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RESUMEN 

La presente investigación pretende analizar la situación actual 
de la regulación, protección y prueba de los signos distintivos noto-
riamente conocidos en el derecho venezolano, conforme la legisla-
ción nacional e internacional aplicable. 

La evolución normativa venezolana en materia de propiedad in-
dustrial, al regular las marcas, como signos distintivos, no contem-
plaba una regulación específica sobre los signos distintivos notoria-
mente conocidos. En el año 1993, la Sala Político-Administrativa de 
la Corte Suprema de Justicia en el caso Galleries Lafayette consagró 
el principio de protección ultraterritorial del signo distintivo noto-
riamente conocido.  

La protección legal nacional a los signos distintivos notoriamen-
te conocidos viene a ocurrir con la adopción plena por parte de Ve-
nezuela de las normas comunitarias del Pacto Subregional Andino, 
hoy Comunidad Andina de Naciones, a partir de la aprobación de la 
Decisión 311 sobre el Régimen Común de la Propiedad Industrial 
(1991), hasta la otrora vigente desde el año 2000, Decisión 486, pro-
ducto de las sucesivas reformas a la primigenia Decisión 85 (1974). 
Sin embargo, ya Venezuela era miembro del referido acuerdo de in-
tegración desde 1973, pero producto de la reserva legal al tratado de 
adhesión, la Decisión 85 (1974) que estableció un “Reglamento para 
la aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”, e implantó 
una protección por vía de prohibición absoluta de registro de un 
signo distintivo extranjero notoriamente conocido, nunca fue aplica-
da en nuestro país.  

En 1994, Venezuela se adhiere al Tratado de creación de la Or-
ganización Mundial de Comercio, el cual en su Anexo I-C contiene 
el “Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relaciona-
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dos con el Comercio” (ADPIC). Luego en 1995, con su adhesión al 
Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad 
Industrial, se le dio protección explícita, por estas vías legales inter-
nacionales, a los “signos distintivos notoriamente conocidos” en la 
legislación nacional. 

De allí, que esta investigación debe brindar un aporte para la 
comprensión de la regulación, protección y prueba de la notoriedad 
de los signos distintivos notoriamente conocidos en el contexto de la 
Ley de Propiedad Industrial de 1955 y los tratados internacionales 
vigentes en el país, a partir del retiro de Venezuela de la Comunidad 
Andina de Naciones (2006) y su suspensión del MERCOSUR 
(2017). 



 

 

ABREVIATURAS 

ALBA Alternativa Bolivariana para la América Lati-
na y el Caribe 

ALCA Acuerdo de Libre Comercio de las Américas 
ADPIC Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos 

de Propiedad Intelectual relacionados con el 
Comercio 

BERNA Convenio de Berna para la Protección de las 
Obras Artísticas y Literarias (1883, 1971)  

BPI Boletín de la Propiedad Industrial 
CAN Comunidad Andina de Naciones 
CC Código Civil venezolano 
CCom Código de Comercio venezolano 
CDB Convenio de Diversidad Biológica 
CN Constitución de la República de Venezuela 

(1961) 
COMANPI Comando Antipiratería del Cuerpo de Investi-

gaciones Científicas, Penales y Criminalísticas 
COPP Código Orgánico Procesal Penal 
CP Código Penal venezolano 
CPC Código de Procedimiento Civil (1985) 
CRBV Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela (1999) 
CSJ Corte Suprema de Justicia 
CUP Convenio de la Unión de París para la Protec-

ción de la Propiedad Industrial, 1883, revisado 
en 1967 
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D85 Reglamento para la aplicación de las Normas 
sobre Propiedad Industrial (1974) 

D311 Régimen Común Andino sobre Propiedad In-
dustrial (1991) 

D313 Régimen Común Andino sobre Propiedad In-
dustrial (1992) 

D344 Régimen Común Andino sobre Propiedad In-
dustrial (1993) 

D345 Régimen Común Andino de Protección a los 
Derechos de los Obtentores de Variedades 
Vegetales (1993) 

D351 Régimen Común Andino sobre Derecho Autor 
y Derechos Conexos (1993) 

D486 Régimen Común Andino sobre Propiedad In-
dustrial (2000) 

Decreto SAPI Decreto Nº 1.768 mediante el cual se crea el 
Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual 
sin personalidad jurídica 

DNDA Dirección Nacional de Derecho de Autor 
G3 Tratado de Libre Comercio entre la República 

de Venezuela, los Estados Unidos Mexicanos 
y la República de Colombia (1994) 

GATT General Agreement on Trade and Tariff 
G.O. Gaceta Oficial de la República de Venezuela 

y/o República Bolivariana de Venezuela 
G.O.A.C. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 
G.O.C.A.N. Gaceta Oficial de la Comunidad Andina de 

Naciones 
INDEPABIS Instituto para la Defensa en el Acceso de las 

Personas a los Bienes y Servicios 
LA Ley Antimonopolio 
LDIP Ley de Derecho Internacional Privado 
LEYPABIS Ley para la Defensa de las Personas en el Ac-

ceso a los Bienes y Servicios 
LOA Ley Orgánica de Aduanas 
LOAC Ley Orgánica de la Administración Central 
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LOAP Ley Orgánica de la Administración Pública 
LOJCA Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa 
LOPA Ley Orgánica de Procedimientos Administra-

tivos 
LOPJ Ley Orgánica de Precios Justos 
LPPELC Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de 

la Libre Competencia 
LOPT Ley Orgánica Procesal del Trabajo 
LOTTT Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y 

los Trabajadores 
LPDCI Ley sobre Prácticas Desleales del Comercio 

Internacional 
LPI Ley de Propiedad Industrial 1955 
LSDA Ley sobre el Derecho de Autor 
LSMRAIB Ley de Semillas, Material para la Reproduc-

ción Animal e Insumos Biológicos. 
MERCOSUR Mercado Común del Sur 
OMC Organización Mundial de Comercio 
OMPI Organización Mundial de la Propiedad Inte-

lectual. 
ONU Organización de las Naciones Unidas 
p.ej. Por ejemplo / por ejemplo 
PRCPC Proyecto de Reforma del Código de Procedi-

miento Civil venezolano (2014). 
PROCOMPETENCIA Superintendencia para Proteger y Promover la 

Libre Competencia 
PROTOCOLO Protocolo de Armonización de Normas sobre 

Propiedad Intelectual en el MERCOSUR, en 
materia de Marcas, Indicaciones de Proceden-
cia y Denominaciones de Origen (1995, Agos-
to 5) 

RECOMENDACIÓN Recomendación Conjunta OMPI-CUP relativa 
a las Disposiciones sobre la Protección de las 
Marcas Notoriamente Conocidas (1999) 
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RGA Reglamento General de Alimentos (1959) 
RLOT Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo 
RPI Registro de la Propiedad Industrial 
SAPI Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual 
SARPI Servicio Autónomo Registro de la Propiedad 

Industrial 
SCC Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de 

Justicia o del Tribunal Supremo de Justicia. 
SDNC Signo distintivo notoriamente conocido 
SENIAT Servicio Nacional Integrado de Administra-

ción Aduanera y Tributaria  
SPA Sala Político-Administrativa de la Corte Su-

prema de Justicia o del Tribunal Supremo de 
Justicia. 

ss Siguientes 
TICs Tecnologías de la información y de las comu-

nicaciones 
TSJ Tribunal Supremo de Justicia 
TJAC Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena 
TJCA Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 
UE Unión Europea 
UNASUR Unión de Naciones Suramericanas 
UNESCO United Nations for Education, Science and 

Culture Organization 
v. gr. Verbigracia 



 

 

PRÓLOGO 

El apreciado Profesor Leonel Antonio Salazar Reyes-Zumeta 
me ha confiado la tarea de prologar su obra Los Signos Distintivos 
Notoriamente Conocidos, honor que me hace pero que a la vez me 
coloca en un predicamento, ya que es difícil ser objetivo en la ca-
racterización de su trabajo cuando se tienen tantos años de compa-
ñerismo y amistad. Sin embargo, con la mayor dedicación honrare 
este deber.  

Prologar una obra requiere no solo de la lectura de la misma 
sino también de un conocimiento de su autor, en especial cuando la 
obra a prologar es el resultado de sus estudios de postgrado en la 
Especialización en Derecho Mercantil de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela. De allí 
que empezaremos por comentar quién es el Profesor Salazar Reyes-
Zumeta, para luego adentrarnos en su libro. 

Según el resumen curricular del Profesor Leonel Antonio Sala-
zar Reyes-Zumeta, el nació en la Ciudad de Caracas en fecha 11 
abril del año 1959, cursó sus estudios de primaria en el Colegio His-
pano Caracas y la educación secundaria en el Colegio San Luis. En 
1985 egresó como abogado de la Escuela de Derecho de la Univer-
sidad Central de Venezuela y como Magíster Scientiarum en Política 
y Gestión de la Innovación Tecnológica del Centro de Estudios para 
el Desarrollo (CENDES) de esa misma casa de estudios en el año 
2001, donde actualmente cursa el Doctorando en Ciencias, Mención 
Derecho en el Centro de Estudios de Postgrado de su Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas.  
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El conocimiento formal adquirido por Leonel Antonio le permi-
tió incorporarse como Profesor, primero como contratado y luego 
como miembro ordinario de esa facultad, así como ejercer de invita-
do académico en otras facultades y dependencias de la Universidad 
Central de Venezuela.  

Especial mención requieren dos aspectos profesionales del Pro-
fesor Leonel Salazar Reyes-Zumeta a los cuales le ha dedicado, les 
dedica y esperemos que le siga dedicando su alma, vida y corazón. 
El primero es el relativo a su cargo desde 2018 como Vicepresidente 
de la Asociación para el Progreso de la Investigación Universitaria 
(APIU) de la Universidad Central de Venezuela, asociación que fue 
fundada por el Dr. Francisco De Venanzi el 30 de mayo de 1978, 
con el propósito de contribuir a incentivar, motivar, promover y 
auspiciar la actividad de investigación, así como, denunciar las li-
mitaciones y dificultades que inciden desfavorablemente en esta 
actividad.  

El segundo aspecto profesional del Profesor Salazar Reyes-
Zumeta es su importante aporte en la creación y en el rol de Coordi-
nador de la Cátedra Libre de Propiedad Intelectual “Carlos del Pozo 
y Sucre” de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Uni-
versidad Central de Venezuela. En la actualidad esta cátedra libre es 
la organizadora del Foro Universitario de Propiedad Intelectual en el 
marco de la celebración del Día Mundial de la Propiedad Intelectual, 
no obstante, el Profesor Leonel ha sido la cabeza de esta cita obliga-
da que coloca en la agenda de la Organización Mundial de la Pro-
piedad Intelectual (OMPI) no solo a nuestra casa de estudios sino al 
país desde 2008. Evento al que he tenido la fortuna de ser invitada a 
participar en varias ocasiones como ponente, para mi orgullo y be-
neplácito  

Pero no solo el Profesor Salazar Reyes-Zumeta es un ucevista a 
carta cabal sino también ha sido y es Profesor en otras universidades 
y centros de investigación a nivel nacional, donde destacan sus tra-
bajos en la Universidad Metropolitana (2016) y en la Universidad de 
Los Andes (2017), y su actual ocupación como Profesor Agregado 
de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, 
donde imparte la asignatura Derecho Mercantil II. 
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En su faceta de investigador Leonel Salazar Reyes-Zumeta ha 
publicado varios artículos en revistas y libros especializados en la 
materia de la Propiedad Intelectual, de los cuales se destacan: La 
protección del signo distintivo notoriamente conocido en el 
MERCOSUR, publicado en la obra colectiva Venezuela ante el 
MERCOSUR. Volumen II, Colección Centenario 1915-2015, Aca-
demia de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad de Los Andes, 
Universidad de Carabobo, del año 2015. Así como los artículos tam-
bién publicados por la Academia de Ciencias Políticas y Sociales 
conjuntamente Universidad de Los Andes en la obra SUMMA de 
propiedad intelectual,  titulados: La gestión universitaria de la pro-
piedad intelectual, y Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología Inno-
vación y Propiedad Intelectual, capítulo 18 y capítulo 20, respecti-
vamente. 

Como se puede apreciar de la apretada síntesis curricular del 
Profesor Leonel Antonio Salazar Reyes-Zumeta, sus estudios y su 
ejercicio como profesional académico ha estado principalmente refe-
rido a los asuntos de la Propiedad Intelectual, de allí que no sea ex-
traño que haya elegido como objeto de estudio para su trabajo de 
ascenso en el escalafón universitario el tema de los signos distintivos 
notoriamente conocidos, obra a cuyo contenido nos referiremos de 
seguida con la intención de invitarlos a su lectura. 

En cuanto a la metodología empleada por el Profesor Salazar 
Reyes-Zumeta, la misma sigue la forma tradicional de conjugar citas 
en el texto con notas a pie de página, donde estaca un conocimiento 
y aprovechamiento constante de la doctrina, legislación y jurispru-
dencia tanto nacional como extranjera en esta materia. Asimismo, el 
empleo de cuadros como recursos de sistematización no resulta, en 
nuestra opinión, nada abrumador, por el contrario, permite un ade-
cuado entendimiento y refuerza los planteamientos. Es así como a 
través de tres capítulos impecablemente relacionados nos lleva no 
solo a descubrir qué son los signos distintivos notoriamente conoci-
dos sino también la forma de protección de los mismos y la prueba 
de esa notoriedad. 

En el Capítulo I identificado con el mismo título de la obra, 
“Los signos distintivos notoriamente conocidos”, se inicia con un 
recorrido a través de los antecedentes legislativos para luego anotar 
su noción como “aquel que es del conocimiento del público en gene-
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ral, excediendo su renombre o reconocimiento el espacio de las per-
sonas vinculadas con los productos o servicios que distingue, o, de 
un sector pertinente del mercado.” Resaltan en el capítulo la concep-
tualización de los principios de protección, de la cual nos hemos 
permitido extraer los siguientes: A. Principio de la territorialidad, B. 
Principio de la ultraterritorialidad, C. Principio de la ultraespeciali-
dad,  D. Principio de la distintividad, E. Principio de la esencialidad, 
y F. Principio de la publicidad. 

Finaliza el primer capítulo con el estudio de la tipología de los 
signos distintivos notoriamente conocidos, enlistando los siguientes: 
1.- signos distintivos notoriamente conocidos de productos y de ser-
vicios; 2.- lemas comerciales notoriamente conocidos; 3.- denomi-
naciones comerciales notoriamente conocidas; y 4.- indicaciones 
geográficas notoriamente conocidas. 

El capítulo II se encuentra dedicado a la protección de los signos 
distintivos notoriamente conocidos en el derecho venezolano: 1° de 
la propiedad intelectual, 2° de la competencia comercial o como lo 
titula el Profesor Salazar Reyes-Zumeta de “la defensa de la libre 
competencia”, 3° del ámbito del derecho al consumidor, 4° de la 
responsabilidad civil derivada de la infracción de los derechos de la 
propiedad intelectual, 5° del derecho penal, 6° del derecho procesal 
civil, y 7° del derecho comparado.  

En lo que se refiere al tercer y último capítulo bajo el nombre La 
prueba de la notoriedad de los signos distintivos, el Profesor Salazar 
Reyes-Zumeta, haciendo gala de su conocimiento sustantivo como 
adjetivo, se dedica primeramente al abordaje de los aspectos genera-
les de la prueba, de lo que es necesario probar y lo que no, para lue-
go caminar hacia el concepto de hecho notorio, requerido para en-
tender la probanza de la notoriedad del signo distintivo. Esta tercera 
parte de la obra bien podría ser un parte autónoma que encontraría-
mos en un artículo de revista o libro especializado en Derecho Pro-
cesal Civil o más apropiadamente de Derecho Probatorio.  

Le sigue a estos capítulos las merecidas conclusiones, que per-
miten amalgamar todos los conceptos trabajados. Como hemos 
mencionado las tres partes en la que se encuentra dividido este tra-
bajo están plagadas de citas e ilustradas con diferentes casos que sir-
ven de ejemplos claros y precisos, en especial por lo conocido que 
son en nuestra cultura urbana.  
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Nuestra labor como prologuista estaría inconclusa si luego de 
presentar al Profesor Salazar Reyes-Zumeta y de describir el conte-
nido de su obra Los signos distintivos notoriamente conocidos, no 
hacemos una formal invitación a disfrutar de la misma, que sin duda 
resultará ser un análisis enriquecedor. 

Nayibe CHACÓN GÓMEZ 
Caracas, junio 2020 



 



 

 

INTRODUCCIÓN 

“Nada es más complicado, difícil e irresoluble  
que determinar de quién es una idea,  

aun cuando se haya creído asistir á su génesis 
 y al instante de su aparente concepción y nacimiento  
en el cerebro fértil y facunda boca de un repentista” 

César Zumeta (1912) 

El estudio de la propiedad intelectual1, en cualquiera de sus as-
pectos tales como la propiedad industrial, el derecho de autor y sus 
derechos conexos, y la propiedad intelectual sui generis –que inclu-
ye, los derechos de los obtentores de variedades vegetales y la pro-
tección de los conocimientos tradicionales de las comunidades loca-

 
1  A los efectos de esta investigación se adopta la definición de propiedad inte-

lectual contenida en el Tratado de creación de la Organización Mundial de 
la Propiedad Intelectual (OMPI) de fecha 14 de julio de 1967, la cual en su 
artículo 2.viii, establece que la propiedad intelectual “son los derechos relati-
vos: a las obras literarias, artísticas y científicas, a las interpretaciones de los 
artistas intérpretes y a las ejecuciones de los artistas ejecutantes, a los fono-
gramas y a las emisiones de radiodifusión, a las invenciones en todos los 
campos de la actividad humana, a los descubrimientos científicos, a los dibu-
jos y modelos industriales, a las marcas de fábrica, de comercio y de servicio, 
así como a los nombres y denominaciones comerciales, a la protección contra 
la competencia desleal, y todos los demás derechos relativos a la actividad in-
telectual en los terrenos industrial, científico, literario y artístico” (Ley Apro-
batoria del Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual firmado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 (Enero 9, 1984). Ga-
ceta Oficial de la República de Venezuela, 3.311, Extraordinario, Enero 10, 
1984). 
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les y los pueblos indígenas–, puede derivar en varios problemas de 
investigación, debido a la complejidad inherente a esta particular 
disciplina jurídica. 

Es así, que se escoge como objeto de estudio uno de los temas 
más puntuales de la propiedad industrial, como son los signos distin-
tivos, y en concreto de los signos distintivos notoriamente conocidos. 

Los SDNC han sido objeto de una regulación muy errática en 
diversas legislaciones y de la labor doctrinal, y en otras goza de tipo-
logías diferentes para brindar su protección, como lo son los casos 
de las denominadas marcas de renombre o alto renombre2, la super-
marca3, la marca supernotoria, las marcas famosas o célebres, tam-
bién, la marca notoria andina y la marca notoria extracomunitaria en 
el ámbito andino. 

Los estudios en Venezuela sobre los SDNC se pueden ubicar en 
los trabajos realizados por los juristas Mariano Uzcátegui Urdaneta, 
Benito Sansó, Hildegard Rondón de Sansó, Leopoldo Palacios, Víc-
tor Bentata, entre otros; cuyos trabajos de investigación son fuente 
documental directa para el estudio que se pretende abordar4.  

En Venezuela, la regulación de los signos distintivos notorios o 
notoriamente conocidos no había sido objeto de regulación por parte 
de la Ley de Propiedad Industrial de 1955, ni en otras leyes prece-
dentes5. Solamente, la jurisprudencia de la otrora Corte Suprema de 

 
2  Hildegard Rondón de Sansó. Lineamientos de un nuevo sistema de propiedad 

industrial. Biblioteca de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Serie 
Estudios Nº 40. Anauco, Caracas 1991, p. 92. En igual sentido, Alberto Ca-
sado. Derecho de marcas y protección a los consumidores, el tratamiento del 
error del consumidor. Tecnos, Madrid 2000, p. 63 y ss. 

3  Víctor Bentata. Reconstrucción del derecho marcario. Editorial Jurídica Ve-
nezolana, Caracas 1994. 

4  En la bibliografía objeto de este estudio se hace referencia a las obras de es-
tos autores nacionales, así como su cita oportuna en el decurso de esta inves-
tigación. 

5  Ley de Marcas de Fábrica y de Comercio del 24 de mayo de 1877, donde 
sólo se regula en el artículo 3 la prohibición de registro de una marca por un 
tercero que cause riesgo de confusión o engañar al público (Cfr. Mariano Uz-
cátegui. Recopilación de Leyes y Jurisprudencia en materia de Propiedad 
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Justicia, del 10 de marzo de 1993, en Sala Político-Administrativa al 
decidir el caso de infracción del signo distintivo extranjero Galleries 
Lafayette6, consagró la protección ultraterritorial a un signo distinti-
vo notorio en el territorio nacional. Así se mantuvo la situación, has-
ta la efectiva incorporación al derecho interno de las normas comu-
nitarias andinas que regulan a los SDNC, conforme la norma consti-
tucional (CRBV, 1999: 153). 

El ordenamiento comunitario andino inició la regulación de los 
SDNC en la D85 (19747) que estableció el Reglamento para la 
aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial. La referida 
Decisión en su artículo 58, literales ‘g’ y ‘j’ estableció que no po-
drían “ser objeto de registro como marcas:… g. Las que sean con-
fundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o 
en el exterior para productos o servicios idénticos o similares;… j. 
La traducción de marcas registradas en otro idioma o de marcas ex-
tranjeras notoriamente conocidas, a no ser por sus titulares”. Esta 
regulación estableció una protección ultraterritorial del SDNC, con-
dicionada tal protección a la existencia de un registro nacional o ex-
tranjero; pero, también se brinda una protección contra las traduc-
ciones de los signos distintivos registrados extranjeros notoriamente 
conocidos. Por lo tanto, la referida normativa brindó protección a los 
SDNC, en sentido contrario a la regulación contenida en la LPI 
(1955). 

Es conveniente resaltar que la referida D85 (1974) nunca estuvo 
vigente en Venezuela, debido a la reserva que se hiciera respecto a 
la aplicación directa y preferente de las decisiones dictadas por la 
Comisión del Acuerdo de Cartagena. Así, al sancionarse la Ley 

 
Industrial. Universidad de Los Andes. Facultad de Derecho. Talleres Gráfi-
cos Universitarios, Mérida 1960, p. 23). 

6  Víctor Bentata. Propiedad industrial: jurisprudencia venezolana con su estu-
dio. Colección estudio de propiedad industrial. Serie propiedad industrial. 
Universidad de los Andes, Mérida 1998, pp. 155-176. Igualmente, en: Ramí-
rez & Garay (1993). Jurisprudencia venezolana, Tercer Trimestre, T. 
CXXIV. Ramírez & Garay, Caracas 1993, pp. 638-645. 

7  Decisión 85 (Junio 5, 1974). Reglamento para la aplicación de las Normas 
sobre Propiedad Industrial. Comisión del Acuerdo de Cartagena. Lima. 
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Aprobatoria del Acuerdo de Integración Subregional o Acuerdo 
de Cartagena por el Congreso Nacional, promulgada el 26 de sep-
tiembre de 19738, después de la adhesión de Venezuela, con la firma 
del Consenso de Lima el 13 de febrero de 1973, cuyo Parágrafo 
primero estableció. 

Las decisiones de la Comisión del “Acuerdo de Cartagena” 
que modifiquen o sean materia de la competencia del Poder 
Legislativo [RESERVA LEGAL9], requieren la aprobación, mediante 
Ley, del Congreso de la República (agregado del autor). 
Posteriormente, la D311 (199110) -conocida también como la 

Decisión Clandestina11 por su poca divulgación en Venezuela y su 
corta vigencia, unos escasos dos meses12-, estableció una protección 
a los signos notoriamente conocidos (D311,1991: 73.d13), tal como 
se reguló posteriormente en las Decisiones 313, 344 y 486. 

 
8  Ley Aprobatoria del Acuerdo de Integración Subregional o Acuerdo de Car-

tagena, suscrito en Bogotá, República de Colombia, el 26 de marzo de 1969, 
del Consenso de Lima suscrito en Lima República del Perú, el 13 de febrero 
de 1973, por los Plenipotenciarios de Venezuela, Bolivia, Colombia, Chile, 
Ecuador y Perú, y de las Decisiones Nos. 24, 37, 37-A, 40, 46, 50, 56, y 70 
de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (Septiembre 26, 1973). Gaceta 
Oficial de la República de Venezuela, 1.620, Extraordinario, Noviembre 1, 
1973. 

9  “Es de la competencia del Poder Nacional:… 24°- La legislación regla-
mentaria que otorga esta Constitución;…; la de propiedad intelectual, artís-
tica e industrial” (CN, 1961:136.24) (negrillas del autor). 

10  Decisión 311 Régimen Común sobre Propiedad Industrial (Quito, Diciembre 
12,1991). Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, Diciembre 12, 1991. 

11  Hildegard Rondón de Sansó. La Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de 
Cartagena y el Régimen de Propiedad Industrial. Editorial Arte, Caracas 
1993, p. 39. 

12  Es decir, del 12 de diciembre de 1991 al 6 de febrero de 1992. 
13  “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en rela-

ción con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedi-
mentos:… d)… Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la 
transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido 
en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o inter-
nacional sujeto a reciprocidad; por los sectores interesados y que pertenezca a 
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En la D313 (199214) que reguló el Régimen Común sobre Pro-
piedad Industrial, se implantó como prohibición de registrabilidad 
de un signo distintivo, cuando éste constituyese “la reproducción, la 
imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un 
SDNC en el país en el que solicita el registro o en el comercio su-
bregional, o internacional sujeto a reciprocidad; por los sectores in-
teresados y que pertenezca a un tercero”. Reconociéndose, a su vez, 
su protección como una excepción al principio de especialidad de la 
clase, al establecer que la “prohibición será aplicable, con indepen-
dencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se 
destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca 
notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine 
a productos o servicios distintos. Esta disposición no será aplicable 
cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente 
conocida” (D313, 1992: 73.d).  

Posteriormente, al entrar en vigencia la D344 (199315), la referida 
disposición permaneció inalterada, hasta que fuera sustituida por la 
D486 (2000). Aquella, reguló en su artículo 83, literal ‘d’ la prohibi-
ción de registro de los SDNC, en igual sentido que la D313 (1992) en 
su artículo 73 literal ‘d’.  

 
un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, 
tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos produc-
tos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en 
aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos” (negri-
llas del autor). 

14  Decisión 313 Régimen Común sobre Propiedad Industrial (Quito, Febrero 6, 
1992). Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, 100, Febrero 14, 1992. Ga-
ceta Oficial de la República de Venezuela, 4.451, Extraordinaria, Agosto 5, 
1992. 

15  Decisión 344 Régimen Común sobre Propiedad Industrial (Santafé de Bogo-
tá, Octubre 21, 1993). Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, 142, Octu-
bre 29, 1993. Gaceta Oficial de la República de Venezuela, 4.676, Extraordi-
naria, Enero 18, 1994. 
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La D486 (2000)16 instituyó la protección de los signos notoria-
mente conocidos, primero como una prohibición de registrabilidad 
de un signo que afecte derechos legítimos de un tercero17. Segundo, 
que el titular de un SDNC tiene el derecho de prohibir (ius prohi-
bendi) a terceros no autorizados a usarlo en el comercio o no, siem-
pre que tal uso pudiese causarle un daño económico o comercial in-
justo, que afecte la fuerza distintiva, el valor comercial o publicita-
rio, y ello pueda derivarse en un aprovechamiento injusto del 
SDNC18, aún con fines comerciales. Y, en tercer lugar, le otorga una 
protección especial al nombre comercial notoriamente conocido19, 
que no es más que otro SDNC. 

 
16  Decisión 486 Régimen Común de Propiedad Industrial (Lima, Septiembre 

14, 2000). Gaceta Oficial de la Comunidad Andina de Naciones, 600, Sep-
tiembre 19, 2000. 

17  “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio 
afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: … h) 
constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o trans-
cripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo 
titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los 
que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo 
de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; 
un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza 
distintiva o de su valor comercial o publicitario” (D486, 2000: 136) (negrillas 
del autor). 

18  “El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cual-
quier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:… e) usar en 
el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente cono-
cida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese cau-
sar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de 
una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la 
marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o 
de su titular;… f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca 
notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese 
causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario 
de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio” (D486, 2000: 155) 
(negrillas del autor). 

19  “El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en 
el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar 
confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus pro-
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Definitivamente, se estableció una regulación especial para la 
protección de los signos distintivos notoriamente conocidos, donde 
se destacan: a) su definición20 como aquel que fuese reconocido co-
mo tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, indepen-
dientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho 
conocido, b) el alcance de su protección contra todo uso y, o, regis-
tro no autorizado21; c) los supuestos fácticos de su uso no autoriza-
do, y las consecuencias dañosas para el titular del registro del SDNC 
derivadas de un uso no autorizado del mismo22; d) las fuentes de 
prueba o los supuestos fácticos normativos sobre los cuales habrá de 
probarse la notoriedad de un signo distintivo23; e) los supuesto de 

 
ductos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente cono-
cidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial in-
justo, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de 
la empresa del titular” (D486, 2000: 192) (negrillas del autor). 

20  D486, 2000: 224. 
21  D486, 2000: 225. 
22  “Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido 

el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, 
imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confu-
sión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios 
idénticos o similares a los que se aplique. También constituirá uso no autori-
zado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su tota-
lidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o 
transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, pro-
ductos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente cono-
cido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efec-
tos siguientes: a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, 
o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; b) daño eco-
nómico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la 
fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o, c) aprove-
chamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. El uso podrá verifi-
carse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electróni-
cos” (D486, 2000: 226) (negrillas del autor). 

23  “Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en con-
sideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimien-
to entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miem-
bro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro 
o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geo-
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hecho que no desvirtúan o minimizan la notoriedad de un signo dis-
tintivo24; f) la cualidad de las personas que conforman el sector per-
tinente para determinar la notoriedad de un signo distintivo25; g) la 
pretensión por infracción o de prohibición por uso no autorizado de 
un SDNC 26; h) el lapso de prescripción quinquenal de la pretensión 

 
gráfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, inclu-
yendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos 
de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se 
aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para pro-
mover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se apli-
que; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que res-
pecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como 
en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de dis-
tintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como 
activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en ob-
tener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la 
existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacena-
miento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; 
j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de 
cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miem-
bro o en el extranjero [ULTRATERRITORIALIDAD]” (D486, 2000: 228) (negri-
llas y agregado del autor). 

24  “No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) 
no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extran-
jero [SDNC NO REGISTRADO]; b) no haya sido usado o no se esté usando para 
distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o estableci-
mientos en el País Miembro; o, c) no sea notoriamente conocido en el extran-
jero” (D486, 2000: 229) (negrillas y agregados del autor). 

25  “Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determi-
nar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los 
consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que 
se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o 
comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) 
los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de estableci-
miento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. Para efectos de 
reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cual-
quiera de los sectores referidos en los literales anteriores” (D486, 2000: 230) 
(negrillas del autor). 

26  “El titular de un signo distintivo notoriamente conocido tendrá acción para 
prohibir su uso a terceros y a ejercer ante la autoridad nacional competente 
las acciones y medidas que correspondan. Asimismo, el titular podrá impedir 
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contra el uso no autorizado de un signo notoriamente conocido; sal-
vo que el uso fuere de mala fe, en cuyo caso el ejercicio de la pre-
tensión es imprescriptible27; i) la valoración de la buena o mala fe 
para la determinación de la responsabilidad por el uso no autorizado 
del SDNC28. Esto constituye una excepción al régimen venezolano 
de tratamiento de la buena fe, que conforme al cual la buena fe 
siempre se presume, mientras que la mala fe siempre es objeto de 
prueba (CC, 1982: 78929); j) la cancelación de una marca registrada 
por identidad o similitud con un SDNC30; y, k) la pretensión de can-
celación de un nombre de dominio o dirección de correo electrónico 
que reproduzca ilegítimamente un SDNC, si el uso es capaz de cau-
sar un efecto negativo al mismo31. Entendidose como riesgo de con-

 
a cualquier tercero realizar con respecto al signo los actos indicados en el ar-
tículo 155, siendo aplicables las limitaciones previstas en los artículos 157 y 
158” (D486, 2000: 231). 

27  “La acción contra un uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente 
conocido prescribirá a los cinco años contados desde la fecha en que el titular 
del signo tuvo conocimiento de tal uso, salvo que éste se hubiese iniciado de 
mala fe, en cuyo caso no prescribirá la acción. Esta acción no afectará la que 
pudiera corresponder por daños y perjuicios conforme al derecho común” 
(D486, 2000: 232). 

28  “Al resolver sobre una acción relativa al uso no autorizado de un signo distin-
tivo notoriamente conocido, la autoridad nacional competente tendrá en cuen-
ta la buena o mala fe de las partes en la adopción y utilización de ese signo” 
(D486, 2000: 234). 

29  “La buena fe se presume siempre; y quien alegue la mala, deberá probarla”. 
30  “Sin perjuicio del ejercicio de las causales de cancelación previstas en los 

artículos 165 y 169, en caso que las normas nacionales así lo dispongan, la 
oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del 
titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una que hubiese sido no-
toriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de 
solicitarse el registro” (D486, 2000: 235). 

31  “Cuando un signo distintivo notoriamente conocido se hubiese inscrito 
indebidamente en el País Miembro como parte de un nombre de dominio o 
de una dirección de correo electrónico por un tercero no autorizado, a 
pedido del titular o legítimo poseedor de ese signo la autoridad nacional 
competente ordenará la cancelación o la modificación de la inscripción del 
nombre de dominio o dirección de correo electrónico, siempre que el uso de 
ese nombre o dirección fuese susceptible de tener alguno de los efectos men-
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fusión o de asociación, el daño comercial injusto por la dilución de 
la fuerza distintiva, la pérdida del valor comercial o publicitario, o 
una falsa procedencia empresarial, o el aprovechamiento del presti-
gio o “renombre” del SDNC.  

En igual sentido, Venezuela, al suscribir en Marrakech el 15 de 
abril de 1994, el Tratado de creación de la Organización Mundial de 
Comercio, adoptó el Anexo 1-C que contiene el Acuerdo sobre los 
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados 
con el Comercio (ADPIC), asumió el compromiso de brindar pro-
tección a los SDNC en los siguientes términos “El artículo 6bis del 
Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a los servi-
cios. Al determinar si una marca de fábrica o de comercio es noto-
riamente conocida, los Miembros tomarán en cuenta la notoriedad 
de esta marca en el sector pertinente del público inclusive la noto-
riedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de 
la promoción de dicha marca”, la consagración del principio de la 
ultraterritorialidad de los SDNC32. 

En ese mismo año (1994), entró en vigencia el Tratado de Li-
bre Comercio entre la República de Venezuela, los Estados Uni-
dos Mexicanos y la República de Colombia (G3)33. Acuerdo co-
mercial cuya negociación se concreta para finales de 1993; proceso 
que unido al de la CAN, dan comienzo a las gestiones para incorpo-
rarse a los procesos de globalización en las economías internaciona-
les. En cuanto a la regulación de los SDNC, el tratado de la referen-
cia los regula en el ar-tículo 18-10 del Capítulo XVIII sobre Propie-
dad Intelectual. 

Por su parte, la adhesión de Venezuela al Convenio de la Unión 
de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883 

 
cionados en el primer y segundo párrafos del artículo 226” (D486, 2000: 233) 
(negrillas del autor). 

32  ADPIC, 1994: 16.2. 
33  Ley Aprobatoria del Tratado de Libre Comercio entre la República de Vene-

zuela, los Estados Unidos de Mexicanos y la República de Colombia (Di-
ciembre 29, 1994). Gaceta Oficial de la República de Venezuela, 4.833, Ex-
traordinario, Diciembre 29, 1994.  
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(CUP), en 1995, significó el reconocimiento de los SDNC en el de-
recho interno. En efecto, el numeral 1 del artículo 6bis del mencio-
nado tratado establece. 

Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la 
legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a 
rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca 
de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imita-
ción o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca 
que la autoridad competente del país del registro o del uso esti-
mare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de 
una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y uti-
lizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo 
cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción 
de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible 
de crear confusión con ésta. 
El 22 de abril de 2006, Venezuela se retira de la Comunidad 

Andina de Naciones, y, en fecha 17 de septiembre de 2008, el Servi-
cio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) adscrito al Minis-
terio del Poder Popular para las Industrial Ligeras y Comercio, hoy 
Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, mediante un 
Aviso Oficial publicado en un diario de circulación nacional, proce-
dió a notificar la restitución de “la aplicación en su totalidad de la 
Ley de Propiedad Industrial vigente en nuestro país”34. En conse-
cuencia, a partir de esa fecha se ha dejado de aplicar la D486 (2000) 
que establece el Régimen Común de Propiedad Industrial en la Co-
munidad Andina de Naciones en Venezuela, al menos por parte del 
organismo administrativo encargado de gestionar los derechos de 
propiedad industrial, es decir, el Registro de la Propiedad Industrial, 
ente administrativamente adscrito al SAPI. 

Regresándose a los criterios de protección para las invenciones y 
signos distintivos contenidos en la legislación nacional sobre pro-
piedad industrial, que data de 1955. Tal como quedara establecido 

 
34  Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (2008, septiembre 12). Aviso 

Oficial. Últimas Noticias, 2008, septiembre 17, Caracas, p. 57. 
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en la Resolución del 5 de noviembre de 2008 del Registro de la Pro-
piedad Industrial. 

A pesar de que la Ley de Propiedad Industrial es de épocas 
pasadas, ésta no está en total contradicción con las normas inter-
nacionales referidas a la materia. Esta no contempla algunos as-
pectos de los acuerdos internacionales suscritos por la República 
en la materia. Cabe destacar que, en cuanto a la aplicabilidad de 
los ADPIC (1994) y del Convenio de París (1883), tales norma-
tivas no podrían ser aplicadas en los aspectos sustantivos de 
marcas y patentes de invención, puesto que no existe una ley 
que reenvíe a su aplicación para la regulación de aspectos 
sustantivos de las marcas e invenciones. Si bien el Acuerdo de 
Marrakech, el Convenio de Paris y el artículo 98 de la Constitu-
ción de la República Bolivariana de Venezuela contemplan el 
deber de aplicar dichos tratados, esto significa que el Estado ve-
nezolano debe dictar una ley que desarrolle tales normativas de 
carácter internacional (puesto que dichos tratados tienen carácter 
programático) [sic], pero no es posible la aplicación directa de 
las disposiciones de esos tratados en aspectos sustantivos y adje-
tivos de las marcas y las invenciones35. 
La aplicación únicamente de la Ley de Propiedad Industrial de 

1955, por la desaplicación de la normativa comunitaria andina, colo-
ca a los justiciables en una situación de incertidumbre jurídica e in-
defensión. 

Instituciones del derecho marcario, entre otras, como la protec-
ción de los SDNC tenían su base legal de tutela en el ordenamiento 
jurídico comunitario andino. Además, en los tratados internacionales 
vigentes en Venezuela, como el CUP (1883) y el ADPIC (1994), 
que especialmente establecen los principios de protección de los 
SDNC. No obstante, su eficacia normativa suele cuestionarse, debi-
do al carácter programático de las normas de los tratados internacio-
nales, tal como lo estableciera el RPI en la resolución antes referida. 

 
35  Registro de la Propiedad Industrial. Boletín de la Propiedad Industrial, N° 

497, Tomo I. SAPI, Caracas 2008, p.15. 
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Sin embargo, la referida doctrina administrativa pacíficamente 
reiterada por mucho tiempo, en el año 2020 es revertida casi total-
mente. Es asi, como en fecha 1 de octubre de 2020, mediante Aviso 
Oficial Nro. DG-09-202036, el Director General del SAPI ordena la 
aplicación del ADPIC (1994), como la aplicación de otros tratados 
internacionales como el CUP (1883), en los siguientes términos: 

El Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) de confor-
midad con el artículo 23 de la Constitución de la República Bolivaria-
na de Venezuela, el cual ordena la aplicación inmediata y directa en el 
orden interno de tratados internacionales relativos a Derechos Huma-
nos, cuando estos contengan normas favorables sobre su goce y ejer-
cicio a las previstas en la propia Constitución y las leyes; consideran-
do que los Derechos de Propiedad Intelectual se inscriben como tales 
por tener como objetivo el aliento y la protección de las creaciones, 
conforme al artículo 98 de la Carta Magna; y siendo que corresponde 
a este ente velar, en representación del Estado por la observancia de 
los Derechos de Propiedad Intelectual previstos en leyes y tratados in-
ternacionales suscritos y ratificados por la República en consecuencia: 
Hace del conocimiento de los usuarios y público en general que a 
partir del 1º de octubre de 2020 se estarán aplicando en forma di-
recta las normas sustantivas y adjetivas para la obtención y defen-
sa de los derechos que sean más favorables a los administrados, 
contenidas en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), el 
cual constituye el Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech, por el cual se 
estableció la Organización Mundial de Comercio (OMC), …, por lo 
que los interesados podrán invocar dichas disposiciones en las solici-
tudes formuladas ante este Servicio Autónomo, así como las de otros 
acuerdos internacionales sobre la materia a los que remite el ADPIC y 
que igualmente hayan sido incorporados al orden interno mediante la 
correspondiente ley aprobatoria. A falta de procedimientos en el men-
cionado acuerdo internacional para la obtención, inscripción, oposi-
ción y seguimiento de los respectivos derechos, se continuarán aplican-

 
36  Registro de la Propiedad Industrial. Boletín de la Propiedad Industrial, N° 

604, Tomo I, SAPI: Caracas 2020, p.15. pp. XII-XIII. [Documento en línea] 
Disponible: http://sapi.gob.ve/avi sos-sapi/#otros-avisos-oficiales. [Consulta-
do: 2024, Enero 10]. 
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do los previstos para ello en la Ley de Propiedad Industrial, la Ley sobre 
el Derecho de Autor y otras leyes supletorias. (negrillas del autor). 

De conformidad con dicha decisión, el 18 de diciembre de 2020 
se aprobó el Aviso Oficial SAPI-RPI-AO-Nº 1937 para regular la 
concesión de indicaciones geográficas (IG) en armonía con las dis-
posiciones del Acuerdo sobre los ADPIC (1994). Desde ese enton-
ces el otorgamiento de IG ha sido constante, mientras un comporta-
miento errático ha sucedido con la concesión de patentes de inven-
ción, modelos de utilidad, modelos y dibujos industriales, y diseños 
industriales, cuyo análisis escapa a los fines de esta obra. En materia 
de SDNC las decisiones del RPI serán objeto de comentario ulterior 
esta investigación.  

Asimismo, el Tribunal Supremo de Justicia de la República Bo-
livariana de Venezuela ha establecido jurisprudencialmente, el ca-
rácter programático de las disposiciones contenidas en los tratados 
internacionales como el otrora vigente G338, y más recientemente 
respecto del ADPIC (1994) y el CUP (1883), al resolver un recurso 

 
37  Registro de la Propiedad Industrial. Boletín de la Propiedad Industrial, N° 

605, Tomo I, SAPI: Caracas 2020, pp. V-IX. [Documento en línea] Disponi-
ble: http://sapi.gob.ve/avisos-sapi/#otros-avisos-oficiales. [Consultado: 2024, 
Enero 10]. 

38  En el caso Astrazeneca Venezuela, S.A., contra la Resolución N° 084 ema-
nada el 13 de febrero del 2002, del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, 
ahora Ministerio del Poder Popular para la Salud, por revelación de los datos 
de prueba del producto farmacéutico Atacand® propiedad de la accionante, 
por el Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel” al otorgar permiso a un 
laboratorio nacional, fabricante de medicamentos genéricos, para producir y 
comercializar el principio activo (Candesartán Cexiletilo), que se expendería 
bajo el nombre de Candesartán, la Sala Político-Administrativa del Tribunal 
Supremo de Justicia el 12 de febrero de 2008, estableció “que una interpreta-
ción acorde con los postulados del Estado Social de Derecho conduce a en-
tender que el carácter programático que debe atribuirse a la norma contem-
plada en el Tratado G3” (Cfr. Venezuela: Tribunal Supremo de Justicia, Sala 
Político Administrativa, Sentencia N° 0151 (Febrero 12, 2008) Astrazeneca 
Venezuela, S.A., contra Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Expediente 
N° 2002-0716 [Documento en línea] Disponible: http://historico.tsj.gob.ve/ 
decisiones/spa/febrero/00151-13208-2008-2002-0716.HTML [Consulta: 2011, 
Julio 15]). 
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de interpretación constitucional sobre la aplicabilidad de las normas 
comunitarias andinas después del efectivo retiro de Venezuela de la 
CAN39. 

… es esa “aplicación directa y preferente a la legislación 
interna” contenida en el artículo 15340 de la Constitución, la 
que dilucida el carácter de tales regulaciones internaciona-
les, no como una sucesión temporal entre la legislación in-
terna y la internacional, sino reconoce a éstas últimas, como 
normas especiales que en forma alguna tienen en el ordena-
miento jurídico constitucional, la entidad jurídica para de-
rogar el ordenamiento jurídico preexistente. 

La anterior conclusión, es el resultado de la interpretación 
pacífica de la Sala en lo que se refiere a la relación de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela con el sistema normativo inter-
nacional. Así, desde la sentencia Nº 1309/2001 -entre otras-, es-
ta Sala precisó que el derecho, es una teoría normativa puesta al 
servicio de la política que subyace tras el “proyecto axiológico 
de la Constitución y que la interpretación debe comprometerse, 

 
39  Venezuela: Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, Sentencia N° 

967 (Julio 4, 2012) Recurso de Interpretación Constitucional artículo 153: 
Pedro Pereira Riera e Inés Parra Wallis. Expediente N° 2006-0823 [Docu-
mento en línea] Disponible: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/julio 
/967-4712-2012-06-0823.HTML [Consultado: 2014, Enero 8]. 

40  “La República promoverá y favorecerá la integración latinoamericana y cari-
beña, en aras de avanzar hacia la creación de una comunidad de naciones, de-
fendiendo los intereses económicos, sociales, culturales, políticos y ambien-
tales de la región. La República podrá suscribir tratados internacionales que 
conjuguen y coordinen esfuerzos para promover el desarrollo común de nues-
tras naciones, y que garanticen el bienestar de los pueblos y la seguridad co-
lectiva de sus habitantes. Para estos fines, la República podrá atribuir a orga-
nizaciones supranacionales, mediante tratados, el ejercicio de las competen-
cias necesarias para llevar a cabo estos procesos de integración. Dentro de las 
políticas de integración y unión con Latinoamérica y el Caribe, la República 
privilegiará relaciones con Iberoamérica, procurando sea una política común 
de toda nuestra América Latina. Las normas que se adopten en el marco de 
los acuerdos de integración serán consideradas parte integrante del ordena-
miento legal vigente y de aplicación directa y preferente a la legislación in-
terna”. 
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si se quiere mantener la supremacía de la Carta Fundamental 
cuando se ejerce la jurisdicción constitucional atribuida a los 
jueces, con la mejor teoría política que subyace tras el sistema 
que se interpreta o se integra y con la moralidad institucional 
que le sirve de base axiológica (interpretatio favor Constitutio-
ne)”. Agrega el fallo citado: “en este orden de ideas, los están-
dares para dirimir el conflicto entre los principios y las normas 
deben ser compatibles con el proyecto político de la Constitu-
ción (Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia) y 
no deben afectar la vigencia de dicho proyecto con elecciones 
interpretativas ideológicas que privilegien los derechos indivi-
duales a ultranza o que acojan la primacía del orden jurídico 
internacional sobre el derecho nacional en detrimento de la so-
beranía del Estado”. 

La referida sentencia concluye, que: “no puede ponerse un 
sistema de principios supuestamente absoluto y suprahistórico 
por encima de la Constitución” y que son inaceptables las teo-
rías que pretenden limitar “so pretexto de valideces universales, 
la soberanía y la autodeterminación nacional”. 

En el mismo sentido, la sentencia de esta Sala Nº 1265/2008, 
estableció que, en caso de evidenciarse una contradicción entre 
la Constitución y una convención o tratado internacional, “deben 
prevalecer las normas constitucionales que privilegien el interés 
general y el bien común, debiendo aplicarse las disposiciones 
que privilegien los intereses colectivos (…) sobre los intereses 
particulares…” (Cfr. Sentencia de esta Sala N° 1.547/11)… 

…cualquier interpretación que conlleve a afirmar una con-
cepción de comunidad internacional o de cualquier grado de in-
tegración, que negase o anule en su totalidad la soberanía, auto-
nomía o integridad de la República o se constituya en un ele-
mento que niegue los fines contenidos en el artículo 15241 de la 

 
41  “Las relaciones internacionales de la República responden a los fines del 

Estado en función del ejercicio de la soberanía y de los intereses del pue-
blo; ellas se rigen por los principios de independencia, igualdad entre los Es-
tados, libre determinación y no intervención en sus asuntos internos, solución 
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Constitución, debe descartarse, por cuanto las relaciones inter-
nacionales de la República deben responder a los fines del Esta-
do contenidos en el Texto Fundamental, en función a consolidar 
del ejercicio de la soberanía interna y externa en los términos 
antes expuestos y de los intereses del pueblo. 

En tal sentido, no puede pretenderse la existencia de una sus-
titución o negación absoluta de las competencias de los órganos 
que ejercen el Poder Público, sino que además el reconocimien-
to de órganos o sistemas normativos internacionales, sólo man-
tendrán su vigencia y carácter preferente en el ordenamiento ju-
rídico interno, en tanto el Estado forme parte de ese particular 
proceso de integración… 

Sobre la base de las anteriores consideraciones, esta Sala 
resuelve la solicitud de interpretación del artículo 153 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el 
sentido que las normas que se adopten en el marco de los 
acuerdos de integración son consideradas parte integrante 
del ordenamiento legal y de aplicación directa y preferente a 
la legislación interna, mientras se encuentre vigente el trata-
do que les dio origen, en los términos expuestos en el presen-
te fallo y bajo las condiciones que el propio convenio esta-
blezca en relación a su terminación. Así se decide. (negrillas 
del autor). 
Un tema pendiente de resolver por el Tribunal Supremo de Jus-

ticia es la aplicación no automática de las disposiciones internacio-
nales, ya que la Corte ha reiterado constantemente el carácter pro-
gramático de las disposiciones convencionales y que una ley nacio-
nal debe incorporar dichas disposiciones en una ley nacional apro-
bada por el Poder Legislativo. Ese pronunciamiento es relevante de-
bido a que los Avisos Oficiales emitidos por el Director General de 

 
pacífica de los conflictos internacionales, cooperación, respeto de los dere-
chos humanos y solidaridad entre los pueblos en la lucha por su emancipa-
ción y el bienestar de la humanidad. La República mantendrá la más firme 
y decidida defensa de estos principios y de la práctica democrática en to-
dos los organismos e instituciones internacionales”. 
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SAPI no tienen carácter normativo, ni calidad de acto administrati-
vo, incluso en una interpretación laxa de la norma procedimental 
administrativa (LOPA, 1981: 1442). Por tanto, carecen de validez, 
eficacia, eficiencia y competitividad normativa; causando dudas so-
bre la vigencia del Estado de Derecho, por la arrogación de compe-
tencias propias del Poder Legislativo. Con lo cual se ve afectada la 
seguridad jurídica y la confianza legítima de los justiciables, debido 
a la falta de estabilidad del sistema jurídico, en contra del principio 
de la nomofilaquia. 

Ahora bien, si sólo se aplica la Ley de Propiedad Industrial de 
1955, y los tratados de la referencia, surgen, entonces, diversas in-
terrogantes ¿La Ley de Propiedad Industrial de 1955 contempla la 
protección de los signos distintivos notoriamente conocidos? ¿Si 
no la contempla, cómo se puede proteger en Venezuela un signo 
distintivo notoriamente conocido? ¿Y, si se puede proteger un 
signo distintivo notoriamente conocido en Venezuela, cómo se 
prueba su notoriedad? 

Este conjunto acumulado de interrogantes son las que justifican 
el presente estudio teórico-descriptivo sobre la regulación, protec-
ción y prueba de la notoriedad de los signos distintivos a la luz del 
derecho venezolano, después del retiro de Venezuela de la Comuni-
dad Andina de Naciones, y su posterior suspensión del MERCOSUR. 

Frente a esa situación, surge la necesidad de establecer criterios 
de protección para los SDNC, y, resolver el problema probatorio de 
su notoriedad, con arreglo a la legislación nacional e internacional 
vigente en Venezuela. 

Sobre ese argumento se pregunta ¿Cómo se regula, tutela o 
protege y prueba la notoriedad de un signo distintivo con arre-
glo a la legislación nacional e internacional vigente en Venezue-
la, después de su retiro de la Comunidad Andina de Naciones y 
su suspensión del MERCOSUR?  

 
42  “Los actos administrativos tienen la siguiente jerarquía: decretos, resolucio-

nes, órdenes, providencias y otras decisiones dictadas por órganos y autori-
dades administrativas”. 
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Al efecto se pretenden analizar las normas de regulación (Capí-
tulo I), la protección o tutela (Capítulo II) y aquellas que establecen 
las fuentes y los medios de prueba (Capitulo III) de la notoriedad de 
los signos distintivos contenidos en la legislación nacional e interna-
cional vigente en Venezuela. 

Esta investigación es esencialmente documental donde se persi-
gue recabar información relacionada con la regulación, protección y 
prueba de la notoriedad de los signos distintivos, a fin de registrar, 
describir, analizar e interpretar la naturaleza de los mismos, tal como 
existen actualmente, y así proponer criterios para su protección y 
prueba en Venezuela a partir de su retiro de la Comunidad Andina 
de Naciones, y, su suspensión del Mercado Común del Sur. 

Venezuela inició el proceso de incorporación como miembro 
pleno del MERCOSUR desde el año 2005, el cual se materializó con 
la suscripción del Protocolo de Adhesión en Caracas en el año 
200643. Debido a la política reiterada del Senado del Congreso del 
Paraguay de impedir el ingreso de Venezuela como miembro pleno 
de esta organización, y a raíz de su decisión de revocar el mandato 
del Presidente Fernando Lugo; el Consejo del Mercado Común del 
MERCOSUR, decidió suspender a la República del Paraguay por 
haber ocasionado una ruptura del orden democrático subrayando 
“que el restablecimiento de las instituciones democráticas es condi-
ción indispensable para el desarrollo del proceso de integración y 
decidieron suspender, en el marco del Protocolo de Ushuaia sobre 
Compromiso Democrático del MERCOSUR, el derecho de ese país 
a participar en los órganos del MERCOSUR”. Esta circunstancia 
allanó el camino para el ingreso definitivo de Venezuela como 
miembro pleno, lo cual se decidió en el marco de la Reunión Ordi-
naria N° XLIII del Consejo del Mercado Común, realizado entre los 

 
43  Ley Aprobatoria del Protocolo de Adhesión de la República Bolivariana de 

Venezuela al MERCOSUR y sus anexos: Tratados de Asunción, Protocolo de 
Ouro Preto, Protocolo de Olivos para la solución de controversias del 
MERCOSUR y la Lista de productos paraguayos y uruguayos que conforme 
al artículo 5 del Protocolo gozarán de desgravación total e inmediata por la 
República Bolivariana de Venezuela (Julio 18, 2006). Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela, 38.482, Ordinario, Julio 19, 2006.  
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días 28 y 29 de junio de 2012, en la Ciudad de Mendoza, República 
de Argentina, tal como se evidencia del comunicado suscrito por los 
presidentes de ese mercado común. 

Las Presidentas de la República Argentina, Cristina Fernán-
dez de Kirchner, y de la República Federativa del Brasil, Dilma 
Vana Rousseff, el Presidente de la República Oriental del Uru-
guay, José Mujica Cordano, y el Ministro del Poder Popular pa-
ra Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Vene-
zuela, Nicolás Maduro Moros, en representación del Presidente 
Hugo Chávez Frías, reunidos en la ciudad de Mendoza, Repú-
blica Argentina, el día 29 de junio de 2012, en ocasión de la 
XLIII Reunión del Consejo del Mercado Común:… 

6. Se congratularon por el ingreso de la República Boliva-
riana de Venezuela al MERCOSUR, subrayando que el proce-
so de integración es un instrumento para promover el desarrollo 
integral, enfrentar la pobreza y la exclusión social. Convocaron, 
para ello, a una reunión a los fines de la admisión oficial de 
Venezuela al MERCOSUR el 31 de julio de 2012, en la ciu-
dad de Río de Janeiro44 (negrillas del autor). 
En efecto, el día 31 de julio de 2012 se selló en Rio de Janeiro 

el ingreso de Venezuela como miembro pleno del MERCOSUR. 
Por tanto, el Protocolo de Armonización de Normas sobre Pro-
piedad Intelectual en el MERCOSUR, en Materia de Marcas, 
Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen 
(PROTOCOLO), suscrito en Asunción, Paraguay, el 5 de agosto de 
199545, pasó a formar parte de nuestro ordenamiento jurídico vigen-
te, con lo cual, se puede brindar protección a los SDNC, además de 
las indicaciones geográficas, a saber: las indicaciones de proceden-
cia y las denominaciones de origen, que no encontraban protección 

 
44  [Documento en línea] Disponible: http://www.mercosur.int/t_generic.jsp? 

contentid=4358&site=1&channel=secretaria [Consultado: 2012, Julio 6]. 
45  [Documento en línea] Disponible: https://www.mre.gov.py/tratados/public_ 

web/DetallesTratado.aspx?id=2ooBwPZqYBYDyHTjMx+HmQ%3d%3d. 
[Consultado: 2014, Septiembre 3]. 
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explícita en el marco de la normativa nacional, es decir, la LPI 
(1955). 

Este protocolo se encuentra actualmente vigente para los Esta-
dos Partes Paraguay y Uruguay, el primero lo aprobó mediante Ley 
No. 912 del 1° de agosto de 1996, habiendo depositado el documen-
to de ratificación el 15 de noviembre de 1996. Mientras que, el se-
gundo aprobó el referido Protocolo mediante Ley No. 17.052 con 
fecha 14 de Diciembre de 1998, y depositó el instrumento de ratifi-
cación por ante la Depositaria del MERCOSUR el día 7 de julio de 
2000. Por lo que, de conformidad con el artículo 2646 del 
PROTOCOLO (1995), el mismo entró en vigencia para los referidos 
Estados Partes a partir del 6 de agosto de 2000; quedando pendiente 
su ratificación por Argentina y Brasil47.  

Ahora bien, respecto de Venezuela, no habiendo necesidad de 
que la Asamblea Nacional dicte un acto legislativo aprobatorio del 
referido PROTOCOLO (1995), el mismo, de conformidad con el 
mandato que se desprende de la disposición que establece “La adhe-
sión de un Estado Parte al Tratado de Asunción implicará ipso jure 
la adhesión al presente Protocolo” (PROTOCOLO, 1995: 27). Como 
así; quedara expresado en la Ley Aprobatoria del Protocolo de Ad-
hesión de la República Bolivariana de Venezuela al MERCOSUR y 
sus anexos sancionada por la Asamblea Nacional el 18 de julio de 
2006, y promulgada el día 19 de julio de 2006 por el entonces Presi-
dente de la República Hugo Chávez48.  

 
46  “El presente Protocolo, parte integrante del Tratado de Asunción, entrará en 

vigor, para los dos primeros Estados que lo ratifiquen treinta días después del 
depósito del segundo instrumento de ratificación. Para los demás signatarios 
entrará en vigor a los treinta días del depósito de los respectivos instrumentos 
de ratificación en el orden en que fueron depositados”. 

47  [Documento en línea] Disponible: http://www.mercosur.int/ t_ligaenmarco. 
jsp?contentid=4823&site=1&channel=secretaria [Consultado: 2014, Septiem- 
bre 3] 

48  Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 38.482, Ordinario, 
Julio 19, 2006. 
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Sin embargo, en 2017 Venezuela fue suspendida del MERCOSUR 
por el incumplimiento de la Carta Democrática, que obliga a los Es-
tados miembros a cumplir con estándares democráticos, que el go-
bierno venezolano no estaba cumpliendo. 

En 2017, a Venezuela le fue suspendida su membresía por 
falta de restitución de los estándares democráticos del 
MERCOSUR establecidos en el Protocolo de Ushuaia sobre 
Compromiso Democrático de 1998. La decisión actuó para 
'Suspender a la República Bolivariana de Venezuela en todos los 
derechos y obligaciones inherentes a su condición de Estado 
Parte del MERCOSUR, de conformidad con lo dispuesto en el 
segundo párrafo del artículo 5 del Protocolo de Ushuaia sobre 
Compromiso Democrático', y fue dictaminado en São Paulo, 
Brasil, el 5 de agosto de 201749. 
Considerando que la investigación se basa en proponer criterios 

para la regulación, protección y prueba de la notoriedad de los sig-
nos distintivos en Venezuela a partir de su retiro de la Comunidad 
Andina de Naciones y su suspensión del MERCOSUR, con la fina-
lidad de dar respuesta al problema de investigación, la misma se 
desarrollará en un nivel explicativo. 

Igualmente, la investigación se enmarcó en un proyecto factible, 
el cual consistió en la investigación, elaboración y desarrollo de una 
propuesta, que ofrezca criterios para la regulación, protección y 
prueba de la notoriedad de los signos distintivos en Venezuela a par-
tir de su salida de la Comunidad Andina de Naciones y posterior 
suspensión del MERCOSUR. Asimismo, la aplicación de normas 
internacionales vigentes en materia de propiedad industrial, dentro 
de los límites permitidos por el ordenamiento jurídico vigente; como 
lo son el Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad In-

 
49  Leonel Salazar. “An approach to comprehend the actual Venezuelan trade-

mark system”, en WIPO-WTO Colloquium Papers, 9 (199-224), 2018 [Do-
cumento en línea] Disponible: https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/ 
colloquium_papers_e/2018/chapter_15_2018_e.pdf [Consutado: 2024, Enero 
22], p. 210. 
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dustrial de 1883 (CUP) y el Tratado de creación de la Organización 
Mundial de Comercio, cuyo Anexo 1-C contiene el ADPIC (1994). 

Finalmente, siguiendo la posición del jurista español Francisco 
Vicent, se ubica el derecho de la propiedad intelectual como uno de 
los contenidos amplios del Derecho Mercantil, conjuntamente con 
el estatuto del empresario o comerciante, las instituciones auxiliares 
para el ejercicio del comercio, las obligaciones y contratos mercan-
tiles, el Derecho cambiario, el Derecho concursal mercantil, el De-
recho Marítimo, y el Derecho de la competencia. El referido autor, 
asimismo, señala como contenidos del derecho de propiedad inte-
lectual, no sólo la propiedad industrial y el derecho de autor, sino 
también el Derecho de la competencia y el Derecho de la actividad 
publicitaria. Por otro lado, justifica la incorporación del derecho de 
propiedad intelectual al contenido del Derecho Mercantil porque 
aquél lleva al “estudio de la actividad empresarial, en su doble as-
pecto de competencia/colaboración y de bienes inmateriales resulta-
do de dicha actividad, que el Derecho protege por medios directos 
(concesión de derechos de explotación exclusiva) o indirectos (re-
presión de la competencia desleal, de la violación de secretos indus-
triales, prohibiciones de competencia)”50. 

 
50  Francisco Vicent. Compendio crítico de Derecho Mercantil. 2ª edición, T.I. 

Bosch, Madrid 1986, p. 5. 



 



 

 

CAPÍTULO I 

LOS SIGNOS DISTINTIVOS 
 NOTORIAMENTE CONOCIDOS 

Notoria non novit curia 

1. Antecedentes legislativos 

El desarrollo histórico de la legislación republicana marcaria 
venezolana se remonta a la Ley de Marcas de Fábrica y de Comercio 
del 24 de mayo de 1877. Posteriormente, es reformada el 9 Julio 
1927 y el 28 de Junio de 1930, hasta la aprobación de la Ley de Pro-
piedad Industrial del 2 de septiembre de 1955, y reimpresa en 1956. 
Los mencionados dispositivos legales no establecieron una protec-
ción a los SDNC.  

Los referidos instrumentos legales regularon la protección del 
signo distintivo sobre la base de la prohibición de registro susten-
tado en la probabilidad de riesgo de confusión o asociación con un 
signo distintivo previamente solicitado o registrado, o bajo el su-
puesto de la oposición por mejor derecho de tercero con fuerza en 
el uso previo, entre otros supuestos (LPI, 1955: 331, 342 y 353); de 
donde la casación civil venezolana derivó la protección del SDNC. 

 
1  “No podrá adoptarse ni registrarse como marcas: 1) Las palabras, frases, fi-

guras o signos que sugieran ideas inmorales o sirvan para distinguir objetos 
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Por ello, no es sino con la incorporación de las normas comuni-
tarias andinas y la adhesión a algunos tratados internacionales sobre 
propiedad industrial –el Convenio de París para la Protección de la 
Propiedad Industrial de 1883 (CUP, 1883) y el Tratado de creación 
de la Organización Mundial de Comercio, cuyo Anexo 1-C contiene 
el Acuerdo de los Derechos de Propiedad Industrial relacionados 
con el Comercio (ADPIC, 1994)–, cuando se puede afirmar que en 

 
inmorales o mercancías de producción o comercio prohibidos y los que se 
usen en negocios ilícitos o sobre un artículo dañoso; 2) La Bandera, Escudo 
de Armas u otra insignia de la República, de los Estados o de las Municipali-
dades y, en general, de cualquier entidad venezolana de carácter público; 3) 
Los signos, emblemas y distintivos de la Cruz Roja y de cualquier otra enti-
dad de la misma índole; 4) La Bandera, Escudo de Armas u otras insignias de 
naciones extranjeras, salvo cuando su uso comercial esté debidamente autori-
zado por certificado expedido por la oficina correspondiente de la nación in-
teresada; 5) Los nombres geográficos, como indicación del lugar de proce-
dencia; 6) La forma y color que se dé a los ar-tículos o productos por el fabri-
cante, ni los colores o combinaciones de colores por sí solos; 7) Las figuras 
geométricas que no revistan novedad; 8) Las caricaturas, retratos, dibujos o 
expresiones que tiendan a ridiculizar ideas, personas u objetos dignos de res-
peto y consideración; 9) Los términos y locuciones que hayan pasado al uso 
general, y las expresiones comúnmente empleadas para indicar el género, la 
especie, naturaleza, origen, cualidad o forma de los productos; 10) El nombre 
completo o apellidos de una persona natural, si no se presenta en una forma 
peculiar y distinta, suficiente para diferenciarlo del mismo nombre cuando lo 
usen otras personas, y aún en este caso, si se trata del nombre de un tercero, 
si no se presenta con el consentimiento de éste; 11) La marca que se parezca 
gráfica y fonéticamente a otra ya registrada, protegerá la parte característica, 
y; 12) La que pueda prestarse a confusión con otra marca ya registrada o que 
pueda inducir a error por indicar una falsa procedencia o cualidad”. 

2  “Tampoco podrán registrarse: 1) Las denominaciones comerciales meramen-
te descriptivas de la empresa que se pretenda distinguir, salvo que, además de 
esta parte descriptiva, contengan alguna característica que sirva para indivi-
dualizarlas. En este caso el registro sólo protegerá la parte característica, y; 2) 
Los lemas comerciales que contengan alusiones a productos o marcas simila-
res, expresiones que puedan redundar en perjuicio de esos productos o marcas”. 

3  “No podrán estamparse en las marcas menciones de diplomas, medallas, 
premios y otros signos que hagan suponer la existencia de galardones obteni-
dos en exposiciones o certámenes, salvo que pueda acreditarse la veracidad 
de tales galardones”. 
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Venezuela comenzó a existir una protección a los SDNC; con las 
limitaciones derivadas de la praxis judicial y administrativa venezo-
lana a partir del año 2006, fecha de retiro de la CAN. Y, más recien-
temente, con la débil incorporación de Venezuela como miembro 
pleno del MERCOSUR (Julio 31, 2012), dada su suspensión a partir 
de 2017 (Agosto 5, 2017). 

A. Convenio de la Unión de París para la Protección de la 
Propiedad Industrial. 

La necesidad por brindar una protección especial a los signos 
distintivos notoriamente conocidos obedeció a la conducta ilegítima 
de algunos comerciantes dentro de los países miembros de la Unión. 
Esos comerciantes obtenían el registro de signos distintivos pertene-
cientes a nacionales amparados por el CUP, los cuales ya habían ad-
quirido notoriedad en sus países de registro; pretendiendo benefi-
ciarse de su reputación comercial, y favorecerse económicamente 
mediante la cesión del signo distintivo ilegítimamente registrado a 
su legítimo titular, por elevadas sumas de dinero. Impidiéndole, a su 
vez, ejercer plenamente el derecho exclusivo de utilización del signo 
distintivo; lo cual constituyó una práctica reprochable desde el punto 
de vista del comercio internacional. 

La regulación de los SDNC se puede ubicar en la revisión que se 
efectuara al CUP en La Haya entre el 8 de octubre y el 6 de noviem-
bre de 19254, donde se incorpora por vez primera el artículo 6bis de 
la mencionada convención (Ver Figura No. 1), que establece:  

Los países contratantes se comprometen a rechazar o in-
validar, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien 
a instancia del interesado, el registro de una marca de fábrica o 
de comercio que sea la reproducción o imitación, susceptible de 

 
4  Union Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle (1925). 

Actes adoptés par la Conférence de La Haye. 8 Octobre - 6 Novembre 1925. 
Convention D´Union de Paris du 20 mars 1883 pour la Protection de la Pro-
priété Industrielle revisée a Bruxelles le 4 décembre 1900, á Washington le 2 
juin 1911 et á La Haye le 6 novembre 1925. Bureau International de la Pro-
priété Industrielle, Berne, p. 1-19. 
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crear confusión, de una marca que la autoridad competente del 
país del registro estimare ser allí notoriamente conocida como 
siendo ya marca de un nacional de otro país contratante 
[PRINCIPIO DE ULTRATERRITORIALIDAD] y utilizada para produc-
tos de un mismo género o de un género similar [PRINCIPIO DE 
ULTRAESPECIALIDAD].  

Deberá concederse un plazo mínimo de tres años para recla-
mar la anulación de dichas marcas. El plazo comenzará a correr 
desde la fecha del registro de la marca. [PRETENSIÓN DE NULIDAD 
DE LOS SDNC] 

No se fijará plazo para reclamar la anulación de marcas regis-
tradas de mala fe5 [IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LA PRETENSIÓN DE 
NULIDAD POR MALA FE] (negrillas y agregados del autor). 
Esta norma se incorpora al Convenio de París de 1883, como 

hecho sucedáneo a la Reunión de Expertos Técnicos para el Estudio 
de la Competencia Desleal patrocinada por la Sociedad de las Na-
ciones en el año 1924. Así refiere Otamendi, los técnicos “elaboran 
un Proyecto Revisado de Artículos de Convenciones sobre la Com-
petencia Desleal, en cuyo apartado D se otorga protección a la marca 
notoria. Dicho párrafo establecía que se podía denegar o cancelar el 
registro de una marca “notoriamente conocida en el comercio como 

 
5  El texto en francés es «Les pays contractants s´engagent á refuser ou á inva-

lider, soit d´office si la législation du pays le permet, soit á la requête de 
l´intéressé, l´enregistrement d´une marque de fabrique ou de commerce que 
serait la reproduction ou l´imitation, susceptible de faire confusion, d´une 
marque que l´autorité compétente du pays de l´enregistrement estimera y 
être notoirement connue comme étant déjà la marque d´un ressortissant d´un 
autre pays contractant et utilisée pour des produits du même genre ou d´un 
genre similaire. Un délai minimum de trois ans devra être accordé pour ré-
clamer la radiation de ces marques. Le délai courra de la date de 
l´enregistrement de la marque. Il ne sera pas fixé de délai pour réclamer la 
radiation des marques enregistrées de mauvaise foi» (Union Internationale 
pour la Protection de la Propriété Industrielle (1925), ob.cit, p. 12) (negrillas 
y subrayado del autor). 
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perteneciente a un natural de otro país”, y fijaba un término de cinco 
años al interesado para efectuar reclamos”6-7.  

Figura No. 1: 
 Acta de la Conferencia de La Haya, 1925 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
6  Jorge Otamendi. Derecho de marcas. 6ª edición. Abeledo-Perrot, Buenos 

Aires 2006, p. 367-368. 
7  Otra referencia sobre esta iniciativa queda reflejada en la siguiente cita: “…el 

estudio de las marcas notorias como tal, fue iniciado por primera vez en 
1924, por un organismo internacional, la Sociedad de las Naciones, la cual 
convoca a los expertos (técnicos) para realizar un estudio sobre Competencia 
Desleal. De esa reunión surge un documento el cual fue un “Proyecto Revi-
sado de Convenciones sobre la Competencia Desleal”. En el apartado “D” del 
proyecto antes relacionado, se otorga protección a la MARCA NOTORIA, y 
en el mismo se estipula que se podía denegar o cancelar el registro de una 
marca “notoriamente conocida en el comercio como perteneciente a un natu-
ral de otro país” y fijaba un término de 5 años al interesado para efectuar re-
clamos. En 1925, el Convenio de París, recoge el citado principio y en esa 
época contábamos con un Art. 6 bis cuya redacción ha sufrido la evolución 
de la era tecnológica y de mercado”. [Documento en línea] Disponible: 
http://www.cnr.gob.sv/index.php?option=com_content&view=article&id =103 
&Itemid=162 [Consultado: 2014, Enero 31]. 
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Posteriormente, en la Conferencia de Londres del 2 de junio de 
19348, el texto del artículo 6bis sufre su primera reforma, quedando 
el texto redactado de la siguiente manera:  

(1) Los países de la Unión se comprometen a denegar o a in-
validar, sea de oficio si la legislación del país lo permite, sea a 
pedido del interesado, el registro de una marca de fábrica o de 
comercio que sea la reproducción, la imitación o la traducción 
susceptible de crear confusión, de una marca que la autoridad 
competente de dicho país del registro estimare ser allí notoria-
mente conocida como siendo ya marca de una persona que 
pueda beneficiarse del presente Convenio [PRINCIPIO DE 
ULTRATERRITORIALIDAD] y utilizada para productos idénticos 
o similares [PRINCIPIO DE ULTRAESPECIA-LIDAD]. Ocurrirá lo 
mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la re-
producción de tal marca notoriamente conocida o una imita-
ción susceptible de crear confusión con ésta [PRINCIPIO DE 
ESENCIALIDAD]. 

(2) Deberá concederse un plazo mínimo de tres años para re-
clamar la anulación de estas marcas. El plazo comenzará a correr 
desde la fecha de registro de la marca [PRETENSIÓN DE NULIDAD 
DE LOS SDNC]. 

(3) No se fijará plazo para reclamar la anulación de marcas re-
gistradas de mala fe9-10 [IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LA PRETENSIÓN 
DE NULIDAD POR MALA FE] (negrillas y agregados del autor). 

 
8  Union Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle. Actes 

adoptés par la Conférence de La Haye. 8 Octobre – 6 Novembre 1925. Con-
vention D´Union de Paris du 20 mars 1883 pour la Protection de la Proprié-
té Industrielle révisée à Bruxelles le 4 décembre 1900, à Washington le 2 juin 
1911, à La Haye le 6 novembre 1925 et à Londres le 2 juin 1934. Bureau In-
ternational de la Propriété Industrielle, Berne 1939, p. 3-20. 

9  Jorge Otamendi, ob.cit., p. 368-369. 
10  «(1) Les pays de l´Union s´engagent à refuser ou à invalider, soit d´office si 

la législation du pays le permet, soit à la requête de l´intéressé, 
l´enregistrement d´une marque de fabrique ou de commerce qui constitue la 
reproduction, l´imitation ou la traduction, susceptibles de créer une confu-
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Como puede apreciarse, a la redacción original de 1925 se le in-
corporan términos más técnicos, así:  

a) se sustituye la calificación de países contratantes por “países 
de la Unión”, con lo cual se alude a la existencia de una unión de 
países, lo cual es propio del espíritu del CUP en su vocación unio-
nista internacional para la protección de la propiedad industrial,  

b) el rechazo e invalidación de la marca notoriamente conocida 
no sólo se sustenta en la reproducción e imitación, sino que se inclu-
ye la traducción,  

c) se amplía el supuesto de hecho de protección de la marca no-
toriamente conocida a la “que la autoridad competente del país del 
registro estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya 
marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio 
[PRINCIPIO DE ULTRATERRITORIALIDAD] y utilizada para productos 
idénticos o similares”, con lo cual se aparta del criterio de protección 
contenido en la redacción de 1925, que establecía “que la autoridad 
competente del país del registro estimare ser allí notoriamente cono-
cida como siendo ya marca de un nacional de otro país contratante y 
utilizada para productos de un mismo género o de un género simi-
lar”, y  

d) incluye otro criterio de protección sustentado “Ocurrirá lo 
mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproduc-
ción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible 
de crear confusión con ésta”, es decir, no sólo basta para su protec-
ción con la reproducción, imitación o traducción, sino que también 

 
sion, d´une marque que l´autorité compétente du pays de l´enregistrement es-
timera y être notoirement connue comme étant déjà la marque d´une per-
sonne admise à bénéficier de la présente Convention et utilisée pour des pro-
duits identiques ou similaire. Il en sera de même lorsque la partie essentielle 
de la marque constitue la reproduction d´une telle marque notoirement con-
nue ou une imitation susceptible de créer une confusion avec celle-ci. (2) Un 
délai minimum de trois ans devra être accordé pour réclamer la radiation de 
ces marque. Le délai courra de la date de l´enregistrement de la marque. (3) Il 
ne sera pas fixé de délai pour réclamer la radiation des marques enregistrées 
de mauvaise foi» (Cfr. Union Internationale pour la Protection de la Propriété 
Industrielle, ob.cit, p. 10-11). 
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puede suceder que exista la probabilidad de denegación, o anulación 
del signo distintivo, cuando ésta reproduzca o imite la parte esencial 
del SDNC. Hecho que se percibe en la reproducción o imitación del 
elemento distintivo relevante del signo distintivo [PRINCIPIO DE 
ESENCIALIDAD] (Cuadro No. 1). Pudiendo ser para productos o ser-
vicios de la misma clase o de clases similares, e incluso de clases 
diferentes [PRINCIPIO DE ULTRAESPE-CIALIDAD]. 

Cuadro No. 1:  
Reproducción de las partes esenciales de signos 

distintivos notoriamente conocidos 

Parte esencial de un signo distintivo 
 notoriamente conocido 

Reproducción de la parte esencial de 
un signo distintivo notoriamente co-

nocido 

  

  
Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, en la Conferencia de Lisboa del 31 de octubre de 
1958, se produce la última modificación al texto del artículo 6bis, 
permaneciendo inalterado en las posteriores Conferencias de la 
Unión de París celebradas en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y el 
28 de septiembre de1979, el cual es del siguiente tenor: 
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1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si 
la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesa-
do, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una 
marca de fábrica o de comercio que constituya la reproduc-
ción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, 
de una marca que la autoridad competente del país del registro 
o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo 
ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presen-
te Convenio [PRINCIPIO DE LA ULTRATERRITORIALIDAD] y utili-
zada para productos idénticos o similares [PRINCIPIO DE LA 
ULTRAESPECIALIDAD]. Ocurrirá lo mismo cuando la parte 
esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca 
notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear con-
fusión con ésta. [PRINCIPIO DE LA ESENCIALIDAD] 

2) Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a par-
tir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha 
marca [LAPSO DE CADUCIDAD PARA EJERCER LA PRETENSIÓN DE 
NULIDAD DE UN SIGNO REGISTRADO QUE REPRODUCE ILEGÍTIMA-
MENTE UN SDNC] 

Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo 
en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso. 

3) No se fijará plazo para reclamar la anulación o la 
prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de 
mala fe11-12 [IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LA PRETENSIÓN DE NULI-
DAD POR MALA FE] (negrillas y agregados del autor). 

 
11  Jorge Otamendi, ob.cit, p. 369. 
12  Article 6bis [Marques: marques notoirement connues] «1) Les pays de 

l’Union s’engagent, soit d’office si la législation du pays le permet, soit à la 
requête de l’intéressé, à refuser ou à invalider l’enregistrement et à interdire 
l’usage d’une marque de fabrique ou de commerce qui constitue la reproduc-
tion, l’imitation ou la traduction, susceptibles de créer une confusion, d’une 
marque que l’autorité compétente du pays de l’enregistrement ou de l’usage 
estimera y être notoirement connue comme étant déjà la marque d’une per-
sonne admise à bénéficier de la présente Convention et utilisée pour des pro-
duits identiques ou similaires. Il en sera de même lorsque la partie essentielle 
de la marque constitue la reproduction d’une telle marque notoirement con-
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La norma internacional de protección del SDNC, es sólo pro-
gramática respecto de la actuación de oficio por parte de los entes 
del Estado. Mientras que es autoejecutiva u operativa respecto de los 
particulares, quienes pueden ejercer la pretensión de protección del 
SDNC, que puede comportar su ejercicio: a) como motivo de oposi-
ción en el proceso de concesión, b) en un proceso de anulación del 
registro y c) la pretensión autónoma o la pretensión cautelar de 
“prohibición o cese de uso” del SDNC. 

Otras reformas introducidas, son “la prohibición del uso de una 
marca idéntica o similar a una marca notoria, la extensión a cinco 
años del plazo para solicitar la anulación, y se dejó librado a cada 
país contratante el fijar un plazo para reclamar la cesación del uso de 
la marca en infracción”13. Importante, también, para la protección de 
los SDNC es la imprescriptibilidad de las pretensiones de nulidad y 
prohibición de uso, cuando estas deriven de la mala fe de un tercero 
que se hubiese procurado el registro o esté haciendo uso no autori-
zado del SDNC. 

No obstante, no se aprobaron propuestas que contemplaran la 
protección del SDNC para artículos no idénticos o similares. Es de-
cir, el establecimiento de la excepción al principio de especialidad 
de la clase, y que el requisito de uso previo de la marca notoriamente 
conocida en el país donde se reclama su protección, no es impedi-
mento legal alguno para exigir su protección14. 

Asimismo, en la Ley-Tipo para los Países en Desarrollo sobre 
Marcas, Nombres Comerciales y Competencia Desleal propuesta 
por los Bureaux Internationaux Réunis pour la Protection de la 
Propriété Intellectuelle (BIRPI) en su sesión del 11 de noviembre de 

 
nue ou une imitation susceptible de créer une confusion avec celle-ci. 2) Un 
délai minimum de cinq années à compter de la date de l’enregistrement devra 
être accordé pour réclamer la radiation d’une telle marque. Les pays de l’Union 
ont la faculté de prévoir un délai dans lequel l’interdiction d’usage devra être 
réclamée. 3) Il ne sera pas fixé de délai pour réclamer la radiation ou 
l’interdiction d’usage des marques enregistrées ou utilisées de mauvaise foi». 

13  Ibídem, p. 369. 
14  Ibíd., p. 369. 
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196615, se recomienda la protección de los SDNC cuando otros sig-
nos distintivos “constituyan la reproducción total o parcial, la imita-
ción, la traducción o la transcripción, susceptible de inducir al públi-
co a error, de una marca o de un nombre comercial notoriamente co-
nocidos en el país y pertenecientes a un tercero”16. 

Así, la protección quedó circunscrita sólo a los signos distinti-
vos de fábrica o de comercio; hoy, signos distintivos de producto 
(CUP, 1883: 6bis.1). Por consiguiente, quedaron sin protección los 
signos distintivos de servicios. No es, sino con la aprobación del 
ADPIC (1994), cuando los signos distintivos de servicio y sus co-
rrespondientes SDNC son objeto de protección explícita, en un 
dispositivo internacional. A pesar, de que el CUP incluye a las 
marcas de servicios como signos distintivos tutelados (CUP, 1883: 
1.2). 

En el año 1999, la OMPI y la Asamblea de la Unión de Paris 
suscriben la Recomendación Conjunta relativa a las Disposicio-
nes sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas 
(RECOMENDACIÓN, 1999), en los siguientes términos. 

Teniendo en cuenta las disposiciones del Convenio de París 
para la Protección de la Propiedad Industrial relativas a la pro-
tección de las marcas notoriamente conocidas;… 

Recomiendan, asimismo, a cada Estado miembro de la 
Unión de París o de la OMPI, que también sea miembro de 
una organización intergubernamental regional que tenga compe-
tencia en el campo del registro de las marcas, hacer notar a dicha 
organización la posibilidad de proteger las marcas notoria-
mente conocidas de conformidad, mutatis mutandis, con las 
disposiciones aquí contenidas17 (negrillas del autor) 

 
15  Justo Nava. Derecho de las marcas. Porrúa, México 1985, p. 242-243. 
16  Ibídem, p. 370. 
17  OMPI. Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Pro-

tección de las Marcas Notoriamente Conocidas, Asamblea de la Unión de 
París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General 
de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. 34ª Asamblea de 
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De la RECOMENDACIÓN y su articulado se derivan las si-
guientes regulaciones: a) fuentes y medios de prueba de la notorie-
dad de los signos distintivos (1999: 218), b) la protección del SDNC 

 
los Estados miembros de la OMPI (1999, setiembre 20-29). OMPI, Ginebra 
1999, p. 4. 

18  “Determinación de si una marca es notoriamente conocida en un Estado 
miembro 1) [Factores que deberán considerarse] a) A la hora de determinar 
si una marca es notoriamente conocida, la autoridad competente tomará en 
consideración cualquier circunstancia de la que pueda inferirse que la marca 
es notoriamente conocida. b) En particular, la autoridad competente conside-
rará la información que se le someta en relación con los factores de los que 
pueda inferirse que la marca es o no notoriamente conocida, incluida, aunque 
sin limitarse a ella, la información relativa a lo siguiente: 1. el grado de cono-
cimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público; 2. 
la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la 
marca; 3. la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier pro-
moción de la marca, incluyendo la publicidad o la propaganda y la presenta-
ción, en ferias o exposiciones, de los productos o servicios a los que se apli-
que la marca; 4. la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o 
cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la 
utilización o el reconocimiento de la marca; 5. la constancia del ejercicio sa-
tisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la 
marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades 
competentes; 6. el valor asociado a la marca. c) Los factores antes menciona-
dos, que representan pautas para asistir a la autoridad competente en la de-
terminación de si una marca es notoriamente conocida, no constituyen condi-
ciones previas para alcanzar dicha determinación. Antes bien, la determina-
ción en cada caso dependerá de las circunstancias particulares del caso en 
cuestión. Todos los factores podrán ser pertinentes en algunos casos. Algunos 
de los factores podrán ser pertinentes en otros casos. Ninguno de los factores 
podrá ser pertinente en otros casos, y la decisión podrá basarse en factores 
adicionales que no estén enumerados en el apartado b) anterior. Dichos facto-
res adicionales podrán ser pertinentes en forma individual o en combinación 
con uno o más factores enumerados en el apartado b) anterior. 2) [Sector per-
tinente del público] a) Los sectores pertinentes del público abarcarán, aunque 
no se limitarán necesariamente a: i) los consumidores reales y/o potenciales 
del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca; ii) las perso-
nas que participan en los canales de distribución del tipo de productos o ser-
vicios a los que se aplique la marca; iii) los círculos comerciales que se ocu-
pen del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca. b) Cuando 
se determine que una marca es notoriamente conocida al menos por un sector 
pertinente del público en un Estado miembro, la marca será considerada noto-
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contra los registros obtenidos de mala fe (1999: 319), c) la protección 
del SDNC cuando es reproducido por un signo distintivo conflictivo 
bien sea porque reproduzca la parte esencial del SDNC [PRINCIPIO 
DE ESENCIALIDAD], o, se reproduzca para distinguir productos idénti-
cos, similares o diferentes a los que distingue el SDNC [PRINCIPIO 
DE ULTRAESPECIALIDAD] (1999: 420), por un indicador comercial 

 
riamente conocida por el Estado miembro. c) Cuando se determine que una 
marca es conocida al menos por un sector pertinente del público en un Estado 
miembro, la marca podrá ser considerada notoriamente conocida por el Esta-
do miembro. d) Un Estado miembro podrá determinar que una marca es no-
toriamente conocida, aun cuando la marca no sea notoriamente conocida o, si 
los Estados miembros aplican el apartado c), conocida por cualquier sector 
pertinente del público del Estado miembro. 3) [Factores que no serán exigi-
dos] a) Un Estado miembro no exigirá, como condición para determinar si 
una marca es notoriamente conocida: i) que la marca haya sido utilizada, o 
que la marca haya sido registrada o que se haya presentado una solicitud de 
registro de la marca, en el Estado miembro o en relación con dicho Estado; ii) 
que la marca sea notoriamente conocida, o que se haya registrado la marca o 
presentado una solicitud de registro de la marca, en cualquier jurisdicción, o 
en relación con cualquier jurisdicción, distinta de la del Estado miembro; o 
iii) que la marca sea notoriamente conocida por el público en general en el 
Estado miembro. b) No obstante lo dispuesto en el apartado a)ii), un Estado 
miembro podrá exigir, a los efectos de la aplicación del párrafo 2)d), que la 
marca sea notoriamente conocida en una o más jurisdicciones distintas de la 
del Estado miembro”. 

19  “Protección de las marcas notoriamente conocidas; mala fe 1) [Protección 
de las marcas notoriamente conocidas] Un Estado miembro protegerá una 
marca notoriamente conocida de las marcas, los identificadores comerciales y 
los nombres de dominio que estén en conflicto con esa marca, al menos a 
partir del momento en que la marca haya pasado a ser notoriamente conocida 
en el Estado miembro. 2) [Consideración de la mala fe] En aplicación de la 
Parte II de las presentes disposiciones, la mala fe podrá ser considerada 
como un factor entre otros a la hora de evaluar los intereses que estén en 
competencia”. 

20  “Marcas conflictivas. 1) [Marcas conflictivas] a) Se estimará que una marca 
está en conflicto con una marca notoriamente conocida cuando esa marca, o 
una parte esencial de la misma, constituya una reproducción, una imitación, 
una traducción, o una transliteración susceptible de crear confusión con la 
marca notoriamente conocida, si la marca, o una parte esencial de la misma, 
se utiliza, es objeto de una solicitud de registro, o está registrada, en relación 
con productos y/o servicios idénticos o similares a los productos y/o servicios 
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a los que se aplica la marca notoriamente conocida. b) Sin perjuicio de los 
productos y/o servicios para los que una marca se utilice, o sea objeto de una 
solicitud de registro o esté registrada, se estimará que esa marca está en con-
flicto con una marca notoriamente conocida cuando la marca, o una parte 
esencial de la misma, constituya una reproducción, una imitación, una tra-
ducción o una transliteración de la marca notoriamente conocida, y cuando se 
cumpla por lo menos una de las siguientes condiciones: i) la utilización de 
esa marca indique un vínculo entre los productos y/o servicios para los que la 
marca se utiliza, o es objeto de una solicitud de registro o está registrada, y el 
titular de la marca notoriamente conocida, y pueda causar un perjuicio a sus 
intereses; ii) el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida pueda 
ser menoscabado o diluido en forma desleal por la utilización de esa marca; 
iii) la utilización de esa marca se aproveche de forma desleal del carácter dis-
tintivo de la marca notoriamente conocida. c) No obstante lo dispuesto en el 
Artículo 2.3)a)iii), con el fin de aplicar el párrafo 1)b)ii) y iii), un Estado 
miembro podrá exigir que la marca notoriamente conocida sea notoriamente 
conocida por el público en general. d) No obstante lo dispuesto en los párra-
fos 2) a 4), un Estado miembro no estará obligado a aplicar: i) el párrafo 1)a) 
para determinar si una marca está en conflicto con una marca notoriamente 
conocida, si la marca ha sido utilizada o registrada, o se ha presentado una 
solicitud para su registro, en el Estado miembro o en relación con dicho Esta-
do, en relación con productos y/o servicios idénticos o similares a los produc-
tos y/o servicios a los que se aplica la marca notoriamente conocida, antes de 
que la marca notoriamente conocida pasara a ser notoriamente conocida en el 
Estado miembro; ii) el párrafo 1)b) para determinar si una marca está en con-
flicto con una marca notoriamente conocida, en la medida en que esa marca 
haya sido utilizada, haya sido objeto de una solicitud de registro, o haya sido 
registrada, en el Estado miembro o en relación con dicho Estado respecto de 
determinados productos y/o servicios, antes de que la marca notoriamente 
conocida pasara a ser notoriamente conocida en el Estado miembro; excepto 
cuando se haya utilizado o registrado la marca, o presentado la solicitud para 
su registro, de mala fe. 2) [Procedimientos de oposición] Si la legislación 
aplicable permite a terceros oponerse al registro de una marca, todo conflicto 
con una marca notoriamente conocida en virtud de lo dispuesto en el párrafo 
1)a), constituirá un motivo de oposición. 3) [Procedimientos de invalida-
ción] a) El titular de una marca notoriamente conocida estará facultado, du-
rante un período que no será inferior a cinco años a partir de la fecha en que 
el registro haya sido hecho público por la Oficina, para solicitar la invalida-
ción del registro de una marca que esté en conflicto con la marca notoriamen-
te conocida, mediante una decisión de la autoridad competente. b) Si el regis-
tro de una marca puede ser invalidado a iniciativa propia por una autoridad 
competente, un conflicto con una marca notoriamente conocida será motivo 
de dicha invalidación, durante un período que no será inferior a cinco años a 
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conflictivo (1999: 521), entendiéndose por indicador comercial (en-
seña comercial) cualquier signo utilizado para identificar una empre-

 
partir de la fecha en que el registro haya sido hecho público por la Oficina. 4) 
[Prohibición de utilización] El titular de una marca notoriamente conocida 
estará facultado para solicitar, mediante una decisión de la autoridad compe-
tente, que se prohíba la utilización de una marca que esté en conflicto con la 
marca notoriamente conocida. Dicha solicitud será admisible durante un pe-
ríodo que no será inferior a cinco años a partir del momento en que el titular 
de la marca notoriamente conocida haya tenido conocimiento de la utiliza-
ción de la marca conflictiva. 5) [Ausencia de plazo en caso de registro o uti-
lización de mala fe] a) No obstante lo dispuesto en el párrafo 3), un Estado 
miembro no podrá establecer plazo alguno para solicitar la invalidación del 
registro de una marca que esté en conflicto con una marca notoriamente co-
nocida si la marca conflictiva ha sido registrada de mala fe. b) No obstante lo 
dispuesto en el párrafo 4), un Estado miembro no podrá establecer plazo al-
guno para solicitar la prohibición de la utilización de una marca que esté en 
conflicto con una marca notoriamente conocida si la marca conflictiva ha si-
do utilizada de mala fe. c) Al determinar la mala fe a los efectos del presente 
párrafo, la autoridad competente tomará en consideración si la persona que 
haya obtenido el registro o utilizado la marca que esté en conflicto con una 
marca notoriamente conocida tenía conocimiento, o motivos para conocer, la 
marca notoriamente conocida en el momento en que se haya utilizado o regis-
trado la marca, o se haya presentado la solicitud para su registro. 6) [Ausen-
cia de plazo en caso de registro sin utilización] No obstante lo dispuesto en 
el párrafo 3), un Estado miembro no podrá establecer plazo alguno para soli-
citar la invalidación del registro de una marca que esté en conflicto con una 
marca notoriamente conocida, si esa marca ha sido registrada, pero nunca ha 
sido utilizada”. 

21  “Identificadores comerciales conflictivos. 1) [Identificadores comerciales 
conflictivos] a) Se estimará que un identificador comercial está en conflicto 
con una marca notoriamente conocida cuando ese identificador comercial, o 
una parte esencial del mismo, constituya una reproducción, una imitación, 
una traducción, o una transliteración de la marca notoriamente conocida, y 
cuando se cumpla por lo menos una de las siguientes condiciones: i) la utili-
zación del identificador comercial indique un vínculo entre la empresa que lo 
utilice y el titular de la marca notoriamente conocida, y pueda causar un per-
juicio a sus intereses; ii) el carácter distintivo de la marca notoriamente cono-
cida pueda ser menoscabado o diluido en forma desleal por la utilización del 
identificador comercial; iii) la utilización del identificador comercial se apro-
veche de forma desleal del carácter distintivo de la marca notoriamente cono-
cida. b) No obstante lo dispuesto en el Ar-tículo 2.3) iii), a los efectos de 
aplicar el párrafo 1)a)ii) y iii), un Estado miembro podrá exigir que la marca 
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sa, ya pertenezca a una persona natural o jurídica, una organización 
o una asociación (1999: 1.iv22), o por un nombre de dominio conflic-
tivo (1999: 623).  

 
notoriamente conocida sea notoriamente conocida por el público en general. 
c) Un Estado miembro no estará obligado a aplicar el párrafo a) para deter-
minar si un identificador comercial está en conflicto con una marca notoria-
mente conocida si dicho identificador comercial ha sido utilizado o registra-
do, o se ha presentado una solicitud para su registro, en el Estado miembro o 
en relación con dicho Estado, antes de que la marca notoriamente conocida 
pasara a ser notoriamente conocida en el Estado miembro o en relación con 
dicho Estado, excepto cuando se haya utilizado o registrado el identificador 
comercial, o presentado la solicitud para su registro, de mala fe. 2) [Prohibi-
ción de utilización] El titular de una marca notoriamente conocida estará fa-
cultado para solicitar, mediante una decisión de la autoridad competente, que 
se prohíba la utilización de un identificador comercial que esté en conflicto 
con la marca notoriamente conocida. Dicha solicitud será admisible durante 
un período que no será inferior a cinco años a partir del momento en que el ti-
tular de la marca notoriamente conocida haya tenido conocimiento de la utili-
zación del identificador comercial conflictivo. 3) [Ausencia de plazo en caso 
de registro o utilización de mala fe] a) No obstante lo dispuesto en el párrafo 
2), un Estado miembro no podrá establecer plazo alguno para solicitar que se 
prohíba la utilización de un identificador comercial que esté en conflicto con 
una marca notoriamente conocida, si el identificador comercial conflictivo ha 
sido utilizado de mala fe. b) Al determinar la mala fe a los efectos del presen-
te párrafo, la autoridad competente considerará si la persona que haya obteni-
do el registro o utilizado el identificador comercial que esté en conflicto con 
una marca notoriamente conocida tenía conocimiento, o motivos para co-
nocer, la marca notoriamente conocida en el momento en que se haya utili-
zado o registrado el identificador comercial, o presentado la solicitud para 
su registro. 

22  “Se entenderá por “identificador comercial” cualquier signo utilizado para 
identificar una empresa, ya pertenezca a una persona natural o jurídica, una 
organización o una asociación;…”. 

23  Nombres de dominio conflictivos. 1) [Nombres de dominio conflictivos] Se 
estimará que un nombre de dominio está en conflicto con una marca notoria-
mente conocida por lo menos cuando ese nombre de dominio, o una parte 
esencial del mismo, constituya una reproducción, una imitación, una traduc-
ción o una transliteración de la marca notoriamente conocida, y haya sido re-
gistrado o utilizado de mala fe. 2) [Invalidación; transferencia] El titular de 
una marca notoriamente conocida estará facultado para solicitar, mediante 
una decisión de la autoridad competente, que quien haya registrado el nombre 
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B. Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionados con el Comercio 

Por su parte el ADPIC (1994) en su artículo 16, al establecer los 
derechos que se le confieren al titular de un signo distintivo, hace 
extensiva la protección de la notoriedad a los signos distintivos de 
servicios, a saber: 

2. El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplica-
rá mutatis mutandis a los servicios [PROTECCIÓN DE LOS 
SIGNOS DISTIN-TIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS DE SERVICIO]. 
Al determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoria-
mente conocida, los Miembros tomarán en cuenta la notoriedad 
de esta marca en el sector pertinente del público inclusive la no-
toriedad obtenida en el Miembro de que se trate como conse-
cuencia de la promoción de dicha marca [LA PROMOCIÓN Y 
PROTECCIÓN ULTRATERRITORIAL DEL SDNC EN EL SECTOR 
PERTINENTE DEL PUBLICO]. 

3. El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplica-
rá mutatis mutandis a bienes o servicios que no sean simila-
res a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de co-
mercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa 
marca en relación con esos bienes o servicios indique una cone-
xión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca re-
gistrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione 
los intereses del titular de la marca registrada [LA PROTECCIÓN 
DEL SDNC CONFORME AL PRINCIPIO DE ULTRAESPECIALIDAD] 
(negrillas y agregados del autor). 
Uno de los avances del ADPIC (1994) en materia de protección 

de los SDNC es haber extendido la protección a los signos distinti-
vos notoriamente conocidos de servicio (1994: 16.2), que en el mar-
co del CUP (1883) quedaban limitados a los signos distintivos de 
productos (signos distintivos de fábrica o de comercio). 

 
de dominio conflictivo invalide el registro, o lo transfiera al titular de la marca 
notoriamente conocida. 
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Asimismo, la norma brinda una protección al SDNC al estable-
cer que el conocimiento del mismo debe estar circunscrito al “sector 
pertinente del público”. De la misma forma, al indicar que la noto-
riedad se puede obtener como consecuencia de la promoción publi-
citaria, ello conduce al alcance del conocimiento del SDNC al públi-
co en general. Así, que, de un conocimiento notorio en un sector 
pertinente, se puede originar un conocimiento notorio al público en 
general; de allí el carácter amplio o restrictivo para determinar la 
notoriedad de los signos distintivos. 

La promoción publicitaria y comercial del SDNC como crite-
rio de protección en el ADPIC (1994), va más allá del uso. Como 
señala Cohen, citado por Carlos Correa, que ello evidencia un “claro 
intento por resolver un problema que surge con frecuencia en el 
mercado. Muy a menudo, un producto exitoso no se puede comer-
cializar en todos los países al mismo tiempo. Comienza a conocerse 
en algunos países y luego es pirateado en otros por gente que lo ve 
en el país de origen y lo utiliza sin permiso. En la legislación tradi-
cional de marcas, esto puede ser difícil de impedir (aunque recientes 
avances en varios países indican una nueva tendencia que no toma 
en cuenta las restricciones territoriales de la protección de las mar-
cas)”24, de donde deriva el principio de la ultraterritorialidad, como 
principio de protección de los SDNC. 

Correa complementa la anterior opinión señalando, que la norma 
en comento “no exige el uso de la marca notoria en el país en el que 
se procura obtener la protección. Sin embargo, es poco probable que 
una marca se conozca y asocie con ciertas características y calidad 
sin la comercialización efectiva de los bienes o servicios respecti-
vos… En último caso, se debe prestar atención al evaluar el grado en 
el que la “promoción” en otros países puede efectivamente constituir 
la base para la protección de una marca”25 o SDNC. El alcance de la 
promoción publicitaria y comercial del SDNC como fuente de prue-
ba será objeto de ulterior análisis, lo cual no puede obviar la influen-

 
24  Carlos Correa. Acuerdo TRIPs. Régimen Internacional de la Propiedad Inte-

lectual. Buenos Aires, Ciudad Argentina 1996, p.95-96. 
25  Carlos Correa, ob. cit., p. 96. 
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cia de las TICs, particularmente la Internet26, en la promoción y di-
fusión publicitaria y comercial de los signos distintivos, así ocurre 
con SDNC como Google®, Instagram®, Facebook®, X® (antes Twit-
ter®), Tik-Tok®, o Threads® que no ha impedido el surgimiento de 
conflictos intersubjetivos, los cuales tienen su base de difusión en la 
web, como redes sociales de acceso a la población mundial. 

Por otro lado, el esfuerzo frustrado en el seno de los países de la 
Unión de París por brindar la protección al SDNC más allá del prin-
cipio de especialidad de la clase [PRINCIPIO DE LA ULTRAESPECIA-
LIDAD]; es resuelto por el ADPIC (1994) al establecer que la protec-
ción comprende a los bienes o servicios que no sean similares a 
aquellos para los cuales una marca ha sido registrada. Si del uso 
del signo se puede establecer una conexión entre dichos bienes o 
servicios y el titular del signo distintivo registrado, existiendo la 
probabilidad de que ese uso o empleo del signo distintivo por un ter-
cero lesione los intereses del titular de la marca registrada notoria-
mente conocida (ADPIC, 1994: 16.3). Así, se “extiende la protec-
ción de las marcas notorias aún a bienes y servicios que no sean si-
milares, y exige en estos casos que: -la marca a ser protegida esté 
registrada; -el uso de la marca indique una conexión entre los bienes 
y servicios y el titular de la marca notoria”27. Ello plantea, el estudio 
del SDNC no registrado, y los problemas sobre su tutela judicial. 

C. Tratado de Libre Comercio entre la República de Venezue-
la, los Estados Unidos Mexicanos y la República de Co-
lombia  

El artículo 18-10 del Capítulo XVIII (Propiedad Intelectual) de 
este tratado establece la protección a los SDNC, en los siguientes 
términos. 

 
 

26  En junio de 2010, el Comité de la OMPI sobre las Leyes de Marcas, Diseños 
Industriales e Indicaciones Geográficas recomendó a la Asamblea General la 
consideración de nuevas propuestas alrededor del uso de las marcas en la In-
ternet (WIPO (2010). WIPO MAGAZINE, December (6), 13. Ginebra). 

27  Carlos Correa, ob.cit., p. 97. 
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Artículo 18-10: Marcas notoriamente conocidas 
1. El artículo 6 bis del Convenio de París se aplicará, con 

las modificaciones que corresponda, también a las marcas de 
servicios [PROTECCIÓN DE LOS SDNC DE SERVICIOS]. Se entende-
rá que una marca es notoriamente conocida en una Parte cuando 
el sector pertinente del público o de los círculos comerciales 
de esa Parte, conoce la marca como consecuencia de las acti-
vidades comerciales desarrolladas en una Parte o fuera de 
ellas, por una persona que emplea esa marca en relación con 
sus bienes o servicios [DEFINICIÓN DE SDNC]. A efecto de de-
mostrar la notoriedad de la marca, podrán emplearse todos 
los medios probatorios admitidos en la Parte de que se trate 
[PRUEBA DE LA NOTORIEDAD DE LOS SIGNOS DISTINTITOS 
NOTORIAMENTE CONOCIDOS: MEDIOS DE PRUEBA Y SISTEMA DE 
LA PRUEBA LIBRE]. 

2. Las Partes no registrarán como marca aquellos signos igua-
les o similares a una marca notoriamente conocida, para ser 
aplicada a cualquier bien o servicio, en cualquier caso, en que el 
uso de la marca por quien solicite su registro pudiera crear con-
fusión o riesgo de asociación con la persona referida en el párra-
fo 1, o constituyera un aprovechamiento injusto del prestigio de 
la marca. Esta prohibición no será aplicable cuando el solicitante 
del registro sea la persona referida en el párrafo 1. [PRINCIPIO DE 
ULTRAESPECIALIDAD] 

3. La persona que inicie la acción correspondiente contra un 
registro de marca concedido en contravención del párrafo 2 de-
berá acreditar que es el titular de la marca notoriamente conoci-
da que reivindica [PRETENSIÓN REIVINDICATORIA]. (negrillas y 
agregados del autor). 
Ahora bien, estas disposiciones se aplicaban entre los tres Esta-

dos partes pero no entre Colombia y Venezuela, porque para estos 
regían las normas comunitarias andinas sobre propiedad industrial. 
Otro aspecto no regulado en este tratado era lo referente a la protec-
ción de las invenciones, porque las normas de protección del 
NAFTA (North American Free Trade Agreement) –actualmente 
desde el 30 de septiembre de 2018 USMCA (United States, Mexico 
and Canada Agreement)- eran mucho más flexibles que las normas 
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andinas de protección contenidas en la D344 (1993), vigente para 
ese entonces; así como, en la posterior D486 (2000). 

Desde el 18 de mayo de 2006 se inicia por parte de Venezuela, 
el proceso de separación del Grupo de Los Tres28, hasta su definitiva 
materialización el 19 de noviembre de 2006. Como así quedara re-
señado en la prensa nacional, el “Gobierno mexicano publicó el 
viernes en el Diario Oficial, modificaciones a las reglas G-3, que 
incluye a Colombia, debido a que a partir del 19 de noviembre 
(2006) se hará efectiva la salida de Venezuela del acuerdo que entró 
en vigor en 1995”29. 

D. Decisión 486 sobre Régimen Común de Propiedad Indus-
trial de la Comunidad Andina de Naciones. 

En la normativa comunitaria andina se define el signo distintivo 
notoriamente conocido como aquel que “fuese reconocido como tal 
en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independiente-
mente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conoci-
do” (D486 (2000): 224). Es decir, que cualquier medio empleado 
por el titular para lograr la difusión del signo distintivo y la aquies-
cencia de su notoriedad se reputa como legítimamente válido. Siem-
pre que se pretenda obtener el conocimiento signo distintivo en el 
sector pertinente del público consumidor o usuario en un país miem-
bro de la CAN. 

En definitiva, deben concurrir dos requisitos esenciales de protec-
ción del SDNC: a) la notoriedad, que puede verificarse a través de 
una notoriedad nacional (terriorialidad), o, una notoriedad andina, ba-
sada en la ultraterritorialidad dentro de la CAN; y, b) el conocimiento 

 
28  Ello de conformidad con el artículo 23-08.1 del Tratado de Libre Comercio 

entre la República de Venezuela, Los Estados Unidos Mexicanos y la Repú-
blica de Colombia, que establece “Cualquier Parte podrá denunciar este 
Tratado. Esa denuncia surtirá efectos 180 días después de comunicarla a las 
otras Partes y de comunicar la denuncia a la Secretaría General de la 
ALADI, sin perjuicio de que las Partes puedan pactar un plazo distinto” 
(Gaceta Oficial de la República de Venezuela, 4.833, Extraordinaria, Di-
ciembre 29, 1994).  

29  El Universal (2006, noviembre 18), Caracas, p. I-20. 
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del SDNC por parte del sector pertinente del público consumidor o 
usuario, circunscrito a un sector de la población de un país miembro, 
de varios países miembros, o a la totalidad de los países andinos. De 
donde surge el ámbito de protección contra su uso y registro no auto-
rizado, y su protección contra la competencia desleal (D486, 2000: 
225). 

El artículo 226 de la D486 (2000) establece, a diferencia del 
CUP (1883), la protección más allá del principio de especialidad o 
especialización de la clase, lo cual se interpreta como una norma Pa-
ris-plus, como así igualmente lo regula el ADPIC (1994: 16), y la 
propuesta contenida en la RECOMENDACIÓN (1999).  

Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoria-
mente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte 
esencial, o una reproducción, imitación, traducción o translite-
ración del signo, susceptible de crear confusión, en relación con 
establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o 
similares a los que se aplique. [PRINCIPIO DE LA ESENCIALIDAD]  

También constituirá uso no autorizado del signo distinti-
vo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o 
en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, tra-
ducción o transliteración del signo, aun respecto de estable-
cimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los 
que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no 
comerciales [PRINCIPIO DE LA ULTRAESPECIALIDAD], si tal uso 
pudiese causar alguno de los efectos siguientes:  
a)  riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o 

con sus establecimientos, actividades, productos o servicios;  
b)  daño económico o comercial injusto al titular del signo por 

razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor co-
mercial o publicitario del signo; o,  

c)  aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del 
signo.  
El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de co-

municación, incluyendo los electrónicos (agregados, negrillas y 
subrayados del autor). 
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E. Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad In-
telectual en el MERCOSUR, en materia de Marcas, Indica-
ciones de Procedencia y Denominaciones de Origen 

El PROTOCOLO (1995) al reglamentar las prohibiciones de re-
gistrabilidad de los signos distintivos en general, establece en su ar-
tículo 9 dos prohibiciones que están directamente relacionadas con 
la protección de los SDNC. 

En el primero de ellos, se extiende la protección de la notoriedad 
a los signos distintivos de servicio, siguiendo en este sentido al 
ADPIC (1994), cuando señala el “Artículo 6 bis de la Convención 
de París para la protección de la Propiedad Industrial se aplicará mu-
tatis mutandis, a los servicios”. Seguidamente, pasa a establecer el 
alcance de la notoriedad, para lo cual el intérprete deberá tomar “en 
cuenta el conocimiento del signo en el sector del mercado pertinen-
te, inclusive el conocimiento en el Estado Parte en que se reclama la 
protección, adquirido por el efecto de una publicidad del signo”. A 
diferencia del ADPIC (1994), utiliza como sinónimo el término pu-
blicidad, en vez de promoción. Literalmente, el término publicidad 
es mucho más amplio que el de promoción, toda vez que está referi-
do a los medios comerciales (anuncios, propaganda) empleados para 
la divulgación comercial de bienes o servicios, y así atraer a posibles 
compradores, usuarios, entre otros (PROTOCOLO, 1995: 9.530). 

Mientras, que en el segundo se pretende regular, sin expresa-
mente mencionarlo, a los signos distintivos de renombre, cuando 
se señala que los “Estados Partes asegurarán en su territorio la pro-
tección de las marcas de los nacionales de los Estados Partes que 
hayan alcanzado un grado de conocimiento excepcional contra su 
reproducción o imitación, en cualquier ramo de actividad, siempre 
que haya posibilidad de perjuicio” (PROTOCOLO, 1995: 9.6) (ne-

 
30  “El Artículo 6 bis de la Convención de París para la protección de la Propie-

dad Industrial se aplicará mutatis mutandis, a los servicios. Para determinar la 
notoriedad de la marca en el sentido de la citada disposición, se tomará en 
cuenta el conocimiento del signo en el sector de mercado pertinente, inclusi-
ve el conocimiento en el Estado Parte en que se reclama la protección, adqui-
rido por el efecto de una publicidad del signo”. 
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grillas del autor). Se acusa la timidez del legislador sureño de no 
admitir expresamente la protección de los signos distintivos de re-
nombre, por lo que el intérprete tendrá por labor diferenciar entre el 
signo distintivo notoriamente conocido de productos o de servi-
cios en el marco del CUP (1883: 6bis) y el ADPIC (1994: 16.2, 
16.3), y los signos distintivos con un grado de conocimiento ex-
cepcional, que no son otros que los denominados signos distintivos 
renombrados o de alto renombre (haute renommée) o las figuras de 
la supermarca o de la marca supernotoria, clasificaciones superfluas 
si se acepta el término universal signo distintivo notoriamente cono-
cido. Sobre esta nueva distinción de los signos distintivos, extraña a 
la legislación nacional, será objeto de posterior reflexión. 

Es de relevancia, revisar la regulación de los SDNC en los paí-
ses del MERCOSUR, a los fines de presentar una visión global so-
bre este asunto; se excluye a Venezuela, por ser este el país objeto 
de estudio en esta investigación. 

a. Argentina 

En la vigente Ley Nº 22.36231 de Marcas y Designaciones32 del 
26 de diciembre de 1980, la República Argentina no regula a los 
SDNC. De su artículo 1° se deriva una definición del signo distinti-
vo, siguiendo estándares internacionales de protección, cuando esta-
blece que “Pueden registrarse como marcas para distinguir produc-
tos y servicios: una o más palabras con o sin contenido conceptual; 
los dibujos; los emblemas; los monogramas; los grabados; los es-
tampados; los sellos; las imágenes; las bandas; las combinaciones de 
colores aplicadas en un lugar determinado de los productos o de los 
envases; los envoltorios; los envases; las combinaciones de letras y 
de números; las letras y números por su dibujo especial; las frases 
publicitarias; los relieves con capacidad distintiva y todo otro signo 
con tal capacidad” distintiva.  

 
31  [Documento en línea] Disponible: https://www.argentina.gob.ar/normativa/ 

nacional/ley-22362-18803/actualizacion [Consultado: 2024, Enero 22]. 
32  Luis Bertone y Guillermo Cabanellas. Derechos de marcas: marcas, desig-

naciones y nombres comerciales, Tomo II. Heliasta, Buenos Aires 2003, pp. 
737-753. 
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Por su parte, en su artículo 3, establece como prohibiciones ab-
solutas de registrabilidad de los signos distintivos aquellos que re-
produzcan a un signo distintivo idéntico a uno registrado o solici-
tado con anterioridad para distinguir los mismos productos o servi-
cios; los similares a otros ya registrados o solicitados para distin-
guir los mismos productos o servicios; las denominaciones de ori-
gen nacionales o extranjeras; los que sean susceptibles de inducir a 
error respecto de la naturaleza, propiedades, mérito, calidad, técni-
cas de elaboración, función, origen, precio u otras características 
de los productos o servicios a distinguir; las palabras, dibujos y 
demás signos contrarios a la moral y a las buenas costumbres; las 
letras, palabras, nombres, distintivos, símbolos, que usen o deban 
usar la Nación, las provincias, las municipalidades, las organiza-
ciones religiosas y sanitarias; las letras, palabras, nombres o distin-
tivos que usen las naciones extranjeras y los organismos interna-
cionales reconocidos por el gobierno argentino; el nombre, seudó-
nimo o retrato de una persona, sin su consentimiento o el de sus 
herederos; las designaciones de actividades incluyendo nombres y 
razones sociales, descriptivas de una actividad, para distinguir pro-
ductos. Sin embargo, las siglas, palabras y demás signos con capa-
cidad distintiva, que formen parte de aquéllas, podrán ser registra-
dos para distinguir productos o servicios; y, las frases publicitarias 
que carezcan de originalidad. 

Por otro lado establece el referido instrumento legal como cau-
sales de nulidad absoluta de un signo distintivo, que el signo distin-
tivo se hubiere concedido y registrado en contravención a la Ley; o, 
el registrado por aquellas personas que conocían o debían tener co-
nocimiento que el signo distintivo que hubieren solicitado pertenecía 
a un tercero; o, los procurados por personas que tienen por oficio la 
obtención de registros de signos distintivos para su comercializa-
ción, sin ser sus legítimos titulares (1980: 2433). Estos supuestos per-
fectamente encuadran en los supuestos de protección de los SDNC 

 
33  “Son nulas las marcas registradas: a) en contravención a lo dispuesto en 

esta ley; b) por quien, al solicitar el registro, conocía o debía conocer que 
ellas pertenecían a un tercero; c) para su comercialización, por quien desa-
rrolla como actividad habitual el registro de marcas a tal efecto” (negrillas del 
autor) (Cfr. Luis Bertone y Guillermo Cabanellas, ob. cit., T.II, p. 748). 
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contenidos en el CUP (1883), particularmente, por lo que respecta a 
la obtención del registro de un SDNC de mala fe, por persona distin-
ta de su legítimo titular. 

En igual sentido, Bertone y Cabanellas comentando el instru-
mento legal de la referencia y su aplicabilidad para la protección de 
los SDNC, han señalado. 

La legislación argentina no ha incorporado normas expresa-
mente aplicables a la protección de las marcas notorias. Respec-
to del rechazo o anulación de registro, ello no es obstáculo a la 
aplicación del artículo 6° bis del Convenio de París, en virtud de 
lo dispuesto por el artículo 24, inciso b), de la Ley. En sentido 
contrario, respecto de la prohibición de uso de marcas notorias, 
faltan normas penales que permitan castigar ese uso, salvo el re-
curso, siempre problemático en estos casos, a la figura de com-
petencia desleal prevista en el artículo 15934 del Código Penal. 
Debe, por lo tanto, recurrirse a las acciones civiles de por daños 
y perjuicios, a fin de sancionar al usuario no autorizado de la 
marca notoria. Otra dificultad bajo el Derecho argentino es que 
éste fija, para todos los casos de nulidad, un término de diez 
años para la prescripción de la acción correspondiente35; respec-
to de las marcas notorias, sin embargo, debe entenderse que tal 
plazo es inaplicable, no sólo por tratarse de una nulidad absolu-
ta…, sino también en razón de lo dispuesto por el artículo 6° 
bis, parágrafo 336), del Convenio de París. Esta última es una 

 
34  “Será reprimido con multa de pesos dos mil quinientos a pesos treinta mil, 

el que, por maquinaciones fraudulentas, sospechas malévolas o cualquier 
medio de propaganda desleal, tratare de desviar, en su provecho, la 
clientela de un establecimiento comercial o industrial”. (Nota Infoleg: 
multa actualizada por art. 1° de la Ley N° 24.286 B.O. 29/12/1993) Cfr. 
[Documento en línea] Disponible: http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/ 
anexos/15000-19999 /16546/texact.htm#19 [Consultado: 2014, Septiembre 
17] (negrillas del autor). 

35  Como así establece la Ley N° 22.362 en su artículo 25: “La acción de nulidad 
prescribe a los diez (10) años” (Cfr. Luis Bertone y Guillermo Cabanellas, 
ob. cit., T.II, p. 748).  

36  “No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las 
marcas registradas o utilizadas de mala fe”. 
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disposición autosuficiente, que por su contenido y naturaleza 
no cabe considerar alterada por el régimen de la Ley37 (ne-
grillas del autor) 
Se comparte el criterio sostenido por los juristas argentinos so-

bre el carácter autosuficiente de la norma de CUP (1883) menciona-
da, por lo que respecta a la imprescriptibilidad de la pretensión de 
nulidad del registro procurado de mala fe por un tercero distinto del 
titular legítimo del SDNC. Asimismo, se considera oportuno desta-
car, que así como esa norma goza de un carácter autosuficiente o de 
norma operativa, distinta de una norma programática, existen otras 
disposiciones en el CUP (1883), que no exigen para su aplicabilidad 
directa por los operadores judiciales o administrativos, de un acto 
legislativo expreso que la haga operativa o vigente. Por cuanto ello, 
se deriva de la propia ley aprobatoria del tratado CUP (1883) y de 
los trámites ulteriores realizados para el depósito del instrumento de 
adhesión, como así ocurriera en su debida oportunidad por parte de 
los gobiernos de Argentina y Venezuela. 

b. Brasil 

Por su parte, la Ley Nº 9.279 que Regula Derechos y Obligacio-
nes relativos a la Propiedad Industrial del 14 de mayo de 1996, mo-
dificada por la Ley Nº 14.200 del 2 de septiembre de 202138, en su 
artículo 122 señala que son susceptibles de registro los signos distin-
tivos “visualmente perceptibles, no comprendidos en las prohibicio-
nes legales”. Por percepción visual, en un sentido estricto, pudiese 
excluir los signos distintivos olfativos y gustativos. No obstante, la 
doctrina y jurisprudencia ha señalado que los signos distintivos olfa-
tivos y gustativos se pueden representar gráficamente; de allí que su 
percepción visual, pueda pareciarse a través de fórmulas químicas. 
Respecto de los signos distintivos sonoros, éstos se representan vi-
sualmente, mediante su fijación por medio de un pentagrama. Mien-
tras que los visuales y táctiles pueden percibirse visualmente; ade-

 
37  Luis Bertone y Guillermo Cabanellas, ob. cit., T.I, pp. 155-156. 
38  [Documento en línea] Disponible: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ 

LEIS/L9279.htm [Consultado: 2024, Enero 6] 
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más, los táctiles pueden ser percibidos también a través del tacto, de 
allí su denominación. 

Con relación a la protección de los SDNC la ley brasileña esta-
blece que ellos están amparados bajo lo prescripto en el artículo 
6bis.1 del CUP (1883). Pero, ampliando su espectro de protección 
especial a que el SDNC esté o no registrado en el Brasil, haciendo 
extensiva su protección a los signos distintivos de servicio, al igual 
que el ADPIC (1994), configurando una norma Paris-plus. Asimis-
mo, de conformidad con lo contenido en el CUP (1883), el Instituto 
Nacional de la Propiedad Intelectual (INPI) brasileño puede ex offi-
cio negar la solicitud de registro de un signo distintivo que repro-
duzca en todo o en parte un SDNC (Ley Nº 9.279, 1996-2021: 
12639), o, con ocasión de un procedimiento de oposición, en el cual 
el oponente alegare la notoriedad y ser su legítimo titular. A quien se 
le impone la carga de probar si la marca está registrada o no. Para el 
caso de que la marca no estuviere registrada deberá presentar la soli-
citud, a los fines de la continuidad del procedimiento de oposición, 
todo ello de conformidad con el párrafo único del artículo 940 de la 
Resolución INPI/PR Nº 245/201941.  

Igualmente, la protección de los SDNC se hace extensible al 
seudónimo o sobrenombre notoriamente conocidos (Ley Nº 9.279, 

 
39  “La marca notoriamente conocida en su ramo de actividad en los términos del 

art. 6 bis (I), de la Convención de la Unión de París para Protección de la 
Propiedad Industrial, goza de protección especial, independiente de estar pre-
viamente depositada o registrada en Brasil. § 1º - La protección de que trata 
este artículo aplicase también a las marcas de servicio. § 2º - El INPI podrá 
denegar de oficio solicitud de registro de marca que reproduzca o imite, en 
todo o en parte, marca notoriamente conocida”. 

40  “La oposición basada en el §1 del art. 129, de la Ley N° 9.279, de 1996, así 
como la oposición o nulidad administrativa basada en el inciso XXIII del art. 
124 o en el art. 126, de la Ley nº 9.279, de 1996, sólo se conocerá cuando sea 
acreditado, dentro de los 60 (sesenta) días siguientes a la presentación, el de-
pósito de la solicitud de registro de la marca a nombre de todos los titulares 
del presunto derecho”. 

41  Brasil: Régimen de Cotitularidad de Marcas [Documento en línea] Disponible: 
https://www.wipo.int/wipolex/es/text/534343 [Consultado: 2024, Enero 21] 
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1996-2021: 12442). Claro está que, como signos distintivos emplea-
dos para distinguir productos o servicios, formar parte de una deno-
minación o nombre comercial, como signo accesorio o un lema co-
mercial. No obstante, el seudónimo puede ser protegido bajo el de-
recho de autor, en tanto que derecho de la personalidad.  

Así, expresamente prohíbe la D486 (2000) el registro por un ter-
cero distinto del titular legítimo de un seudónimo como signo distin-
tivo (D486, 2000: 13643).  

De conformidad con el principio de la ultraespecialidad de los 
SDNC, la ley brasileña brinda protección al signo distintivo de alto 
renombre, al estipular que el signo distintivo registrado en Brasil 
considerado de “alto renombre le será asegurada protección especial, 
en todos los ramos de actividad”, que se presumen actividades co-
merciales o no (Ley Nº 9.279, 1996-2021: 12544). Sin embargo, no 
ofrece una definición de signo distintivo de alto renombre, por lo 
cual habrá de emplearse la concepción que de tales contempla el 
PROTOCOLO (1995) al indicar “Los Estados Partes asegurarán en 
su territorio la protección de las marcas de los nacionales de los Es-
tados Partes que hayan alcanzado un grado de conocimiento ex-
cepcional [SIGNO DISTINTIVO DE ALTO RENOMBRE] contra su repro-
ducción o imitación, en cualquier ramo de actividad, siempre que 
haya posibilidad de perjuicio” (PROTOCOLO, 1995: 9.6).  

 
42  “No son registrables como marcas:… XVI – el seudónimo o apellido noto-

riamente conocido, nombre artístico singular o coletivo, salvo que medie el 
consentimento del titular, los herederos o sucesores”. 

43  “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio 
afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:… e) 
Consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas …, en 
especial, tratándose del … seudónimo… de una persona distinta del solicitan-
te o identificada por el sector pertinente del público como una persona distin-
ta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si 
hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos”. 

44  “A la marca registrada en Brasil considerada de alto renombre le será asegu-
rada protección especial, en todos los ramos de actividad”. 
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Por otro lado, la Resolución INPI/PR Nº 107/201345, modificada 
parcialmente por la Resolución INPI/PR Nº 172/201646, define al 
signo distintivo de alto renombre47; establece un mecanismos para el 
reconocimiento de un signo distintivo de alto renombre: Ello, me-
diante un procedimiento administrativo autónomo, donde la prueba 
más idónea y pertinente es el estudio de mercado, brindándosele una 
protección de 10 años, renovables por un período igual, previa soli-
citud del titular de la marca en el último año de vigencia del recono-
cimiento. Siempre y cuando la marca cuyo alto renombre se preten-
da reconocer permanezca vigente su registro originario; caso contra-
rio, el reconocimiento será negado. En resumen, existe una dualidad 
registral, por un lado, el registro del signo distintivo originario, y, 
por otro, el registro del reconocimiento como signo distintivo de alto 
renombre, ambos sujetos a renovación decenal e independiente. 

En cuanto al régimen sancionatorio por infracción de marcas, se 
prevén penas de detención que van de 3 meses a un año, conmutable 
en multa48. Mientras que, si el hecho punible está vinculado a la alte-

 
45  Brasil: Resolución INPI/PR Nº 107/2013 que establece la forma de aplica-

ción del artículo 125 de la Ley N° 9.279, de 14 de mayo de 1996 [Documento 
en línea] Disponible: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/ 
legislacao/copy_of_RES_1072013_alteradapela_RES_172_2016.pdf [Con-
sultado: 2024, Enero 21]. 

46  Brasil: Resolución INPI/PR Nº 172/2016 que reforma parcial la Resolución 
INPI/PR Nº 107/2013 que establece la forma de aplicación del artículo 125 
de la Ley N° 9.279, de 14 de mayo de 1996 [Documento en línea] Disponi-
ble: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/RES_ 
172_2016.pdf [Consultado: 2024, Enero 21]. 

47  “Se considera de alto renombre la marca registrada cuya desempeño para 
distinguir los productos o servicios por ella designados y cuya eficacia sim-
bólica le lleva a extrapolar su alcance primitivo, exorbitando así el llamado 
principio de especialidad, en función de su distintividad, de su reconocimien-
to por una amplia porción del público, la calidad, reputación y prestigio a ella 
asociados y a su evidente capacidad para atraer consumidores en razón de su 
simple presencia” (artículo 1). 

48  “Capítulo III - De los delitos contra las marcas. Ar-tículo 189. Comete delito 
contra registro de marca quien: I - reproduzca, sin autorización del titular, en 
todo o en parte, marca registrada, o imitada de modo que pueda inducir con-
fusión; o II - altere marca registrada de otros ya incluida en producto coloca-
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ración, reproducción o imitación de un signo distintivo de alto re-
nombre o notoriamente conocido, las penas se aumentaran de un ter-
cio a la mitad (Ley Nº 9.279, 1996-2021: 196).  

Si bien, la Ley 9.279/96, no establece ni un régimen ni un pro-
cedimiento de declaratoria de la notoriedad de los signos distintivos; 
como si regula los signos distintivos de alto renombre (1996-2021: 
125) y los SDNC (1996-2021: 126). Pero es la Resolución INPI/PR 
Nº 107/2013 define el término signo distintivo de alto renombre co-
mo los procedimientos para su reconcimiento y subsistencia en el 
tiempo, como ya se ha delatado. 

En el ámbito comunitario andino, el título o decisión que incor-
pore la declaratoria de notoriedad, incluyendo la fama, el renombre 
o el prestigio, del signo distintivo por parte de la autoridad adminis-
trativa o judicial competente, sería un medio de prueba adicional pa-
ra el reconocimiento del SDNC. Resultando, en consecuencia, 
inoperante una eventual alegación de la regla procesal notoria non 
egent probationen; como en su oportunidad será objeto de análisis. 

c. Paraguay 

En el Paraguay, la Ley N° 1.294 sobre Marcas de 199849, modi-
ficada por la Ley Nº 4.046/201050, define a los signos distintivos 
como aquellos que sirvan para distinguir productos o servicios, pu-
diendo “consistir en una o más palabras, lemas, emblemas, mono-
gramas, sellos, viñetas, relieves; los nombres, vocablos de fantasía, 

 
do en el mercado. Pena - detención, de 3 (tres) meses a 1 (un) año, o multa”. 
Artículo 190. “Comete delito contra registro de marca quien importa, expor-
ta, vende, ofrece o expone a la venta, oculta o tiene en stock: I - producto 
signo con marca ilícitamente reproducida o imitada, de otros, en todo o en 
parte; o II - producto de su industria o comercio, contenido en envases, reci-
pientes o embalajes que contenga marca legítima de otros. Pena - detención, 
de 1 (un) a 3 (tres) meses, o multa”. 

49  [Documento en línea] Disponible: https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/assets 
/archivos-institucionales/LEY-1294-98.pdf [Consultado: 2024, Enero 21]. 

50  [Documento en línea] Disponible: https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/docu 
mentos/Ley%204046%202010_5petzmt1.pdf [Consultado: 2024, Enero 21]. 
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las letras y números con formas o combinaciones distintas; las com-
binaciones y disposiciones de colores, etiquetas, envases y envolto-
rios. Podrán consistir también en la forma, presentación o acondi-
cionamiento de los productos o de sus envases o envolturas, o de 
los medios o lugar de expendio de los productos o servicios corres-
pondientes. Este listado es meramente enunciativo” (Ley Marcas; 
2010: 1). 

En cuanto a la protección de los SDNC se establece una prohibi-
ción de registrabilidad para aquellos signos que “constituyan una 
reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción 
total o parcial de un signo distintivo, idéntico o similar, notoriamen-
te conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un 
tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se 
apliquen el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de 
causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signi-
fiquen un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución 
de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual 
se hubiese hecho conocido el signo” (Ley Marcas, 2010: 2.g). 

d. Uruguay 

En la República Oriental del Uruguay las Normas Relativas a las 
Marcas están reguladas en la Ley 17.011del 25 de setiembre de 
199851, modificadas por la Ley Nº 19.670 de 15 de octubre de 2018. 
En la mencionada ley, la protección del SDNC se establece a través 
de la nulidad del registro de un signo distintivo que reproduzca, imi-
te o sea la traducción total o parcial de uno notoriamente conocido52, 
aun cuando se aprecia que tal nulidad, es una nulidad absoluta. Por 
lo que respecta a la anulación del signo distintivo registrado en con-
travención a la ley que reproduzca, imite o sea la traducción de uno 

 
51  [Documento en línea] Disponible: http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp ?fi-

le_id=177870 [Consultado: 2014, Julio 6]. 
52  “A los efectos de la presente ley no podrán ser registradas como marcas, irro-

gando nulidad relativa:… 6°) Los signos o las palabras que constituyen la re-
producción, la imitación o la traducción total o parcial de una marca notoria-
mente conocida o de un nombre comercial” (Ley Marcas, 2018: 5). 
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notoriamente conocido, la pretensión de anulación no caduca si el 
registro ha sido obtenido de mala fe, caso contrario, esta pretensión 
debe ejercerse antes de que transcurran 15 años (2018: 2753).  

La imprescriptibilidad de la pretensión de nulidad del registro 
por mala fe se compadece con lo previsto en el artículo 6bis.3 del 
CUP (1883). 

En Uruguay, la notoriedad se asimila al hecho notorio, por tanto 
se separa del régimen de la Unión de París (1883:6bis), a pesar de 
ello, el PROTOCOLO (1995), le obliga aplicar el CUP (1883) en la 
protección de los SDNC, pero esta regulación da una mayor protec-
ción a la contenida en el convenio internacional, por lo tanto no 
existe ninguna contradicción en su aplicación. Así se tiene, que se 
“hará lugar a la anulación parcial de la marca CIA INDUSTRIAL 
DE TABACOS respecto de la clase 34 –que incluye tabacos- porque 
al tiempo de dictarse la resolución que aprobó el registro era 
un hecho notorio que la expresión tenía fuerza distintiva aso-
ciada a CIA INDUSTRIAL DE TABACOS MONTEPAZ, lo 
cual no requería que la opositora produjera prueba al respec-
to”54 (negrillas del autor). La exención de prueba de la notoriedad 
del signo distintivo se sustenta en el principio notoria non egent 
probationem, el cual es únicamente aplicable al hecho notorio, como 
así se analizará ulteriormente. 

Posteriormente, el Tribunal Contencioso-Administrativo en fallo 
del 24 de febrero de 2003, argumenta a favor del signo distintivo 
Mobil® de la empresa Mobil Oil Corporation en detrimento del signo 
T Mobil solicitado por Deutsche Telekom AG, la notoriedad del 
primero y por lo tanto aplica los principios de ultraespecialidad y 

 
53  “La acción de anulación basada en el artículo 4° de la presente ley podrá de-

ducirse en cualquier tiempo. Transcurridos quince años desde la fecha de 
concesión del registro de la marca caducará el derecho a deducir la acción de 
anulación basada en el artículo 5° de la presente ley, salvo en el caso de 
marca notoria, cuando haya sido registrada de mala fe, en cuyo caso la 
acción podrá deducirse en cualquier tiempo” (negrillas del autor). 

54  Tribunal del Contencioso-Administrativo Nº 249 (2002, mayo 8), en A.P.I. 
2003 p.141. 



LEONEL SALAZAR REYES-ZUMETA 

82 

ultraterritorialidad de los SDNC, como excepción al principio de 
especialidad de la clase y de la protección extraterritorial, exten-
diéndose la protección a los SDNC no registrados. 

El Tribunal…, entiende que asiste razón a la reclamante, en 
tanto es evidente que entre las marcas en pugna no existen 
las necesarias diferencias, tanto del punto de vista gráfico 
como fonético, que permitan su coexistencia en el mismo 
mercado …Es cierto que la marca denominativa “MOBIL” 
ya registrada, comprende únicamente la Clase Internacio-
nal 2, y dentro de ella a los “productos para preservar con-
tra la corrosión”, de manera que el principio de especiali-
dad no ampararía la pretensión de la parte actora. Cabe re-
cordar que el artículo 4º de la Ley de Marcas No. 995655… es-
tablece el llamado “principio de especialidad”, por el que la 
marca cubre sólo los productos o servicios para los que se soli-
citó su registro. 

…Pero también es exacto que la oposición deducida por la 
actora a la solicitud del nuevo registro no se fundó única-
mente en la existencia de la marca “MOBIL” de la Clase In-
ternacional 2, sino también en la vigencia de múltiples mar-
cas registradas anteriormente en el país y en el extranjero, 
que incluyen la palabra “MOBIL” como parte esencial 
[PRINCIPIO DE LA ESENCIALIDAD], circunstancia que le confiere 
a dicho término el carácter de marca notoria.- Todo ello sin 
perjuicio de que tampoco sería posible desconocer la noto-
riedad de la marca “MOBIL” aún sin necesidad de registro 
[SDNC NO REGISTRADO].-  

En función de la trascendencia que tiene la protección de la 
marca notoria en las relaciones del comercio internacional, im-
porta una excepción al principio de territorialidad e incluso de la 

 
55  Ley Nº 9956 (Octubre 4 ,1940). Ley de Marcas de Fabrica, de Comercio y de 

Agricultura, República Oriental del Uruguay. 
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necesidad de registro con carácter atributivo [PRINCIPIO DE LA 
ULTRATERRITORIALIDAD].-  

El artículo 6 bis del Convenio de París obliga a los Estados 
Parte a prohibir el registro de una marca que constituya la repro-
ducción, imitación o traducción, susceptible de causar confu-
sión, de una marca que la autoridad competente del país del re-
gistro o del uso, estimare ser allí notoriamente conocida.-  

… Entonces, dado que no se puede desconocer la notorie-
dad de la marca “MOBIL”, tanto a nivel internacional como 
nacional [PRINCIPIO DE LA TERRITORIALIDAD], no se puede des-
cartar el riesgo cierto de confusión que señala la doctrina, en 
cuanto el consumidor puede razonablemente pensar que los 
productos o servicios tienen un mismo origen y la misma ca-
lidad56 (agregados y negrillas del autor). 

Beatriz Bugallo afirma que el derecho uruguayo en franca sin-
tonía con la tendencia mundial “atribuye a la marca notoriamente 
conocida un tratamiento jurídico privilegiado”57. Así la tutela del 
SDNC en Uruguay, comprende: a) la protección del SDNC no regis-
trado en el Uruguay (acogen el principio de la ultraterritorialidad); 
b) su defensa al amparo del principio de la ultraespecialidad; c) la  
protección contra toda reproducción, imitación o, traducción total o 
parcial, conforme la ley de marcas, más no sus transliteraciones; y, 
d) la prueba de la notoriedad, mediante la prueba documental, la 
cual considera como un medio de prueba idóneo, conducente y per-
tinente, entre otros, sobre la base de la pluralidad de registros pre-
viamente obtenidos por el titular del SDNC en otras latitudes58. 

 
56  [Documento en línea] Disponible: http://www.eldial.com/suplementos/ mar-

casypatentes/jurisprudencia/j_0004.asp. [Consultado: 2009, Octubre 30]. 
57  Beatriz Bugallo. Propiedad intelectual, Tomo I, 2ª edición, Fundación Cultu-

ra Universitaria, Montevideo 2022, p. 169. 
58  Beatriz Bugallo, ob. cit., pp. 168-170. 
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2.  Noción 

En el régimen contemporáneo de los signos distintivos existe 
una modalidad de signos distintivos que han alcanzado, por el es-
fuerzo competitivo de sus titulares, por su amplia difusión en el 
mercado, y por el posicionamiento logrado en un sector particular o 
en la totalidad del público en general un status especial. Es así, co-
mo surgen los SDNC, los cuales ameritan una protección especial. 

Un SDNC es aquel que es del conocimiento del público en gene-
ral, excediendo su renombre o reconocimiento el espacio que ocupan 
las personas vinculadas con los productos o servicios que distingue, 
o, de un sector pertinente del mercado. Asimismo, posee una eleva-
da capacidad distintiva asociada al posicionamiento de los productos 
o servicios en el mercado y en la mente de consumidores, usuarios, 
proveedores, su clientela y competidores concurrentes. El SDNC 
goza de una alta reputación y prestigio por sus cualidades y el bene-
ficio asociado a su acceso, uso, goce, disfrute y disponibilidad en el 
mercado. 

Hildegard Rondón de Sansó ha señalado que la marca notoria-
mente conocida es “aquella que, como su nombre lo indica, es del 
conocimiento del público general, sobrepasando su fama el ámbito 
de las personas directamente interesadas en los productos que dis-
tingue”59. Por otro lado, Sansó señala que la marca de alto renombre 
es la que “rebasa con su fuerza y originalidad el ámbito dentro del 
cual inicialmente opera, por cuanto su uso necesariamente obliga a 
asociar en alguna forma a la actividad con el producto originario”60. 
De ambas definiciones se aprecia que el SDNC se diferencia de la 
marca de alto renombre en el quiebre del principio de especialidad 
de la clase. 

En la doctrina y la jurisprudencia, al igual que en algunos ámbi-
tos legislativos, se suele distinguir entre el signo distintivo noto-
riamente conocido y la marca de alto renombre. Donde a la mar-
ca de alto renombre se le otorga la protección sobre la base de la 

 
59  Hildegard Rondón de Sansó, 1991, ob.cit, p. 92. 
60  Ibídem, p. 93. 
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desaplicación del principio de especialidad de la clase, es decir, rige 
el principio de ultraespecialidad. Palmariamente se evidenció, la 
recepción del principio en el asunto GUESS?®, cuando la Corte Su-
prema de Justicia interpretó la ultraespecialidad en el marco del ar-
tículo 84 de la D344 (1993). 

la notoriedad supera el principio de especialidad en el ré-
gimen de la Decisión 344, en forma tal, que se impone la prohi-
bición del registro de otros productos totalmente diferentes a los 
originarios, pertenecientes a clases que no guarden relación con 
lo que cubren a la que es objeto de calificación, por lo cual se 
crea un monopolio absoluto en el uso del nombre cualquiera que 
sea su destino61 (negrillas del autor) 
Así se concibe, que el signo distintivo de alto renombre “re-

basa con su fuerza y originalidad el ámbito dentro del cual inicial-
mente opera, por cuanto su uso necesariamente obliga a asociar en 
alguna forma a la actividad con el producto originario… Sobre la 
naturaleza y protección de estos signos que rebasan el principio de 
especialidad antes expuesto, existen múltiples tesis, entre ellas las 
que le niegan su propia protección o existencia”62. 

Hildegard Rondón de Sansó concluyó afirmando que “las dife-
rencias ente la fuerza distintiva de las unas [SIGNOS DISTINTIVOS 
NOTORIAMENTE CONOCIDOS] y de las otras [SIGNOS DISTINTIVOS DE 
ALTO RENOMBRE] es muy sutil y en general las legislaciones optan 
por no establecerlas”63 (agregados del autor). No obstante, no es la 
tendencia actual, como así se dejará observar en esta investigación. 

 
61  Venezuela: Corte Suprema de Justicia, Sala Político-Administrativa, Senten-

cia N° 370, (Mayo 4, 1999), Expediente N° 11.792. Almacenes Dallas Jean´s 
contra GUESS? Inc., en: Pierre-Tapia, Oscar. Jurisprudencia de la Corte Su-
prema de Justicia, Repertorio Mensual de Jurisprudencia. Año XXVI, N° 5, 
Pierre Tapia, Caracas 1999, pp. 391-408, y Ramírez & Garay. Jurisprudencia 
Venezolana, Tomo CLIV, Mayo. Ramírez & Garay, Caracas 1999, pp. 552-
561. 

62  Hildegard Rondón de Sansó, 1991, ob.cit, p. 93. 
63  Hildegard Rondón de Sansó. Régimen de la Propiedad Industrial. Arte, Ca-

racas 1995, p. 204. 
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Sin embargo, producto de la labor jurisprudencial nacional, en el 
caso Nintendo®, la Corte estableció que las marcas de alto renombre 
son las que rebasan el “principio de especialidad, por lo cual el dere-
cho de exclusividad se extiende a productos que pueden ser total-
mente diferentes a los que indica el registro originario”64. 

Empero, algunos legisladores, como el español en su reforma de 
2001, estableció por vía legislativa las diferencias conceptuales entre 
las marcas notorias y las marcas renombradas. Entendiendose, por 
marca notoria o signo distintivo notoriamente conocido, inclu-
yendo el nombre comercial notorio, en los términos del artículo 6bis 
del CUP (1883), aquella que “por su volumen de ventas, duración, 
intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio al-
canzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean general-
mente conocidos por el sector pertinente del público al que se 
destinan los productos, servicios o actividades que distinguen” (Ley 
Nº 17/2001, 2018: 8.2)65 (negrillas del autor). Mientras que la mar-
ca renombrada o signo distintivo renombrado o de alto renom-
bre, extensible su concepción al nombre comercial renombrado, es 
aquél que sea conocido por el público en general “y el alcance de 
su protección se extenderá a cualquier género de productos, servi-
cios o actividades” (Ley Nº 17/2001, 2018: 8.3)66. 

Pero, la Ley 17/2001 de Marcas de España del 7 de diciembre de 
2001, modificada por el Real Decreto-ley Nº 23/2018, de 21 de di-
ciembre de 201867. Modificación que se basa en el Reglamento (UE) 
2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 
2017 sobre la marca de la Unión Europea68. Así, la reforma unionis-

 
64  Venezuela: Corte Suprema de Justicia. Sala Político Administrativa. Senten-

cia N° 591 (Agosto 3, 1995). Atari Mundial, C.A. contra Ministerio de Fo-
mento (caso Nintendo®) en: Víctor Bentata, 1998, ob.cit., p. 378. 

65  Carlos González-Bueno. Marcas Notorias y Renombradas, en la Ley y la 
Jurisprudencia. La Ley, Buenos Aires 2005, p. 35. 

66  Carlos González-Bueno, ob. cit., p. 35-36.  
67  [Documento en línea] Disponible: https://www.boe.es/buscar/act.php?id= 

BOE-A-2001-23093 [Consultado: 2024, Enero 24]. 
68  [Documento en línea] Disponible: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ 

ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1001 [Consultado: 2024, Enero 24]. 
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ta y nacional experimentada da pleno reconocimiento a las marcas 
de renombre en detrimento de los SDNC, los cuales quedaron tute-
lados bajo la figura de la marca anterior. La marca renombrada rom-
pe con el principio de especialiad de la clase, por tanto, goza de pro-
tección bajo el principio de la ultraespecialdad, como así se eviden-
cia del texto legal: 

No podrá registrase como marca un signo que sea idéntico o 
similar a una marca anterior, con independencia de que los 
productos o servicios para los cuales se haga la solicitud sean 
idénticos o sean o no similares a aquellos para los que se ha-
ya registrado la marca anterior, cuando la marca anterior 
goce de renombre en España o, si se trata de una marca de la 
Unión, en la Unión Europea, y con el uso de la marca posterior, 
realizado sin justa causa, se pudiera obtener una ventaja desleal 
del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, o di-
cho uso pudiera ser perjudicial para dicho carácter distintivo o 
dicho renombre (artículo 8.1) (negrillas del autor). 
Mientras que un SDNC será objeto de tutela al amparo de una 

prohibición de registro en los siguientes términos: “No podrán regis-
trarse como marcas los signos: a) Que sean idénticos a una marca 
anterior que designe productos o servicios idénticos… 2. Por marcas 
anteriores se entenderá a los efectos del apartado 1:… d) Las marcas 
no registradas que en la fecha de presentación o prioridad de la soli-
citud de la marca en examen sean “notoriamente conocidas” en Es-
paña en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París” (Ley Nº 
17/2001, 2018: 6). 

Sin embargo, la Exposición de Motivos de la Ley 17/2001 ha 
permanecido inalterada, de donde se puede ilustrar la diferenciación 
entre la marca notoria y la marca renombrada. 

Especial mención debe hacerse del reforzamiento de la protec-
ción de las marcas notorias y renombradas. A estos efectos, se 
establece, por primera vez en nuestro ordenamiento, una defini-
ción legal del concepto de marca notoria y renombrada, fijando 
el alcance de su protección. La marca notoria es la conocida por 
el sector pertinente del público al que se destinan sus productos 
o servicios y, si está registrada, se protege por encima del prin-
cipio de especialidad según su grado de notoriedad y, si no lo es-
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tá, se faculta a su titular no sólo a ejercitar la correspondiente 
acción de nulidad, como hasta la fecha, sino además a presentar 
oposición al registro en la vía administrativa. Cuando la marca 
es conocida por el público en general, se considera que la misma 
es renombrada y el alcance de su protección se extiende a cual-
quier género de productos o servicios. 
La Casación española había establecido el alcance de la protec-

ción de las marcas notorias y de las renombradas, en el contexto de 
la Ley 17/2001 de Marcas, antes de su última reforma de 2018, al 
indicar. 

Esta última ley, inspirada en el designio de reforzar aún más 
la protección de las marcas notorias (y de las renombradas), 
entendiendo por notorias aquellas conocidas por el sector per-
tinente del público al que se destinan sus productos o servi-
cios, dispuso que, una vez registradas, serían objeto de pro-
tección por encima del principio de especialidad…, el regis-
tro previo de una marca notoria impide ahora registrar cualquier 
signo idéntico o semejante también para productos o servicios 
también para productos o servicios que no sean similares a aqué-
llos para los que esté registrada la marca, si con la utilización del 
signo realizada sin justa causa se puede indicar una conexión en-
tre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en gene-
ral, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido 
o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad. Tra-
tándose, en efecto, de productos iguales o similares…, la noto-
riedad en el conocimiento de una marca previamente registra-
da… por parte de los sectores afectados no puede servir de ele-
mento para minimizar, antes al contrario, el riesgo de confusión 
que se generaría de admitir su coexistencia con otra69 (negrillas 
del autor) 
Mención especial merece, la regulación de la marca comunitaria 

de renombre. En el ámbito de la UE, la protección de la marca 
 

69  España: Tribunal Supremo, Sala en lo Civil, Recurso de Casación N° 
4391/1997 (2003, Febrero 19), Torres de Gazate contra Miguel Torres, [Do-
cumento en línea] Disponible: http://www.belt.es [Consulta: 2010, Julio 15]. 
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comunitaria de renombre se hace al amparo del principio de la ul-
traespecialidad. Como así delata el doctrinario español Gregorio 
Robles, haciendo referencia a la Primera Directiva 89/104/CEE del 
Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de 
las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcasa: 

Los dos supuestos de prohibición relativa estudiados [identi-
dad de marcas y productos; y, riesgo de confusión y riesgo de 
asociación ocasionado por la identidad o semejanza de marcas 
y/o productos] se ajustan al principio de especialidad o relativi-
dad de las marcas, ya que contemplan la identidad o similitud de 
los productos o servicios de las marcas que entran en colisión. 
El supuesto que ahora contemplamos prescinde de dicho princi-
pio de especialidad o relatividad. Dice el artículo 4.3 de la Di-
rectiva [del Consejo del 21 de diciembre de 1988 / 
89/104/CEE]: <Además, se denegará el registro de la marca, o 
si está registrada podrá declararse su nulidad, cuando sea idénti-
ca o similar a una marca comunitaria anterior en el sentido del 
apartado 2 y se solicite su registro, o haya sido registrada, para 
productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los 
que se haya registrado la marca comunitaria anterior, cuando la 
marca comunitaria anterior goce de renombre en la Comunidad 
y con el uso de la marca posterior realizado sin justa causa se 
pretenda obtener una desventaja desleal del carácter distintivo o 
el renombre de la marca comunitaria anterior o se pueda causar 
perjuicio a los mismos>. La Directiva exige, pues una protec-
ción especial de la marca comunitaria de renombre, cuando 
tal renombre alcance al ámbito conjunto de la CE; si bien es 
cierto que es probable que una marca renombrada o <super-
notoria> en un Estado miembro extienda sus efectos de presti-
gio mas allá de los límites del Estado. La marca comunitaria 
anterior que goce de renombre debe tener prioridad sobre 
cualquiera otra idéntica o similar, incluso para productos o 
servicios que no sean idénticos o similares. Lo característico 
de la protección radica precisamente en ello: en general, la pro-
tección de las marcas se extiende tan sólo a prohibir aquellos 
signos que siendo idénticos o similares para designar productos 
(o servicios) idénticos o similares, puedan provocar un riesgo de 
confusión. Pero en el caso de la marca comunitaria que goce 
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de renombre a escala comunitaria [principio de ultraterritoriali-
dad], esa protección se extiende más allá, ya que impide la 
existencia jurídica de signos idénticos o similares para cual-
quier tipo de productos o servicios. El principio de especiali-
dad desaparece [principio de ultraespecialidad]. 

El mismo precepto nos proporciona el fundamento de la 
prohibición: que, con el uso de la marca posterior, realizado sin 
justa causa, se pretenda obtener una desventaja desleal del ca-
rácter distintivo o del renombre de la marca comunitaria ante-
rior, o se pueda causar perjuicio a los mismos, esto es, pueda 
causar perjuicio a dicho carácter distintivo o al renombre de la 
marca anterior70 (agregado y negrillas del autor) 
Igualmente, en Brasil, la Ley Nº 9.279 que Regula Derechos y 

Obligaciones relativos a la Propiedad Industrial del 14 de mayo de 
1996, modificada por la Ley Nº 14.200 del 2 de septiembre de 2021 
distingue entre marca notoriamente conocida y marca renom-
brada. La marca renombrada es “la marca registrada en Brasil, que 
considerada de alto renombre le será asegurada protección especial, 
en todos los ramos de actividad [PRINCIPIO DE ULTRAESPECIALIDAD 
ABSOLUTA]” (Ley Nº 9.279, 2021: 125), y la marca notoriamente 
conocida es aquella que “en su ramo de actividad [PRINCIPIO DE 
ULTRAESPECIALIDAD RELATIVA] en los términos del artículo 6bis (I), 
de la Convención de la Unión de París para Protección de la Propie-
dad Industrial, goza de protección especial, independiente de estar 
previamente depositada o registrada en Brasil [SDNC NO 
REGISTRADO]” (Ley Nº 9.279, 2021: 126) (agregados del autor). Se 
aprecia que el signo distintivo renombrado, en Brasil, para gozar de 
protección debe estar registrado; sin embargo, el notoriamente cono-
cido para su protección no requiere registro previo. A mejor criterio, 
tal diferenciación debería ser a la inversa, es decir, el signo distinti-
vo de renombre no debería estar registrado; mientras que el SDNC 
sí. No obstante, se considera que tal diferenciación resulta inoficiosa 
dado el carácter de notoriedad que ambos signos distintivos deben 

 
70  Gregorio Robles. Las marcas en el derecho español (adaptación al derecho 

comunitario). Civitas, Madrid 1995, p.126-127. 
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poseer, de allí la necesidad de unificar criterios respecto de los sig-
nos distintivos de renombre y los SDNC, donde debe prevalecer 
siempre la notoriedad sobre el renombre. 

El derecho marcario chileno también distingue entre marca no-
toria y marca renombrada. Así refiere el jurista Ricardo Sandoval al 
señalar que “es una clasificación de origen internacional,… recogida 
en la letra g) del artículo 20 de la Ley N° 19.03971… La marca no-
toria es la que resulta para una determinada clase de productos ser 
notoriamente conocida por los consumidores de un país, aun sin es-
tar allí registrada, de modo que su empleo por la persona distinta del 
titular hace evocar forzosamente en el comprador el producto y fa-
bricante respecto de los cuales la marca es notoria. Esta confusión 
debe ser evitada y la marca notoria goza de gran protección interna-
cional. La marca renombrada es aquella que por su difusión en el 
mercado y prestigio empresarial de los productos que distingue, no 
puede ser usada en otra clase de productos por persona distinta por-
que produciría un riesgo de confusión entre los consumidores”72. 

El estudio que se ha propuesto, a los fines de esta investigación, 
comprende la regulación, protección y prueba de los signos distinti-
vos notoriamente conocidos, con lo cual se pretende brindar una 
concepción unitaria del término. Sin obviar, las tipologías que se 
observan en la doctrina y la legislación internacional; tales como: los 
signos distintivos de renombre o de alto renombre, la supermarca, la 
marca supernotoria, la marca notoria andina, o, la marca notoria ex-
tracomunitaria. 

 
71  Ley N° 19.039 de 6 de marzo de 2006, sobre Propiedad Industrial, consolida-

da y aprobada por Decreto Ley N° 4 de 30 de junio de 2022 que incorpora las 
modificaciones de la Ley N° 21.355 de 5 de julio de 2021. [Documento en lí-
nea] Disponible: https://www.wipo.int/wipolex/es/text/585292 [Consultado: 
2024, Enero 24]. 

72  Ricardo Sandoval. “Marcas comerciales y nombres de dominio”, en: Mor-
les, Alfredo e Irene Valera (coord.) Centenario del Código de Comercio 
Venezolano de 1904. Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas 
2004, p. 444. 
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La concepción unitaria del SDNC no excluye las anteriores de-
nominaciones. Por el contrario, su regulación las comprende en su 
noción, por interpretación de sus principios de protección. 

Ahora bien, ciertas legislaciones, a los fines de regular y brindar 
una protección efectiva a los SDNC, exigen al titular la prueba de la 
notoriedad del signo distintivo. 

La prueba de la notoriedad de los SDNC plantea dentro del or-
denamiento jurídico venezolano, dos sistemas procesales de estudio, 
siempre dentro del marco del artículo 6bis.1 del CUP (1883) y de los 
artículos 16.2 y 16.3 del ADPIC (1994), así: a) la prueba de la noto-
riedad como supuesto de hecho, distinto de la excepción de prueba 
del hecho notorio73; y, b) los procedimientos legales para la protec-
ción, a saber: i) en el procedimiento administrativo, donde el orga-
nismo administrativo puede declarar su protección ex officio, a ins-
tancia de parte, o, en un procedimiento de oposición al registro de un 
signo distintivo, por existir un registro previo, y en caso de no existir 
registro previo (SDNC no registrado), conocer in limine litis la opo-
sición por mejor derecho de tercero, como fase previa al juicio ordi-
nario civil (LPI, 1955: 77.2). Y, ii) en el procedimiento judicial, bien 
por vía de una pretensión de declaración de certeza, una pretensión 
por infracción del derecho de propiedad sobre el SDNC, la oposi-
ción por mejor derecho de tercero, como fase judicial, dentro del 
procedimiento administrativo-judicial de concesión de un signo dis-
tintivo (LPI, 1955: 77.2), y la pretensión de nulidad por perjuicio al 
mejor derecho de un tercero (LPI, 1955: 84). En suma, la notoriedad 
puede ser alegada y ser objeto de prueba en cualquier procedimiento 
administrativo o judicial donde se dirima un conflicto intersubjetivo 
de intereses sobre la titularidad y la notoriedad de un signo distintivo. 

En el presente estudio, además de estudiar la regulación y pro-
tección de los SDNC, igualmente se analizarán las fuentes, los pre-
supuestos normativos y los medios de prueba para establecer su no-
toriedad. Como así enseña el procesalista nacional Rengel, al afir-
mar que: 

 
73  “Los hechos notorios no son objeto de prueba” (CPC, 1985: 506, único aparte).  
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Desde el punto de vista práctico, interesa determinar 
cuándo un hecho es notorio; o cuando se convierte un hecho 
en notorio; lo que nos lleva al problema de los caracteres de 
la notoriedad y, consecuencialmente, a la definición del hecho 
notorio. Tradicionalmente se distingue la notoriedad que ha-
ría superflua la prueba, de aquella que está puesta por la ley 
como base de un derecho. En el primer caso, dada la notorie-
dad del hecho, queda excluida su prueba. En el segundo, la no-
toriedad forma parte del supuesto de hecho de la norma 
[PRESUPUESTO DE PRUEBA], y debe ser probada, sin exigir la 
prueba de la veracidad del hecho. Así, v.gr., la posesión de es-
tado de hijo legítimo resulta de una serie de hechos que en con-
junto concurren a demostrar las relaciones de filiación y de pa-
rentesco entre un individuo y la familia a la cual pertenece, entre 
ellos: “Que haya sido constantemente reconocido como tal en la 
sociedad”74…; pero esta notoriedad debe ser probada, porque 
forma parte del supuesto de hecho de la norma. Así mismo, la 
notoriedad o publicidad que caracteriza a la posesión legíti-
ma, tiene que ser probada junto con los demás elementos 
que la caracterizan (C.C., 1982: artículo 77275)76 (negrillas y 
agregados del autor). 
Por su parte la jurisprudencia andina cuando entra a calificar la 

notoriedad de los signos distintivos ha señalado, que la misma no 
puede ser fijada por el arbitrio del titular del signo distintivo o de los 
consumidores “sino que debe ser el resultado de la etapa administra-
tivo judicial cuando en el trámite del proceso se aportan las pruebas 
necesarias para que el juzgador pueda calificar a una marca de noto-
ria”77. Aún cuando, mas recientemente esa instancia judicial andina 

 
74  CC, 1982: 214. 
75  “La posesión es legítima cuando es continua, no interrumpida, pacífica, pú-

blica, no equívoca y con intención de tener la cosa como suya propia”. 
76  Arístides Rengel. Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, Vol. III. 7ª 

edición. Capriles, Caracas 1999, p. 253-254. 
77  Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: Proceso 23-IP-96. Sentencia 

(Abril 21, 1998) Marca: VODKA BALALAIKA. [Documento en línea] Dispo-
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ha dado cabida a la cuestionable apreciación y valoración de la mar-
ca de renombre como un hecho notorio78.  

En sentido similar, la doctrina administrativa nacional estableci-
da por el Registro de la Propiedad Industrial ha señalado, interpre-
tando la norma comunitaria andina, que tal calificación es el produc-
to de la evaluación de un conjunto de supuestos de hecho contenidos 
en la norma de regulación, así:  

para calificar a una marca como notoria, deben concurrir una 
serie de factores determinantes, ... establecidos en la Ley y Ju-
risprudencia ..., debido a que, la notoriedad no puede ser con-
cedida al nacer la marca, esta obedece al resultado de una 
determinada acción que empieza con su uso y divulgación, 
hechos que necesariamente deben ser demostrados por 
quien alega tal notoriedad”; al no existir en autos los “elemen-
tos probatorios necesarios para demostrar en este caso si existe 
la notoriedad, de manera que es de considerar a los fines de de-
terminar si es negable el registro venezolano, dada la notoriedad 
de las marcas alegadas como tal, la existencia de algún tipo de 
prueba pertinente a tales efectos, de lo contrario resulta lejana la 
posibilidad de que este Despacho pueda negar el registro del 
signo solicitado en base a la notoriedad de las marcas anterior-
mente descritas, es por ello que esta Oficina forzosamente debe-
rá rechazar la pretensión del accionante sobre este punto79 (ne-
grillas del autor). 

 
nible: http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/23-IP-96.doc  
[Consulta: 2010, Julio 15] 

78   “La notoriedad debe probarse por quien la alegue de conformidad con lo es-
tablecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. La marca renombrada, en 
cambio, no necesita ser probada, pues se trata de lo que la teoría general del 
proceso denomina un “hecho notorio”. Y es que los “hechos notorios” se co-
nocen de oficio y no requieren actividad probatoria (notoria non egent proba-
tione), no son objeto de prueba” (Cfr. Tribunal de Justicia de la Comunidad 
Andina. Proceso 92-IP-2020).  

79  Registro de la Propiedad Industrial. Boletín de la Propiedad Industrial N° 
454, T. VII, (Diciembre 20). SAPI, Caracas 2002, p. 24-27. 



LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS 

95 

Ese conjunto de situaciones serán objeto de amplio estudio y 
análisis, a fin de proponer una solución jurídica a la problemática de 
la prueba de la notoriedad de los SDNC con arreglo a la legislación 
nacional e internacional vigente en Venezuela, después de su retiro 
de la CAN el 22 de abril de 2006, y su suspensión del MERCOSUR. 

Para consolidar la protección de los SDNC, se aportan los si-
guientes criterios de protección. Primeramente, el ámbito registral 
(legalidad y legitimidad), así se afirma que los mencionados signos 
pueden ser objeto de protección independientemente de su condición 
de registrados o no registrados. En segundo lugar, su protección se 
circunscribe a un ámbito de conocimiento en el público, es decir, 
su difusión y posicionamiento en la mente del público (efecto psico-
lógico), que produce un conocimiento global por parte de todo el 
público o un conocimiento particular o concentrado en un sector per-
tinente del mercado. Terceramente, existe un ámbito espacial cons-
tituido por la amplitud del conocimiento sea a un nivel territorial 
(nacional, regional o comunitario), o ultraterritorial (global o inter-
nacional), la consecuencia de la difusión en el espacio físico (pro-
moción, comercialización, propaganda). En un cuarto orden, existe 
un ámbito distintivo conformado por la calidad y características de 
los productos o servicios que crea un segmento especial para los 
mismos, o crea una distintividad que refuerza la ultraespecialidad 
del SDNC, como excepción al principio de especialidad o especifi-
cidad de la clase. 

Finalmente, la protección del carácter esencial del signo dis-
tintivo notoriamente conocido, es decir, la protección de su parte 
esencial. Esa parte esencial es el elemento denominativo, figurativo 
o mixto (denominativo-figurativo) sobre el cual recae la protección, 
es el signo distintivo en sí mismo, que dada su percepción sensorial 
se fija en la mente del público con fines de su evocación notoria. 
Así, si se considera un SDNC como Converse, donde se pueden 
apreciar varios elementos figurativos, como denominativos o mix-
tos, que configuran la parte esencial del signo distintivo notoriamen-
te conocido (Cuadro No. 2). 
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Cuadro No. 2: 
La parte esencial de un SDNC: Converse 

Elementos  
Denominativos 

Elementos  
Figurativos Elementos Mixtos 

CONVERSE 

ALL STAR 
CONVERSE 

ALL STAR  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

De donde se deriva que la parte esencial, como elemento consti-
tutivo del signo distintivo, es el objeto sobre el cual recae la protec-
ción de aquiescencia de la notoriedad. Por la conducta activa positi-
va de su titular para difundir bajo ese signo distintivo sus productos 
o servicios para satisfacer las necesidades de consumo en un sector 
específico del mercado o la totalidad del público general en un ám-
bito espacial determinado, preservando las condiciones de distintivi-
dad del signo. 

3. Naturaleza jurídica 

La naturaleza jurídica de las instituciones jurídicas es la relación 
existente entre el origen de la protección de la institución por el le-
gislador o el detentador del poder (auctoritas) y el principio filosófi-
co que lo inspira80. 

 
80  Leonel Salazar. “Aproximación teórica a la naturaleza jurídica de los bienes 

intelectuales y del derecho de propiedad intelectual” en: Revista Propiedad 
Intelectual. Año IX, N° 13, enero-diciembre. Universidad de Los Andes, Mé-
rida 2010b, p. 51. Asimismo, se puede consultar: Francisco Astudillo. “Natu-
raleza jurídica compleja de los bienes inmateriales y los Derechos intelectua-
les”, en: Astrid Uzcátegui (coord.) Estudios en Homenaje a Mariano Uzcáte-
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Se puede afirmar, que la naturaleza jurídica del artículo 6bis del 
CUP (1883) se centra en la concepción de un comercio leal y hones-
to, como principios y valores filosóficos, políticos, sociales y reli-
giosos que subyacen en su concepción o inspiran su existencia, y son 
fundamento de una ética mercantil, la libre competencia y la de-
fensa de la propiedad privada. De tal manera, que todo acto con-
trario a la lealtad comercial entre competidores es calificable de 
competencia desleal. El uso ilegítimo de un signo distintivo es un 
acto de competencia desleal, más cuando el signo distintivo ha ad-
quirido un conocimiento generalizado por usuarios y consumidores 
en el ámbito nacional, e incluso en el internacional, como lo son los 
SDNC. 

Asimismo, la jurisprudencia nacional ha señalado respecto de 
los SDNC, como en el caso del signo distintivo Nintendo®. 

La causa por la cual se acuerda a tales signos el especial tra-
tamiento aludido es de una doble naturaleza. Ante todo para 
proteger a los consumidores que tienen la tendencia a darle 
preeminencia a las marcas de los productos y servicios, por 
encima de cualquier otro elemento, a los fines de efectuar 
sus escogencias en la esfera mercantil. La marca revela así una 
vez más su valor autónomo. Cuando se trata de marcas notoria-
mente conocidas, el consumidor ve en los productos a los cuales 
se destinan, cualidades óptimas, que son las que persiguen al ha-
cer la adquisición del bien o del servicio. En efecto, la divulga-
ción y extensión de estas marcas se concreta en la alta calidad 
que se espera encontrar en los artículos que con ellas se distin-
gue. De allí que, acordar el registro, salvo que se trate de la soli-
citud del verdadero titular originario, significa permitir que el 
público consumidor sea inducido a error o confusión sobre el 
origen industrial de los bienes y servicios que a través de ella les 
son ofrecidos.  

Una segunda razón es en beneficio de los titulares origi-
narios del signo, aun cuando los mismos no lo hubiesen re-

 
gui Urdaneta. Propiedad Intelectual. Tomo II. Universidad de Los Andes-
Universidad Central de Venezuela, Mérida 2010, pp. 67-95. 
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gistrado en el país específico que otorga la protección 
[PROTECCIÓN DEL SIGNO DIS-TINTIVO NOTORIAMENTE CONOCIDO 
NO REGISTRADO]. El uso del signo por parte de un tercero no au-
torizado por el titular del registro originario, además de consti-
tuir violación a los derechos que la propiedad industrial les 
acuerda, tiene el efecto de hacerle perder a la marca su fuerza 
distintiva [EL RIESGO DE VULGARIZACIÓN DEL SIGNO DISTIN-TIVO 
NOTORIAMENTE CONOCIDO]81 (negrillas y agregados del autor). 
En el caso GUESS?®82, la Sala Político Administrativa de la 

otrora Corte Suprema de Justicia de Venezuela, al pronunciarse so-
bre la naturaleza de los SDNC, basándose en el artículo 83.d83 de la 
D344 (1993), logró establecer unos principios generales para la de-
terminación de la notoriedad de los signos distintivos, calificándolos 
de elementos definidores del sistema de signos distintivos noto-
riamente conocidos: 

 
81  Venezuela: Corte Suprema de Justicia. Sala Político Administrativa. Senten-

cia N° 591 (Agosto 3, 1995). Atari Mundial, C.A. contra Ministerio de Fo-
mento (caso Nintendo®) en: Víctor Bentata, 1998, ob.cit., p. 381. 

82  Venezuela: Corte Suprema de Justicia, Sala Político-Administrativa, Senten-
cia N° 370, (Mayo 4, 1999), Expediente N° 11.792. Almacenes Dallas Jean´s 
contra GUESS? Inc., en: Pierre-Tapia, Oscar. Jurisprudencia de la Corte Su-
prema de Justicia, Repertorio Mensual de Jurisprudencia. Año XXVI, N° 
5, Pierre Tapia, Caracas 1999, pp. 391-408, y Ramírez & Garay. Jurispru-
dencia Venezolana, Tomo CLIV. Ramírez & Garay, Caracas Mayo 1999, 
pp. 552-561. 

83  “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en 
relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes 
impedimentos: … d) Constituyan la reproducción, la imitación, la tra-
ducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo noto-
riamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio 
subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesa-
dos y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con in-
dependencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se des-
tine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente 
conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servi-
cios distintos. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el 
legítimo titular de la marca notoriamente conocida” (negrillas y subrayado 
del autor) 
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- Novedad relativa y originalidad. “El régimen de las marcas 
notorias se ubica en el del establecimiento de la novedad relativa, 
por cuanto configura una prohibición de registro derivada de la exis-
tencia de signos de terceros; en consecuencia, es uno de los elemen-
tos que califica la originalidad de un signo distintivo”.  

- Reproducción ilegítima del SDNC. “La prohibición del uso y 
registro de las marcas notoriamente conocidas se extiende a su re-
producción, imitación, traducción o transcripción total o parcial”.  

- Alcance territorial de la protección (principios de la terri-
torialidad y de la ultraterritorialidad). “El signo notoriamente 
conocido debe serlo en el país en el cual se solicita el registro, o bien 
en el comercio subregional. La notoriedad en el plano internacional 
se admite, pero sujeta a reciprocidad”.  

- Protección ex principio de especialidad (principio de la ul-
traespecialidad absoluta). “La protección de la marca notoriamente 
conocida prescinde del principio de especialidad, en virtud de que es 
independiente de la clase, tanto en casos en los que el uso del signo 
se destine a los mismos productos o servicios, como en aquellos en 
los cuales lo sea para productos o servicios diferentes”.  

- Libertad de protección al titular. “La única exclusión del ré-
gimen de prohibición de marca notoria es el que rige para el legítimo 
titular de la marca que puede obtener nuevos registros” en otras cla-
ses, sin que se le puedan imponer obstáculos a su solicitud.  

- Protección ex principio de especialidad por riesgo de con-
fusión. “Además de prohibirse la reproducción, imitación, traduc-
ción o transcripción de la marca notoria, también se prohíbe el regis-
tro de la que pueda producir confusión con ella, independientemente 
de la clase de producto o servicio” [PRINCIPIO DE ULTRAESPECIALIDAD 
ABSOLUTA]. 

Por otra parte, interpretando el artículo 84 eiusdem, la Corte se-
ñaló que para determinar el carácter del SDNC, la referida norma 
establece criterios como: a) el conocimiento de la marca entre los 
consumidores, b) el ámbito de difusión y los medios empleados para 
tal fin, c) la antigüedad de la marca y su uso continuo, y d) el exa-
men de producción y mercadeo de los productos o servicios que son 
identificados con el SDNC. Estos criterios constituyen los presu-
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puestos normativos de prueba, de donde se configuran las fuentes de 
prueba, que posteriormente se analizarán, conjuntamente con los 
respectivos medios de prueba idóneos, conducentes y pertinentes de 
la notoriedad. 

A. La excepción al principio de especialidad de la clase: el 
principio de la ultraespecialidad 

El principio de especialidad, también conocido como princi-
pio de la especificidad, se refiere a que la protección del signo dis-
tintivo deviene de la clase donde específicamente se ha registrado, 
constituyendo así su especialidad. 

Ahora bien ¿qué significa la excepción al principio de la espe-
cialidad? Si el signo distintivo obtiene su protección para distinguir 
productos o servicios en una clase determinada, entonces la excep-
ción al principio, lo constituirá una protección más allá de la clase 
registrada. Es decir, la protección puede ampliarse a otras clases del 
nomenclátor legal, sea en un sistema de numerus clausus (Clasifica-
ción de Niza) o de numerus apertus (LPI, 1955: 106.5084). Es así, 
que en materia de SDNC cuando se afirma que la protección excede 
el principio de especialidad o especificidad de la clase, se configura 
una ultraespecialidad en la protección del signo distintivo, cuya 
aquiescencia es la notoriedad del signo, que inhibe su registro “tal 
cual es” (CUP, 1883: 6 quinquies.A.1.85) por terceros en otras clases 
distintas para las que usualmente se emplea. 

Doctrinalmente, ha sostenido Hildegard Rondón de Sansó, con 
relación a la excepción de aplicación del principio de especialidad, 

 
84  “A los fines del registro de marcas comerciales, se establece la siguiente cla-

sificación:… 50. Mercancías no clasificadas”.  
85  “Toda marca de fábrica o de comercio regularmente registrada en el país de 

origen será admitida para su depósito y protegida tal cual es en los demás 
países de la Unión, salvo las condiciones indicadas en el presente artículo. 
Estos países podrán, antes de proceder al registro definitivo, exigir la presen-
tación de un certificado de registro en el país de origen, expedido por la auto-
ridad competente. No se exigirá legalización alguna para este certificado” 
(negrillas del autor). 
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que “en los signos notorios o de alto renombre este principio es de-
rogado, como se viera en la norma de la D486 (2000), en forma tal 
que las marcas que ostenten tal carácter no pueden ser usadas en 
ninguna esfera, aun cuando se trate de objetos y actividades diferen-
tes a las que ellos protegen”86. Se prefiere el término SDNC, en vez 
de los empleados de notorio y de alto renombre.  

Por ello, la labor jurisprudencial ha decantado que el principio 
de la especialidad de los signos distintivos es: 

aquel en virtud del cual los signos distintivos, constituidos 
por cualquiera de los medios admisibles a tal efecto (gráficos, 
sonoros, de conjunto, etc.) se circunscriben a la clase respecto a 
la cual han sido solicitadas y otorgadas, ya que al efecto, rige en 
materia marcaria un nomenclátor o clasificador que agrupa pro-
ductos y servicios de acuerdo con su entidad y naturaleza, a fin 
de que el derecho de exclusividad acordado sólo opere en el ám-
bito de la clase específica en la cual se inscriben. Lo anterior 
significa que el derecho de exclusividad está limitado y circuns-
crito a una esfera previamente determinada en el nomenclátor y, 
por excepción actúa inhibiendo el uso o registro de bienes 
análogos, cuando la identidad del signo pueda inducir a error o 
confusión87. 
De allí, que la excepción al principio de la especialidad de la 

clase es la principal base argumental para la tutela jurídica de los 
SDNC con prescindencia de la clase del registro primitivo. El signo 
supera a la clase y los productos o servicios para los que fue origi-
nalmente creado, todo en defensa del consumidor y la colectividad, 
que impone al Estado el deber de brindar protección a la simbiosis 

 
86  Hildegard Rondón de Sansó. “El alegato de mejor derecho en el régimen 

marcario venezolano” en: Alfredo Morles e Irene de Valera (coord.) Cente-
nario del Código de Comercio Venezolano de 1904. Academia de Ciencias 
Políticas y Sociales, Caracas 2004, p. 407. 

87  Venezuela: Corte Suprema de Justicia. Sala Político Administrativa. Senten-
cia N° 591 (Agosto 3, 1995). Atari Mundial, C.A. contra Ministerio de Fo-
mento (caso Nintendo®) en: Víctor Bentata, 1998, ob.cit., pp. 377-378. 
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signo distintivo-producto-servicio, en resguardo de la salud y las 
prácticas leales y honestas de la libre competencia.  

En consecuencia, el SDNC brindará a su titular un derecho de 
exclusividad (ius prohibendi) que se extenderá a productos o servi-
cios tan diferentes a los que nacieron con el registro primitivo. Todo 
ello, sobre la base del principio de protección de la ultraespecialidad 
de la clase, que se deriva de la argumentación jurídica sostenida. 

4. El alcance de la protección 

En Venezuela, la protección a los signos distintivos notoriamen-
te conocidos mantiene actualmente su base legal de protección en el 
numeral 12 del artículo 33 de la LPI (1955). La protección brindada 
fue acogida tanto por la doctrina administrativa plasmada en deci-
siones del Registro de la Propiedad Industrial y del Ministerio de 
Fomento, hoy Ministerio del Poder Popular para el Comercio Na-
cional88. Así como también en opiniones del Ministerio Público89 y 

 
88  En la Resolución N° 788 del 7 de noviembre de 1964, el Registro de la Pro-

piedad Industrial estableció “el término FORD constituye una marca noto-
riamente conocida, por cuanto es un hecho evidente y notorio para todos 
que con la misma se distinguen ciertos vehículos automotores…En conse-
cuencia, de lo anterior resulta obvio que la denominación comercial solicita-
da se presta a confusión con las marcas del oponente, en vista del evidente 
parecido de los términos que la integran a dichos signos distintivos y de la 
identidad de las actividades a las cuales se destinan” (Registro de la Propie-
dad Industrial (1964). Boletín de la Propiedad Industrial, N° 104, Noviembre 
23, 1964, Caracas. pp. 484-487) (negrillas del autor). Igualmente, “La Reso-
lución [N° 2.463, 12 de julio de 1965] de este Despacho cuya reconsidera-
ción se solicita revocó la decisión del Registrador de la Propiedad Indus-
trial… No obstante, lo anteriormente expuesto, este Despacho encuentra que 
la palabra “CANNON”, que es el elemento que más se destaca en el conjunto 
solicitado como marca y la única forma que denomina los productos por ella 
distinguidos, constituye la que en doctrina se denomina marca notoriamente 
conocida por cuanto es un hecho notorio que dicha marca es usada para 
distinguir productos extranjeros de la misma clase que los solicitados en el 
caso de autos. En consecuencia de lo anteriormente señalado, es obvio que el 
hecho de distinguir productos nacionales, según se ha solicitado en el presen-
te caso, con la referida palabra CANNON, puede dar lugar a error en el pú-
blico en cuanto a la procedencia o cualidad de los referidos productos, razón 
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concretamente en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, 
como así se referirá. 

En 1995, la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de 
Justicia, en el caso Nintendo®, había establecido los criterios para 
declarar la nulidad de un signo distintivo que reproducía un SDNC, 

 
por la cual se considera a la marca solicitada CANNON (y diseño) (conjun-
to), incursa en la disposición prohibitiva contenida en la segunda parte del 
ordinal 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, según el cual no 
podrá adoptarse ni registrarse como marca aquella que pueda inducir a error 
por indicar una falsa procedencia o cualidad” (Venezuela: Corte Suprema de 
Justicia, Sala Político Administrativa, Sentencia (Marzo 18, 1969), Mersham, 
C.A. contra Ministerio de Fomento, en: Ramírez & Garay (1969), Jurispru-
dencia venezolana, T. XX, Primer Trimestre, Caracas: Gaceta Legal, p. 432-
433) (negrillas del autor). Posteriormente, reconoce la protección de las mar-
cas de alto renombre al amparo del numeral 12 del artículo 33 de la Ley de 
Propiedad Industrial “Las marcas de alto renombre sólo están protegidas en 
el ordinal 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, que impide el 
registro de las marcas que puedan prestarse a confusión con otras ya registra-
das o que puedan inducir a error por indicar una falsa procedencia o 
cualidad. De allí que la protección de la Ley se produce cuando existe peli-
gro de confusión o temor de que el signo pueda indicar una falsa proceden-
cia” (Resolución N° 980, Enero 26, 1966, en: Registro de la Propiedad Indus-
trial (1966). Boletín de la Propiedad Industrial, N° 119, Julio 7, 1966, Cara-
cas. pp. 503-504) (negrillas del autor).  

89  El “…Ministerio Público, expresó su opinión considerando que el presente 
recurso contencioso administrativo debe ser declarado “CON LUGAR”, con 
fundamento en lo siguiente:… de conformidad con el ordinal 12 del artículo 
33 de la Ley de Propiedad Industrial las marcas notorias gozan de protec-
ción jurídica, en tanto que “no puede ser adoptada o registrada una marca por 
quien no sea el que originalmente le haya dado tal notoriedad”, y que ello 
tiene su razón de ser a fin de proteger por una parte “a la colectividad suscep-
tible de ser engañada” y, por la otra, para “evitar una competencia desleal 
conforme a la cual, quien ha labrado tal renombre vea cercenados sus esfuer-
zos de muchos años atrás, lo que constituiría evidentemente un despojo, ya 
que, una creación intelectual como lo es una marca, se hace propiedad de la 
persona por el hecho mismo de la creación” (Cfr. Venezuela: Tribunal Su-
premo de Justicia, Sala Político Administrativa, Sentencia N° 00605 (Mayo 
12, 2009), Montres Rolex contra Ministerio de Industria y Comercio, Expe-
diente N° 2000-0100. [Documento en línea] Disponible: http://historico.tsj. 
gob.ve/decisiones/spa/mayo/00605-13509-2009-2000-010 0.HTML. [Con-
sultado: 2011, junio 15]).  
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sobre la base del artículo 113.a de la D344 (1993), que estatuía la 
nulidad ex officio y a instancia de parte. A tal fin, fijó como presu-
puestos normativos de prueba para la valoración y apreciación de la 
notoriedad de un signo distintivo los siguientes: 

1)  La amplia divulgación territorial del signo; [TERRITORIA-
LIDAD] 

2)  La identificación automática de la marca con un producto 
determinado. Esto es, la indisoluble asociación del signo con el 
objeto que distingue; [RIESGO DE ASOCIACIÓN MARCA-PRODUCTO 
-SERVICIO] 

3)  La atribución de una cualidad positiva, ‘alta calidad’, a los 
productos [O SERVICIOS] que son distinguidos con la marca. 
[ATRIBUCIÓN POSITIVA DE CALIDAD MARCA-PRODUCTO-SERVICIO]. 

En los casos en que se den los anteriores requisitos se con-
forma la figura de la marca notoria o notoriamente conocida, 
calificación ésta que produce la consecuencia de que tales sig-
nos serán objeto de protección, aun cuando no hayan sido 
registrados en el respectivo país [PROTECCIÓN DEL SDNC NO 
REGISTRADO].  

… La primera manifestación de la protección se encuentra en 
la prohibición de registro de signos distintivos que recaigan tan-
to sobre los mismos productos o servicios que ella distingue, 
como sobre cualquier artículo o prestación que con ella desee 
identificarse90 (negrillas y agregados del autor). 
Tal criterio jurisprudencial, permite derivar tres factores que 

permiten determinar el espectro de protección de los SDNC, tanto 
registrados como aquellos SDNC no registrados: a) territorialidad, 
b) riesgo de asociación marca-producto-servicio y, c) atribución po-
sitiva de calidad marca-producto-servicio. 

 
90  Venezuela: Corte Suprema de Justicia. Sala Político Administrativa. Senten-

cia N° 591 (Agosto 3, 1995). Atari Mundial, C.A. contra Ministerio de Fo-
mento (caso Nintendo®) en Víctor Bentata, 1998, ob.cit., p. 380. 
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A. El alcance de la protección desde el ámbito del Convenio de 
París para la Protección de la Propiedad Industrial (CUP, 
1883: 6bis)  

Para precisar el alcance de la protección de los SDNC en el ám-
bito del artículo 6bis del CUP (1883), se deben precisar los presu-
puestos normativos que contiene. No sin antes destacar el carácter 
operativo o autoejecutivo de alguna de sus disposiciones, y la obli-
gación de los Estados miembros de facilitar su implantación. Como 
así dejara establecido para la historia, Georg Bodenhausen, Director 
del BIRPI (Bureaux Internationaux Réunis pour la Protection de la 
Propriété Intellectuelle), hoy OMPI, en Bogotá en 1964 “el Conve-
nio, en su artículo 17, dispone que todo país que forma parte del 
Convenio se compromete a adoptar, conforme a su Constitución, las 
medidas necesarias para asegurar la aplicación del mismo, de donde, 
por interpretación a contrario-sensu, se podría concluir también que 
no es posible formular reserva al adherirse al Convenio”91. Y eso, 
fue lo que ocurrió cuando Venezuela firmó, ratificó, aceptó, aprobó 
y promulgó el CUP (1883). 

a) La denegación ex officio de un signo distintivo que re-
produzca un signo distintivo notoriamente conocido 

Este presupuesto normativo se materializa cuando en la legisla-
ción del Estado miembro de la Unión permite ex officio la negativa 
de concesión o la nulidad de una marca que reproduzca, imite o tra-
duzca un signo distintivo notoriamente conocido. El SDNC debe 
haber sido reconocido o declarado como tal por la autoridad compe-
tente, y que pertenezca a una persona (natural o jurídica) beneficia-
ria del tratado, bien sea como nacional de un Estado miembro o un 
extranjero con domicilio en el país de origen (CUP, 1883: 
6quinquies.A.292). Y que además sea utilizada para productos idén-
ticos o similares. 

 
91  BIRPI. Actas del Congreso de Bogotá de Propiedad Industrial para América 

Latina. 6-11 julio 1964. Bogotá 1964, p. 34. 
92  “Será considerado como país de origen el país de la Unión donde el deposi-

tante tenga un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio, y, si no 
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El problema práctico de aplicación de esta norma es la declara-
toria de notoriedad por parte de la autoridad competente del 
país del registro. En Venezuela, ésta declaratoria, se ha afirmado, 
puede derivar de un pronunciamiento ex officio del Registrador de la 
Propiedad Industrial. Tal pronunciamiento ser la decisión en fase 
administrativa (concesión o negativa), como ocurriera con la marca 
AZT. 

Asimismo, manifestó que en la oportunidad de presentar 
la oposición contra la inscripción N° 19316-99 correspon-
diente a la marca AZTEONAL, su representada alegó y 
evidenció la notoriedad de la marca AZT, la cual –según 
afirma- fue reconocida por el Registrador de la Propiedad In-
dustrial en la Resolución N° 2.288 del 9 de junio de 1995, con-
firmada posteriormente en la Resolución N° 2.498 del 30 de 
mayo de 1997… 

El Registrador de la Propiedad Industrial afirma que la 
marca “AZT” es notoriamente reconocida en Venezuela y el 
mundo entero. No obstante, no indica los elementos de hecho 
que avalan tal circunstancia y si los mismos fueron debida-
mente acreditados en autos por la recurrente93 (negrillas del 
autor) 
En igual sentido la instancia administrativa competente a nivel 

nacional en el caso de la marca Timberland®, señaló: 
También acompañó la actora a su libelo de la demanda, las 

resoluciones emanadas del Servicio Autónomo Registro de la 
Propiedad Industrial… 

 
tuviese un establecimiento de ese tipo en la Unión, el país de la Unión donde 
tenga su domicilio, y, si no tuviese domicilio en la Unión, el país de su na-
cionalidad, en el caso de que sea nacional de un país de la Unión”. 

93  Venezuela: Tribunal Supremo de Justicia. Sala Político Administrativa Acci-
dental. Sentencia N° 01382 (Julio 31, 2007). The Wellcome Foundation Limi-
ted contra Viceministerio de Industria del Ministerio de Industria y Comer-
cio (caso AZT). Expediente N° 2003-1434. [Documento en línea] Disponi-
ble: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/agosto/01382-1807-2007-2003-
1434. HTML. [Consultado: 2011, junio 15]. 



LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS 

107 

Del contenido de estas resoluciones se desprende que el orga-
nismo competente acordó a la marca Timberland el carácter 
de notorio con base a las disposiciones de la decisión 344 del 
Acuerdo de Cartagena, que como se viene de señalar no es ley de 
la República de Venezuela, dada su falta de aprobación por el 
Congreso y así se decide. 

Ahora bien, no obstante, este Tribunal considera inaplicable 
la decisión 344, lo cierto es que en forma pacífica y reiterada 
nuestra jurisprudencia, la mayor parte de la Sala Político 
Administrativa del actual Tribunal Supremo, considera 
que el concepto de notoriedad de una marca está consagra-
do en la ordinal 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad 
Industrial. Entre las decisiones más notables destacan las si-
guientes: A) La sentencia del 10 de marzo de 1993, en el juicio 
de la Societé Anonyme Des Galleries Lafayette que es la pio-
nera en la materia; B) La sentencia del 3 de agosto de 1995, en 
el juicio Atari Mundial C.A. contra la resolución 812 de fecha 
16 de abril de 1993; C) La sentencia del 6 de noviembre de 
1997, en el juicio PEPE EL GRANDE contra la Resolución 
511 del 2 de marzo de 1995; y, D) la sentencia del 13 de sep-
tiembre de 1999, en el juicio de REEBOCK INTERNA-
CIONAL LIMITED contra la Resolución Nº 0183 del 18 de fe-
brero de 1999, esta última de la Corte Primera de lo Contencioso 
Administrativo. 

El fundamento de las anteriores decisiones lo constituye que 
en el ordinal 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Indus-
trial, se contemplan dos supuestos, de los cuales el referente a la 
notoriedad será el relativo a la circunstancia de que la marca 
pueda inducir a error por indicar una falsa procedencia, en el 
sentido que la noción de marca notoria implica que la misma no 
puede ser adoptada o registrada sino por quien originalmente le 
haya dado tal notoriedad, de manera pues que no cabe duda en 
criterio de este Tribunal que la Ley de Propiedad Industrial 
vigente consagra el concepto de notoriedad como uno de los 
requisitos a examinar por el organismo competente, es decir, 
el … Registrador de la Propiedad Industrial…, para la proce-
dencia o no del registro de una marca y así se decide. 
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De conformidad a lo previsto en el artículo 37 de la Ley de 
Propiedad Industrial ‘Todo lo relativo a la propiedad industrial 
estará a cargo de una oficina que se denominará Registro de la 
Propiedad Industrial’ y según lo previsto en el literal b) del ar-
tículo 42 ejusdem (SIC) son atribuciones del registrador autorizar 
o negar las solicitudes de registro de marcas, de manera pues 
que al concordar las normas antes citadas con el ordinal 12 del 
artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial (SIC) es forzoso 
concluir que es de la exclusiva competencia del registrador de 
la propiedad industrial la determinación de si una marca es 
o no notoria. El hecho de que tal calificación no se haya efec-
tuado sobre la base de leyes vigentes es un asunto que le corres-
ponderá ventilar a los interesados por ante los órganos de la ad-
ministración y la jurisdicción contencioso administrativo, pero 
dada la fe pública que merecen los actos del registrador94 este 
Tribunal está en la obligación de dar pleno valor probatorio a ta-
les resoluciones, sin que pueda determinar si efectivamente es o 
no notoria dicha marca y así se decide. 

Ahora bien, este Tribunal debe declarar que las consecuen-
cias o efectos jurídicos que de la calificación de marca notoria se 
deriven como lo determinó la autoridad competente, bien sea pa-
ra el registro o para la nulidad, sobre otras marcas también son 
de la exclusiva competencia del Servicio Autónomo de la Pro-
piedad Intelectual, no estándole permitido a este Tribunal pro-
nunciarse al respecto, porque no tiene competencia en razón de 
la materia para ello, y en el presente caso, aun cuando una de las 
partes invoque la notoriedad ello no es lo que le otorga el carác-
ter de propietario de la misma, sino los certificados que se han 
analizado y con base a los cuales se declaró su derecho de pro-
piedad y así se decide95 (negrillas del autor). 

 
94  La ley nacional establece que “los actos y documentos que autorice el Regis-

trador en el ejercicio de sus atribuciones merecen fe pública” (LPI, 1955: 
49). Por tanto, las decisiones que el produce en ejercicio de su potestad deci-
soria para dirimir los conflictos que se le planteen adquieren fe pública.  

95  Venezuela: Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia 
N° 141 (Marzo 7, 2002), The Timberland Company contra Corporación 
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La declaratoria de notoriedad puede derivar de un proceso ad-
ministrativo especial de declaratoria de notoriedad, de las resultas de 
un proceso judicial de nulidad por mejor derecho de tercero, de la 
declaratoria de mejor derecho del opositor titular legítimo del signo 
distintivo, de un proceso de infracción de los derechos de propiedad 
intelectual del titular legítimo, e incluso por vía de una declaración 
de certeza (CPC, 1985: 16), en cuyo favor se establezca la notorie-
dad del SDNC. 

Para probar la titularidad sobre el SDNC, el legítimo propietario 
deberá suministrar, entre otros medios de prueba, la prueba del 
dominio, es decir, el título o el certificado de registro del signo dis-
tintivo (LPI, 1955: 2, 3). El justo título como derivativo de la buena 
fe del legítimo titular del SDNC (CC, 1982: 78896), en tanto que ins-
trumento público (medio de prueba) emanado de un funcionario fa-
cultado para imprimirle fe pública al certificado de registro del signo 
distintivo protegido, como lo es el Registrador de la Propiedad In-
dustrial, fedatario público en materia de propiedad industrial (LPI, 
1955: 3997), es decir, un documento administrativo con fuerza de 
documento público.  

La LPI (1955) en su artículo 71.1.f establece que el solicitante 
de una marca a los fines de probar que la misma es o será empleada 
para productos extranjeros, deberá acompañar copia del registro ex-
tranjero. Sin embargo, se sostiene que tal criterio ha quedado flexibi-
lizado con el sistema de protección derivado de la tutela del derecho 
de prioridad internacional (CUP, 1883: 4.A.198 y 4.C.199).  

 
Remmore y Proveeduría de Calzados Timberland. Expediente N° 00-383. 
[Documento en línea] Disponible: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/ 
marzo /RC-0141-070302-00383-00174.HTM [Consultado: 2011, junio 15]. 

96  “Es poseedor de buena fe quien posee como propietario en fuerza de justo 
título, es decir, de un título capaz de transferir el dominio, aunque sea vicio-
so, con tal que el vicio sea ignorado por el poseedor”. 

97  “Los actos y documentos que autorice el Registrador en ejercicio de sus atri-
buciones, merecen fe pública”.  

98  “Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de in-
vención, de modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de marca 
de fábrica o de comercio, en alguno de los países de la Unión o su cau-
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El CUP (1883), por su parte, establece un sistema de protección 
internacional a la marca registrada fuera del país del registro, siem-
pre que la misma esté registrada en el país de origen. Pero ello no 
constituye una garantía para la obtención del registro del SDNC no 
registrado, bajo el principio de la marca tal cual es (1883: 6 quin-
quies.A.1100).  

b) La prohibición ex officio de uso de un signo distintivo no-
toriamente conocido 

La configuración de este presupuesto normativo se evidencia 
cuando la legislación del Estado miembro de la Unión permite ex 
officio la prohibición de uso de una marca que reproduzca, imite o 
traduzca un SDNC, que así se haya reconocido o declarado como tal 
por la autoridad competente (Declaratoria de Notoriedad del 
SDNC). Asimismo, que pertenezca a una persona (natural o jurídica) 
beneficiaria del tratado, bien sea como nacional de un Estado miem-
bro o un extranjero con domicilio en el país de origen (CUP, 1883: 6 
quinquies.A.2). Además, sea utilizada para productos idénticos o 
similares, o, cuando exista la sospecha de uso que va a ser empleada 
o se estén ejecutando acciones preliminares para su puesta en los 
canales comerciales. 

Nuevamente, surge el problema práctico de aplicación de la 
norma y derivado de la declaratoria de notoriedad por parte de la 
autoridad nacional competente del país del uso, lo cual se concre-

 
sahabiente, gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un 
derecho de prioridad, durante los plazos fijados más adelante en el pre-
sente”. 

99  “Los plazos de prioridad arriba mencionados serán de doce meses para las 
patentes de invención y los modelos de utilidad y de seis meses para los dibu-
jos o modelos industriales y para las marcas de fábrica o de comercio”. 

100  “Toda marca de fábrica o de comercio regularmente registrada en el país de 
origen será admitida para su depósito y protegida tal cual es en los demás 
países de la Unión, salvo las condiciones indicadas en el presente artículo. 
Estos países podrán, antes de proceder al registro definitivo, exigir la presen-
tación de un certificado de registro en el país de origen, expedido por la auto-
ridad competente. No se exigirá legalización alguna para este certificado” (ne-
grillas del autor). 
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taría mediante un pronunciamiento de oficio del ente administrativo 
competente en materia de propiedad industrial (v. gr. el Registro de 
la Propiedad Industrial). Tal declaratoria de notoriedad puede 
igualmente surgir del pronunciamiento definitivo en un proceso ad-
ministrativo o judicial de concesión o anulación de un signo distinti-
vo sub iudice, o, a instancia de parte interesada. 

El titular del SDNC deberá promover y evacuar la prueba domi-
nus. El Estado miembro de oficio, cuya legislación así lo establezca, 
podrá prohibir el uso en los círculos comerciales del producto que 
porta ilegítimamente el SDNC. A través, de una precautelar de cesa-
ción de uso del presunto SDNC indebidamente empleado por el su-
puesto infractor. 

La prohibición ex officio de uso del SDNC se podrá verificar 
tanto en un procedimiento administrativo de concesión o anulación; 
como en cualquier procedimiento judicial. Así también, en el ámbito 
de los procedimientos administrativos aduaneros; e, incluso como 
una medida cautelar anticipada inaudita parte, o, extra litem o non 
pendente litis. 

c) La oposición a la solicitud de registro, denegación del re-
gistro y prohibición de uso a instancia de parte interesada de un 
signo distintivo que haya sido solicitado o registrado, o esté sien-
do usado, que reproduzca un SDNC 

El supuesto de hecho normativo se concreta a través del ejerci-
cio por parte del titular legítimo del SDNC de una pretensión admi-
nistrativa o judicial, conforme a la cual se solicita se niegue la con-
cesión del signo distintivo solicitado, o, se invalide el registro del 
signo distintivo que reproduce al SDNC. Al mismo tiempo, podrá 
solicitar por vía cautelar se decrete la prohibición o cesación en el 
uso del signo distintivo que reproduzca, imite o traduzca el SDNC, 
sobre el cual existe la prueba de su uso ilegítimo; o, en el proceso de 
oposición a la solicitud de registro o en el de invalidación o nulidad 
del registro. 

Ahora bien, para que proceda esta protección deberá haber me-
diado el reconocimiento o declaración de notoriedad del signo dis-
tintivo por parte de la autoridad administrativa o judicial competente 
(v. gr. el Registrador de la Propiedad Industrial o un juez). La obli-
gatoria existencia de la declaratoria de notoriedad por parte de la 
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autoridad competente del país del registro, es un requisito sustan-
cial de procedencia para la efectiva tutela judicial o administrativa 
del SDNC. 

d)  La declaratoria de notoriedad por parte del país del re-
gistro o uso del signo distintivo notoriamente conocido 

La notoriedad de la marca debe ser reconocida o declarada por 
el país de origen de la marca, donde esté registrada o donde esté en 
uso. Así, el efecto de tutela extraterritorial del SDNC surge de la de-
claratoria de notoriedad conferida por la autoridad competente del 
país del registro o el uso, miembro de la Unión. Ahora bien, cuando 
se se pretenda invocar tal protección en un país de la Unión, no ne-
cesariamente ha de estar allí registrada o siendo usada la marca101. 
Pero la notoriedad si ha de ser probada y declarada por el país de la 
Unión donde se pretenda hacer valer el efecto extraterritorial  

Sobre este criterio Otamendi señala que la “autoridad competen-
te en este país [ARGENTINA] es quien debe establecer si la marca es o 
no notoria”102 (agregado del autor); más preciso, signo distintivo sea 
notoriamente conocido. 

En Venezuela, al aplicarse tanto el CUP (1883) como el ADPIC 
(1994) en la protección de los SDNC, habrá de interpretarse por au-
toridad competente a la autoridad administrativa competente en ma-
teria de propiedad industrial (v. gr. el Registrador de la Propiedad 
Industrial), si el asunto se ventila en sede administrativa. Mientras 
que, si es un conflicto intersubjetivo de intereses y el mismo ha de 
resolverse por una autoridad judicial, será el juez civil o el conten-
cioso administrativo, dependiendo de la naturaleza de las pretensio-
nes en litis. No obstante, la declaratoria de notoriedad, igualmente 
puede ser el resultado de una acción declarativa o mero-declarativa 
de certeza. 

 
 

 
101  Hildegard Rondón, 1965d, ob. cit., p. 177. 
102  Jorge Otamendi, ob.cit., p. 370. 
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Eduardo Couture enseña que “la doctrina admite que todo estado 
de incertidumbre jurídica, que no tenga otro medio de solución que 
el de un fallo judicial, justifica una acción de mera declaración y una 
sentencia de esta naturaleza”103. 

La declaratoria de notoriedad de un signo distintivo, puede ser el 
resultado de dos diferentes decisores u operadores jurídicos. Así se 
puede tener una declaración administrativa de notoriedad de un 
signo distintivo, pronunciada por un organismo competente admi-
nistrativamente en materia de propiedad industrial (Registro de la 
Propiedad Industrial), cuyo contenido puede ser siempre revisado 
judicialmente. O, una declaración judicial de notoriedad de un 
signo distintivo, la cual puede derivarse de la revisión de la decisión 
administrativa de notoriedad, como del pronunciamiento autónomo 
del órgano jurisdiccional en aquel proceso donde se dirima un con-
flicto de intersubjetivo de intereses alrededor de un signo distintivo, 
cuya notoriedad sea el objeto de la pretensión. 

Asimismo, el CUP (1883) en su artículo 6bis establece un sis-
tema de protección del SDNC basado en la reciprocidad interna-
cional. 

e)  La reproducción de la parte esencial del signo distintivo 
notoriamente conocido o su imitación que cause confusión 

En este supuesto, el titular del SDNC puede limitar su preten-
sión a que el tercero suprima del signo solicitado o registrado la par-
te esencial o aquella parte que imite el SDNC. Así como, la cesación 
en el uso del signo que ha reproducido la parte esencial del SDNC o 
su imitación.  

El fundamento esencial de esta pretensión es la confusión entre 
el signo solicitado o registrado que reproduce o imita en lo esencial 
al SDNC, con lo cual sería ineficaz su tutela. Ya que una protección 
adecuada de la marca notoria no solo va dirigida a evitar “una usur-
pación indebida [APROPIACIÓN INDEBIDA] del prestigio ajeno, sino 
también a evitar la confusión… que… es… la de creer que ambos 

 
103  Eduardo Couture. Fundamentos del Derecho Procesal Civil. 4ª edición. B de 

F., Buenos Aires 2005, p. 259. 



LEONEL SALAZAR REYES-ZUMETA 

114 

productos diferentes tienen en común o al menos un control de cali-
dad común. Esta clase de confusión que engaña al público y daña a 
la marca notoria –diluyendo su poder distintivo– y a su titular –
quien puede ser víctima de la mala imagen creada por la otra marca– 
debe ser evitada”104 (agregado del autor); y tutelada por el Estado 
miembro de la Unión de París. Por consiguiente, ello es propio de 
las funciones de protección al titular del signo distintivo y, particu-
larmente, al público consumidor o usuario de los bienes y servicios. 

Finalmente, los SDNC, en el sentido del artículo 6bis del CUP 
(1883), son los signos que están protegidos contra el riesgo de con-
fusión debido a su notoriedad en el ámbito territorial de que se trate 
y sin que sea preciso que se acredite su registro. Igualmente, un 
SDNC cuyo registro no se ha acreditado sólo puede estar protegido 
contra el riesgo de confusión frente a productos o servicios idénti-
cos o similares105. 

5. Los principios de protección 

Para construir la protección de los signos distintivos notoria-
mente conocidos, se aportan como criterios de protección: el ám-
bito registral (legalidad y legitimidad) circunscrito a la tutela del 
SDNC registrado como al SDNC no registrado; el ámbito de cono-
cimiento en el público o efecto psicológico (la publicidad); el ám-
bito espacial (la territorialidad); el ámbito distintivo (la distintivi-
dad o fuerza distintiva) y la protección del carácter esencial del 
signo distintivo notoriamente conocido (la esencialidad o eficacia 
diferenciadora). De los anteriores criterios de protección se derivan 
los principios de protección de los SDNC. 

 
104  Jorge Otamendi, ob.cit., p. 373.  
105  Mülhens GmbH & Co. KG v. Oficina de Armonización del Mercado Interior 

(Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI). Asunto T-150/04 Tosca Blu. Tribunal 
de Primera Instancia (Sala Segunda) (2007, Julio 11) [Documento en línea] 
Disponible: http://eur-lex.europa-eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX: 
62 [Consultado: 2011, Julio 29]. 
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A. Principio de la territorialidad 

Un SDNC puede ser conocido por la totalidad de consumidores 
y usuarios a nivel nacional o internacional [CONOCIMIENTO 
GENERAL]; o, una parte o un sector pertinente del público de consu-
midores o usuarios en un ámbito local o nacional [CONOCIMIENTO 
ESPECIAL]. La aquiescencia de la notoriedad territorial puede estar 
limitada a un ámbito local o nacional, pero todo circunscrito al co-
nocimiento en un espacio territorial dentro de un país determinado 
[PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD]. 

Ahora bien, pero si de tal conocimiento se puede derivar que 
existen otros productos o servicios concurrentes con signos iguales o 
semejantes al SDNC, ello causaría un riesgo de asociación o confu-
sión, sin obviar el de dilución de su fuerza distintiva. Entonces den-
tro de ese espacio nacional [PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD] el 
SDNC quebraría el principio de la especialidad, operando su protec-
ción al amparo del principio de la ultraespecialidad. Independie-
temente, si el titular ha registrado el signo en otras clases distintas a 
la asociada con los productos o servicios que produce o presta.  

B. Principio de la ultraterritorialidad 

Pero, si el signo goza de un amplio conocimiento global o mun-
dial por parte del público en general, superando dicho conocimiento 
las fronteras de un territorio (nación) determinado. Entonces, la 
territorialidad como criterio de protección cede a una protección 
extraterritorial bajo el principio de la ultraterritorialidad de los 
SDNC. Por lo que la protección se hará extensible a cualquier pro-
ducto o servicio que trate de igualar o asemejarse al SDNC, a pesar 
de su no protección en otras clases del nomenclátor nacional o in-
ternacional. Consecuencialmente, se produce un quiebre al princi-
pio de especialidad o especificidad de la clase, confirmando la pro-
tección sobre la base del principio de la ultraespecialidad de los 
SDNC. En ambos supuestos, la prueba de la notoriedad será un re-
quisito indispensable para obtener su protección como SDNC. 

Para la aplicación y subsiguiente interpretación del principio de 
ultraterritorialidad de los SDNC, el fallo de Galeries Lafayette, lo 
expresa en los siguientes términos. 
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la ley nacional…, en sus artículos 3 y 33 ordinal 12° [DE LA  
LPI (1955)], prevé todo un sistema de protección de las marcas 
ya registradas, que por tal circunstancia se presume del titular 
del registro, y a las normas [SIC] notorias, notoriedad ésta que 
en modo alguno puede interpretarse como circunscrita ne-
cesariamente al ámbito nacional. De lo contrario se estaría 
negando la posibilidad de proteger al propietario de una 
marca extranjera, por demás notoria fuera de las fronteras 
patrias, por el hecho de que no sea notoria en el país106 
(agregado y negrillas del autor) 
La jurisprudencia patria en el caso Nintendo®, igualmente, reco-

noció este principio de protección de los SDNC al indicar que es un 
signo distintivo que “pertenece al conocimiento generalizado de los 
consumidores y usuarios de productos y servicios que con la misma 
se distinguen, en forma tal que su ámbito de conocimiento trascien-
de las fronteras de los países en que originariamente fuera utilizada, 
para extenderse a los más recónditos del mundo”107 [PRINCIPIO DE LA 
PUBLICIDAD GENERAL]. Atribuyéndole, al SDNC una protección re-
forzada y transfronteriza, que configura el principio de la ultrate-
rritorialidad. Asimismo, refiere el fallo in commento, que los 
SDNC reúnen las funciones esenciales de todos los signos distinti-
vos, a saber. 

Los usuarios de los bienes que ella distingue la reconocen en 
forma indubitable como el elemento individualizador de un pro-
ducto o servicio específico (función distintiva). Igualmente, a 
través de ella se precisa al titular y proveedor de tales bienes, es-

 
106  Venezuela. Corte Suprema de Justicia. Sala Político Administrativa. Senten-

cia (Marzo 10, 1993), Societe Anonyme Des Galeries Lafayette, C.A. contra 
Ministerio de Fomento (caso Galeries Lafayette). Caracas, en: Bentata, Víc-
tor (1998), ob.cit., pp. 165. Igualmente, en: Ramírez & Garay. Jurisprudencia 
venezolana, Tercer Trimestre, T. CXXIV, Ramírez & Garay, Caracas 1993, 
pp. 638-645., en: Ramírez & Garay (1993). Jurisprudencia venezolana, Ter-
cer Trimestre, T. CXXIV. Ramírez & Garay, Caracas 1993, pp. 638-645. 

107  Venezuela: Corte Suprema de Justicia. Sala Político Administrativa. Senten-
cia N° 591 (Agosto 3, 1995). Atari Mundial, C.A. contra Ministerio de Fo-
mento (caso Nintendo®) en: Víctor Bentata, 1998, ob. cit., pp. 376-377. 
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to es, se identifica su origen industrial, es decir, a la empresa; es-
tablecimiento o corporación que labora o distribuye los produc-
tos u otorga las prestaciones que con la misma se distinguen 
(función determinadora del origen o proveniencia). En igual 
sentido las marcas notorias calificadas de la alta calidad de los 
productos a los cuales se destinan constituyen en la mayoría de 
los casos el medio más reputado de dar satisfacción a las necesi-
dades del público que adquiere los productos o los servicios que 
las mismas distingue (función de calidad). Existe por otra parte 
en la marca notoriamente conocida, la idoneidad para asegurar 
al consumidor o al usuario las cualidades que aspira obtener en 
el bien o en el servicio, constituyendo así, una forma de control 
del mismo (función de garantía)108 (negrillas del autor). 
Asimismo, dado el avance de las legislaciones más contemporá-

neas sobre la tutela de los SDNC, y la creación de nuevas categorías 
de los mismos, se plantea la necesidad de ramificar este principio en 
dos subcategorías.  

a. Principio de la ultraterritorialidad absoluta 

Primeramente, se formula el principio de la ultraterritoriali-
dad absoluta conforme al cual la protección territorial al SDNC se 
circunscribirá a aquellos signos que por su grado de difusión trans-
fronterizo abarca un espectro global o mundial. Tal es el caso de las 
denominadas marcas notorias globales, marcas mundialmente noto-
rias, marcas célebres, famosas, renombradas, supermarcas o super-
notorias. 

b. Principio de la ultraterritorialidad relativa 

Existen SDNC cuya notoriedad traspasa las fronteras de un país 
determinado, producto de la pertenencia de ese país a un conjunto de 
países bajo regímenes de integración aduanera, económica, o, con-
federaciones de Estados.  Entonces, podemos tener SDNC comunita-
rios, como son los casos de la marca comunitaria notoria y la marca 
comunitaria renombrada en el seno de la Unión Europea, o, la marca 

 
108  Víctor Bentata, 1998, ob. cit., pp. 376-377. 
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notoria andina en el ámbito de la CAN, supuestos fácticos que dan 
origen a mecanismos de tutela territorial al amparo del principio de 
la ultraterritorialidad relativa.  

Finalmente, el factor clave territorio es un elemento más a pon-
derar para brindar la protección eficiente, eficaz y competitiva al 
SDNC. 

C. Principio de la ultraespecialidad 

Los SDNC se caracterizan por gozar de una protección reforza-
da que excede el principio de especialidad o especificidad de la cla-
se109. La existencia de un SDNC impide su utilización por terceros 
no autorizados para otros productos o servicios, aun cuando no sean 
concurrentes con los originalmente protegidos, todo al amparo del 
principio de la ultraespecialidad.  

Ejemplo de lo anterior, se evidencia en el SDNC Nike®, entre 
otros, originalmente registrados en la clase internacional 25, para 
distinguir “calzados”. Por efecto de la adquisición del carácter de 
notoriedad del mismo, un tercero se vería impedido de obtener el 
registro de un signo distintivo, aún, en otra clase distinta a la que 
originalmente ampara al titular del signo distintivo notoriamente co-
nocido Nike®; p.ej. en la Clase Internacional 9 para “aparatos ópticos 
o lentes”. Mutatis mutandi el criterio de protección se aplicaría en 
casos de signos distintivos como Coca-Cola®, Pepsi® (refrescos); 
Nokia®, Blackberry®, Samsung®, Motorola® (teléfonos celulares); 
McDonalds®, Wendys®, Burguer King®   (comida rápida); Polar®, 
Regional®, Heineken® (cervezas); Toblerone®, Savoy®, El Rey® 
(chocolates), entre otros SDNC. 

El principio de la ultraespecialidad como principio de protección 
reforzada del SDNC, quedó también reflejado en el fallo del affaire 
El Corte Inglés® sobre el riesgo de confusión con SDNC, cuando la 

 
109  La especialidad radica en la indisoluble conexión entre el objeto (producto o 

servicio) que ha de ser distinguido y el medio utilizado para tal fin. De allí que 
no puede, en principio, pretender el titular de un signo distintivo registrado o 
cuyo registro pretende, que su derecho de uso exclusivo se extienda a otros ar-
tículos, sean concurrentes o no con el mismo en un mercado determinado. 
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Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo de España, 
el 11 de noviembre de 2011110, además de valorar el uso previo, sen-
tenció. 

la nueva Ley 17/2001… de Marcas…, inspirada en el desig-
nio de reforzar aún más la protección de las marcas notorias (y 
de las renombradas), entendiendo por notorias [SIGNOS 
DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS] aquellas conocidas por 
el sector pertinente del público al que se destinan sus productos 
o servicios, dispuso que, una vez registradas, serían objeto de 
protección por encima del principio de especialidad [PRINCIPIO 
DE LA ULTRAESPECIALIDAD]. En su virtud, el registro previo de 
una marca notoria impide ahora registrar cualquier signo 
idéntico o semejante también para productos o servicios que 
no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la 
marca, si con la utilización del signo realizada sin justa causa se 
puede indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el 
titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar 
un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter dis-
tintivo o de la notoriedad (negrillas y agregados del autor) 

a. Principio de la ultraespecialidad absoluta 

El principio de protección de la ultraespecialidad absoluta se 
configura a través de otorgar tutela reforzada al SDNC, más allá de 
la clase para la cual ha estado registrado el SDNC. La protección se 
extiende prácticamente a todas las clases que conforman todo no-
menclátor nacional o internacional, para productos o servicios que 
no sean similares a aquellos para los que ha sido registrado el 
SDNC. Sin que sea necesario el registro en todas las clases, para que 
el Estado le otorgue protección. Porque la protección va dirigida al 

 
110  España: Tribunal Supremo. Sala Contencioso-Administrativa. Sentencia 

(2011, Noviembre 11), El Corte Inglés contra Inglecor. [Documento en lí-
nea] Disponible: http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=content 
pdf&databasematch=TS&reference=6189390&links=recurso%20de%20casaci
%F3n%20%22JOSE%20MANUEL%20BANDRES%20SANCHEZ-CRUZAT 
%22&optimize=20111122&publicinterface=true [Consultado: 2014, Septiem-
bre 22]. 
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consumidor y usuario de los productos o servicios que aquella dis-
tingue, en vez de al titular del SDNC. Para que se hagan evidentes 
las funciones de procedencia empresarial (origen), calidad y garantía 
de los productos o servicios individualizados con el SDNC. 

b. Principio de la ultraespecialidad relativa 

Por su parte, el principio de protección de la ultraespecialidad 
relativa se circunscribe a tutelar el SDNC dentro de la clase para la 
cual ha sido registrado y extensible a otras clases similares o análo-
gas a la clase del registro primigenio (CUP, 1883:  6bis.1; ADPIC, 
1994: 16. 2 y 3).  

La ultraespecialidad relativa difiere de la especialidad, en cuanto 
que ésta última se dirige a proteger un signo distintivo únicamente 
dentro de la clase en la cual fue registrada (LPI, 1955: 29). Sin em-
bargo, el ADPIC (1994) prevé la protección del signo distintivo re-
gistrado contra el uso por terceros no autorizados que “utilicen en el 
curso de operaciones comerciales signos [distintivos] idénticos o 
similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando 
ese uso dé lugar a probabilidad de confusión” (ADPIC, 1994: 16.1). 

A manera de reflexión, y en este orden de ideas, el jurista co-
lombiano Manuel Pachón se expresó refiriéndose al superado artícu-
lo 58.g111 de la D85 (1974), y la regulación de los SDNC, así: 

La protección especial se otorga en dos formas: una geográfi-
ca, al protegerla sin necesidad de registro en el país de que se 
trate [PRINCIPIO DE LA ULTRATERRITORIALIDAD DE LOS SDNC], y 
agrandando la protección con respecto de productos o servicios 
diferentes de los cubiertos por la marca notoria… [PRINCIPIO DE 
LA ULTRAESPECIALIDAD ABSOLUTA]  

Los principios doctrinales indicados… no fueron adoptados 
en… el Reglamento [D85 (1974)], en la disposición comentada, 
pues si bien se consideró conveniente extender la protección 
desde el punto de vista geográfico, no exigiendo el registro en el 
país miembro de que se trate y siendo suficiente la protección en 

 
111  “Las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas 

en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares…” 
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cualquier país, esta, en cuanto concierne a productos se limitó a 
“los idénticos o similares” [PRINCIPIO DE LA ULTRAESPECIALIDAD 
RELATIVA], lo cual como anotamos…, ha debido hacerse exten-
sivo aun para las marcas que no tengan la característica. 

Los grandes desarrollos de la marca notoria, conforme a las 
juriprudencias de otros países, como el no permitir el registro de 
la marca Lucky Strike para perfumes, o Rolls Royce para apara-
tos de televisión, o Jhonnie Walker para cigarrillos, estarían ve-
dados en nuestros países, por el criterio estrecho señalado112. 
(negrillas y agregados del autor) 
Los principios a que alude Pachón, son los que se han interpre-

tado en esta investigación como los principios de ultraterritorialidad 
y ultraespecialidad de los signos distintivitos notoriamente conoci-
dos. Con relación al criterio denunciado, no es sino con la aproba-
ción de la D486 (2000), cuando tal criterio sería superado. 

D. Principio de la distintividad 

El principio de la distintividad de los SDNC deviene de la pro-
tección del ámbito distintivo del signo distintivo. Así, la calidad y 
características de los productos o servicios crean un segmento espe-
cial para los mismos. Consolida la fuerza distintiva del signo perci-
biéndose reforzada su ultraespecialidad. Adquiere inconfundibilidad 
en el mercado con otros signos concurrentes, lo cual le confiere al 
SDNC su individualización distintiva. 

Este principio sustenta la sanción por falsificación o reproduc-
ción ilícita del SDNC, de allí que el uso ilícito del mismo conlleva a 
un aprovechamiento indebido, el menoscabo del carácter distintivo y 
por consiguiente la notoriedad (RECOMENDACIÓN, 1999: 4.1.b.ii113 
y 5.1.a.ii114).  

 
112  Pachón, Manuel. La Propiedad Industrial en el Acuerdo de Cartagena, Te-

mis, Bogotá 1975, pp. 90-91. 
113  “b) Sin perjuicio de los productos y/o servicios para los que una marca se 

utilice, o sea objeto de una solicitud de registro o esté registrada, se estimará 
que esa marca está en conflicto con una marca notoriamente conocida 
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El principio de la distintividad se encuentra reflejado en el fallo 
del Tribunal Supremo español, en el asunto El Corte Inglés®, cuando 
expresa115 

la nueva Ley 17/2001… de Marcas…, inspirada en el desig-
nio de reforzar aún más la protección de las marcas notorias … 
[SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS] …, dispuso 
…, el registro previo de una marca notoria impide ahora … 
la utilización del signo realizada sin justa causa se puede indi-
car una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la 
marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un apro-
vechamiento indebido o un menoscabo del carácter distinti-
vo [PRINCIPIO DE LA DISTINTIVIDAD] o de la notoriedad (negrillas 
y agregados del autor). 
  

 
cuando la marca, o una parte esencial de la misma, constituya una repro-
ducción, una imitación, una traducción o una transliteración de la marca 
notoriamente conocida, y cuando se cumpla por lo menos una de las si-
guientes condiciones:… ii) el carácter distintivo de la marca notoriamente 
conocida pueda ser menoscabado o diluido en forma desleal por la utili-
zación de esa marca” (negrillas del autor). 

114  “a) Se estimará que un identificador comercial está en conflicto con una 
marca notoriamente conocida cuando ese identificador comercial, o una par-
te esencial del mismo, constituya una reproducción, una imitación, una 
traducción, o una transliteración de la marca notoriamente conocida, y 
cuando se cumpla por lo menos una de las siguientes condiciones:… iii) la uti-
lización del identificador comercial se aproveche de forma desleal del ca-
rácter distintivo de la marca notoriamente conocida” (negrillas del autor). 

115  España: Tribunal Supremo. Sala Contencioso-Administrativa. Sentencia 
(2011, Noviembre 11). El Corte Inglés contra. Inglecor [Documento en lí-
nea] Disponible: http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action= con-
tentpdf&da tabasematch=TS&reference=6189390&links=recurso%20de% 20 
casaci%F3 n% 20%22JOSE%20MANUEL%20BANDRES%20 SANCHEZ -
CRUZAT%22&optimize=20111122&publicinterface=true [Consultado: 2014, 
Septiembre 22] 
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E. Principio de la esencialidad 

Mientras, que el principio de la esencialidad del SDNC se 
construye sobre la base de la protección del elemento principal del 
signo distintivo. Es decir, su parte esencial, en tanto que elemento 
denominativo, figurativo o mixto (denominativo-figurativo) sobre el 
cual recae la protección.  

Ello; confiere al SDNC su eficacia diferenciadora sustentada 
en su elemento esencial y en su difusión publicitaria (Cfr. Cuadro 
No. 2).  

Es el signo distintivo en sí mismo, que dada su percepción sen-
sorial se fija en la mente del público, con independencia de si es 
consumidor o usuario de los productos o servicios que distingue, con 
lo cual se impide la dilución (vulgarización) o el debilitamiento del 
SDNC (RECOMENDACIÓN, 1999: 4.1.b.ii116, 5.1.a117 y 6.1118). 

F. Principio de la publicidad 

Este principio se funda en el uso y la difusión o divulgación pú-
blica del SDNC ejercitada por el titular para lograr el conocimiento 

 
116  “Se estimará que una marca está en conflicto con una marca notoriamen-

te conocida cuando esa marca, o una parte esencial de la misma, constitu-
ya una reproducción, una imitación, una traducción, o una translitera-
ción susceptible de crear confusión con la marca notoriamente conocida, 
si la marca, o una parte esencial de la misma, se utiliza, es objeto de una 
solicitud de registro, o está registrada, en relación con productos y/o ser-
vicios idénticos o similares a los productos y/o servicios a los que se apli-
ca la marca notoriamente conocida”. 

117  “Se estimará que un identificador comercial está en conflicto con una 
marca notoriamente conocida cuando ese identificador comercial, o una 
parte esencial del mismo, constituya una reproducción, una imitación, 
una traducción, o una transliteración de la marca notoriamente conoci-
da” (negrillas del autor). 

118  “Se estimará que un nombre de dominio está en conflicto con una marca 
notoriamente conocida por lo menos cuando ese nombre de dominio, o una 
parte esencial del mismo, constituya una reproducción, una imitación, 
una traducción o una transliteración de la marca notoriamente conocida, 
y haya sido registrado o utilizado de mala fe” (negrillas del autor). 
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no sólo del SDNC; sino también, y más importante aún, la de los 
productos o servicios que aquella individualiza e identifica para su 
percepción por el público consumidor o usuario, así como de los de 
sus competidores. Esta difusión o comunicación pública se va a per-
cibir a través de campañas publicitarias por conducto de cualquier 
medio impreso, audiovisual o digital. 

Asimismo, este principio puede manifestarse por un conoci-
miento general o especial de parte de consumidores o usuarios. Es 
decir, su reconocimiento o grado de conocimiento surge con inde-
pendencia “de la manera o el medio por el cual se hubiere hecho co-
nocido” (D486, 2000: 224).  

De donde se puede inferir una graduación de ese conocimiento; 
en conocimiento general que conduce a una publicidad general; y, a 
un conocimiento particular que causa una publicidad especial o par-
ticular. 

Influyen en la configuración de este conocimiento, la duración y 
amplitud de la promoción y publicidad del SDNC. Así como tam-
bién el valor de las inversiones en publicidad o en cualquier activi-
dad comercial o empresarial donde se emplee el SDNC, tales como: 
establecimientos comerciales, fabriles o de almacenamiento que 
permitan determinar su divulgación pública. Sin obviar, la difusión 
telemática de los productos o servicios que distingue.  

a. Principio de la publicidad general (conocimiento ge-
neral) 

Se señala que existe un principio de protección reforzada del 
SDNC sobre la base del conocimiento general de mismo, cuando la 
norma o el criterio jurisprudencial de tutela del SDNC establece que 
la protección al SDNC deriva de un conocimiento amplio del mismo 
por parte de toda la población, con independencia de sus son consu-
midores o usuarios. 

Así la duración, amplitud y extensión geográfica de su utiliza-
ción o divulgación “dentro o fuera de cualquier País Miembro”, in-
cluyendo el ámbito internacional, así como la antigüedad y existen-
cia de los registros del SDNC (D486, 2000: 228. b, c, d, e, j, k), in-
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cluyendo el ámbito internacional, así como la antigüedad y existen-
cia de los registros internacionales del SDNC.  

b. Principio de la publicidad especial (conocimiento espe-
cial o especializado) 

Por otra parte, se interpreta que la existencia del principio de 
protección de la publicidad especial está basada en el conocimiento 
particular o especial, incluso especializado, del SDNC. Se funda-
menta en la recepción legal y el criterio jurisprudencial que estable-
ce que la tutela del SDNC se puede brindar del conocimiento que del 
mismo tenga un sector pertinente del público (ADPIC, 1994: 16.2; 
D486, 2000: 224).  

Por otro lado, por sector pertinente se puede establecer que es un 
segmento de consumidores y usuarios especializados en los produc-
tos o servicios que adquieren. Pero, la norma comunitaria andina 
(D486, 2000: 230), establece que pueden integrar este sector perti-
nente, a los fines de probar la notoriedad del signo distintivo los si-
guientes: 

a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos 
o servicios a los que se aplique; 

b) las personas que participan en los canales de distribución o 
comercialización del tipo de productos o servicios a los que se 
aplique; o, 

c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al 
tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los 
que se aplique. 

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará 
que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos 
en los literales anteriores. 
La interrelación de estos principios de protección de los signos 

distintivos notoriamente conocidos se puede apreciar en la Figura 
No. 2. 
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Figura No. 2:  
Signos distintivos notoriamente conocidos: 

Los principios de protección 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

6.  Tipología de los signos distintivos notoriamente conocidos 

En principio cualquier signo distintivo puede alcanzar a ser un 
SDNC. Por ello, ofrecer una clasificación de los SDNC ajustada a 
los cánones contenidos en las clasificaciones tradicionales de los 
signos distintivos, sería muy complejo. Así planteado teórica y prác-
ticamente el asunto a que se contrae este acápite, se optó por una 
tipología de los SDNC, sobre la base de las categorías contenidas en 
la legislación nacional e internacional vigente. 

La tipología de SDNC queda estructurada de la siguiente forma: 
a) signos distintivos notoriamente conocidos de productos y servi-
cios, b) lemas comerciales notoriamente conocidos, c) denominacio-
nes comerciales notoriamente conocidas, e, d) indicaciones geográfi-
cas notoriamente conocidas, donde se incluyen las indicaciones de 
procedencia y las denominaciones de origen notoriamente conocidas. 

Para sustentar esta tesis, basta reproducir la interpretación preju-
dicial realizada por el TJCA, que estableció la extensión de la noto-
riedad a todo signo distintivo cuyo titular pruebe la notoriedad del 
signo distintivo en conflicto. 

 

SIGNO 
DISTINTIVO 

NOTORIAMENTE 
CONOCIDO 

ULTRAESPECIALIDAD 
DISTINTIVIDAD 
ESENCIALIDAD 

REGISTRADO 

NO 
REGISTRADO 

TERRITORIALIDAD 
PUBLICIDAD 

ULTRATERRITORIALIDAD 
PUBLICIDAD 
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El Tribunal considera esta ocasión propicia para declarar 
por vía de interpretación que la norma del literal d) del ar-
tículo 73 de la Decisión 313 o del artículo 83, literal d) de la 
Decisión 344 [D486, 2000. 136.H119], se refiere tanto a las 
marcas notorias como a los otros signos distintivos notorios 
como el nombre comercial, las denominaciones de origen o el 
lema comercial, pues la norma no excluye a estos ni se limita 
únicamente a las marcas notorias, a las que también hace refe-
rencia el literal e) del artículo 73.  

Si la norma protege a las marcas notorias en forma específi-
ca, no hay razón de que no extienda esa protección jurídica a 
otros signos de igual contenido o categoría comercial, pues el fin 
que persiguen la marca y el nombre comercial es una protección 
general al consumidor, y este se resguardaría del error o confu-
sión con el reforzamiento proteccionista al nombre y a la marca 
notorios120 (negrillas y agregados del autor). 

A. Signos distintivos notoriamente conocidos de productos y de 
servicios 

Conforman esta clasificación la gran mayoría de los SDNC. Ello 
debido a la evolución histórica de los SDNC a que se ha hecho refe-
rencia al comentar los orígenes del CUP (1883,1967), instrumento 
que hasta los actuales momentos sigue vigente en cuanto a la regula-

 
119  “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio 

afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:… h) 
constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o trans-
cripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo 
titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los 
que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo 
de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; 
un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza 
distintiva o de su valor comercial o publicitario”. 

120  Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: Proceso 20-IP-97 (Febrero 13, 
1998). Caso: marcas MANUELITA vs MANOLITA. [Documento en línea] 
Disponible: http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/20-IP-
97. doc. [Consulta: 2010, Julio 15]. 
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ción de las marcas notoriamente conocidas de productos. Frente a la 
ausencia de protección a los signos distintivos notoriamente conoci-
dos de servicios en el CUP (1883), no es sino con la entrada vigen-
cia del ADPIC (1994) cuando este tipo de SDNC obtienen protec-
ción. Aun cuando, ya existían precedentes en las decisiones andinas 
sobre propiedad industrial [D313 (1992) y D344 (1993)]. 

Un elemento de importancia para sustentar esta tipificación es la 
Clasificación de Niza, que contiene la Clasificación Internacional de 
Productos y Servicios para el Registro de las Marcas. Esta categori-
zación introduce en el plano internacional una nueva forma de clasi-
ficar los signos distintivos en general, y particularmente los SDNC, 
abandonándose desde ese entonces la clasificación de las marcas de 
fábricas, de comercio, de industria y de agricultura. Como así aco-
giera nuestra legislación marcaria desde finales del s. XIX hasta me-
diados del s. XX, y a partir de la segunda mitad del s. XX se adopta 
una clasificación de marcas de productos, que incluye a los lemas 
comerciales, las denominaciones comerciales y las mercancías no 
clasificadas (LPI, 1955: 106.50). Dentro de esa última categoría 
(Clase 50), actualmente se ubican a los signos distintivos de servi-
cio, conforme a la clasificación nacional.  

Sin embargo, la aplicación de la clasificación internacional, da-
do su carácter técnico no normativo, no ha requerido que el país se 
haya adherido al referido tratado internacional. Por ello, a conse-
cuencia de la salida de la CAN es que el RPI ha venido aplicando 
la clasificación internacional, en el marco de una práctica adminis-
trativa con eficacia de confianza legítima y garantía del principio 
de igualdad de trato. Sin que haya mediado un acto legislativo o 
gubernamental que estableciera su aplicación, dado el carácter téc-
nico de la misma. Constituyendo una práctica administrativa con 
relevancia internacional, al punto de reputarse como una costumbre 
internacional121. 

 
121  Cfr. Leonel Salazar. “La costumbre internacional en el derecho de propiedad 

intelectual venezolano” en Libro Homenaje a la Academia de Ciencias Poli-
ticas y Sociales en el Centenario de su Fundación 1915-2015, Colección 
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B.  Lemas comerciales notoriamente conocidos 

Para determinar la notoriedad de un lema comercial se requiere 
acudir a la diferenciación entre signos distintivos principales y acce-
sorios. Así, los signos distintivos principales son los que no depen-
den para su existencia de ningún otro, se caracterizan por su auto-
nomía distintiva, novedad, originalidad y legalidad, entre ellos Al-
fonzo Rivas & Cia.®, LG®, PDVSA®, o POLAR®. 

Respecto de los signos accesorios son los que, por el contrario, 
están vinculados a los principales, son los lemas comerciales, los 
slogans. La legislación nacional los define como un signo comple-
mentario de una marca o de una denominación comercial, el cual 
puede consistir “en una palabra, frase o leyenda utilizada por un in-
dustrial, comerciante o agricultor” (LPI, 1955: 27), como accesorio a 
sus signos distintivos.  

Así se observa que será signo accesorio de Alfonzo Rivas & 
Cia® la alocución La nueva generación de cereales. Mientras que 
para el signo LG®, la frase o leyenda complementaria Life’s good (la 
vida es buena). 

Ahora bien, la notoriedad del lema comercial, como SDNC, está 
unida a la notoriedad del signo distintivo principal, y su subsistencia 
dependerá de la vigencia del signo principal. Ello como corolario de 
la aplicación del artículo 27 de la LPI (1955) que establece el carác-
ter complementario del lema respecto del signo distintivo o de una 
denominación comercial, y la aplicación mutatis mutandi del perío-
do de renovación sucesiva del lema comercial por 15 años (LPI, 
1955: 31). De allí, que si el SDNC deja de tener tal cualidad de noto-
riedad o caduca por falta de renovación, entonces el lema comercial 
corre la suerte de su principal, con lo cual se confirma el aforismo 
accesorium sequitur principalis. 

 
Centenario 1915-2015, Tomo II. Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 
Caracas 2015, pp. 1.289-1.339. 
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C. Denominaciones comerciales notoriamente conocidas 

En el ordenamiento jurídico venezolano no existe regulación del 
nombre comercial. Entre el nombre comercial y la denominación 
comercial, como signos distintivos, no existen mayores diferencias. 
La denominación comercial es el signo que tiene por objeto distin-
guir una empresa, negocio, explotación o establecimiento mercantil, 
industrial, agrícola o minero (LPI, 1955: 27).  

Mientras que, el nombre comercial ha sido regulado en la 
norma comunitaria andina, la cual le define como “cualquier signo 
que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un 
establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá 
tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre co-
mercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denomi-
nación social, razón social u otra designación inscrita en un regis-
tro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales 
son independientes de las denominaciones o razones sociales de las 
personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir” (D486, 2000: 190). 
De tal definición, se infiere que bajo el nombre comercial se inclu-
yen todos los signos que sirven para identificar a los comerciantes, 
sean individuales o sociales, así como los establecimientos donde 
funciona la empresa. 

Un fallo de instancia en su oportunidad, en el marco de la LPI 
(1955), estableció la importancia del nombre comercial, a pesar de 
que la referida ley no regula a los nombres comerciales, así como 
tampoco la ley mercantil nacional, en los siguientes términos: 

El nombre comercial, es un bien, a veces el más impor-
tante del fondo de comercio, que forma parte del patrimo-
nio y sobre él el comerciante tiene un derecho de propie-
dad. El nombre, muestra o designación de un establecimiento 
constituye una propiedad a los efectos de la Ley que rige la 
materia, y su dueño, aún a título de sucesión, tiene derecho, no 
solo de impedir su uso al propietario de la cosa donde tenía es-
tablecido su negocio con anterioridad sino su registro de mar-
ca. Por tal razón el uso de un nombre comercial excluye la po-
sibilidad de su uso por un tercero… la titularidad del nombre 
comercial se adquiere por el hecho de quedar sujeto a la volun-
tad y a la acción de la persona, sin que sea necesario cumplir 
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condiciones o llenar formalidades de ninguna especie para po-
nerse a cubierto de las acechanzas de la concurrencia desleal122 
(negrillas del autor) 
El legislador asocia el término denominación comercial con la 

forma de identificarse los comerciantes, con lo cual se confirma el 
instituto de la firma mercantil o razón de comercio (CCom, 1955: 
26 y ss).  

El sistema registral mercantil venezolano permite la coexistencia 
de la institución de la denominación comercial con la firma mercan-
til o razón de comercio. Es de amplio conocimiento, que el sistema 
registral en materia de propiedad industrial tiene un alcance territo-
rial nacional; mientras que el sistema registral mercantil, por lo que 
respecta al empleo de la firma mercantil, queda circunscrito al ámbi-
to del registro mercantil donde tenga fijado su domicilio el comer-
ciante. Así, cada vez que desee establecerse en otra circunscripción 
distinta de la de su origen, deberá domiciliarse en el nuevo lugar y 
proceder a su inscripción por ante el registro mercantil del nuevo 
lugar. Por lo que el ámbito de protección de la firma mercantil, 
queda circunscrito al domicilio del comerciante individual o al 
domicilio social de la sociedad mercantil, y ello pudiese causar la 
existencia de comerciantes con la misma razón mercantil o de co-
mercio, pero en distintas circunscripciones mercantiles (CCom, 
1955: 203, 216). 

De lo anterior se colige, que se puede instituir a nivel nacional la 
figura de la denominación comercial notoriamente conocida, la cual 
se asemeja al nombre comercial notoriamente conocido en el ámbito 
andino, como en el europeo. 

 
122  Venezuela: Corte Superior Primera del Distrito Federal, Sentencia (Abril 30, 

1964), Anastasio Segungo Calzacorta contra Antonio Raidi y otros (caso: 
Bar Restaurant El Mar), en: Ramírez & Garay (1964). Jurisprudencia de los 
Tribunales de la República. Vol. IX, Gaceta Legal, Caracas 1964, pp. 76-77. 
Igualmente, en: Ministerio de Justicia (1969). Jurisprudencia de los Tribuna-
les de la República, Vol. XII, Año 1964, Instituto de Codificación y Juris-
prudencia. Ministerio de Justicia, Caracas 1969, p. 13. 
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D. Indicaciones geográficas notoriamente conocidas 

No existe una regulación explícita a nivel mundial de esta tipo-
logía de SDNC. Ahora bien, dado el carácter de signos distintivos 
que estos signos poseen, no puede existir objeción alguna a su pro-
tección o que sean objeto de regulación en el futuro. Mas cuando, ya 
se conocen o forman parte de ese conocimiento público general de 
este tipo de signos como lo serían Champagne, Beaujolais, o, a nivel 
de un sector pertinente de un mercado determinado como Queso 
Guayanés, o, Panelas de San Joaquín. Así como, también Hecho en 
Venezuela para distinguir a chocolates hechos con cacao nacional, o, 
Made in USA para referirse a vehículos fabricados en ese país. 

La Ley N° 19.039/2022123 de Chile establece reconoce la noto-
riedad de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de 
origen a través de la prohibición de reconocimiento de indicaciones 
geográficas o denominaciones de origen que infrinjan derechos de 
terceros (2022: 95.g124).  

 
123 Ley N° 19.039 de 6 de marzo de 2006, sobre Propiedad Industrial, consolidada 

y aprobada por Decreto Ley N° 4 de 30 de junio de 2022 que incorpora las 
modificaciones de la Ley N° 21.355 de 5 de julio de 2021. [Documento en lí-
nea] Disponible: https://www.wipo.int/wipolex/es/text/585292 [Consultado: 
2024, Enero 24]. 

124 “No podrán reconocerse como indicaciones geográficas o denominaciones de 
origen los signos o expresiones:… g) Que constituyan la reproducción total o 
parcial, la imitación, la traducción o la transcripción de una marca comercial, 
denominación de origen o indicación geográfica notoriamente conocida en 
Chile, en el sector pertinente del público, sea que esté o no registrada, y cua-
lesquiera que sean los productos para los cuales el signo se solicite, cuando 
su uso, en relación con los productos requeridos, sea susceptible de causar 
confusión o inducir a error o engaño sobre la procedencia del producto, o 
exista riesgo de asociar la indicación geográfica o la denominación de origen 
solicitada con el titular de la marca comercial, denominación de origen o in-
dicación geográfica notoriamente conocida o constituya una explotación des-
leal de la reputación de éstas, incluida la dilución de la fuerza distintiva de las 
mismas, siempre que sea probable que dicho registro o su posterior uso lesio-
ne los intereses del titular de la marca, denominación de origen o indicación 
geográfica notoriamente conocida”. 



LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS 

133 

a.  Indicaciones de procedencia notoriamente conocidas 

Entre los signos distintivos geográficos se destacan las indica-
ciones procedencia notoriamente conocidas, las cuales se refieren al 
lugar de fabricación, producción de los bienes o de la prestación u 
origen de los servicios, sin aludir a condiciones climáticas, geográfi-
cas o geológicas de los mismos.  Aun cuando si pueden hacer refe-
rencia a la cultura y costumbres de los cuales son originarios, por 
tanto, gozan de notoriedad por la calidad de los productos o servi-
cios que producen o prestan. Por ejemplo, Hecho en Colombia para 
referirse al café colombiano; Made in USA o Made in Silicon Valley 
para evocar a las empresas de computación de esa zona geográfica; 
Fabriqué en France como lugar originario de los mejores quesos, 
vinos, alta costura, entre otros de esa naturaleza.  

El PROTOCOLO del MERCOSUR las define como aquellos 
signos que hacen referencia al “nombre geográfico del país, ciudad, 
región o localidad de su territorio, que sea conocido como centro de 
extracción, producción o fabricación de determinado producto o de 
prestación de determinado servicio” (1995: 19.2), e igualmente, les 
otorga especial protección cuando prohíbe su registro como marcas 
o signos distintivos (1995: 20).  

En consecuencia, se puede establecer una nuevo tipo de SDNC 
como lo son las indicaciones de procedencia notoriamente conoci-
das. Esta tipología pudiese complementarse con la denominada 
marca país, que ha sido de amplia difusión recientemente en algu-
nos países y regulada en el ámbito andino125 

 
125  Comunidad Andina. Decisión N° 876 Régimen Común sobre Marca País. 

Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Año XXXVIII – Número 4216, 
Lima, 23 de abril de 2021. Igualmente, se puede consultar: Leonel Salazar. 
“Indicaciones geográficas: conceptualización y categorización” en Derechos 
Intelectuales, 26 (2), 2021, Asociación Interamericana de la Propiedad Inte-
lectual (ASIPI), pp. 146-171. [Documento en línea] Disponible: https:// 
asipi.org/biblioteca/es/preview/?detalle=9037aHR0cHM6Ly9hc2lwaS5vcmc
vYmlibGlvdGVjYS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvc2l0ZXMvMTQvZ
G93bmxvYWQtbWFuYWdlci1maWxlcy8yLURJLTI2LUFTSVBJLVQyLn
BkZg%3D%3D8749 [Consultado: 2024, Enero 31]. 
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b. Denominaciones de origen notoriamente conocidas 

Astudillo en su obra “Las denominaciones de origen” ha defini-
do a las mismas como “indicaciones geográficas de la región o lugar 
donde se han elaborado determinados productos, siendo los produc-
tores de éstos los únicos que pueden hacer uso de las mismas”126, p. 
ej. Cacao de Chuao (Aragua, Venezuela). Asimismo, Astudillo se 
plantea, siguiendo a Hildegard Rondon de Sansó127 que las denomi-
naciones de origen no se encuentran reguladas en la LPI (1955), a 
pesar de que por años se ha interpretado que el numeral 5°, del ar-
tículo 33 de la LPI (1955) ha servido de fundamento para brindar 
una protección legal indirecta a las denominaciones de origen; me-
diante la prohibición de registro de nombres geográficos como indi-
cación del lugar de procedencia de los productos o servicios que se 
pretenden proteger. 

Asimismo, con relación a los numerales 9° y 12° del artículo 33 
eiusdem, Astudillo indica que “en el primero de ellos; se prohíbe 
registrar los términos que indiquen el origen de productos. La inten-
ción del legislador,…, fue evitar el uso de términos cuya sola pro-
nunciación remita al origen del producto”128. Mientras que el nume-
ral 12° del artículo 33 eiusdem, a juicio del jurista español Carlos 
Mascareña, contempla una prohibición de registrabilidad de los sig-
nos distintivos que se refieran “especialmente al origen industrial y 
no al origen geográfico”129, de donde deriva el riesgo de asociación 
empresarial. 

Hildegard Rondón de Sansó por su parte establece que “los 
nombres geográficos no pueden ser registrados como marcas cuando 
constituyan indicaciones del lugar de procedencia (ordinales 5° y 9° 

 
126  Francisco Astudillo. Las denominaciones de origen. Estudio comparado. 

Eduven, Caracas 1992, p. 71. 
127  Hildegard Rondón de Sansó. “Las denominaciones de origen en el derecho 

venezolano” en: Sansó, Benito e Hildegard Rondón de Sansó. Estudios de 
Derecho Industrial. Universidad Central de Venezuela, Caracas 1965a. 

128  Francisco Astudillo, 1992, ob.cit., p.31. 
129  Ibídem, p. 32. 
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del artículo 33), o cuando sean falsas indicaciones del lugar de 
procedencia (ordinal 12° del artículo 33)”130 de la LPI (1955) ve-
nezolana. 

Las aludidas interpretaciones doctrinarias subsisten inalteradas, 
toda vez que a la luz de la vigente ley permanecen sin regulación las 
denominaciones de origen. No obstante, en el marco de la legisla-
ción internacional vigente, el CUP (1883) en su artículo 1 al estable-
cer el objeto de protección de la propiedad industrial, expresamente 
indica que la “protección de la propiedad industrial tiene por obje-
to… las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen”; 
y establece como regla de prohibición del registro de un signo dis-
tintivo que esté desprovisto “de todo carácter distintivo, o formadas 
exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el 
comercio, para designar … el lugar de origen de los productos” 
(1883: 6quinquies B.2).  

Por su parte, el ADPIC (1994), contiene varias disposiciones 
que regulan las indicaciones geográficas, entre ellas las relacionadas 
con la protección de las denominaciones de origen. Así en la Parte II 
que regula las Normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio 
de los Derechos de Propiedad Intelectual, Sección 3 establece la 
regulación de las Indicaciones geográficas. En el artículo 22, nume-
ral 1°, se ofrece al intérprete una definición de las indicaciones geo-
gráficas como “las que identifiquen un producto como originario del 
territorio de un Miembro o de una región o localidad de ese territo-
rio, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del 
producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico”. 

En cuanto a los medios legales de protección de las indicaciones 
geográficas, los Estados Miembros podrán establecer entre ellos, los 
medios que puedan impedir que “en la designación o presentación 
del producto, indique o sugiera que el producto de que se trate pro-
viene de una región geográfica distinta del verdadero lugar de ori-
gen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen 
geográfico del producto” (ADPIC, 1994: 22.2.a.), o que una falsa 

 
130  Hildegard Rondón de Sansó, 1965a, ob.cit., p. 106. 
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indicación geográfica pueda ser subsumida en un acto de competen-
cia desleal a tenor de lo previsto en el artículo 10bis del CUP 
(ADPIC, 1994: 22.2.b).  

En cuanto a la cancelación del registro, de oficio o a instancia de 
parte interesada, de un signo distintivo que reproduzca una indica-
ción geográfica para la identificación de productos no originarios del 
territorio indicado será procedente; siempre, que el uso de la indica-
ción geográfica en el signo distintivo sub judice sea de tal naturaleza 
“que induzca al público a error en cuanto al verdadero lugar de ori-
gen” (ADPIC, 1994: 22.3).  

La protección a la indicación geográfica es muy amplia, tal 
amplitud en la protección queda palmariamente regulada cuando se 
indica que la protección es “contra toda indicación geográfica que, 
aunque literalmente verdadera en cuanto al territorio, región o loca-
lidad de origen de los productos, dé al público una idea falsa de 
que éstos se originan en otro territorio” (ADPIC, 1994: 22.4), p. ej. 
Queso Guayanés (Venezuela) y Queso Guyanés (Guyana). Espe-
cial protección merecen las indicaciones geográficas de los vinos y 
bebidas espirituosas, así estarían protegidas denominaciones de 
origen nacionales como Cocuy de Pecaya, Ron de Venezuela y Co-
cuy Larense (ADPIC, 1994: 23). Finalmente, se establecen las re-
glas de negociación entre los países miembros para una mejor pro-
tección de las indicaciones geográficas en el ámbito mundial 
(ADPIC, 1994: 24). 

En el seno del MERCOSUR, el PROTOCOLO establece la obli-
gación para los países de “proteger recíprocamente sus indicaciones 
de procedencia y sus denominaciones de origen” (1995: 19.1). Se de-
fine la denominación de origen como “el nombre geográfico de país, 
ciudad, región o localidad de su territorio, que designe productos o 
servicios cuyas cualidades o características se deben exclusiva o esen-
cialmente al medio geográfico, incluidos factores naturales y huma-
nos” (1995: 19.3). Y, se regula la prohibición de registrabilidad de los 
signos distintivos que contengan o reproduzcan denominaciones de 
origen de los Estados Miembros (1995: 20).  

Actualmente, en Venezuela la ley nacional, a pesar de no conte-
ner disposiciones que regulen las indicaciones geográficas, y parti-
cularmente las denominaciones de origen, se puede afirmar que los 
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principios jurídicos contenidos en los tratados internacionales suscri-
tos por Venezuela permiten inferir que las indicaciones geográficas, 
sean indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, en-
cuentran protección sustantiva y adjetiva en el ordenamiento jurídico 
nacional, en los términos expresados. Normativa internacional que 
servirá de base para la interpretación y aplicación de la ley nacional 
en sintonía con los compromisos internacionales adquiridos. 

Todo ello, no impide que se brinde protección a las denomina-
ciones de origen notoriamente conocidas en el marco de los artículos 
6bis y 10bis del CUP (1883) y del artículo 16 del ADPIC (1994), 
conforme el derecho internacional; y, a nivel del derecho interno, los 
numerales 5°, 9° y 12° del artículo 33 de la LPI (1955) y de los ar-
tículos 19 y 20 del PROTOCOLO (1995). 

Como ya se refiriera, el Director General del SAPI ordenó la 
aplicación del ADPIC (1994), a partir del 1 de octubre de 2020, con-
forme Aviso Oficial Nro. DG-09-2020131, así como de otros tratados 
internacionales como el CUP (1883). Corolario de esa decisión, el 
Registrador de la Propiedad Industrial el 18 de diciembre de 2020, 
mediante Aviso Oficial SAPI-RPI-AO-Nº 19132, estableció un pro-
cedimiento sui generis para la concesión de indicaciones geográficas 
(IG) en Venezuela. El procedimiento está diseñado para funcionar 
bajo las normas de la LPI (1955) y la LOPA (1981), cuando el 
ADPIC (1994) no establezca un procedimiento especial.  

 
131  Registro de la Propiedad Industrial. Boletín de la Propiedad Industrial, N° 

604, Tomo I. SAPI, Caracas 2020, pp. XII-XIII. [Documento en línea] Dis-
ponible: http://sapi.gob.ve/avisos-sapi/#otros-avisos-oficiales. [Consultado: 
2024, Enero 10]. 

132  Registro de la Propiedad Industrial. Boletín de la Propiedad Industrial, N° 
605, Tomo I, SAPI: Caracas 2020, pp. V-IX. [Documento en línea] Disponi-
ble: http://sapi.gob.ve/avisos-sapi/ #otros-avisos-oficiales. [Consultado: 
2024, Enero 10]. 



 



 

 

CAPÍTULO II 

LA PROTECCIÓN DE LOS SIGNOS 
DISTINTIVOS NOTORIAMENTE 
CONOCIDOS EN EL DERECHO 

VENEZOLANO 

1. Desde el ámbito del derecho de propiedad industrial 

Como así se ha referido, es de la esencia del derecho de propie-
dad industrial, sobre todo por lo que respecta a la protección de los 
signos distintivos, la protección especial de los SDNC.  

En Venezuela, esta especial categoría de signos distintivos, en-
cuentra su regulación protectora, no más en la legislación comunita-
ria especial, sino en los tratados internacionales como lo son el CUP 
(1883) y el ADPIC (1994), y marginalmente en el PROTOCOLO 
(1995) del MERCOSUR. Y, de manera muy residual en el artículo 
17.2 de la Ley Antimonopolio1, cuando establece si la práctica des-
leal de confusión por simulación o imitación sobre la procedencia 
empresarial de un producto o servicio, ha ocurrido por el empleo no 
autorizado de signos distintivos ajenos que gozan de un prestigio o 

 
1  Decreto N° 1.415, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y 

Fuerza de Ley Antimonopolio (Noviembre 13, 2014). Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela, 6.151, Extraordinaria, Noviembre 18, 
2014. Reimpresa por fallas en los originales en Gaceta Oficial de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela, 40.549, Ordinaria (Noviembre 26, 2014). 
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de una notoriedad de la que el competidor desleal carece; así, se pre-
tende que el público asocie la empresa del imitador con la del legí-
timo titular de un SDNC. 

Ante el retroceso legislativo, causado por el retiro de la CAN y 
retomar plena vigencia las instituciones del derecho marcario vene-
zolano contenidas en la LPI (1955), se dejan a un lado las reformas 
legislativas iniciadas en 1991 con la D311 (1992). 

En ese contexto, vale la interrogante sobre la validez del criterio 
que sobre la base de los numerales 11 y 12 del artículo 332 de la LPI 
(1955), se pueden seguir otorgando protección a los SDNC en Ve-
nezuela. 

Ambos preceptos legales, se sustentan en la existencia de un re-
gistro previo, por lo que la protección estaría dirigida a los signos 
distintivos notoriamente conocidos registrados; dejándose en una 
aparente desprotección a los signos distintivos notoriamente conoci-
dos no registrados.  

El numeral 11 establece una prohibición de registrabilidad sus-
tentada en que el signo distintivo se parezca gráfica y fonéticamente 
a otro ya registrado, protegiéndose la parte característica o la parte 
esencial del signo. Aquí la protección incluye todo signo distintivo 
que goce de notoriedad o no; en estos últimos prelará la especialidad 
de la clase; mientras que en los primeros se aplicará la excepción a 
tal principio sobre la base del artículo 6bis.1 del CUP (1883), de 
donde se ha derivado el principio de la ultraespecialidad. 

A. El riesgo de confusión  

En cuanto a los dos supuestos contenidos en los numerales 11 y 
12 del artículo 33 de la LPI (1955), la Sala Político-Administrativa 
de la extinta Corte Suprema de Justicia consideró que “su simple 
lectura pudiera conducir a identificar y confundir uno con otro: sin 

 
2  “No podrá adoptarse ni registrarse como marcas:… 11) La marca que se pa-

rezca gráfica y fonéticamente a otra ya registrada, protegerá la parte caracte-
rística, y; 12) La que pueda prestarse a confusión con otra marca ya registra-
da o que pueda inducir a error por indicar una falsa procedencia o cualidad”. 
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embargo, aun cuando tienen un elemento en común –que exista otra 
marca ya registrada-, contemplan en realidad supuestos distintos, 
pues el ordinal 11 exige la concurrencia de dos circunstancias 1. Que 
la nueva marca sea para los mismos o análogos artículos y 2. Que, 
además, se parezcan “gráfica o fonéticamente”. Mientras que, por el 
numeral 12, prevé indistintamente que se trate de una marca que po-
dría prestarse a confusión con la otra o que pueda conducir a error 
por indicar “una falsa procedencia o cualidad”3 con relación a signos 
distintivos previamente registrados. 

Con ocasión del conflicto por la titularidad de la marca Home 
Depot®, a los fines de esclarecer el concepto de acto de confusión, 
en el contexto de la norma en comento, y de las funciones de los 
signos distintivos, un Juez de Alzada sentenció: 

actos de confusión, o sea la evidente intención de sorprender 
la buena fe del público, mediante la llamada “competencia para-
sitaria”…, y más aun, impide que se cumpla con la función indi-
vidualizadora que protege al consumidor, no solamente en la 
apariencia física del envase, sino en algo tan importante como es 
“la calidad y el prestigio” de la marca. 

De manera tradicional hemos atribuido a las marcas cuatro 
funciones específicas: 1.- Una función distintiva o diferenciado-
ra; 2.- Una indicadora del origen y fuente; 3.- Una de constancia 
de calidad y 4.- Una de difusión publicitaria. 

Todas estas funciones se hayan interrelacionadas y se resu-
men en la noción de una clientela vinculada a determinada efi-
ciencia cualitativa por un signo4 (negrillas del autor) 

 
3  Venezuela: Corte Suprema de Justicia. Sala Político Administrativa. Sen-

tencia N° 790 (Noviembre 7, 1995). The Clorox Company contra Ministe-
rio de Fomento. Expediente N° 8.102, en: Pierre-Tapia, Oscar. Jurispru-
dencia de la Corte Suprema de Justicia. Noviembre, Año XXII. Torino, 
Caracas 1995, p. 337. 

4  Venezuela: Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección 
del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoá-
tegui. Sentencia N° 1139 (Junio 29, 2006). Homer TLC, Inc. contra The Ho-
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En el proceso de nulidad de la decisión del Ministro de Produc-
ción y Comercio que negó la notoriedad de los signos distintivos 
Blue Cross® y Blue Shield®, la Sala Político-Administrativo deter-
minó que la notoriedad no es un requisito esencial para el registro de 
un SDNC. 

evidencia la Sala que el Director General del Ministerio, 
al resolver el recurso jerárquico incoado no se pronunció 
sobre la notoriedad aducida por la empresa recurrente… 

En este sentido, pasa la Sala a hacer las siguientes considera-
ciones:  

Como se señaló anteriormente, las apoderadas judiciales de 
la sociedad mercantil recurrente alegaron, que el diseño cu-
yo registro solicitaron al Órgano Administrativo ha sido re-
gistrado como marca en numerosos países,… lo cual le lleva 
a afirmar la notoriedad de la marca a nivel mundial… 

Ahora bien, esos requisitos a los que hace alusión el mencio-
nado ar-tículo 71 son elementos que…, debe tomar en cuenta el 
Registrador al momento de pronunciarse afirmativa o negativa-
mente sobre la solicitud de registro, además de atender a las 
prohibiciones establecidas en los artículos 33 y 34 de la Ley de 
Propiedad Industrial y a la novedad, de conformidad con el ar-
tículo 27 eiusdem. Sin embargo, observa la Sala que… la noto-
riedad del diseño no comporta un requisito indispensable 
para el otorgamiento del registro solicitado, cuestión que 
podría discutirse, eventualmente, en caso de oposición a ese 
registro o su posterior impugnación.  

… la Sala aprecia que…, la Administración encontró un im-
pedimento legal para el otorgamiento del registro. En efecto,… 
negó el registro… de conformidad con el ordinal 3º del artículo 
33 de la mencionada Ley,… 

 
me Depot, C.A. Asunto N° BP02-R-2004-001400. Barcelona. [Documento en 
línea] Disponible: http://anzoategui.tsj.gov.ve/DECISIONES/2006/JUNIO/ 
1038-29-BP 02-R-2004-001400-1139.HTML [Consultado: 2014, Julio 6]. 
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Al ser así, no resultaba determinante para el dispositivo 
de la Resolución impugnada el análisis de la notoriedad, toda 
vez que el Registrador de la Propiedad Industrial advirtió una 
prohibición legal expresa cuya aplicabilidad se determina me-
diante criterios objetivos -signos, emblemas o distintivos de de-
terminados organismos- lo que adquiere mayor énfasis pues, en 
el caso de autos, el conflicto no se presenta respecto a otra mar-
ca igual o diferente previamente registrada, sino frente al em-
blema de un ente no dedicado al comercio. 

De conformidad con lo expuesto y visto que la omisión del 
funcionario ministerial respecto a la notoriedad argüida por 
el recurrente no fue determinante en la decisión recurrida, la Sa-
la debe desechar el alegato de violación al principio de globali-
dad por falta de pronunciamiento de la Administración sobre la 
notoriedad argüida por la representación de la parte actora. Así 
se declara5 (negrillas y subrayados del autor). 
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha confirmado la 

uniformidad de la normativa marcaria europea al sostener que el re-
gistro debe ser negado si hay un riesgo de confusión entre una por-
ción de los consumidores de la Comunidad Europea. 

Las marcas Armafoam y Nomafoam fueron usadas para pro-
ductos y servicios similares, y son altamente similares fonética y 
visualmente, con la sola diferencia de sus prefijos “ar” y “no”. 
La Corte confirmó que la percepción de la marca como un todo 
debería ser tomada en cuenta cuando se pretende determinar el 
riesgo de confusión, notando que a pesar de que el riesgo de 
confusión puede ser considerado menor  a la vista  del público 

 

 
5  Venezuela: Tribunal Supremo de Justicia. Sala Político-Administrativa. Sen-

tencia N° 00316. (Febrero 21, 2007). Blue Cross and Blue Shields Associa-
tion contra Ministerio de la Producción y el Comercio. Expediente N° 1999-
15518. [Documento en línea] Disponible: http://historico.tsj.gob.ve/decisio nes 
/spa /febrero/00316-220207-1999-15518.HTM [Consultado: 2011, Junio 23]. 
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angloparlante, quien puede identificar la palabra jabón, mientras 
que el público no angloparlante puede estimar que ambas mar-
cas son construcciones inventadas sin sentido de coherencia6. 

Por su parte, la Sala Político-Administrativa del Tribunal Su-
premo de Justicia, en fallo del 29 de marzo de 2001, estableció las 
Reglas para la determinación de la confundibilidad de los signos 
distintivos, con lo cual ratifica los criterios sustentados en sus fallos 
sobre lo signos distintivos Sáfilo (Junio 14, 1984) y Clorox (No-
viembre 7, 1995), en los siguientes términos: 

en materia de propiedad industrial son escasas las reglas con 
valor permanente para concluir en la confundibilidad de las 
marcas. Sin embargo, la doctrina y la jurisprudencia de esta Sala 
han establecido determinados criterios para apreciar la semejan-
za entre marcas, los cuales no tienen un carácter taxativo sino 
meramente enunciativo y deberán ser aplicados a la luz de cada 
caso concreto… Algunos de esos parámetros se enumeran a con-
tinuación: 

La confundibilidad entre marcas debe ser evidente y no el 
resultado de un análisis por separado de cada uno de los 
elementos que integran la respectiva marca: la confusión de-
be resultar pues, de la comparación que se haga a simple vista o 
de ser oída [O DE SU PERCEPCIÓN SENSORIAL]. En este examen 
debe también apreciarse el impacto que pueda producir el o los 
elementos que por resultar suficientemente dentro de su propio 
conjunto, constituirían la imagen figurativa y/o fonética caracte-
rística individualizadora a recordar por el consumidor. 

Las marcas gráficas y complejas deben juzgarse en su 
conjunto y no por los elementos tomados aisladamente. 

La acentuación prosódica u ortográfica, sin que constitu-
ya por sí sola un elemento de juicio, debe tomarse en cuenta 
al establecer las diferencias. De allí que puedan coexistir mar-

 
6  Simburg, Melvyn et alter. “International Intellectual Property” en: The Inter-

national Lawyer, 43 (2). American Bar Association, Chicago 2009, p. 559. 
(traducción libre del autor). 
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cas nominativas con algunas sílabas idénticas, si el resto de las 
sílabas que integran la palabra y su acentuación difieren a tal 
punto que evitan toda posible confusión.  

Debe considerar también, la naturaleza de los bienes que 
pretende identificar la marca; si pertenecen a la misma clase, 
su estructura y su ámbito comercial7 (agregado y negrillas del 
autor) 

a.  El riesgo de confusión por asociación gráfica o fonética 
con un signo distintivo registrado (LPI, 1955: 33.11) 

En el caso de la marca Wagner, el Juez Primero de Primera Ins-
tancia en lo Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Fe-
deral y del Estado Miranda (1967) estableció con relación a la marca 
de la accionante Wagner Electric Corporation, “la confusión para el 
público, es innegable… hay similitud entre el producto ofrecido al 
público por la demandada, tanto por la forma de envase como por 
las características que aparecen impresas en los respectivos en-
vases”8. 

Posteriormente, la Corte Primera de lo Contencioso-Adminis-
trativo (1987) sentenció que “un mejor derecho frente a una marca 
registrada es también un derecho obtenido por un registro anterior”9, a 
propósito del conflicto entre las marcas Ferruchi y Fioruchi®.  

 
7  Venezuela: Tribunal Supremo de Justicia. Sala Político-Administrativa. Sen-

tencia N° 00514 (Marzo 29, 2001). THE COCA-COLA COMPANY contra 
Ministerio de Fomento [Caso HI-C® contra HIT® (Hit de Venezuela, C.A.)]. 
Expediente 10676. [Documento en línea] Disponible: http://historico.tsj. 
gob.ve/ decisiones/spa/abril/00514-030401-10676.HTM [Consultado: 2011, 
Junio 23]. 

8  Mariano Uzcátegui. “Violación de marca en Venezuela” en: Repertorio Fo-
rense, 4° Trimestre, Caracas 1967, p. 30. 

9  En la mencionada sentencia, también se expresa: “Vista la base legal de la 
Ley que rige la materia, y relacionado su contenido con la demanda de nuli-
dad del registro de la marca FERRUCHI, N° 108.988 del 22 de julio de 1984, 
Clase 39, por invocar que esa marca fue ilegítimamente concedida, en perjui-
cio del mejor derecho de la marca FIORUCHI, quien sostiene que tiene el 
Registro N° 8381375 del 10 de enero de 1977, Clase 39, y que siendo conse-
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Acogiéndose el principio de protección del primer solicitante 
(first to file). Principio, que se contrapone al principio del protección 
del primer usuario del signo distintivo (first to use) o del primero en 
el tiempo, primero en el derecho (prior in tempore, prior in ius); del 
cual a su vez deriva el principio in dubio pro signo prior in tempore, 
sobre el cual subyace la protección del mejor derecho. 

Sin embargo, para el año 1996, en el affaire entre los signos dis-
tintivos Joy® (signo distintivo registrado) y Eau de Joy de Jean Pa-
tou (signo distintivo solicitado). La Sala Político-Administrativa de 
la otrora Corte Suprema de Justicia, desestima la protección al signo 
distintivo notoriamente conocido Joy, a pesar del criterio de notorie-
dad sostenido por el RPI y el Ministro de Fomento, en las resolucio-
nes anuladas. La Sala adopta el criterio de coexistencia pacífica en el 
mercado de los signos en conflicto, por tanto, la registrabilidad del 

 
cuente con lo anterior, quien concedió el registro es el Registrador de la Pro-
piedad Industrial, como lo señalan en sus alegatos los representantes de 
FIORUCHI. Esta Corte considera que el alegato de un mejor derecho sobre 
una marca basado en los alegatos anteriores, reconocido por ellos que no hizo 
oposición… administrativa por no haberse dado cuenta dentro del lapso legal, 
pero invocando los dos (2) años a que hace referencia el Artículo 84 de la 
Ley de Propiedad Industrial, ese mejor derecho sobre una marca registrada el 
demandante lo imputa a error del Registrador cuando dicen que a ese funcio-
nario se le pasó (sic) por alto cuando otorgó el registro de la marca 
FERRUCHI que existía otra marca registrada que a simple vista y oído es pa-
recida y tiene similitud, lo cual lleva a esta Corte a decidir su competencia en 
el caso de autos, ya que la nulidad que se invoca es sobre un acto administra-
tivo de efectos particulares como lo es el otorgamiento de un registro, y esa 
providencia administrativa que otorga un Registro de Marca, coincide plena-
mente con la noción de acto administrativo establecido en el Artículo 7 de la 
Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. En consecuencia, con fun-
damento en el Artículo 185, Numeral 3°) de la Ley Orgánica de la Corte Su-
prema de Justicia, es la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo el 
Tribunal competente para conocer de la nulidad por ilegalidad del acto admi-
nistrativo de Registro de la Marca FERRUCHI” (Cfr. Venezuela: Corte Pri-
mera de lo Contencioso-Administrativo. Sentencia (Septiembre 22, 1987). 
Fioruchi, S.P.A. contra Vittorio Manganiello (caso Ferruchi contra Fioruchi), 
en: Pierre-Tapia, Oscar. Jurisprudencia de la Corte Primera de lo Contencio-
so Administrativo, Agosto-Septiembre, Nros. 38-39, Greco, Caracas1987, pp. 
181-182). 
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signo distintivo no registrado Eau de Joy de Jean Patou en los si-
guientes términos. 

para esta Sala, pueden convivir en el mercado sin posibi-
lidad de confusión la marca solicitada “Eau de Joy de Jean 
Patou” y la marca registrada “Joy”, para designar produc-
tos del mismo tipo, pero de titulares distintos, lo que conlleva 
a considerar incorrecta la aplicación que, al caso de autos, 
pretendió hacer la Administración de la prohibición contenida 
en el numeral 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad In-
dustrial. 

La argumentación anterior evidencia que tampoco nos encon-
tramos, en el presente caso, ante un supuesto en el cual la marca 
solicitada pueda ser confundida con la ya registrada, ya que, 
como antes se dijo, ambas tienen elementos diferenciadores 
suficientes que permiten su coexistencia, por lo que no cabe 
tampoco en el presente caso la aplicación de la primera de las 
prohibiciones de registro previstas en el numeral 12 del ar-
tículo 33, que nos ocupa. 

Igualmente, tampoco puede interpretarse que, de ser con-
siderada la marca “Joy” como marca notoria, el uso de la 
marca “Eau de Joy de Jean Patou”, pueda desviar la apreciación 
sobre el origen de esta segunda marca en el público medio, para 
considerarla distintiva de un producto de otra procedencia o ca-
lidad.  

Ambas marcas, se insiste, contienen elementos diferenciado-
res suficientes que evitan toda confusión a este respecto, lo que 
determina, finalmente, la inaplicabilidad, al caso que nos ocupa, 
de la causal de irregistrabilidad contenida en el numeral 12 del 
artículo 3310 (negrillas del autor). 

 
10  Venezuela: Corte Suprema de Justicia, Sala Político-Administrativa, Senten-

cia (Julio 18, 1996) Jean Patou Parfumeur Société Anonyme contra Ministe-
rio de Fomento, en: Ramirez & Garay. Jurisprudencia Venezolana, T. 
CXXXIX, Tercer Trimestre, Ramírez & Garay, Caracas1996, pp. 553-554. 
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En el asunto relacionado con la marca Billo´s11 Caracas Boys®, 
la Sala de Casación Civil, estableció: 

otro motivo impeditivo de la inscripción de las señaladas 
marcas a nombre exclusivo del solicitante, es la publicidad y 
notoriedad de las marcas y denominaciones comerciales re-
lacionadas con la orquesta “Billo’s Caracas Boys”, a través 
de las cuales llevó a cabo su labor más destacada y conocida el 
ciudadano Luis María Frómeta Pereira, que durante su largo 
desempeño en el campo musical usó y se le identificó con el seu-
dónimo “BILLO”….Igualmente, se desestima la alegada infrac-
ción del 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad 
Andina, pues al quedar comprobada la similitud gráfica y fonética 
de las marcas presentadas con las denominadas “Billo’s Caracas 
Boys” y “Orquesta Billo’s Caracas Boys”, que son notoriamente 
conocidas por haberlas usado el ciudadano Luis María Frómeta 
Pereira, la recurrida podía declarar como lo hizo, que ese era otro 
motivo que impedía la inscripción de las marcas solicitadas por 
Luis Rafael Frómeta Peraza12 (negrillas del autor). 
El RPI ha considerado, como en el caso del signo distintivo Ford®, 

que la notoriedad de los signos distintivos está directamente vinculada 
al hecho notorio, aspecto que será objeto de ulterior análisis13. 

 
11  El seudónimo equivale al nombre de apariencia o la máscara del autor, ejem-

plo de ello son los casos de Alfredo Sadel, seudónimo de Alfredo Sánchez 
Luna, Pablo Neruda, seudónimo de Ricardo Eliécer Neftalí Reyes Basoal-
to, Cantifla, seudónimo de Mario Moreno, entre otros. Son signos distinti-
vos asociados al derecho a la imagen de las personas naturales, empleados 
mayoritariamente para ocultar su nombre civil, a través del denominado 
nombre artístico (la máscara de la persona), por razones de convencionalis-
mos sociales, éticos y morales; así como también por circunstancias econó-
micas y políticas. 

12  Venezuela: Tribunal Supremo de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia 
N° RC-01317 (Noviembre 9, 2004). Luis Frómeta Bello et alter contra Luis 
Frómeta Peraza. Expediente N° 02-460. Caracas [Documento en línea] Dis-
ponible: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/noviembre/RC-01317-0911 
04-02460.HTM [Consultado: 2011, Junio 15]. 

13  Vid. Infra Capítulo III.4. 
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El término FORD constituye una marca notoriamente 
conocida, por cuanto es un hecho evidente y notorio para to-
dos que con la misma se distinguen ciertos vehículos auto-
motores… En consecuencia, de lo anterior resulta obvio que la 
denominación comercial solicitada se presta a confusión con las 
marcas del oponente, en vista del evidente parecido de los tér-
minos que la integran a dichos signos distintivos y de la identidad 
de las actividades a las cuales se destinan14 (negrillas del autor). 
Asimismo, lejos de considerar el carácter notorio del signo dis-

tintivo Coke®, pero analizando el riesgo de confusión por asociación 
gráfica y fonética el RPI (2011) estableció. 

legítima la pretensión del observante, por cuanto nos encon-
tramos ante un conflicto entre dos marcas simples COKE (re-
gistrada) y KOKE (solicitada), las cuales al ser comparadas se 
parecía a simple vista que presentan una identidad absoluta, 
pues la marca solicitada reproduce íntegramente la estructura de 
la marca registrada, sin agregarle elemento alguno que le otor-
gue distintividad al conjunto. Por otro lado, se encuentra la cir-
cunstancia agravante del riesgo de confusión representada por 
el hecho de que estas marcas distinguen los mismos produc-
tos, lo cual implica que van dirigidas a un público idéntico y 
comparten similares canales de comercialización y distribu-
ción, resultando inviable la coexistencia pacífica en el mer-
cado15 (negrillas del autor). 
De donde se infiere el riesgo de confusión gráfica y fonética de 

un signo distintivo no registrado (solicitado) con un SDNC registra-
do. Ello condujo al Registrador de la Propiedad Industrial a declarar 
la improcedencia del signo distintivo solicitado, cuya oposición re-
suelve en su decisión, más en beneficio de consumidores y usuarios 

 
14  Resolución N° 788 (Noviembre 7, 1964), en: Registro de la Propiedad Indus-

trial. Boletín de la Propiedad Industrial 104 (1964, Noviembre 23), Caracas, 
pp. 484-487. 

15  The Coca-Cola Company contra Jorge Pacheco (Caso COKE-KOKE). Reso-
lución N° 3364 (Agosto 2, 2011), en: Registro de la Propiedad Industrial. Bo-
letín de la Propiedad Industrial. 521 (XIV). SAPI, Caracas 2011, p. 50. 



LEONEL SALAZAR REYES-ZUMETA 

150 

que del derecho de exclusiva del titular. Resguardando una sana 
competencia empresarial, por lo que la coexistencia sucumbe ante ta-
les argumentos de protección al titular, a los consumidores y usuarios, 
así como también a la leal concurrencia comercial entre competidores. 

b. El riesgo de confusión por asociación con un signo dis-
tintivo registrado para productos o servicios iguales o 
análogos (LPI, 1955: 33.11) 

En el asunto Brillante, la Sala Político-Administrativa (1983) 
determinó que la prohibición de registrabilidad de productos análo-
gos con una marca previamente registrada, se configura así. 

el legislador al establecer en el ordinal 11 del artículo 33 de 
la Ley de Propiedad Industrial, la prohibición de registro de las 
marcas que tuviesen parecido con otras ya registradas, señaló 
que tal prohibición se cumple por la sola circunstancia de que 
distingan productos análogos, sin exigir, en consecuencia, la ab-
soluta identidad del objeto industrial al cual se aplican… por 
cuanto el interés perseguido por la legislación industrial no es 
solo la protección dada a los industriales y comerciantes sobre la 
actividad que realiza, sino que tiene igualmente como mira fun-
damental, la protección del consumidor16. 

c.  El riesgo de confusión por indicar una falsa procedencia 
geográfica o empresarial (LPI, 1955: 33.12) 

La procedencia es el origen o el “principio de donde nace o se 
deriva una cosa”17. De allí, que cuando se pretende determinar la 
procedencia geográfica o empresarial de los bienes o servicios dis-
tinguidos con un SDNC, lo que se busca es establecer de donde di-
mana o tiene su origen el signo distintivo, sea este empresarial o 
geográfico. 

 
16  Venezuela: Corte Suprema de Justicia, Sala Político-Administrativa, Senten-

cia (Marzo 8, 1983), Industrias Pampero contra Bodegas Bilbaínas. (Caso 
BRILLANTE contra BRILLANTE), en: Pierre-Tapia, Oscar. Jurisprudencia 
de la Corte Suprema de Justicia. Tomo 3, Caracas 1983, p. 35. 

17  Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española. 20ma. edi-
ción. T. II. Espasa-Calpe, Madrid 1984, p.1.106. 
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El Ministerio de Fomento en 1965, en el caso de la marca Can-
non®, estableció que de conformidad con lo previsto en el numeral 
12 del artículo 33 de la LPI (1955), se infiere la protección de los 
SDNC. Los argumentos sustentados para otorgar la especial protec-
ción fueron: a) la calificación de la notoriedad como un hecho noto-
rio, b) la notoriedad de la marca dimana de la distinción de produc-
tos extranjeros, y c) que la solicitud de registro de una marca que 
reproduzca un SDNC puede inducir a error en el público consumidor 
por indicar una falsa procedencia o cualidad de los productos. 

Ministerio de Fomento… Resolución Nº 2.463 con fecha 12 
de julio de 1965…, este Despacho encuentra que la palabra 
“CANNON”, que es el elemento que más se destaca [LA PARTE 
ESENCIAL] en el conjunto solicitado como marca y la única for-
ma de denominar los productos por ella distinguidos, constituye 
lo que en doctrina se denomina marca notoriamente conocida 
por cuanto es un hecho notorio que dicha marca es usada 
para distinguir productos extranjeros de la misma clase que 
los solicitados en el caso de autos. En consecuencia de lo ante-
riormente señalado, es obvio que el hecho de distinguir pro-
ductos nacionales, según se ha solicitado en el presente caso, 
con la referida palabra CANNON, puede dar lugar a error 
en el público en cuanto a la procedencia o cualidad de los re-
feridos productos, razón por la cual se considera a la marca 
solicitada CANNON (y diseño) (conjunto), incursa en la dis-
posición prohibitiva contenida en la segunda parte del ordi-
nal 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad  Industrial, se-
gún el cual no podrá adoptarse ni registrarse como marca 
aquélla que pueda inducir a error por indicar una falsa pro-
cedencia o cualidad18 (negrillas del autor). 
Luego, en el asunto Lanco, el RPI en 1966 estableció. 

 
18  Venezuela: Corte Suprema de Justicia, Sala Político-Administrativa, Senten-

cia (Marzo 18, 1969), CANNON contra CA-ANANN, en: Ramírez & Garay. 
Jurisprudencia de los Tribunales de la República. Tomo 20, Caracas 1969, 
pp. 432-434.  
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“las marcas de alto renombre” sólo están protegidas en el 
ordinal 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, que 
impide el registro de las marcas que puedan prestarse a confu-
sión con otras registradas o que puedan inducir a error por 
indicar una falsa procedencia o cualidad. De allí que la pro-
tección de la Ley se produce cuando existe peligro de confusión 
o temor de que el signo pueda indicar una falsa procedencia19 
(negrillas del autor). 
Años más tarde, en el caso Nestlé®, la Corte Suprema de Justicia 

(1983) estableció que el ordinal 12 del artículo 33 de la LPI (1955), 
regula los fines de la propiedad industrial, entre ellos la protección al 
consumidor contra el riesgo de confusión por indicarse una falsa 
procedencia geográfica o empresarial respecto de los bienes o servi-
cios que los signos distintivos buscan diferenciar. 

En materia de propiedad industrial…, se debe atender a la 
“causa” misma de la institución… en materia marcaria está ba-
sada en la necesidad colectiva de que los productos [Y 
SERVICIOS] con los cuales se comercia contengan un distintivo 
exclusivo que sirva para diferenciarlos de los similares en el 
mercado, sin que se presten a confusión o error al público con-
sumidor, a quien asiste el legítimo derecho de no ser engañado 
con los productos [Y SERVICIOS] de su preferencia que compiten 
en un mercado de libre competencia20 (agregados del autor). 
Mientras que en el caso Nintendo®, la Corte (1995) estableció 

que el ordinal 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, 
contiene los dos supuestos que configuran la prohibición de regis-
trabilidad; al mismo tiempo advierte que los supuestos están dirigi-

 
19  Resolución N° 980 (Enero 26, 1966). Registro de la Propiedad Industrial. 

Boletín de la Propiedad Industrial. 119 (1966, Julio 7) Caracas 1966, pp. 
503-504. 

20  Venezuela: Corte Suprema de Justicia. Sala Político Administrativa. Senten-
cia (Enero 31, 1983), Nestlé, S.A. contra Ministerio de Fomento (caso La Le-
chera), en: Corte Suprema de Justicia. Gaceta Forense, Tercera Etapa, Vol. I, 
N° 119, (Enero-Marzo). Principios, Caracas 1983, p. 88. 
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dos a tutelar la marca registrada, más no aquellos signos distintivos 
no registrados. 

1) que la marca solicitada pueda inducir a error o confusión 
respecto a la procedencia del producto, o bien, 2) pueda producir 
el mismo efecto respecto al origen del producto. Al respecto, la 
procedencia a la cual se refiere la norma es la relativa a la 
fábrica o instalación industrial del cual deriva, en cuanto que, 
el origen hace referencia al lugar geográfico en el cual se 
produjo… 

el recurrente… su planteamiento es en el sentido de que la 
marca notoriamente conocida no encaja dentro de la prohibición 
del ordinal 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, 
ya que dicho artículo alude a dos supuestos claramente diferen-
ciables, como lo son: a) el de la marca que se presta a confusión 
con otra ya registrada, y, b) el de la marca que puede inducir a 
error por indicar una falsa procedencia o cualidad. Observa la 
Sala que el primer supuesto no está presente en el caso sub iudi-
ce, por cuanto la confundibilidad entre los signos que lleva a 
impedir su registro es relevante sólo cuando la marca anterior se 
encuentra registrada y en la presente hipótesis ninguno de los 
oponentes ha hecho valer un registro anterior a la solicitud efec-
tuada por ATARI MUNDIAL C.A. 

Ahora bien, el segundo supuesto alude al error a que induzca 
la marca al consumidor o al usuario, por indicar una falsa proce-
dencia o cualidad. Al efecto, el uso de una marca notoria por 
parte de un tercero sin el consentimiento de su titular puede 
producir tal efecto, ya que la marca notoria actúa como garan-
tía de la cualidad del producto (de allí su renombre) y, así 
mismo, de su origen industrial21 (negrillas del autor). 

 
 

 
21  Venezuela: Corte Suprema de Justicia. Sala Político Administrativa. Senten-

cia N° 591 (Agosto 3, 1995). Atari Mundial, C.A. contra Ministerio de Fo-
mento (caso Nintendo®) en: Víctor Bentata, 1998, ob.cit., pp. 374-376. 
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En el caso Lacoste® (1978), la Sala Político-Administrativa nie-
ga la protección por notoriedad de la marca sobre la base de que el 
consumidor nacional tiene suficiente experticia para diferenciar el 
producto nacional (hecho en Venezuela) y el extranjero. A ello se 
añade que la diferencia de precios, donde el nacional es más barato 
que el importado, por lo tanto no existe riesgo de confusión y pue-
den coexistir ambos signos en el mercado nacional, esto último co-
mo una consecuencia de no sancionarse el riesgo de confusión de los 
signos distintivos en conflicto. 

Cierto es que la firma W. es propietaria de la marca “Lacos-
te”, registrada con anterioridad, pero a juicio de la Sala, no exis-
te la posibilidad de confusión, por parte del público consumidor, 
ya que los signos distintivos, [EL TÉRMINO LACOSTE] y el diseño 
del cocodrilo conformado con la palabra Lacoste presentan dife-
rencias sustanciales… el registro de la propiedad industrial per-
sigue fundamentalmente la defensa del público consumidor y la 
protección que ha logrado acreditar la bondad y calidad de sus 
productos. En casos como el presente, en los cuales las “mar-
cas” en cuestión identifican prendas de vestir, es público y 
notorio que el comprador presta especial atención y cuidado 
al escoger la prenda que desea por lo cual es verosímil que 
sea víctima de confusiones de efectuar su compra, con la cir-
cunstancia de que los fabricantes de prendas de vestir seña-
lan, mediante etiquetas, el origen de sus productos. En nues-
tro país es obligatorio estampar la frase “hecho en Venezuela”, 
a todo producto elaborado en el país, circunstancia que, unida a 
la diferencia de precios, señalada por el recurrente al destacar 
que sus productos tienen un vasto mercado “gracias al bajo pre-
cio”, en contraste con el hecho notorio del precio elevado del 
producto importado, disipan todo peligro de confusión en el 
público consumidor22 (agregados y negrillas del autor). 

 
22  Venezuela: Corte Suprema de Justicia, Sala Político-Administrativa, Senten-

cia (Marzo 1, 1978), Caso LACOSTE, en: Ramírez & Garay. Jurisprudencia 
de los Tribunales de la República. Tomo 59, Caracas 1978, p. 457. 
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En el proceso de The Home Depot® (2004), el juez de la instan-
cia acogiendo el criterio de la confundibilidad por inducción deveni-
da por una falsa procedencia geográfica de los bienes o servicios, 
deriva la prohibición de coexistencia de signos distintivos que pue-
dan causar riesgo de confusión por indicación de una falsa proce-
dencia empresarial en el público consumidor. 

Este sentenciador, al estudiar lo expresado en las distintas 
inspecciones judiciales evacuadas, así como en las testimoniales 
rendidas en el lapso probatorio, y cuyo análisis será trascrito 
más adelante, evidencia que entre los signos distintivos “HOME 
DEPOT J. GASPARD” y “THE HOME DEPOT” efectivamente 
existe una similitud fonética y visual que induce a error al pú-
blico consumidor, siendo que la letra J. y la palabra Gaspard, 
no individualizan lo suficientemente la marca, pues del dicho de 
los testigos se desprenden que han ingresado a los locales identi-
ficados como “Home Depot J. Gaspard” en la creencia de que 
están visitando a una sucursal de la tienda “The Home Depot” 
propiedad de la actora… Igual criterio, sostuvo [EL RPI]… “… 
al compararse los signos en conflicto HOME DEPOT el signo 
solicitado y THE HOME DEPOT el signo registrado se eviden-
cia claramente que el primero está contenido íntegramente en el 
segundo, además que distinguen productos análogos hecho por 
el que se hace imposible la coexistencia pacífica de ambos 
signos en el mercado porque se induciría a error y confusión 
al público consumidor al adquirir los productos pensando 
que son del titular original. Es doctrina constantemente reite-
rada por este despacho que no puede otorgarse el registro de un 
signo que reproduzca a otro ya registrado sin añadírsele elemen-
tos que le impriman distintividad frente al signo registrado y que 
distingan productos análogos. 
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En consecuencia, considera este Juzgador que la marca Home 
Depot J. Gaspard efectivamente induce a error y crea confusión 
en el público consumidor, como consecuencia de su parecido 
gráfico, fonético y visual a la marca ya registrada THE HOME 
DEPOT23 (negrillas y agregado del autor). 

d.  El riesgo de confusión por indicar una falsa cualidad 
(LPI, 1955: 33.12) 

La cualidad es cada “una de las circunstancias o caracteres, na-
turales o adquiridos, que distinguen a las personas o cosas”24. Así, la 
cualidad atribuye distintividad a los SDNC, mientras que la proce-
dencia indica el origen empresarial o geográfico del signo distintivo, 
así como de los productos o servicios que ampara. Sin embargo, se 
puede afirmar que el legislador más que a la cualidad, pretendía re-
ferirse a la calidad de los productos o servicios a diferenciarse con 
el signo distintivo. Al efecto se entiende por calidad “propiedad o 
conjunto de propiedades inherentes a una cosa, que permiten apre-
ciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su especie”25. 
De donde se puede inferir la condición de confundibilidad basada en 
la calidad más que en la cualidad de los productos o servicios concu-
rrentes en el mercado, y hacia allá puede estar dirigida la intención 
de un comerciante de aprovecharse injustamente del prestigio aso-
ciado a la calidad de los productos o servicios de un tercero; sin me-
nospreciar la intención del legislador. 

En el previamente señalado caso Nintendo®, la Corte (1995) es-
tableció que el ordinal 12 del artículo 33 de la LPI (1955), previene 
el registro de un signo distintivo que pueda inducir a error al consu-

 
23  Venezuela: Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, 

Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción 
Judicial del Estado Anzoátegui, Sentencia (Agosto 17, 2004) Homer Tlc, Inc 
contra The Home Depot, C.A. (antes denominada Construhogar, C.A.), 
Asunto N° BH 03-M-2001-000039. [Documento en línea] Disponible: http:// 
anzoategui.tsj.gob.ve/DECISIONES/2004/AGOSTO/1066-17-BH03-M-2003-
000039-HTML. [Consultado: 2015, Enero 6].  

24  Real Academia Española, ob. cit., T.I, p. 403.  
25  Ibídem, p. 242. 
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midor por aludir o indicar una falsa cualidad, y que tal sanción es 
mayor cuando se trate de un SDNC. 

… el segundo supuesto alude al error a que induzca la 
marca al consumidor o al usuario, por indicar una falsa pro-
cedencia o cualidad. Al efecto, el uso de una marca notoria por 
parte de un tercero sin el consentimiento de su titular puede pro-
ducir tal efecto, ya que la marca notoria actúa como una ga-
rantía de la cualidad del producto (de allí su renombre) y, así 
mismo, de su origen empresarial26 (negrillas del autor) 
Por ello es que se sanciona con la nulidad el registro obtenido en 

contravención a esta disposición, o, sería procedente la oposición 
formulada contra la solicitud de registro de un signo distintivo que 
reproduzca a otro signo distintivo registrado sobre la base del argu-
mento del riesgo de confundibilidad por indicar una falsa cualidad, 
incluso calidad. 

e. El riesgo de confusión con un signo distintivo no regis-
trado (la oposición por mejor derecho: in dubio pro 
signo prior in tempore) 

La oposición por mejor derecho para la tutela judicial efectiva a 
los signos distintivos no registrados, particularmente a los SDNC; se 
sustenta en el principio in dubio pro signo prior in tempore. Princi-
pio cuyo sustrato tiene por fuente el principio general del derecho 
prior in tempore, prior in ius, que es el basamento general de la po-
sesión legítima de los derechos reales (CC, 1982: 77227). Especial-
mente los derechos de propiedad intelectual como derechos reales 
sui generis28; que se materializa en el principio de protección del 
primer usuario del signo distintivo (first to use). 

 
26  Venezuela: Corte Suprema de Justicia. Sala Político Administrativa. Senten-

cia N° 591 (Agosto 3, 1995). Atari Mundial, C.A. contra Ministerio de Fo-
mento (caso Nintendo®), en: Víctor Bentata, 1998, ob.cit., p. 376. 

27  La posesión es legítima cuando es continua, no interrumpida, pacífica, públi-
ca, no equívoca y con intención de tener la cosa como suya propia. 

28  Leonel Salazar, 2010b, ob. cit., pp. 50-71. 
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En 1967, el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Mercan-
til de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y del Estado 
Miranda, en el asunto de la marca Wagner estableció lo que ha de 
interpretarse por uso previo de un signo distintivo como funda-
mento de la pretensión de la oposición por mejor derecho. 

hay una vinculación estrecha, entre la marca Wagner y el 
producto a que se destina. Por ello, en lo que respecta a la marca 
Wagner, es innegable el mejor derecho de la actora para ha-
cer uso exclusivo de dicha marca, ya que le fue concedido 
con anterioridad y usa también con anterioridad dicha mar-
ca, es decir, con mejor derecho, en consecuencia, que el de-
mandado… En el producto de la actora, claramente aparece la 
marca Wagner para un producto identificado como Liga para 
Frenos, el cual está debidamente amparado por la marca y certi-
ficado correspondiente que acompañó a su libelo de demanda, y 
el producto ofrecido al público por la demandada, es similar, 
también, en lo externo al producto de la actora, con el agravante 
de que la actora produce y vende, de acuerdo con la marca que 
le fue concedida y a la finalidad de un producto amparado por la 
marca obtenida y la demandada, con una marca que le fue con-
cedida indebidamente, por el mejor derecho de la actora, ofre-
ciendo al público un producto para el cual no le fue concedida la 
marca, aunque indebidamente. Se dan, pues, en el caso de autos, 
los extremos de Ley para declarar la nulidad de marca Wagner 
concedida por la Oficina de Registro de la Propiedad Industrial 
al demandado E.J.R.C., puesto que, tal marca fue concedida de-
bidamente a la parte actora y por ello, con el mejor derecho a 
usarla exclusivamente y al mismo tiempo, por el derecho a me-
jor uso que ha demostrado29 (negrillas del autor). 
El sistema venezolano de protección de los signos distintivos es 

constitutivo-relativo (LPI, 1955: 3). La Casación Civil enseña, como 
en el caso Agua Mineral Las Trincheras (1970), que aquel a quien 
su derecho le fuere conculcado por un tercero registral en detrimento 
de su mejor derecho al signo sustentado en el uso previo. Está legi-

 
29  Mariano Uzcátegui, 1967, ob. cit., p. 30. 
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timado para pretender la nulidad del registro de la marca dentro de 
los 2 años siguientes a la fecha del certificado de registro (LPI, 
1955: 84). Por un lado se consagra la protección del signo distintivo 
no registrado; mientras que se sanciona al propietario negligente con 
la pérdida efectiva del signo, si su inacción en la tutela judicial del 
signo distintivo, hace operativa la caducidad de la pretensión de nu-
lidad del registro concedida en perjuicio de su mejor derecho. 

El artículo 3° de la Ley de Propiedad Industrial establece una 
presunción [IURIS TANTUM] de propiedad a favor de la persona 
que haya hecho el correspondiente registro del derecho cuya tu-
tela legal se pretenda, y que en el caso concreto, versa sobre una 
marca comercial. 

La referida presunción de propiedad no produce efectos abso-
lutos sino relativos, puesto que la misma Ley en su artículo 84 
otorga a los terceros que se consideren perjudicados con el re-
gistro, en este caso, de la marca, una acción legal para pedir la 
nulidad del registro ante los tribunales competentes, siempre que 
el interesado no hu-biera hecho oposición en el ámbito adminis-
trativo30 (agregados del autor). 
De la sentencia del Juez de Primera Instancia en lo Civil, con re-

lación a la marca D (1973), se desprenden los siguientes criterios 
que sustentan la oposición por mejor derecho, como medio procesal 
para la protección del signo distintivo no registrado. 

[BASE LEGAL] ordinal 2º del artículo 77… basta con que el 
oponente haya usado con anterioridad dicha marca, bien por ser 
igual o solo se trate de una simple similitud gráfica o fonética.  

[DEFINICIÓN DE NOVEDAD] Por otra parte lo tutelable por la 
Ley, es aquello que reviste novedad, esto es, que no trate de imi-
tar en todo o en parte, lo que antes había visto la luz pública. 

 
30  Venezuela: Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil, Mercantil y 

del Trabajo. Sentencia (Junio 2, 1970). Aura Morales et alter contra Compa-
ñía Anónima Agua Mineral Natural Manantiales Las Trincheras, en: Corte 
Suprema de Justicia (1970). Gaceta Forense. Segunda Etapa, N° 68, (Abril-
Julio), Gaceta Legal, Caracas, pp. 384-385. 
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[USO CONTINUO COMO FUNDAMENTO DE LA PRIORIDAD EN 
EL USO] es el uso continuo el factor más importante para hacer 
valer el derecho. En tal virtud si ha fenecido el término de vali-
dez del registro y se continúa usando la marca, el derecho de 
oposición sigue vigente y frente a terceros perdura la prioridad, 
como si no hubiera existido el registro, esto es, que la Ley a los 
fines de la oposición, no hace distinciones y sólo exige el uso 
anterior a la solicitud de registro. 

[MEDIOS DE PRUEBA: APRECIACIÓN Y VALORACIÓN] Durante 
el lapso probatorio la oponente,… demostró suficientemente, con 
las declaraciones de los testigos,….hábiles y vecinos de esta ciu-
dad, que ella ha venido usando, desde hace varios años, la marca 
“D” y que la utiliza para distinguir productos farmacéuticos… la 
inspección ocular… demostró que entre los años 67 y 68, se 
despachó el mencionado producto, al fondo de comercio en que 
se verificó dicha prueba,… el registro de comercio a que se re-
fieren las copias certificadas aportadas también por la oponente, 
se demostró que para esa fecha y por el tiempo de duración de ese 
registro, se presume la inexistencia de otra marca similar, regis-
trada. Se desechan las constancias contenidas en los cinco docu-
mentos privados, producidos por la oponente, por cuanto tales 
documentos no son oponibles a terceros y contienen testificales 
evacuadas fuera de juicio, sin el control de la parte contra quien 
se hacen valer… Copia de la Gaceta Oficial de Venezuela,… se 
demuestra que la marca y el productor, fueron tomados en cuenta 
a los fines de la regulación del precio del producto distinguido 
con la marca “D”31 (agregados y negrillas del autor). 
En el caso Brillante (1983), la anterior Corte Suprema de Justi-

cia en Sala Político-Administrativa sentenció que, en la oposición 
por mejor derecho de tercero, a los fines de obtener la nulidad de un 
signo distintivo registrado, el accionante tiene la carga de probar su 

 
31  Venezuela: Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil del Distrito Fede-

ral y del Estado Miranda, Sentencia (Octubre 9, 1973), caso marca D, en: 
Ministerio de Justicia (1976). Jurisprudencia de los Tribunales de la Repú-
blica. Instituto de Codificación y Jurisprudencia, Volumen XXI, Años 1973-
1974, Ministerio de Justicia, Caracas, pp. 511-512. 
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mejor derecho, que no es otro que el uso previo. El cual se puede, a 
juicio del autor, entender como el uso de buena fe de la marca rea-
lizado en el curso normal del comercio, y no la mera reserva del 
derecho sobre la marca32, por lo que los denominados signos dis-
tintivos defensivos, protectores y de reserva no cualifican para de-
mostrar el uso previo. Es decir, que, sin un uso efectivo y previo del 
signo distintivo, la pretensión de mejor derecho carece de validez. 
Así, el accionante que pretenda derivar su derecho sobre la base de 
la existencia de un signo distintivo registrado no usado, su preten-
sión sería calificada de infundada e improcedente. Justamente, el uso 
no bastará alegarlo, sino que hay que probarlo para sustentar la pre-
tensión de mejor derecho. 

no hay duda de que, si está la marca BRILLANTE registrada 
para distinguir vinos, no es legal conceder la misma marca a una 
tercera persona para que distinga licores alcohólicos... El único 
alegato presentado por el apoderado de Industrias Pampero, 
C.A, para oponerse a la nulidad de la Resolución del Ministro de 
Fomento, fue el hecho alegado y no probado de un presunto 
mejor derecho de su representada sobre el uso de la marca 
BRILLANTE para anís, pedimento éste que en todo caso no 
podría ser tomado en cuenta en el presente recurso, porque 
la acción por mejor derecho sobre una marca registrada sólo 
puede intentarse en los términos establecidos por la Ley de 
Propiedad Industrial33 (negrillas del autor). 

 
 

 
32  Tal es la interpretación que se obtiene de la Lanham Act (1995: article 1127) 

que establece el régimen marcario estadounidense, donde el uso commercial 
de una marca está cifrado por: «“use in commerce” means the bona fide use 
of a mark in the ordinary course of trade, and not made merely to reserve a 
right in a mark». [Documento en línea] Disponible: https://www.wipo.int/ 
edocs/lexdocs/laws/en/us/us177en.pdf  [Consultado: 27 Enero 2024] 

33  Venezuela: Corte Suprema de Justicia, Sala Político-Administrativa, Senten-
cia (Marzo 8, 1983), Industrias Pampero contra Bodegas Bilbaínas. (Caso 
BRILLANTE contra BRILLANTE), en: Pierre-Tapia, Oscar. Jurisprudencia 
de la Corte Suprema de Justicia. Tomo 3, Caracas 1983, p. 35. 
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De donde se colige que la protección del signo distintivo no re-
gistrado, ergo de un SDNC queda subordinada a la prueba del uso 
previo, tal como se infiere del literal e del numeral 1° del artículo 71 
de la LPI (1955), cuando establece que quien “pretenda obtener el 
registro de una marca, deberá llenar los siguientes requisitos: 1. Pre-
sentar la solicitud correspondiente…, en la cual se hará constar:…e) 
El tiempo durante el cual la marca hubiere estado en uso, si fuere el 
caso [USO PREVIO]” (agregados del autor). 

Así, en el asunto Russ (1992), un Juez de Alzada estableció el 
uso previo del signo distintivo como requisito de procedencia de la 
pretensión de mejor derecho. 

Quien primero adopta una marca diferenciadora de productos 
[Y SERVICIOS] que concurren en el mercado sea nacional o inter-
nacional; en efecto el mejor derecho se deriva evidentemente del 
hecho de la adopción y uso de la marca en cuestión o previo uso 
de la misma, es la idea del signo diferenciador lo que constituye 
la obra del ingenio o del talento de cualquier persona. Se debe 
probar el uso primitivo [O USO PREVIO] de la marca en liti-
gio34. (agregados y negrillas del autor) 
En materia de competencia de los órganos jurisdiccionales, en el 

caso Multipak (2004), la Sala Político-Administrativa estableció que 
la resolución del conflicto marcario sustentado en la oposición por 
mejor derecho, bien sea en razón del uso previo o del registro ante-
rior es de la competencia de los tribunales civiles. Más bien, serían 
los mercantiles en razón de la naturaleza mercantil de la propiedad 
industrial. 

 
 

 
34  Venezuela: Juzgado Provisional Superior Décimo en lo Civil, Mercantil y del 

Tránsito de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y del Estado Mi-
randa. Sentencia (Julio 21, 1992), Russ Berrie and Company, Inc. contra. 
Russ Internacional, S.R.L. Expediente N° 2.496, en: Oscar Pierre-Tapia. Ju-
risprudencia de los Tribunales de Última Instancia. Repertorio Mensual de 
Jurisprudencia. Vol. 7, Julio, Año III. Pierre Tapia, Caracas 1992, p. 248. 
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cuando la oposición se realiza por mejor derecho a la conce-
sión de una marca, la ley venezolana ordena que sea decidida 
por los tribunales civiles ordinarios. Por su parte, la Decisión 
486 con relación a las oposiciones de registro de una marca se-
ñala que ellas deben ser resueltas por la autoridad administrativa 
[EN EL CASO VENEZOLANO HABRÍA DE ENTENDERSE QUE ES, 
PRECISAMENTE, EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL], 
de lo cual pudiera deducirse que ello incluye a las oposiciones 
por mejor derecho, tal como lo ha interpretado el tribunal con-
sultante. Sin embargo, es criterio de esta Sala, que las disposi-
ciones contenidas en el texto comunitario no se contraponen con 
las disposiciones de la Ley de Propiedad Industrial, sino que se 
complementan, y en tal sentido deben ser interpretadas armóni-
camente, ya que forzosamente dentro de nuestro ordenamiento 
jurídico hay que entender que cuando esas oposiciones por “me-
jor derecho” involucran un Derecho Real, no puede ser otra que 
la autoridad judicial la que puede resolver tales controversias en-
tre partes. Así las cosas, cuando las normas comunitarias definen 
que las oposiciones de registro de marca deben ser decididas por 
las autoridades administrativas (oficina nacional competente), es 
preciso de ello interpretar que dentro de nuestro ordenamiento 
jurídico ello es así, siempre y cuando no se traten, como se seña-
ló, de oposiciones sustentadas en un derecho real preferente que 
alega tener determinado particular frente a otro. En el caso ana-
lizado habiéndose fundamentado la oposición por mejor derecho 
en el derecho real de “uso” de la marca, debe forzosamente con-
cluirse que su resolución corresponde a los órganos judiciales, 
con lo que forzosamente en definitiva debe declarar esta Sala 
que en la situación bajo examen el poder judicial si tiene juris-
dicción35 (agregados del autor). 

 
35  Venezuela: Corte Suprema de Justicia, Sala Político-Administrativa, Senten-

cia (Febrero 19, 2004) Multipack de Venezuela contra Supermercado Cara-
cas, C.A., (SUCASA). Expediente N° 2003-1298. [Documento en línea] Dis-
ponible: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/febrero/00142-190204-2003-
12 98.HTM [Consultado: 2015, Octubre 12] 



LEONEL SALAZAR REYES-ZUMETA 

164 

Criterio posteriormente ratificado en el caso Billo Frometa 
(2004), por la Casación Civil nacional como así se plasmará en ese 
fallo.  

el citado artículo 77… en su ordinal 2° regula la oposición 
fundada en que el interesado considere que tiene un mejor dere-
cho sobre esa marca, ya sea por uso anterior o por adquisición 
de la marca… cuando la oposición se realiza por mejor derecho, 
la ley venezolana ordena que sea resuelto por los tribunales or-
dinarios. En aquellos casos que se relacionen con un derecho 
real preferente de un particular frente a otro, debe conocer el 
procedimiento la autoridad judicial competente por la materia, el 
que también deberá resolver cuando se invoque similitud gráfica 
o fonética entre las denominaciones comerciales de manera si-
multánea, pues la existencia previa de un derecho real de uso 
u otro similar es un planteamiento de derecho que guarda 
estrecha relación con el supuesto contenido en el ordinal 2° 
del artículo 77 de la Ley de Propiedad Industrial y, en con-
secuencia, debe considerarse incluido dentro de este supues-
to36(negrillas del autor) 
En materia de competencia, es esclarecedor acotar la opinión del 

jurista administrativista español Jesús González sobre la competen-
cia de los tribunales civiles-mercantiles y los del contencioso-
administrativo en materia de propiedad industrial. 

Las cuestiones de propiedad y dominio serán de conoci-
miento de los tribunales de justicia… contra las resoluciones 
del Registro de la Propiedad Industrial podrán los interesa-
dos interponer el recurso contencioso-administrativo… Con 
arreglo a estos preceptos, se ha afirmado que las cuestiones de 
propiedad de nombres comerciales corresponden a la jurisdic-
ción ordinaria…, así como la declaración de mejor derecho a 

 
36  Venezuela: Tribunal Supremo de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia 

N° RC-01317 (Noviembre 9, 2004). Luis Frómeta Bello et alter contra Luis 
Frómeta Peraza. Expediente N° 02-460. Caracas [Documento en línea] Dis-
ponible: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/noviembre/RC-01317-0911 
04-02460.HTM [Consultado: 2011, Junio 15]. 
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la propiedad de un nombre comercial o marcas de fábrica…, 
no pudiendo la Administración disponer a su arbitrio de la pro-
piedad de las marcas que otorga, lo que está reservado, en su ca-
so, a los Tribunales ordinarios…; el uso anterior y durante cierto 
tiempo de un nombre para distinguir unos productos comercia-
les, sólo puede originar un derecho y una acción de índole civil a 
ejercitar ante los Tribunales ordinarios, para que éstos declaren, 
si fuere procedente, la nulidad e ineficacia de la concesión pos-
terior del mismo nombre… Pero, aunque corresponde a las Au-
diencias Territoriales el conocimiento y resolución de las de-
mandas sobre nulidad de marcas, es cuestión administrativa de-
terminar si procede o no la nulidad del expediente por vicios de 
procedimiento37 (negrillas del autor). 
No obstante, ya en 1989, la Corte Primera de lo Contencioso 

Administrativo interpretando y delimitando el alcance de la oposi-
ción por mejor derecho de tercero contenida en el numeral 2° del 
artículo 77 y el artículo 84 de la LPI (1955), estableció:  

El sistema de la jurisdicción marcaria aparece coherente así 
cuando se trate de mejores derechos o derechos de terceros per-
judicados, pues se presenta una controversia intersubjetiva, dos 
sujetos enfrentados pretendientes de derechos mejores o perjudi-
cados que deben confrontarlos ante un Tribunal con competen-
cia para dirimir ese tipo de conflictos, en cambio cuando se trata 
de ilegalidad por no registrabilidad donde el Juez contencioso 
administrativo le corresponde única y exclusivamente la revisión 
del acto, sobre la legalidad del mismo, y no dirimir controversia 
entre dos sujetos pretendientes de mejores derechos o derechos 
lesionados o perjudicados por otro. A esta jurisdicción conten-
cioso administrativa le está asignada la competencia para con-
trolar la debida adecuación de los actos del sector público a la 
legalidad, así a tal actividad jurisdiccional corresponde una de 
naturaleza objetiva, no intersubjetiva, por ello lógico resulta que 
la ley haya previsto la vía administrativa, y posterior contencio-

 
37  Jesús González Pérez. Derecho Procesal Administrativo. T. II, 2ª edición. 

Instituto de Estudios Políticos, Madrid 1966, pp. 89-90. 
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so administrativo para los casos de la no registrabilidad, esto es 
la apelación ante el Ministro y la consecuente revisión por vía 
contenciosa de anulación de tal decisión, ya que en este caso no 
se trata de una revisión de un acto objetivo, de la revisión de su 
legalidad; en cambio, en el caso del ordinal 2° del artículo 77 es 
oposición por mejor derecho al registro, así como la solicitud de 
nulidad así como la solicitud de nulidad por perjuicio a un dere-
cho de tercero, son todas relaciones procesales controvertidas y 
por ello de naturaleza básicamente intersubjetiva… En opinión 
de esta Corte corresponde, tanto la decisión a la oposición por 
mejor derecho como la nulidad solicitada por perjuicios a dere-
chos a terceros a la jurisdicción civil38 
Carlos Mascareñas interpretando el alcance de los términos me-

jor derecho y perjuicio de derecho de tercero contenidos en la ley 
nacional, señaló: 

Ciertamente que la Ley no dice en qué consiste el “mejor de-
recho” ni en qué consiste el “perjuicio de derecho de tercero”, 
pero no es necesario que la Ley lo diga y ni siquiera es conve-
niente…, recordando los preceptos del Digesto omnia definitio 
periculosa est39… La expresión amplia de la Ley nos permite 
tratar de investigar cuál es ese mejor derecho y cuál es ese per-
juicio de derecho de tercero,… Y así,… pueden contemplarse 
dos hipótesis de mejor derecho: a) el derecho de la persona que 
tenga registrada una marca igual o semejante; b) el derecho de la 
persona que venga haciendo uso de una marca igual o semejante 
para distinguir sus productos, aún cuando no la tenga registrada. 
Y…, tendremos que se causará perjuicio a tercero en los su-
puestos: a) cuando se trate de registrar o se haya registrado una 
marca igual o parecida a una marca ya registrada; b) cuando se 

 
38  Venezuela: Corte Suprema de Justicia, Corte Primera de lo Contencioso Ad-

ministrativo. Sentencia (Diciembre 21, 1989). Gran Logia de la República de 
Venezuela contra Luis Germán Pepper León y otros. Expediente N° 88-9579, 
en: Oscar Pierre-Tapia. Jurisprudencia de la Corte Primera de lo Contencio-
so Administrativo. Repertorio Mensual de Jurisprudencia. Vol. 66, Diciem-
bre, Pierre Tapia, Caracas 1989, pp. 88-89. 

39  Las definiciones en Derecho son peligrosas. 
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trate de registrar o se haya registrado una marca igual o seme-
jante a una marca que se usa en el mercado, aunque no esté re-
gistrada40 (negrillas e itálicas del autor) 
El mejor derecho puede derivar de dos supuestos de hecho, uno, 

el que se deriva del registro del signo distintivo; y, dos, el que se ob-
tiene por el uso previo, así no se haya registrado el signo distintivo. 
Ahora bien, el perjuicio del derecho de un tercero deriva, en primer 
lugar cuando se pretenda registrar o se haya registrado un signo dis-
tintivo previamente registrado en la misma clase o en una clase simi-
lar o análoga; y, en segundo lugar, cuando se pretenda registrar o se 
haya registrado un signo distintivo que esté siendo usado en el mer-
cado sin registro previo por su titular legítimo.   

En el tantas veces mencionado caso Nintendo®, la SPA sostuvo 
respecto a la protección de los SDNC no registrados 

La causa por la cual se acuerda a tales signos el especial tra-
tamiento aludido es… en beneficio de los titulares originarios 
del signo, aun cuando los mismos no lo hubiesen registrado 
en el país específico que otorga la protección [PROTECCIÓN 
DEL SDNC NO REGISTRADO]. El uso del signo por parte de un ter-
cero no autorizado por el titular del registro originario, además 
de constituir violación a los derechos que la propiedad industrial 
les acuerda, tiene el efecto de hacerle perder a la marca su fuerza 
distintiva41 (negrillas y agregados del autor). 
En el mismo fallo la SPA estableció los criterios para declarar la 

nulidad de un signo distintivo que reproducía un SDNC, sobre la 
base del artículo 113.a de la D344 (1993). La norma de la referencia 
estatuía la nulidad ex officio o a instancia de parte; fijando como 
presupuestos de prueba para demostrar la notoriedad de un signo 
distintivo, que a su vez son criterios de valoración y apreciación de 

 
40  Carlos Mascareñas. Las marcas en el derecho comparado y en el derecho 

venezolano, Universidad de los Andes, Mérida 1963, p. 46.  
41  Venezuela: Corte Suprema de Justicia. Sala Político Administrativa. Senten-

cia N° 591 (Agosto 3, 1995). Atari Mundial, C.A. contra Ministerio de Fo-
mento (caso Nintendo®), en: Víctor Bentata, 1998, ob.cit., p. 381. 
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la notoriedad por el juez, incluso para el caso de brindar protección 
al SDNC no registrado, los si-guientes: 

1. La amplia divulgación territorial del signo; [TERRITORIA-
LIDAD]  

2. La identificación automática de la marca con un producto 
determinado. Esto es, la indisoluble asociación del signo con el 
objeto que distingue; [RIESGO DE ASOCIACIÓN SIGNO DISTINTIVO-
PRODUCTO-SERVICIO] 

3. La atribución de una cualidad positiva, ‘alta calidad’, a los 
productos [O SERVICIOS] que son distinguidos con la marca. 
[ATRIBUCIÓN POSITIVA DE CALIDAD SIGNO DISTINTIVO-PRODUCTO-
SERVICIO]. 

En los casos en que se den los anteriores requisitos se con-
forma la figura de la marca notoria o notoriamente conocida, 
calificación ésta que produce la consecuencia de que tales sig-
nos serán objeto de protección, aun cuando no hayan sido 
registrados en el respectivo país [PROTECCIÓN DEL SDNC NO 
REGISTRADO]. La primera manifestación de la protección se en-
cuentra en la prohibición de registro de signos distintivos que 
recaigan tanto sobre los mismos productos o servicios que ella 
distingue, como sobre cualquier artículo o prestación que con 
ella desee identificarse42 (negrillas y agregados del autor). 
En tal sentido la ley nacional establece un sistema mixto de pro-

tección a cualquier signo distintivo fundado bien en el registro pre-
vio o en el uso previo. A fin de salvaguardar los derechos del legíti-
mo titular del signo distintivo, más aún a los propietarios de SDNC 
registrados y no registrados. 

Finalmente, la oposición por mejor derecho de tercero puede 
ejercerse tanto en sede administrativa como en sede judicial. 

En sede administrativa en el marco del procedimiento de conce-
sión de un signo distintivo. Así se tiene, cuando el solicitante pre-
tenda obtener el registro de un signo distintivo previamente registra-

 
42  Ibídem. 
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do o que, no estando registrado, esté siendo usado por su legítimo 
titular. La oposición por mejor derecho de tercero se ejercerá con-
forme lo previsto en el artículo 77.2 de la LPI (1955), debiendo en 
este caso el Registrador de la Propiedad Industrial remitir el expe-
diente administrativo al juez civil para que resuelva sobre el uso 
previo y declare, de ser procedente, al opositor con mejor derecho 
que el solicitante. Porque el opositor tiene mejor derecho que el soli-
citante a obtener el registro sobre la base de la posesión legítima 
(uso previo: prior in tempore, priore in ius) del signo distintivo 
(LPI, 1955: 36.c). Este procedimiento administrativo-judicial, es de 
naturaleza mixta. Porque, la incidencia de la oposición por mejor 
derecho será resuelta por el juez civil; mientras que la concesión co-
rresponderá al Registrador de la Propiedad Industrial (LPI, 1955: 80, 
primer aparte). De resultar victorioso el oponente, corresponderá a 
éste iniciar el procedimiento de solicitud del signo distintivo, y so-
meterse a los criterios de registrabilidad del signo distintivo contem-
plados en la LPI (1955). Si, por el contrario, el opositor resultare 
vencido, continuará el procedimiento de concesión originalmente 
iniciado por el solicitante. Por tanto, el Registrador de la Propiedad 
Industrial someterá el signo distintivo al examen de registrabilidad 
del mismo (LPI, 1955: 81). 

En sede judicial procederá la oposición por mejor derecho cuan-
do el legítimo titular del signo distintivo no hubiere ejercido la opo-
sición en sede administrativa conforme prescribe el artículo 77.2 de 
la LPI (1955) –en concordancia con lo previsto en el artículo 84 
eiusdem–, y el RPI hubiere concedido el signo distintivo con arreglo 
al artículo 81 de la LPI (1955). En este caso, la oposición por mejor 
derecho puede fundarse en el control de la legalidad del acto admi-
nistrativo de concesión del signo distintivo, si el RPI concede el 
signo obviando la existencia de un signo previamente registrado que 
pueda causar riesgo de confusión (LOJCA43, 2010: 24.544). O, que la 

 
43  Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (Junio 21, 

2010). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 39.451, Ju-
nio 22, 2010.  

44  “Los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa son 
competentes para conocer de: … 5. Las demandas de nulidad de los actos 
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nulidad se sustente en el uso previo del demandante, de donde deriva 
su mejor derecho al signo distintivo, ya que lo que se pretende es la 
nulidad del acto administrativo registral del signo distintivo por 
existir una cuestión o un vicio que afecta su validez. Así el juez con-
tencioso-administrativo establecerá en su fallo que el signo distinti-
vo registrado no debió ser jamás concedido (LPI, 1955: 36.c), ya por 
existir uno previamente registrado u otro con un uso previo debida-
mente probado45. 

B. El riesgo de asociación por vinculación empresarial 

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones en 
su fallo del 25 de septiembre de 2013, en el proceso de interpreta-
ción prejudicial (87-IP-2013) interpuesto por la empresa MUNICH 
S.L. contra la Superintendencia de Industria y Comercio de la Na-
ción Colombiana, señaló: 

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumi-
dor, que, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen 
empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor 
de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vincula-
ción económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudi-
cial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta Oficial del 
Acuerdo de Cartagena N° 1648, de 21 de agosto de 2008. Mar-
ca: “SHERATON”). 

Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un 
signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permi-
tirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular 
de la marca anteriormente registrada, así como el de los consu-
midores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de 
productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como 
efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elec-
ción de los productos o servicios que desea adquirir.  

 
administrativos de efectos generales o particulares dictados por autoridades 
distintas a las mencionadas en el numeral 5 del artículo 23 de esta Ley y en el 
numeral 3 del artículo 25 de esta Ley, cuyo conocimiento no esté atribuido a 
otro tribunal en razón de la materia”. 

45  Vid. Infra 6.E. 
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… [SE] debe observar y establecer si entre los signos en con-
flicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si es-
to es capaz de generar confusión y/o asociación entre los con-
sumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la regis-
trabilidad o no del signo. 

La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes 
ámbitos: 

La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las le-
tras entre los signos a compararse.  La sucesión de vocales, la 
longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces 
o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.   

La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces 
o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominacio-
nes comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin em-
bargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, 
para determinar una posible confusión. 

La similitud ideológica. Se configura entre signos que evo-
can una idea idéntica o semejante.46 (agregados y negrillas del 
autor). 
El riesgo de confusión por asociación empresarial es la probabi-

lidad de que el consumidor presuma que los productos o servicios 
que adquiere provienen de una empresa, directa o indirectamente, 
vinculada económica con el titular del SDNC infringido. 

C. El riesgo de dilución de la fuerza distintiva 

Este riesgo está vinculado con la posibilidad de que el uso de 
otros signos distintivos idénticos o similares, cause el debilitamiento 
de la altísima capacidad distintiva que el SDNC ha ganado en el mer-
cado.  

 
46  Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: Proceso 87-IP-2013, Sentencia 

(Septiembre 24, 2013) Caso: Marca: MUNICH (mixta). [Documento en lí-
nea] Disponible: http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/ 
87-IP-2013.doc [Consultado: 2014, Enero 29] 
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Ello incide de forma negativa directa en la pérdida o dilución de 
su valor atractivo, aunque se use para productos o servicios, que no 
tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el SDNC. 

Ahora bien, la dilución de la fuerza distintiva del SDNC se aso-
cia con la vulgarización de los signos distintivos. Donde ésta es la 
resultante de la falta de protección eficaz por parte del titular del 
signo distintivo frente a terceros que hacen uso ilegítimo del SDNC 
por la tolerancia de su propietario. 

Ha señalado Pacón, con relación a la protección de los SDNC 
frente a los riesgos a que se ven expuestos, que  

La realidad económica demostraba que muchas marcas 
poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la 
promoción de productos o servicios distintos. La creación de 
esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de 
marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero. Los riesgos a 
los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor 
atractivo de la marca, uso parasitario de las representacio-
nes positivas que condensa el signo, utilización de la marca 
para productos o servicios distintos de forma que pueda da-
ñarse las asociaciones positivas que la marca suscita.  

De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicional-
mente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del 
valor atractivo de la marca) era merecedor de una protec-
ción ampliada. Para ello la marca debía revestir determinadas 
características, entre las cuales, era relevante la implantación 
del signo en prácticamente la totalidad del público de los 
consumidores. Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas 
debían merecer una protección contra los otros riesgos señala-
dos. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento 
común a estos riesgos no era tanto la gran implantación que 
goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que 
condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se 
trata de dañar negativamente. Surgen entonces los términos 
‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a 
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este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y 
prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la 
regla de la especialidad47 (negrillas del autor) 
Se considera que la dilución del valor de un SDNC puede conte-

ner tres elementos determinantes para su concreción: a) Elemento 
material u objetivo: La pérdida del valor de adquisición por alcanzar 
carácter genérico. La aquiescencia del carácter genérico del signo 
distintivo por su identificación con el producto o servicio que distin-
gue. Consumidores y usuarios emplean el signo distintivo como el 
término genérico de los bienes o servicios para los cuales está tute-
lado el SDNC. La falta de acción oportuna del titular para la defensa 
del signo en los circuitos comerciales donde hace presencia efectiva 
el SDNC. Ello conduce a una merma de las ganancias del titular por 
la negligente u omisa tolerancia. Aunque, en ocasiones puede suce-
der que por actos o decisiones de las autoridades competentes se 
neutralicen las acciones de los titulares de SDNC frente a los infrac-
tores de sus derechos de propiedad industrial. b) Elemento subjetivo: 
la pérdida del poder de captación del SDNC frente al consumidor y 
usuario. Esto puede materializarse en una disminución de la clientela 
por el empleo del SDNC como término genérico de los bienes o ser-
vicios que distingue. Y, c) Pérdida de la fuerza distintiva: como se 
señalara previamente, la inacción omisa, negligente y tolerante del 
titular del signo frente a su protección, se traduce en un abandono 
del SDNC. Abandono que se percibirá a través del fenómeno de la 
vulgarización, la cual consiste en la máxima tolerancia del titular del 
signo para que terceros hagan uso del signo de forma ilegítima o 
permitan que el signo distintivo sea genérico del producto o servicio 
que distingue.  

Por ejemplo, el signo distintivo Lycra® empleado como equiva-
lente a todo tipo de tejido elástico por el común de consumidores y 
usuarios, es vulgarizar el SDNC. Lycra® distingue una fibra elástica 
de poliuretano empleada para la fabricación de distintas prendas de 

 
47  Ana María Pacón. Los derechos sobre los signos distintivos y su importancia 

en una economía globalizada. [Documento en línea] Disponible: www.ugma. 
edu.ve [Consultado: 2014, Enero 26]. 
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vestir de alta calidad. Frente al riesgo de dilución de la fuerza distin-
tiva del signo distintivo, la Lycra Company48 ha tenido que realizar 
estrategias protectoras para rescatar la fuerza distintiva atrayente del 
SDNC y evitar su vulgarización. También ha ocurrido con otros 
SDNC como Aspirina®, Chiclets®, Harina PAN®, entre otros. 

Igualmente, en la UE su reglamento de marcas (2017: 1249) ha 
establecido para aquellos casos donde se incorporen palabras del uso 
común de las personas, como sinónimos de productos o servicios, 
como en el caso de Lycra® o Aspirina®50, en los diccionarios, tales 
como DRAE51 o el Oxford. Se obliga a sus editores a colocarles el 
símbolo alusivo a que es una marca registrada. Todo con la finalidad 
de evitar la vulgarización de los signos distintivos. 

D. El riesgo de caducidad por falta de uso real y efectivo 

El uso previo, durante y posterior del signo distintivo como re-
quisito de registrabilidad es de vital importancia en el sistema cons-
titutivo-relativo venezolano. El uso previo puede hacerse valer al 

 
48  “Combatting counterfeits. Trademark infringements are often unintentional 

and such mistakes can be corrected easily and quickly. But when the situation 
calls for it, The LYCRA Company works closely with authorities around the 
world to take legal action and protect the reputation of our brands. If you 
suspect a product displaying one of our trademarks may be counterfeit, please 
let us know” [Documento en línea] Disponible: https://www.lycra.com/en 
/lycra-services/trademarks-and-patents [Consultado: 2024, Enero 27]. 

49  “Reproducción de la marca de la Unión en un diccionario. Si la reproduc-
ción de una marca de la Unión en un diccionario, una enciclopedia o una obra 
de consulta similar diere la impresión de que constituye el término genérico 
de los bienes o servicios para los cuales está registrada la marca, el editor, a 
petición del titular de la marca de la Unión, velará por que la reproducción de 
esta vaya acompañada, a más tardar en la siguiente edición de la obra, de la 
indicación de que se trata de una marca registrada”. 

50  [Documento en línea] Disponible: https://dle.rae.es/aspirina?m=form&wq=# 
[Consultado: 2024, Enero 27]. 

51  [Documento en línea] Disponible: https://dle.rae.es/lycra [Consultado: 2024, 
Enero 27]. 
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momento de solicitar el signo (LPI, 1955: 71.e52) o, para ejercer la 
pretensión de mejor derecho (in dubio pro signo prior in tempore) o 
en perjuicio de derecho de tercero (LPI, 1955: 36.c, 71.e y 84).  

El uso durante la vigencia de la concesión o renovación del 
signo distintivo consolida el derecho de exclusividad sobre el mis-
mo. Más cuando, en Venezuela se adopta un sistema de cancelación 
del signo distintivo por falta de uso de dos años consecutivos (LPI, 
1955: 36.d). El cómputo de este lapso de caducidad de dos años se 
puede establecer a través de los siguientes criterios: a) a partir de la 
fecha de la concesión, b) desde la fecha de la expedición del certifi-
cado de registro, c) desde la fecha de la última comercialización de 
los productos o servicios en el mercado, y, d) retroactivamente, con-
tados desde la fecha de la interposición o admisión de la demanda de 
caducidad.  

Y, el uso posterior deviene de la carga del titular del signo dis-
tintivo de hacer uso efectivo y real del mismo, incluso con anteriori-
dad, desde la fecha de la concesión (LPI, 1955: 71.e). 

En cuanto al régimen andino, ha establecido el Tribunal de Jus-
ticia de la CAN.  

Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la 
marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo 
de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del 
registro de la marca por no uso. En efecto, el artículo 229, literal 
b), dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo 
por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando 
para distinguir productos o servicios, o para identificar activida-
des o establecimientos en el País Miembro. 

La finalidad de dicha disposición es evitar que los competi-
dores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno v, de una 
manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por una 

 
52  “Todo el que pretenda obtener el registro de una marca, deberá llenar los 

siguientes requisitos:… e) El tiempo durante el cual la marca hubiere estado 
en uso, si fuere el caso”. 
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marca que aunque no se haya usado o no esté siendo usada en 
el respectivo País Miembro continúa siendo notoria en otros 
Países.53 
El régimen andino establece un sistema de protección basado en 

el uso en cualquier país miembro de la comunidad e incluso extrate-
rritorial, con lo cual se ratifica el principio de la ultraterritorialidad 
en la protección de los SDNC. 

E. El riesgo por uso parasitario 

Este riesgo está asociado con el aprovechamiento injusto del es-
fuerzo de un competidor por otro competidor con menor capacidad 
innovativa. Es decir, la capacidad de un empresario o “una empresa 
para reaccionar eficientemente ante los desequilibrios (tecnológicos, 
organizativos, ambientales, económicos, entre otros) que se produ-
cen en su entorno; y, eventualmente producir ella misma esos des-
equilibrios para que otras empresas [O EMPRESARIOS] se vean en la 
necesidad de reaccionar” o innovar54 (agregados del autor).  

Este esfuerzo creativo o innovador puede verse afectado por un 
tercero que pretende tomar para sí los resultados por el competidor, 
creando un efecto nocivo en el mercado de bienes y servicios, como 
lo es el uso parasitario, como así ha decidido el TJCA55. 

 
 

 
53  Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: Proceso 436-IP-2015. (Marzo 

2, 2016,) Marca: “BIOGEN”. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 
2.729, Lima, Abril 22, 2016, p. 15. 

54  Arnoldo Pirela. “El empresario venezolano frente a la tecnología: La indus-
tria química y petroquímica”. (Tesis Doctoral). CENDES UCV, Caracas 
1996, p.123. Igualmente, en Leonel Salazar. El circuito jurídico-económico 
de la propiedad intelectual. Universidad Central de Venezuela, Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES). 
Gráficas Tao, Caracas 2010a, p. 63. 

55  Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: Proceso 31-IP-2013. (Marzo 
15, 2013). Marca: “CRISTALPLANT”. Gaceta Oficial del Acuerdo de Car-
tagena N° 2.207, Lima, Junio 7, 2013, pp. 29-30. 
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el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un 
competidor parasitario, se aproveche injustamente del prestigio 
de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se reali-
ce sobre productos o servicios, que no tengan ningún grado de 
conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido 
[PRINCIPIO DE ULTRAESPECIALIDAD]… 

… en relación con el riesgo de uso parasitario, se protege al 
signo notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto 
de su prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que 
en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen. Lo 
expuesto, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero 
se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del com-
petidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la 
reputación, sin que sea necesario que se presente un debilita-
miento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente co-
nocida. 

Sobre el tema la doctrina ha manifestado: “El propósito per-
seguido por el competidor parasitario es claro: o bien la simili-
tud entre los signos, aunque no medie similitud entre las presta-
ciones y sin provocar falsa representación alguna respecto del 
origen, sirve para establecer una relación intelectual que atrae la 
atención del público consumidor de forma superior a la que al-
canzaría con el empleo de un signo renombrado; o bien la seme-
janza depara la transmisión consciente o inconsciente de la repu-
tación que simboliza el signo pese a la falta de semejanza de los 
productos del competidor con los originarios.  

En ambos casos la apropiación aprovecha los esfuerzos pu-
blicitarios del legítimo titular o el valioso caudal informativo 
que el consumidor asocia al signo”56 (negrillas y agregados del 
autor) 

 
56  Carlos Fernández-Novoa. Fundamentos de Derechos de Marca. Montecorvo, 

Madrid 1984, p. 247. 



LEONEL SALAZAR REYES-ZUMETA 

178 

2. Desde el ámbito de la defensa de la libre competencia 

Para algunos autores como Sánchez Calero, la propiedad indus-
trial forma parte integrante de la regulación jurídica de la competen-
cia57. Sin embargo, el legislador nacional al regular la competencia, 
en concreto de la competencia desleal creó una duplicidad de tutela 
de los actos contra la concurrencia leal. En primer lugar, la regula-
ción contenida en el artículo 17 de la derogada Ley para Promover y 
Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia58 (LPPELC, 1991) –
actualmente, por los artículos 16 y 17 de la vigente Ley Antimono-
polio59 (LA, 2014) –; y, en segundo lugar, la normativa contenida en 
el CUP (1883: 10bis). Ante tal situación, se plantea la necesaria es-
cisión de la regulación de la competencia desleal desde dos diferen-
tes perspectivas jurídicas, desde el ámbito del derecho de la compe-
tencia y del derecho de propiedad industrial; pero todas al amparo de 
la defensa de la competencia. 

El problema central de la competencia desleal descansa en el 
quebrantamiento por parte de los empresarios de la armónica coexis-
tencia de los derechos constitucionales a la libertad de iniciativa 
económica y de la libertad de competencia comercial (CRBV, 1999: 
11260). Todo ello, consecuencia de la libertad de concurrencia de los 

 
57  Fernando Sánchez. Instituciones de Derecho Mercantil. T. I. 20ª edición. 

McGraw-Hill, Madrid 1997, p. 119. 
58  Ley para Promover y Proteger el ejercicio de la Libre Competencia (Diciem-

bre 13, 1991). Gaceta Oficial de la República de Venezuela, 34.880, Ordina-
ria, Enero 13, 1992. 

59  Decreto N° 1.415, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley Antimonopolio (Noviembre 13, 2014). Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela, 6.151, Extraordinaria, Noviembre 18, 
2014. Reimpresa por fallas en los originales en Gaceta Oficial de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela, 40.549, Ordinaria (Noviembre 26, 2014). 

60  “Todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de 
su preferencia, sin más limitaciones que las previstas en esta Constitución y 
las que establezcan las leyes, por razones de desarrollo humano, seguridad, 
protección del ambiente u otras de interés social. El Estado promoverá la ini-
ciativa privada, garantizando la creación y justa distribución de la riqueza, así 
como la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la 
población, la libertad de trabajo, empresa, comercio, industria, sin perjuicio 
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empresarios en el mercado, lo cual no es el objeto central de esta 
investigación, que pretende vincular el fenómeno de la competencia 
desleal y, la regulación, protección y prueba de los SDNC. Por mer-
cado, se asume, el lugar donde concurren los empresarios con sus 
bienes y servicios, los cuales ofrecen a consumidores y usuarios, 
subordinados a las reglas de la oferta y la demanda, por una parte; y, 
por otro lado “es un mecanismo de cooperación social donde se in-
tercambian voluntariamente y de forma constante derechos de pro-
piedad”61. 

La naturaleza jurídica de la competencia desleal “se asimila a 
una acción ordinaria de reclamación de daños y perjuicios”, a decir 
de Morles62. La jurisprudencia venezolana adoptó el concepto de 
competencia desleal, en el Caso Almacenes Triple A, C.A. contra 
Sears Roebuck de Venezuela, C.A., en el año de 197063. Esta sen-
tencia es de vital importancia por los conceptos que introdujo en el 
derecho mercantil venezolano, al fijar criterios respecto de algunas 
áreas de interés para el objeto del presente estudio, a saber:  

a) El reconocimiento a las personas jurídicas de un pa-
trimonio moral, al destacar que si bien carecen “de la afectivi-
dad y espiritualidad que caracteriza ese mismo patrimonio en las 
personas naturales, puede ser lesionado y menoscabado, restan-
do reputación y prestigio comercial o industrial al ente moral”64,  

 
de su facultad para dictar medidas para planificar, racionalizar y regular la 
economía, e impulsar el desarrollo integral del país” 

61  Javier Milei (2024). Palabras del Presidente de la Nación, 54° Reunión 
Anual del Foro Económico Mundial, Davos, 17 de enero de 2024. [Docu-
mento en línea] Disponible: https://www.casarosada.gob.ar/informacion/dis 
cursos/50299-palabras-del-presidente-de-la-nacion-javier-milei-en-el-54-reunion 
-anual-del-foro-economico-mundial-de-davos. [Consultado: 2024, enero 27]. 

62  Alfredo Morles. Curso de Derecho Mercantil. Introducción. La empresa. El 
empresario. Tomo I. UCAB, Caracas 2004, p. 457. 

63  Venezuela: Corte Superior Segunda del Distrito Federal, Sentencia (Abril 23, 
1970), Almacenes Triple A, C.A. contra Sears Roebuck de Venezuela, en: 
Ramírez & Garay, Jurisprudencia Venezolana. Tomo XXVI, 2do. Trimestre, 
Caracas 1970, p. 80-85. 

64  Ibídem, p. 81. 
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b) plantea el conflicto entre la publicidad comparativa y la 
publicidad engañosa o falsa, al establecer que “la propaganda 
dolosa que trata de desviar la clientela del competidor hacia el 
negocio del agente produce un daño en el patrimonio material de 
aquél”65, y,  

c) define la competencia desleal, en el contexto de la in-
demnización del daño moral causado al competidor por el em-
presario desleal, “forzoso es concluir que incurrió en competen-
cia desleal, para desviar intencionalmente y de mala fe hacia su 
establecimiento la clientela de su competidor, por el menoscabo 
de la reputación y prestigio comercial de la actora, lo que consti-
tuye lesión al patrimonio moral”66 
Se sanciona la deshonestidad, como violación al principio de 

buena fe mercantil, que es el principio teleológico de sustentación 
de la competencia mercantil, sobre el cual descansa la práctica co-
mercial, como regla ética de conducta empresarial. 

Por consiguiente, la buena fe mercantil se sustenta en una sana 
concurrencia de los empresarios en el mercado, lo cual deriva en una 
buena competencia, para quienes buscan el posicionamiento compe-
titivo de sus bienes y servicios en el mercado. 

Otro valor inmerso es la lealtad. Pero la lealtad, como valor 
cristiano es sinónimo de verdadero, en la praxis cotidiana de los 
principios y valores67; es igualmente compromiso con el resto de la 
comunidad. La visión cristiano-católica de la lealtad descansa en el 
compromiso por ser honrado y honesto individualmente y para con 
la sociedad. Con arreglo a los principios y valores de la fe, es decir, 
una visión teológica de la vida, y esos principios y valores se evi-
dencian en los 10 mandamientos que Dios dio a Moisés. Si bien la 
intención no es discutir sobre la validez formal o material de las le-
yes de Dios, de allí se puede derivar el sustento de esas reglas que 

 
65  Ibíd., p. 83. 
66  Ibíd., p. 84. 
67  Manuel García-Pelayo. La idea medieval del derecho. Cuadernos de la Fun-

dación, Nro. 8. Fundación Manuel García-Pelayo, Caracas 2004, p. 18. 
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guían el comportamiento del hombre en sociedad, y muy particular-
mente la de los empresarios. La sociedad venezolana, así como su 
sistema jurídico, se sustenta en los principios y valores judeocristia-
nos, y el mundo desde los orígenes que se creen por ciertos. De allí 
que no se pueda desligar o desconocer la influencia de esos princi-
pios y valores en la génesis del derecho positivo, como consecuencia 
de ese derecho divino natural, materializado posteriormente en dere-
cho canónico, hasta dividirse y “desprenderse de la Revelación de la 
Biblia para fundamentarse en la razón” 68. Pero, sin desechar que 
todo el Derecho es uno y divino, por cuanto hay “un solo verdadero 
Dios, y un solo verdadero humano, a saber: los cánones y las leyes, 
es decir, el Derecho Romano acordes con el Derecho divino”69. Es 
en esa idea medieval del surgimiento del actual derecho positivo 
donde esos principios son adoptados y han ido evolucionando con el 
decurso de la historia del derecho. Los principios y valores judeo-
cristianos que están vinculados con la regulación de la libertad de 
competencia comercial, y particularmente con la competencia des-
leal, son:  

- no robar 
- no levantar falsos testimonios. 
- no mentir. 
- no codiciar los bienes ajenos. 
Es decir, valores que se materializan por el racionalismo, que en 

el Derecho moderno “se «objetiva», en cuanto que es establecido 
como norma racionalmente concebida para lograr un fin al que de-
ben sujetarse las cosas. Sólo la ratio abstracta es capaz de reducir las 
cosas a un común denominador”70. Por tanto, esos mandamientos 
divinos tienen su correlativo en la norma positiva, y es así, que, al 
analizarse los tipos de actos de concurrencia desleal, se apreciará la 
concordancia de esos valores judeocristiano-católicos con la norma 
jurídica reguladora de la competencia desleal. 

 
68  Manuel García-Pelayo, ob. cit., p. 20. 
69  Ibídem, p. 20. 
70  Ibíd., p. 21. 
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Ascarelli sitúa los orígenes de la competencia desleal a partir del 
siglo XIX “esto es, con el triunfo del principio general de la libertad 
de concurrencia y en primer lugar en Francia, basándose en los 
mismos principios generales del resarcimiento del daño por acto ilí-
cito; mientras en Alemania –donde tardó más el triunfo del principio 
general de la libertad de ejercicio de actividades económicas, afir-
mado sólo con el Gewerbeordnung71 de 1869- se disponía por ley 
especial”72.  

Por consiguiente, si bien la competencia desleal tiene su ratio 
abstracta a partir de la adopción del principio del libre acceso al 
mercado, a finales siglo XVIII sustentado en las revoluciones políti-
cas (Estados Unidos de Norteamerica, 1776; Francia, 1789) e indus-
trial (Inglaterra, 1750); no menos cierto es que tiene su justificación 
teológica en la idea medieval del derecho, vale decir, que es la fuen-
te teleológica del derecho positivo actual. 

La competencia desleal se puede definir legal, doctrinal y juris-
prudencialmente. Puede, asimismo, comprender diversas acepciones 
según el sistema jurídico donde se le regule, para los sistemas de de-
recho estricto, romano o continental, como en el derecho francés que 
se le denomina concurrence dèloyale, el italiano concorrenza sleale 
y el español competencia desleal. Mientras que los sistemas de dere-
cho consuetudinario o anglosajón emplean la voz unfair competition 
(competencia injusta o desleal). Venezuela siguiendo su tradición 
ius romanista emplea la voz competencia desleal. 

Ahora bien, a los fines de esta investigación se debe diferenciar 
entre la competencia desleal desde el punto de vista del derecho de 
la competencia y del derecho de propiedad intelectual. 

La protección de los SDNC desde el ámbito de la defensa de la 
competencia es una institución que busca tutelar los derechos de 
propiedad intelectual del titular legítimo de un SDNC. Así, el Estado 

 
71  El término Gewerbeordnung se traduce como Código Industrial, mientras que 

el término Handelgesetzbuch es el equivalente a Código de Comercio. 
72  Tulio Ascarelli. Teoría de la Concurrencia y de los Bienes Inmateriales. 

Bosch, Barcelona 1970, p.38-39. 
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deberá adoptar medidas para prevenir el abuso y las prácticas que 
restrinjan injustificadamente la libre circulación comercial de bienes 
y servicios, y los derechos de propiedad intelectual del titular legíti-
mo del SDNC. 

A. La competencia desleal desde el ámbito del derecho de la 
competencia 

Desde esta perspectiva, la regulación de la libre competencia 
restringe y prohíbe los acuerdos y prácticas restrictivas o abusivas, 
como las conductas prohibidas, el abuso de la posición dominante y 
la competencia desleal. Sánchez Calero afirma que la “consideración 
de la competencia como objeto de tutela lleva a una consideración 
unitaria del Derecho de la competencia, tanto desde la perspectiva 
antitrust como desde la de la competencia desleal. Mientras que la 
primera persigue favorecer que la competencia despliegue libremen-
te sus favorables efectos dentro del mercado, la segunda se ocupa de 
que la actividad competitiva se ajuste a los criterios de lealtad o co-
rrección”73. 

El artículo 17 de la LPPELC (1991) establecía que la compe-
tencia desleal, sobre la base de una prohibición general y desde el 
ámbito del derecho de la competencia, como toda política comer-
cial que tienda a la eliminación de los competidores. No muy 
distante del presupuesto normativo anterior, la actual Ley Antimo-
nopolio establece toda práctica desleal, engañosa y fraudulenta en 
la producción, distribución y comercialización, en cualquiera de 
sus fases, por ser capaces de desplazar en forma real o potencial, 
total o parcial, a todo sujeto económico que realice actividades 
económicas en el territorio nacional (LA, 2014: 1674 y 375).  

 
73  Fernando Sánchez, ob.cit., p. 116. 
74  “Se prohíben las prácticas desleales, engañosas y fraudulentas en la produc-

ción, distribución y comercialización, en cualquiera de sus fases, por ser con-
trarias a la democratización económica y por ser capaces de desplazar en 
forma real o potencial, total o parcial, a los sujetos de aplicación de este De-
creto con Rango, Valor y Fuerza de Ley [LA, 2014: 3], que realicen una 
misma actividad económica, en perjuicio de éstos, o de los ciudadanos en el 
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Este desplazamiento económico empresarial, se la ha añadido un 
concepto de naturaleza política, como los es el de las prácticas des-
leales, engañosas y fraudulentas contrarias a la democratización 
económica. Concepto más vinculado a la protección de los consu-
midores o usuarios, incluyendo a los productores de bienes y presta-
dores de servicios; y, al igual, que la protección del orden público 
económico. Este último, como corolario de la regulación constitu-
cional de la competencia lícita y leal, la cual en los términos de la 
LA (2014), ha quedado la competencia económica definida como 
toda “actividad que permite a los… sujetos económicos, acceder, 
actuar y participar en el mercado, como oferentes o demandantes, 
sobre la base de los principios de complementariedad, intercambio 
justo y solidaridad; y que quienes estén dentro de él, no tengan la 
posibilidad de imponer condición alguna en las relaciones de inter-
cambio, que desmejoren las posibilidades de actuación de los otros 
sujetos económicos” (LA, 2014: 2.c). 

 
ejercicio de su derecho al acceso oportuno y justo a bienes y servicios. La de-
terminación de la existencia de una práctica desleal no requiere acreditar 
conciencia o voluntad sobre su realización. No será necesario acreditar que 
dicho acto genere un daño efectivo en perjuicio de otro competidor, de los 
consumidores o del orden público económico; basta constatar que la genera-
ción de dicho daño sea potencial, para que se apliquen las sanciones legales 
previstas en el ordenamiento jurídico que resulte aplicable. Quedan prohibi-
dos y serán sancionados en los términos del presente Decreto con Rango, Va-
lor y Fuerza de Ley, los hechos, actos o prácticas desleales, cualquiera que 
sea su forma, cuando dicha conducta tienda a impedir, restringir, falsear o 
distorsionar la competencia económica [LA, 2014: 2.C], atenten contra la efi-
ciencia económica, el bienestar general y los derechos de los consumidores o 
usuarios y de los productores” (agregados del autor).  

75  “Son sujetos de aplicación de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 
Ley, las personas naturales o jurídicas de carácter público o privado, que 
realicen actividades económicas en el territorio nacional o agrupen a quienes 
realicen dichas actividades. Quedan excluidos de la aplicación de este Decre-
to con Rango, Valor y Fuerza de Ley: 1. Las organizaciones de base del po-
der popular regidas por la Ley Orgánica del Sistema Económico comunal. 2. 
Las empresas públicas o mixtas de carácter estratégico. 3. Las empresas Esta-
tales (sic) de prestación de servicios”. 
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Tal presupuesto normativo alude a la planificación estratégica 
de una acción por parte de cualquier persona natural o jurídica, pú-
blica o privada que, con o sin fines de lucro, pretendan eliminar a 
sus competidores del mercado. Pero tal acción, no sólo basta con la 
mera planificación, sino que exige que se ejecute a los fines de su 
percepción real. De tal manera, que lo que no acontece en la realidad 
no tiene relevancia jurídica. La norma en comento, igualmente, esta-
blece los actos de competencia que configuran situaciones de des-
lealtad concurrencial. 

Ahora bien, desde esta perspectiva la tutela judicial efectiva 
contra los actos de competencia desleal no busca proteger única-
mente al comerciante afectado por la conducta desleal, sino tam-
bién a la sociedad (el orden público). En otros términos, a la gran 
masa de consumidores y usuarios de bienes y servicios. Es una tu-
tela colectiva de los intereses de la sociedad, con lo cual se puede 
establecer una diferenciación con la protección desde el ámbito de 
la propiedad intelectual. La LA, como la derogada LPPELC, esta-
blece una “prohibición de situaciones comerciales que tengan por 
objeto perturbar la eficacia del mercado en detrimento del consu-
midor”76, que constituyen los bienes jurídicamente tutelados por el 
legislador, a saber, el mercado, el consumidor, el usuario y el pro-
ductor. 

A mayor abundamiento, la Sala Político-Administrativa del TSJ 
ha establecido que la competencia desleal, desde el ámbito del dere-
cho de la competencia comprende: 

el conjunto de actos de competencia efectuados por un 
competidor con el objeto de desacreditar a otro competidor 
y desplazarlo del mercado, con el único fin de acaparar el 
mayor número de clientes posibles. Para otros la competencia 
desleal es aquella que tiene por finalidad apoderarse en forma 
indebida del favor del público y atraerse una clientela que en au-
sencia de esas maniobras podría dirigirse a otra parte, pues la 

 
76  Roberto Goldschmidt. Curso de Derecho Mercantil. María Auxiliadora Pisa-

ni, Gabriel Rodríguez e Ivanova Beirruti (actualización). UCAB-Fundación 
Roberto Goldschmidt, Caracas 2003, p. 177. 
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competencia desleal se refiere a las conductas dirigidas a elimi-
nar a los competidores que participen en el mismo nivel del 
mercado que el supuesto infractor77 (negrillas del autor). 
La protección contra la competencia desleal no se agota en la 

protección a los derechos de los consumidores. La tutela se extiende 
también a los derechos de los actores en el mercado, lo que, como 
ya se ha señalado, tiene indirecta pero determinante importancia en 
la transparencia de los mercados y de los derechos de los consumi-
dores.  

La LA al regular las prácticas desleales (LA, 2014: 17), establ-
ce por tales: la publicidad engañosa, la simulación o imitación de 
productos o servicios, el soborno comercial y la violación de nor-
mas. En tal sentido, se tratan de prohibiciones especiales que com-
plementan aquellas contenidas en las leyes de propiedad intelectual, 
relativas a los derechos de propietarios de invenciones y signos dis-
tintivos.  

Para que un acto o práctica sea calificada de competencia des-
leal, la doctrina78-79 y la jurisprudencia80 exigen que en ella concu-
rran los siguientes requisitos: 

- Que el acto o actividad sea de efectiva competencia. 
- Que el acto o actividad esté en desarmonía con los principios 

de la corrección profesional. 
 

 
77  Venezuela: Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político-Administrativa, Sen-

tencia (Octubre 6, 2004), RCTV contra PROCOMPETENCIA, en: Ramírez 
& Garay. Jurisprudencia Venezolana, Tomo CCXVI, Octubre 2004, Caracas, 
p. 369-370. 

78  Alfredo, Morles, ob. cit., 461. 
79  Celso Delmanto. Delitos de concurrencia desleal. Depalma, Buenos Aires 

1976, p. 10. 
80  Venezuela: Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito 

del Área Metropolitana de Caracas, Sentencia (Abril 14, 2000). The Timber-
land Company contra Corporación Remmore, C.A., en: Ramírez & Garay. 
Jurisprudencia Venezolana. Tomo CLXIV, Caracas Abril 2000, p. 42. 
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- Que el acto o actividad sea susceptible de producir un daño. 
- Que haya voluntariedad o intencionalidad de la deslealtad. 
Sobre la base del artículo 17 de la LA (2014) en comento, se 

pueden establecer los siguientes tipos de actos de competencia des-
leal o prácticas desleales: 

a) Actos de confusión por simulación o imitación de pro-
ductos o servicios (LA, 2014:17.281) 

Los actos de confusión, son los cometidos por un competidor en 
perjuicio de otro, y están dirigidos intencionalmente (dolo) a apro-
vechar la equivocación del consumidor, mediante la simulación o 
imitación de los nombres, los productos o servicios del competidor 
más acreditado. Los actos de confusión más relevantes son:  

- Confusión sobre nombres y denominaciones de estableci-
mientos comerciales. 

- Confusión sobre los signos distintivos, incluso los SDNC. 
La confusión por simulación o imitación sobre la proceden-
cia empresarial de un producto o servicio se considerará des-
leal, si ha ocurrido el empleo no autorizado de signos distin-
tivos ajenos que gozan de un prestigio o de una notoriedad 
de la que el competidor desleal carece. Así, se pretende que 
el público asocie la empresa del imitador con la del legítimo 
titular de un SDNC. 

- Similitudes en el aspecto exterior de los establecimientos 
(rótulos, trade dress). 

- Imitación de la publicidad de un rival. 
- Sustitución de mercancías. 

 
81  “Simulación o imitación: Es aquella situación que genera confusión acerca de 

la procedencia empresarial de un producto, en beneficio propio o de agentes 
económicos vinculados entre sí, como medio a través del cual se pretende que 
el público asocie la empresa del imitador con otra u otras que gozan de un pres-
tigio de una notoriedad de la que el competidor desleal carece. En tal sentido, 
se considerará desleal el empleo no autorizado de signos distintivos ajenos o 
denominaciones de origen falsas o engañosas, imitación de empaques o envol-
torios”. 
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b) Actos de denigración, de exageración o de alteración de la 
verdad por publicidad engañosa (LA, 2014:: 17.182) 

Los actos de denigración tienen por objeto divulgar noticias fal-
sas que puedan perjudicar al competidor o desacreditar sus produc-
tos. En otros términos, proponen divulgar falsas aserciones contra un 
competidor y hacer publicidad que tienda a despreciar los productos 
por él fabricados. Constituyen actos de denigración: 

- Denigración de la persona o del empresario. 
- Denigración del establecimiento. 
- Denigración de los productos o servicios. 
c) Actos de desorganización de la empresa por soborno co-

mercial y otros semejantes (LA, 2014: 17.383) 
Son actos dirigidos a desestabilizar una empresa, tanto en lo pa-

trimonial como en lo organizacional, afectando su imagen empresa-
rial y el respecto de su clientela. Se destacan: 

- Divulgación (violación) de secretos de fábrica. 
- Divulgación y utilización de secretos comerciales. 
- Empleo de obreros o empleados de un competidor con fines 

de desorganización [VIOLACIÓN DE CLÁUSULAS CONTRAC-
TUALES O DISPOSICIONES LEGALES DE CONFIDENCIALIDAD 
LABORAL]. 

 
82  “La publicidad engañosa: Todo acto que tenga por objeto, real o potencial, 

inducir a error al consumidor o usuario de un bien o servicio, sobre las carac-
terísticas fundamentales de los mismos, su origen, composición y los efectos 
de su uso o consumo. Igualmente, la publicidad que tenga como fin la difu-
sión de aseveraciones sobre bienes o los agentes económicos que los produ-
cen o comercializan en desventaja ante sus competidores”. 

83  “El soborno comercial: Se considera soborno comercial cuando un agente 
económico induce a una persona que trabaja en una empresa competidora pa-
ra que realice actividades o tome decisiones contrarias a los intereses de la 
empresa en la que labora, o bien no cumpla sus deberes contractuales, a cam-
bio de una contraprestación; con la finalidad de obtener beneficios para su 
empresa, que en ausencia de dicha práctica no lo lograría”. 
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- Supresión de signos distintivos de mercancías por emplea-
dos. 

- Supresión de la publicidad de un competidor. 
- Desviación de pedidos. 
- El soborno comercial y el espionaje industrial. 
- La violación de una cláusula de exclusiva por un tercero. 
- Utilización abusiva de la correspondencia de un competidor. 
- La venta en condiciones que la competencia no pueda so-

portar. 
d. Prácticas desleales por violación de normas (LA, 

2014:17.484) 
La competencia desleal se puede percibir como una infracción 

de norma expresa, distinguiéndose entre “ilicitud interna e ilicitud 
externa. La primera es la deslealtad que se deriva de la infracción de 
normas que regulan la competencia desleal; la segunda es la que 
proviene de la infracción de cualquier norma ajena al derecho de la 
competencia. En este supuesto se produce la ilegalidad de la infrac-
ción de una norma que puede alterar o falsear el funcionamiento del 
mercado cuando afecta de forma positiva la posición competitiva del 
infractor, esto es, cuando altera el principio par conditio concurren-
tium” –igualdad en las condiciones de concurrencia comercial de los 
competidores- “una de cuyas manifestaciones es la par condictio 
legal. El fraude fiscal y el contrabando serían ejemplos resaltantes 
de infracciones legales”85 constitutivas de prácticas desleales en la 
competencia. Porque, infringiéndose una norma de prohibición a la 
evasión fiscal y de nacionalización de mercancías se atenta contra 
todos los competidores.  

 
84  “Violación de normas: Se considera desleal, el prevalecer en el mercado 

mediante una ventaja adquirida como resultado del incumplimiento de una 
norma jurídica o reglamentaciones técnicas, tales como ambientales, publici-
tarias, tributarias, de seguridad social o de consumidores u otras; sin perjuicio 
de las disposiciones y sanciones que fuesen aplicables conforme a la norma 
infringida”. 

85  Alfredo Morles, ob.cit., p. 460. 
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Es el caso, de quien no cancela el arancel por todas las mercan-
cías importadas o exportadas, y obtiene un enriquecimiento fundado 
en un fraude aduanero. 

Otro supuesto, es el dumping, que consiste en “la introducción 
de bienes para su comercialización o consumo en el territorio nacio-
nal a un precio inferior a su valor normal” (LPDCI86, 1992: 1, 2 y 9), 
e igualmente el subsidio, como una práctica desleal en el comercio 
internacional. 

e. Actos de competencia desleal por Internet 
El hecho constitutivo de la sanción lo constituye el uso comer-

cial de los signos distintivos en la Web por quien no es su legítimo 
propietario. Así, constituyen prácticas asociadas al uso desleal de los 
signos el redireccionamiento de los cibernautas a sitios en la Web 
que no pertenezcan al legítimo propietario del sitio o del signo dis-
tintivo, que puedan causar riesgo de confusión o de asociación en el 
público. 

El Tribunal Justicia de la Unión Europea en el affair Louis Vuit-
ton et alter vs. Google France, Google Inc. et alter sancionó por el 
redireccionamiento de las palabras claves Vuitton, Bourse de Vols y 
Eurochallenges a sitios en la Web donde se comercializaban imita-
ciones de las referidas marcas, al prestador del servicio de referen-
ciación en la Internet87. 

La Internet es el espacio virtual ideal para la creación desleal de 
sitios Web para causar riesgos de confusión en el público sobre el 
origen empresarial de bienes o servicios. Así, como para la explota-
ción de la reputación ajena con fines lucrativos y la obtención de 
enriquecimientos injustos. 

 
86  Ley sobre Prácticas Desleales del Comercio Internacional (Mayo 26, 1992). 

Gaceta Oficial de la República de Venezuela, 4.441, Extraordinaria, Junio 
18, 1992. 

87  Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Marzo 23, 2010) [Documento en 
línea] Disponible: http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=ES&Sub 
mit=rechercher&numaff=C236/08 [Consultado: 2011, Abril 27]. 
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En el caso de la dilución de un SDNC, el público puede estar 
perfectamente consciente de que no hay relación alguna, entre el ti-
tular de la marca y quien emplea deslealmente un signo distintivo en 
la Web, cuya intención es diluir su fuerza distintiva y aprovecharse 
de su reputación.   

Las prácticas denigratorias, de engaño y comparación ilícita a 
través de la Internet fomentan la comparación de productos o servi-
cios, lo cual es muy frecuente en este medio sobre todo de valora-
ciones de los productos, servicios, direcciones o empresas ajenas 
llegando a ser denigratorias.  Son características de la Internet, las 
redes sociales (X®, antes Twitter; Tik-Tok®, Facebook®, Instagram®, 
Linkedin®, Threads®, entre otras) en las que consumidores y usua-
rios expresan sus opiniones, a menudo sin demasiados escrúpulos, 
sobre las cualidades de bienes y servicios asociados a signos distin-
tivos88. 

Además, pueden ser supuestos de competencia desleal, cualquie-
ra otro acto que sin violar directamente derechos de propiedad inte-
lectual, produzcan confusión, denigración, actos atentatorios a las 
normas de corrección y buenos usos mercantiles. Y por último, la 
usurpación de nombres comerciales, rótulos y signos distintivos no 
registrados en el RPI y utilizados por competidores. 

B. La competencia desleal desde el ámbito del derecho de pro-
piedad industrial 

El CUP establece que “constituye acto de competencia desleal 
todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia 
industrial o comercial” (1883: 10bis.2). Competencia desleal que 
para autores como Guillermo Jiménez, ha sido catalogada como una 
cláusula general prohibitiva, que constituye el fundamento de la pro-
tección internacional contra la competencia desleal89. Protección que 
en los términos del CUP (1883: 10bis, 10ter) se interpreta como la 

 
88  Javier Torre De Silva et alter. Internet, Propiedad Industrial y Competencia 

Desleal. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid 2003, p. 23. 
89  Guillermo Jiménez. Derecho Mercantil I. Ariel Derecho, Madrid 2009, p. 

679. 
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obligación “de asegurar a los nacionales de los restantes países de la 
Unión una protección eficaz contra la competencia desleal; dicha 
protección ha de consistir en la instrumentación de los recursos jurí-
dicos suficientes para reprimir legalmente los actos desleales”90 con-
tra los empresarios interesados y perjudicados. Ello, en el contexto 
de la ley nacional de represión al monopolio, para la protección a los 
productores de bienes o pretadores de servicios lesionados en sus 
actividades económicas. 

Ampliamente se ha referido con antelación todo el basamento 
histórico, teológico y legal de lo que son los actos deshonestos en 
materia industrial o comercial que configuran la competencia desleal 
entre los actores concurrentes al mercado. 

Se precisa en este acápite determinar el bien jurídico tutelado 
desde el ámbito del derecho de propiedad intelectual. Más concre-
tamente desde la propiedad industrial, disciplina que regula el régi-
men de los signos distintivos, y muy particularmente a los SDNC. El 
bien jurídico tutelado desde esta perspectiva, está constituido por el 
signo distintivo y el legítimo propietario del mismo: Sin obviar, el 
carácter de orden público de las normas de propiedad industrial, en 
tanto en cuanto protegen al consumidor, al usuario y a la sociedad en 
general. 

La norma del CUP (1883) no sólo aplica al régimen de los sig-
nos distintivos, sino a todos los bienes y servicios amparados por el 
derecho de propiedad industrial (invenciones, modelos de utilidad, 
diseños industriales, modelos y dibujos industriales). 

El alcance de la protección contra los actos de competencia des-
leal derivados de la mal praxis comercial de los competidores puede 
ser alegado y probado a través de las pretensiones de tutela civil de 
los derechos del titular del signo distintivo. Tales como la pretensión 
declarativa de deslealtad del acto, la pretensión de cesación o prohi-
bición del acto, la pretensión de remoción de los efectos producidos 
por el acto de competencia desleal, la pretensión de rectificación de 
las informaciones engañosas, incorrectas o falsas, la pretensión de 

 
90  Guillermo Jiménez, ob.cit., p. 679. 
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resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por el acto des-
leal, o la pretensión de enriquecimiento injusto o sin causa91 lícita. 

No existiendo en Venezuela, después de su retiro de la CAN 
(D486, 2000: 25992), una norma expresa en nuestro ordenamiento 
jurídico que brinde protección al titular de un SDNC contra los actos 
de competencia desleal realizados por terceros. Bien puede acogerse 
el criterio de las normas del CUP (1883), en este campo, pueden in-
terpretarse como normas operativas. Con ello, reforzar las preten-
siones para una tutela judicial efectiva contra las conductas contra-
rias a la competencia leal. Sobre este último particular, Arean Lalín 
ha indicado “no se puede olvidar que el artículo 6bis del CUP 
(1883) es una norma autoejecutiva que puede ser directamente in-
vocada tanto por los extranjeros unionistas como por las personas 
físicas o jurídicas de nacionalidad española”93, lo que se comple-
menta con el carácter autoejecutivo u operativo de las normas del 
CUP (1883), cuando ello puede inferirse de su propia interpretación 
literal. 

Sin embargo, se puede alegar la protección residual a los SDNC 
en el marco del artículo 17.2 de la LA (2014), cuando establece la 
práctica desleal de confusión por simulación o imitación sobre la 
procedencia empresarial de un producto o servicio, si ha ocurrido el 
empleo no autorizado de signos distintivos ajenos que gozan de un 

 
91  Fernando Sánchez, ob.cit., pp.130-131.  
92  “Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad indus-

trial, entre otros, los siguientes: a) cualquier acto capaz de crear una confu-
sión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos 
o la actividad industrial o comercial de un competidor; b) las aseveraciones 
falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, 
los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o, c) las 
indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudie-
ren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las ca-
racterísticas, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos”. 

93  Manuel Areán Lalín. “Tres apuntes sobre la notoriedad y el prestigio de las 
marcas” en: Estudios de Derecho Mercantil en Homenaje al Profesor Manuel 
Broseta Pont, T. I, Universitat de Valencia, Fundación Manuel Broseta Pont. 
Tirant Lo Blanch, Valencia 1995, pp. 182-183. 
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prestigio o de una notoriedad de la que el competidor desleal carece. 
Así, se pretende que el público asocie la empresa del imitador con la 
del legítimo titular de un signo distintivo, lo cual no excluye a los 
SDNC. 

Bertone y Cabanellas frente a igual situación en su país Argenti-
na), con relevancia en el ámbito del MERCOSUR, han indicado con 
relación a la aplicación del artículo 10bis del CUP (1883): 

… estas disposiciones resultan de especial importancia bajo 
sistemas jurídicos tales como el argentino, que incluyen escasas 
disposiciones en materia de competencia desleal… Si bien es-
te… artículo no puede dar lugar directamente a acciones pena-
les, a falta de disposiciones locales que las prevean, sí puede dar 
pie, frente a las normas generales del Código Civil, para impo-
ner sanciones privadas por actos ilícitos que corresponden en los 
casos de competencia desleal; el artículo 10 bis sienta la antiju-
ridicidad de tal competencia ilícita, que a su vez sirva como base 
a las acciones por hechos ilícitos… Bien es cierto que la inter-
pretación moderna de la legislación marcaria, inclusive en la 
Argentina, es tal que permite atacar a buena parte de las conduc-
tas, relacionadas con los signos marcarios, constitutivas de com-
petencia desleal; sin embargo, las amplias disposiciones del ar-
tículo 10 bis dan un más claro sustento positivo a las interpreta-
ciones jurisprudenciales que contemplan las facetas de la com-
petencia desleal en la aplicación del Derecho de marcas94.  
Tal opinión, pudiese tener un efecto enriquecedor en la jurispru-

dencia nacional, muy a pesar de la suspensión de Venezuela como 
miembro pleno del MERCOSUR95, cuyo PROTOCOLO (1995) es-

 
94  Luis Bertone y Guillermo Cabanellas. Derechos de marcas: marcas, desig-

naciones y nombres comerciales. Tomos I y II. Heliasta, T. I., Buenos Aires 
2003, pp. 169-170. 

95  En diciembre de 2016, Venezuela fue suspendida del MERCOSUR por in-
cumplimiento de las obligaciones comerciales asumidas al incorporarse en 
2012. Especialmente, en la adopción de las normas comunitarias asumidas en 
el Protocolo de Adhesión, entre ellas el PROTOCOLO (1995). Pero dado los 
conflictos políticos del año 2017, el 5 de agosto de 2017 “Argentina, Uru-
guay, Paraguay y Brasil, fundadores del Mercosur, decidieron este sábado de 
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tablece en su artículo 2.1 que los “Estados Partes se obligan a obser-
var las normas y principios de la Convención de París para la Pro-
tección de la Propiedad Industrial (Acta de Estocolmo de 1967)”. 
Surge para el juez nacional, así como para las autoridades adminis-
trativas competentes, la obligatoriedad de la aplicación del artículo 
10bis del CUP (1883), para la protección de los signos distintivos, 
entre ellos los SDNC, contra cualquier acto de competencia desleal 
definido en el referido tratado internacional. Con lo cual se consoli-
da, una vez más, la obligación de “protección eficaz contra la com-
petencia desleal” (CUP, 1883: 10bis.1), como así existe en el ámbito 
andino. 

Los actos de competencia desleal en materia de signos distinti-
vos están orientados a impedir que el titular legítimo pueda ejercer 
libremente los actos de dominio ínsitos al derecho de exclusividad 
inherente a la titularidad sobre el SDNC.  

Los actos de competencia desleal contenidos en el artículo 10bis 
son: 

 
 

 
forma unánime suspender a Venezuela del bloque por “ruptura del orden de-
mocrático”. “La suspensión de Venezuela fue aplicada en función de las ac-
ciones del gobierno de Nicolás Maduro y es un llamado para el inmediato 
inicio de un proceso de transición política y restauración del orden democrá-
tico”, dice el comunicado suscrito tras una reunión de los cancilleres de los 
cuatro países en Sao Paulo. Esta es la segunda vez que el Mercosur, fundado 
en 1991, aplica esa cláusula suscrita en 1998 en Ushuaia (Argentina) y ratifi-
cada y ampliad en 2011, que estipula que “la plena vigencia de las institucio-
nes democráticas es condición esencial” para la integración regional. En la 
práctica, la decisión cambia poco y nada la situación de Venezuela en el gru-
po, ya que el país caribeño se encuentra suspendido del Mercosur desde di-
ciembre de 2016 por incumplir obligaciones comerciales con las que se com-
prometió cuando se incorporó al bloque en 2012. El único precedente aplica-
ción del “Protocolo de Usuhaia” se aplicó en 2012 contra Paraguay, tras la 
destitución del presidente Fernando Lugo” (Cfr. [Documento en línea] Dis-
ponible: http://www. el-nacional.com/noticias/mundo/venezuela-suspendida-
del-mercosur-por-ruptura-del-orden-democratico_197271 [Consultado: 2017, 
Octubre 1]. 
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a) Actos de confusión. “Cualquier acto capaz de crear una 
confusión, por cualquier medio que sea, respecto del esta-
blecimiento, los productos o la actividad industrial o co-
mercial de un competidor” (CUP, 1883: 10bis.3.1; LPI, 
1955: 99). 

b) Actos de denigración. “Las aseveraciones falsas, en el 
ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el estable-
cimiento, los productos o la actividad industrial o comercial 
de un competidor” (CUP, 1883: 10bis.3.2). 

c) Actos de inducción a error. “Las indicaciones o asevera-
ciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren 
inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de 
fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la 
cantidad de los productos” (CUP, 1883: 10bis.3.3, CP, 
2005: 338). 

Aracama Zorraquín citado por Bertone y Cabanellas sostiene 
“entre los casos de competencia desleal susceptibles de incidir sobre 
o referirse a los signos distintivos, al aprovechamiento indebido de 
los logros de otro, … la dilución de la capacidad distintiva o del va-
lor publicitario de la marca y otros medios de identificación; la ex-
plotación de la reputación ajena; la imitación o copia servil o cuasi-
servil de un producto o de un servicio; los comportamientos parasi-
tarios; y la publicidad comparativa”96. 

En la cuestión de las denominaciones comerciales en conflicto 
La Carlota v. La Carlota (1968), la casación civil nacional estable-
ció con relación a la competencia leal, que la identidad de signos 
distintivos impide la coexistencia pacífica de las marcas en litigio, 
por cuanto pueden causar un acto de confusión. 

Si bien es verdad, que las dos denominaciones comerciales 
tal y como han sido registradas aparecen como distintas, tam-
bién lo es que el uso por ambos establecimientos del mismo 
nombre “La Carlota” como parte característica de su denomina-
ción comercial destinada a amparar la misma actividad de 

 
96  Bertone, Luis y Cabanellas, Guillermo, ob. cit., p. 170. 
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venta de cauchos y repuestos para automóviles, aunque uno 
y otro realicen además otras operaciones diferentes, si po-
dría dar lugar a una confusión o error sobre el negocio del 
cual proceden esos artículos, con los perjuicios consiguientes 
que esa confusión o error puede acarrear al actor que ad-
quirió la prioridad en el uso en cuanto a la competencia que 
solo leal y legalmente pueden hacerse los comerciantes o 
productores, pues, en un momento dado, podría no saberse a 
ciencia cierta de cuál de los dos establecimientos “La Carlo-
ta” objeto del presente litigio proceden los cauchos y repues-
tos… No hay duda, pues, de que nos encontramos frente a una 
denominación comercial con una “parte característica” 
[PARTE ESENCIAL] que se prestaría indudablemente a confu-
sión o error, si se aceptara su uso indistintamente por uno y 
otro establecimiento mercantil destinados como están am-
bos, al menos parcialmente, a la misma actividad comercial 
representada por la venta de cauchos y repuestos para 
vehículos97 (negrillas y agregado del autor). 
En la jurisprudencia patria, como se evidencia en el proceso judi-

cial Home Depot (2006), el Juez de la Alzada derivó como actos que 
constituyen competencia desleal: la concurrencia o competencia para-
sitaria y la imitación servil. Conductas todas dirigidas a confundir la 
buena fe del público consumidor sobre la base de la reproducción ilí-
cita de un signo distintivo. Conducta que tiende a ser más reprochable 
cuando está de por medio la notoriedad del signo distintivo.  

… dentro de este universo de la propiedad industrial con una 
evidente intención de confundir y sorprender la buena fe del pú-
blico consumidor determinadas personas, fabrican, venden y dis-
tribuyen en el mercado en general, productos cuyas marcas y 
etiquetas presentan en su conjunto gran parecido con otro de 
amplia y difundida comercialización y reputación en cuanto a 

 
97  Venezuela: Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil, Mercantil y 

del Trabajo. Sentencia (Enero 4, 1968), Estación de Servicio LA CARLOTA 
contra Cauchos Centro Comercial LA CARLOTA, en: Corte Suprema de Jus-
ticia (1968). Gaceta Forense, Segunda Etapa, N° 59, (Enero-Marzo), Gaceta 
Legal, Caracas, pp. 141-146. 
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prestigio y calidad; o sea, ocurre lo que la doctrina francesa de-
nomina concurrence parasitaire (competencia parasitaria), es 
decir que una empresa utiliza una determinada etiqueta en cuan-
to a forma, tamaño, colores, letras, envase así como el significa-
do de las palabras utilizadas, se desprende la evidente y preme-
ditada intención de confundir al consumidor, esta conducta de-
termina de manera fehaciente la utilización para fines propios 
del prestigio de la marca notoria, subsistiendo como un gorrón a 
expensa de la otra98. 
La Corte Suprema del Pueblo en Tianjin sentenció en el caso Fe-

rrero, S.p.A, contra Mengtesha Food, Co. (2006, Enero 9), por uso 
ilegítimo de la marca Ferrero Rocher® y de un empaque similar para 
chocolates de inferior calidad a los de la demandante, sobre la base 
del CUP (1883): 

1. Para determinar que hay notoriedad, la referencia no puede 
quedar limitada al mercado local o doméstico, sino que también 
debe ser extendida al mercado extranjero [PRINCIPIO DE LA 
ULTRATERRITORIALIDAD]; 2. En otro contexto, la compañía chi-
na no ha podido probar que haya independientemente creado su 
diseño de empaque y confesó que el empaque fue copiado del 
producto de Ferrero; y 3. El estado de notoriedad para un pro-
ducto debe ser obtenido mediante el esfuerzo propio de la ge-
rencia.  

En tal sentido, la compañía china copió el empaque de Ferre-
ro, por lo tanto, no puede ejercer acciones contra Ferrero99 
(agregado del autor).  
La pretensión de Ferrero se sustentó en el artículo 5.2 de la ley 

china contra la competencia desleal de 1993, que entre las conductas 
 

98  Venezuela: Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección 
del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoá-
tegui. Sentencia N° 1139 (Junio 29, 2006). Homer TLC, Inc. contra The Ho-
me Depot, C.A. Asunto N° BP02-R-2004-001400. Barcelona. [Documento en 
línea] Disponible: http://anzoategui.tsj.gov.ve/DECISIONES/2006/JUNIO/10 
38-29-BP02-R-2004-001400-1139.HTML [Consultado: 2014, Julio 6]. 

99  Simburg, Melvyn et alter, ob. cit., p. 558. (traducción libre del autor). 
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prohibidas se encuentra “la prohibición de las empresas de adoptar 
el empaque o elementos decorativos de productos notoriamente co-
nocidos” (well-known products). La anterior decisión fue confirma-
da por el Tribunal Supremo del Pueblo100. 

Finalmente, para observar la inaplicabilidad de los supuestos 
previstos para la protección de la competencia desleal desde el ámbi-
to del derecho de la competencia, de lo previsto en el régimen de 
propiedad industrial, el Tribunal de Defensa de la Libre Competen-
cia de Chile estableció. 

este Tribunal estima que las conductas denunciadas no impli-
can atentado alguno a la libre competencia, pues no se vislum-
bran motivos que permitan suponer que con ellas se haya abusa-
do del derecho marcario en términos tales que pudiera afectar 
la libre competencia en el mercado relevante en cuestión, no 
siendo materias propias de la competencia de este Tribunal 
aquellas que se refieren exclusivamente al derecho de la pro-
piedad industrial101 
Como puede apreciarse, no son distintos de los contenidos en la 

legislación sobre derecho de la competencia. La diferencia sustan-
cial está en que en los actos de competencia desleal vinculados con 
la libre competencia el agente del daño busca desplazar a su compe-
tidor del mercado mediante uno de los actos ilícitos o prácticas co-
merciales desleales. Mientras que, en materia de propiedad industrial 
el victimario (agente infractor del derecho de propiedad industrial) 
no pretende esencialmente destruir a su competidor –aun cuando tal 
conducta subyace en la realización del acto desleal–, sino aprove-
charse injustamente del prestigio, incluso de la notoriedad. Notorie-
dad lograda por el titular legítimo del signo distintivo, de allí la cali-
ficación de concurrencia parasitaria, y la obtención de un enriqueci-
miento injusto o sin causa lícita. 

 
100  Simburg, Melvyn et alter, ob.cit., p. 558. 
101  Chile: Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Sentencia Nº 23/2005 

(Diciembre 19, 2005). Dakota S/A Brasil contra Comercial y Distribuidora 
Pé y Pé Limitada. Caso: Marca: Dakota®. 
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3. Desde el ámbito del derecho del consumidor 

La protección de los SDNC es a su vez un medio de protección 
de los derechos del consumidor; en el contexto de la ley venezolana. 
A los fines de esta investigación se empleará el término consumi-
dor, para agrupar a consumidores, usuarios o las personas en el ac-
ceso a los bienes y servicios para la satisfacción de sus necesidades, 
como así se estableció en la derogada Ley para la Defensa de las 
Personas en el Acceso en los Bienes y Servicios (LEYPABIS, 
2010)102, y en la vigente Ley Orgánica de Precios Justos (2013)103, 
inclusive, en la reforma de 2014104 (LOPJ, 2014: 1105) y en su más 
reciente reforma del 2015106 (LOPJ, 2015:  1107); así como en la Ley 
Antimonopolio (2014). 

Es conveniente destacar, que la presente investigación no pre-
tende profundizar sobre el impacto de la legislación de protección al 
consumidor en los círculos comerciales, como un derecho humano o 

 
102  Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso en los Bienes y Servicios 

(Enero 30, 2010). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 
39.358, Ordinaria, Febrero 1, 2010. 

103  Decreto N° 600 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precios Jus-
tos (Noviembre 21, 2013). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela, 40.340, Ordinaria, Enero 23, 2014. 

104  Decreto N° 1.467 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos (No-
viembre 18, 2014). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 
6.156, Extraordinaria, Noviembre 19, 2014. 

105  “El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, tiene por 
objeto… el acceso de las personas a los bienes y servicios para la satisfacción 
de sus necesidades;…” 

106  Decreto N° 2.092 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos (No-
viembre 8, 2015). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 
6.202, Extraordinaria, Noviembre 8, 2015. Reimpresa por error material en: 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 40.787, Ordinaria, 
Noviembre 12, 2015 

107  “El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, tiene por 
objeto… el acceso de las personas a los bienes y servicios para la satisfacción 
de sus necesidades;…” 
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fundamental de los seres humanos como así lo ha regulado la vigen-
te constitución nacional (CRBV, 1999: 117108). Sino, el impacto de 
la protección al consumidor en la regulación, protección y prueba de 
los SDNC. 

Un derecho esencial del consumidor es poder identificar al pro-
veedor del bien o al prestatario del servicio, a través de signos dis-
tintivos con los cuales hacen circular sus bienes o servicios en el 
mercado. De tal derecho, se deriva, a su vez, el derecho del consu-
midor de poder reclamar al proveedor del bien, en caso de defecto 
del mismo; o, al prestatario del servicio, en caso de la imposibilidad 
de hacer uso efectivo del mismo, la reposición del bien o del servi-
cio y la posibilidad de reclamar los daños causados. 

Tales derechos son ejercitables por los consumidores y usuarios, 
sí y sólo sí existe la plena asociación entre el proveedor y el bien 
adquirido o el prestatario y el servicio proporcionado.  

Ello debido, en parte, a la existencia en el mercado de produc-
tos o servicios no proveídos por el legítimo titular del derecho de 
propiedad industrial sobre el SDNC. Son los casos de infracción de 
los derechos de propiedad intelectual, también conocidos como ac-
tos de falsificación, piratería o de contrefaçon de bienes o servi-
cios. De allí, que se afirme que la protección a los signos distinti-
vos, y en particular aquellos notoriamente conocidos, obedece a 
una razón de orden público económico, como es la protección de 
los derechos del consumidor o del usuario al acceso de bienes o 
servicios legítimos. 

En el Cuadro No. 3 se hace una comparación de la regulación de 
los derechos del consumidor tanto en la derogada LEYPABIS y en 

 
108  “Todas las personas tendrán derecho a disponer de bienes y servicios de cali-

dad, así como a una información adecuada y no engañosa sobre el contenido 
y características de los productos y servicios que consumen, a la libertad de 
elección y a un trato equitativo y digno. La ley establecerá los mecanismos 
necesarios para garantizar esos derechos, las normas de control de calidad y 
cantidad de bienes y servicios, los procedimientos de defensa del público 
consumidor, el resarcimiento de los daños ocasionados y las sanciones co-
rrespondientes por la violación de estos derechos” (negrillas del autor). 



LEONEL SALAZAR REYES-ZUMETA 

202 

la vigente LOPJ, después de su reforma del 8 de noviembre de 2015, 
con la finalidad de ilustrar las diferencias regulatorias adoptadas por 
el legislador sobre esta materia. 

Cuadro No. 3:  
Venezuela: Derechos del Consumidor 

LOPJ, 2015:7109 LOPJ, 2013: 49 LEYPABIS, 2010: 8 
1. La protección de su vida, 
salud y seguridad en el acceso 
de bienes y servicios, así como 
a la satisfacción de las necesi-
dades fundamentales y el acce-
so a los servicios básicos. 

No existe norma similar o 
parecida. 

a) La protección de la 
salud y seguridad. 

2. Que los proveedores públi-
cos y privados oferten bienes 
y servicios competitivos, de 
óptima calidad, y a elegirlos 
con libertad. 

No existe norma similar o 
parecida. 

b) La adquisición de los 
bienes y servicios na-
cionales y extranjeros 
en las mejores condi-
ciones de calidad y 
precio, sin condiciona-
mientos. 
h) El disfrute de bienes 
y servicios producidos y 
comercializados en 
apego a normas, regla-
mentos téc-nicos y mé-

3. A recibir servicios básicos 
de óptima calidad. 

No existe norma similar o 
parecida. 

 
109  En la reforma de la LOPJ de 2015, se derogaron el Primer y Segundo aparte 

del artículo 10, que respectivamente establecían: a) El derecho del consumi-
dor derivadas de las adquisiciones a través del Comercio electrónico “La 
persona que adquiera bienes o servicios por teléfono, catálogo, televisión, por 
medios electrónicos o a domicilio, gozará del derecho de devolución del pro-
ducto y reintegro inmediato del precio, el cual deberá ser ejercido dentro de 
los quince días posteriores a la recepción del bien o servicio, siempre y cuan-
do lo permita su naturaleza y se encuentre en el mismo estado en el que lo re-
cibió. En el caso de servicios, el derecho de devolución se ejercerá mediante 
la cesación inmediata del contrato de provisión del servicio; y b) El derecho 
del consumidor a la tutela administrativa y judicial efectiva: “Todos los suje-
tos de protección podrán intentar los procedimientos consagrados en este De-
creto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, en caso de que sus derechos se vean 
amenazados o violentados. Cualquiera de los sujetos de aplicación que violen 
estos derechos, serán sancionados conforme a lo previsto en este Decreto con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley, sin menoscabo de las acciones y responsabili-
dades civiles, penales y administrativas que correspondan”. 
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todos que garanticen una 
adecuada preservación 
del medio ambiente. 

4. A la información adecuada, 
veraz, clara, oportuna y com-
pleta sobre los bienes y servi-
cios ofrecidos en el mercado, 
así como sus precios, caracte-
rísticas, calidad, condiciones 
de contratación y demás as-
pectos relevantes de los mis-
mos, incluyendo los riesgos 
que pudieran derivarse de su 
uso o consumo. 

1. El suministro de infor-
mación suficiente, oportuna 
y veraz sobre los bienes y 
servicios puestos a su dis-
posición, con especificación 
de los datos de interés inhe-
rentes a su elaboración, 
prestación, composición y 
contraindicaciones, que 
sean necesarias. 

c) La información sufi-
ciente, oportuna, clara, 
veraz y comprensible 
sobre los diferentes 
bienes y servicios, pues-
tos a su disposición, con 
especificaciones de 
precios, cantidad, peso, 
características, calidad, 
riesgo y demás datos de 
interés inherentes a su 
elaboración o presta-
ción, composición y 
contraindicaciones que 
les permita tomar con-
ciencia para la satisfac-
ción de sus necesidades. 
d) El conocimiento de 
los aspectos políticos, 
económicos, sociales y 
culturales de los proce-
sos de producción, fa-
bricación, importación, 
acopio, transporte, dis-
tribución y comerciali-
zación de esos bienes y 
la generación y presta-
ción de los servicios 
para ejercer eficazmente 
la contraloría social, así 
como los mecanismos 
de defensa y organiza-
ción popular para actuar 
ante los órganos y entes 
públicos.  

5. A la protección contra la 
publicidad falsa, engañosa, o 
abusiva y a los métodos co-
merciales coercitivos o des-
leales; 

4. La protección contra la 
publicidad o propaganda 
falsa, engañosa, subliminal 
o métodos coercitivos, que 
induzca al consumismo o 
contraríen los derechos de 
las personas en los términos 
de esta Ley. 
 
 
 
 

f) la protección contra 
la publicidad o propa-
ganda subliminal, falsa 
o engañosa. 



LEONEL SALAZAR REYES-ZUMETA 

204 

6. A la educación en la adqui-
sición de los bienes y servi-
cios, orientada al fomento del 
consumo responsable y a la 
difusión adecuada sobre sus 
derechos; 

No existe norma similar o 
parecida. 

No existe norma simi-
lar o parecida. 

7. A la reparación e indemni-
zación por daños y perjuicios, 
por deficiencias y mala cali-
dad de bienes y servicios; 

3. La reposición del bien o 
resarcimiento del daño su-
frido en los términos esta-
blecidos en la presente ley. 

e) La reposición del 
bien o resarcimiento del 
daño sufrido en los 
términos establecidos 
en el presente Ley. 

8. Acceder a mecanismos 
efectivos para la tutela admi-
nistrativa de sus derechos e 
intereses, que conduzcan a la 
adecuada prevención, sanción 
y oportuna reparación de los 
mismos; 

No existe norma similar o 
parecida. 

No existe norma simi-
lar o parecida. 
 

9. La promoción y protección 
jurídica de sus derechos e 
intereses económicos y socia-
les en las transacciones reali-
zadas, por cualquier medio o 
tecnología. 

No existe norma similar o 
parecida. 

No existe norma simi-
lar o parecida. 
 

10. A la protección en los 
contratos de adhesión que 
sean desventajosos o lesionen 
sus derechos o intereses; 

5. A no recibir trato discri-
minatorio por los proveedo-
res o proveedoras de los 
bienes y servicios. 

6. A la protección en los 
contratos de adhesión que 
sean desventajosos o lesio-
nen sus derechos o intereses. 

b) La adquisición de los 
bienes y servicios na-
cionales y extranjeros 
en las mejores condi-
ciones de calidad y 
precio, sin condiciona-
mientos.  
g) A no ser lesionado en 
sus derechos e intereses 
por conductas que afec-
ten el consumo de los 
alimentos o productos o 
el uso de servicios (ac-
tos de competencia 
desleal). 

11. A retirar o desistir de la 
denuncia y la conciliación en 
los asuntos de su interés, 
siempre que no se afecten los 
intereses colectivos. 
 

8. A retirar o desistir de la 
denuncia y la conciliación 
en los asuntos de su interés, 
siempre que no se afecten 
los intereses colectivos. 

No existe norma simi-
lar o parecida.  

12. A la protección en las 
operaciones a crédito. 

7. A la protección en las 
operaciones a crédito. 
 
 
 
 

No existe norma simi-
lar o parecida.  
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13. A la disposición y disfrute 
de los bienes y servicios, de 
forma continua, regular, efi-
caz, eficiente e ininterrumpida. 

9. A la disposición y disfru-
te de los bienes y servicios, 
de forma continua, regular, 
eficaz, eficiente e ininte-
rrumpida. 

i) La protección ante 
proveedoras o provee-
dores que expendan 
bienes o servicios, que 
no cumplan con las 
autorizaciones o permi-
sos legales o reglamen-
tarios. 

14. A los demás derechos que 
la Constitución de la Repúbli-
ca y la normativa vigente 
establezcan, inherentes al 
acceso de las personas a los 
bienes y servicios. 

10. A los demás derechos 
que la Constitución de la 
República y la normativa 
vigente establezcan, inheren-
tes al acceso de las personas 
a los bienes y servicios. 

18. Los demás derechos 
que la Constitución de la 
República Bolivariana 
de Venezuela y la nor-
mativa vigente establez-
can o aquellos inherentes 
al acceso de las personas 
a los bienes y servicios. 

Normas constitucionales protectoras del consumidor y usuario  
La protección del consumidor frente al monopolio, el abuso de la posición de dominio y 
las demandas concentradas (CRBV, 1999: 113110) 
El derecho del consumidor (CRBV, 1999:117) 
La defensa pública del consumidor (CRBV, 1999: 281.6111) 
El derecho del consumidor a la seguridad alimentaria (CRBV, 1999: 305112) 

Fuente: Elaboración propia 

La regulación de 2013 difería sustancialmente de la regulación 
anterior, sobre todo por lo que respecta a técnica jurídica y claridad 
de los supuestos de hecho normativos, como así se puede apreciar en 

 
110  “No se permitirán monopolios. … el abuso de la posición de dominio… En 

todos los casos antes indicados, el Estado adoptará las medidas que fueren 
necesarias para evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio, del 
abuso de la posición de dominio y de las demandas concentradas, teniendo 
como finalidad la protección del público consumidor, de los productores y 
productoras y el aseguramiento de condiciones efectivas de competencia en 
la economía” (negrillas del autor). 

111  “Son atribuciones del Defensor o Defensora del Pueblo:… 6. Solicitar ante el 
órgano competente la aplicación de los correctivos y las sanciones a que hu-
biere lugar por la violación de los derechos del público consumidor y usua-
rio, de conformidad con la ley” (negrillas del autor). 

112  “El Estado promoverá la agricultura sustentable como base estratégica del 
desarrollo rural integral, a fin de garantizar la seguridad alimentaria de la 
población; entendida como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos 
en el ámbito nacional y el acceso oportuno y permanente a éstos por parte del 
público consumidor” (negrillas y subrayado del autor). 
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el cuadro anterior. Mientras que en la LEYPABIS (2010), el legisla-
dor establecía una categoría de derechos y luego instituía el régimen 
sancionatorio; la norma derogada transformó los derechos en tipos 
penales, por lo que existió una desnaturalización del instituto del 
consumidor y de su régimen de protección. Al efecto basta señalar el 
encabezado del segundo aparte del artículo 49, cuando establecía, 
“Igualmente serán sancionados con multa de doscientas (200) a 
veinte mil (20.000) unidades tributarias quienes violen, menoscaben, 
desconozcan o impidan a las personas el ejercicio de los siguientes 
derechos”. En la reforma del 2015 esta norma permanece inalterada, 
pero bajo el tipo penal de infracciones genéricas con igual monto 
en las multas (LOPJ, 2015: 54).  

La nueva norma establece una taxonomía de derechos del con-
sumidor (LOPJ, 2015: 7), que rescata la declaración enunciativa de 
derechos del consumidor contenida en la previamente derogada 
LEYPABIS (2010). No obstante, se siguen omitiendo regulaciones 
muy importantes para la tutela administrativa y judicial efectiva de 
los derechos del consumidor113. 

 
113  Asimismo, refiere Domingo Piscitelli cuando señala “La Ley para la Defensa 

de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios incluía –en el artículo 10– 
un catálogo de “derechos” que no fue incluido en la Ley Orgánica de Precios 
Justos del 23 de enero del 2014. Ante el “vacío legal” en cuanto a la regula-
ción de los derechos de acceso a bienes y servicios, entendemos que la 
RLOPJ quiso solventar esa situación, motivo por el cual se incluyó la “decla-
ración de derechos” que se señala a continuación: “1. La protección de su vi-
da, salud y seguridad en el acceso de bienes y servicios, así como a la satis-
facción de las necesidades fundamentales y el acceso a bienes y servicios; 2. 
Que los proveedores públicos y privados oferten bienes y servicios competi-
tivos, de óptima calidad, y a elegirlos con libertad. 3. A recibir servicios bási-
cos de óptima calidad; 4. A la información adecuada, veraz, clara, oportuna y 
completa sobre los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así como sus 
precios, características, calidad, condiciones de contratación y demás aspec-
tos relevantes de los mismos, incluyendo los riesgos que pudieran derivarse 
de su uso o consumo; 5. A la protección contra la publicidad falsa, engañosa, 
o abusiva y a los métodos comerciales coercitivos o desleales…” (Cfr. Pisci-
telli, Domingo (2015). Notas sobre la reforma a la ley orgánica de precios 
justos del 19 de noviembre de 2014. En: Revista electrónica de Derecho Ad-
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Así por ejemplo, la obligación para el proveedor y el prestatario 
de que los bienes y servicios puestos a disposición del consumidor y 
el usuario en el territorio nacional, deberían incorporar o llevar con-
sigo, la información en idioma oficial, veraz, precisa, comprensible 
y suficiente sobre sus características esenciales, particularmente los 
siguientes aspectos: a) el origen o procedencia geográfica, naturale-
za, composición y finalidad; b) la calidad, cantidad, categoría o de-
nominación usual; c) la fecha de producción o suministro, plazo re-
comendado para el uso o consumo y fecha de vencimiento o caduci-
dad de ser el caso, en un lugar visible de la presentación del bien; d) 
las instrucciones o indicaciones para su correcto uso o consumo, con 
advertencia y riesgos previsibles; e) los términos de garantías, en los 
bienes y servicios que lo ofrezcan; o, f) los resultados, beneficios, 
consecuencias o implicaciones que se pueden esperar del uso del 
producto o de la contratación del servicio (LEYPABIS, 2010: 41). 
La anterior obligación ha quedado reducida a una disposición que 
sólo señala como derecho del consumidor, el derecho a que se le 
suministre “información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa 
sobre los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así como sus 
precios, características, calidad, condiciones de contratación y de-
más aspectos relevantes de los mismos, incluyendo los riesgos que 
pudieran derivarse de su uso o consumo.” (LOPJ, 2015: 7.4).  

Asimismo, en la reforma de 2014 se implantó como derecho del 
consumidor, dentro del contexto al derecho de información sobre la 
procedencia de los bienes y servicios, el deber del proveedor de in-
formar el origen de las divisas, para lo cual deberá estampar en el 
producto o servicio, que los mismos han sido “adquiridos o produci-
dos con divisas otorgadas por la República, deberán ser identificados 
mediante etiqueta, que permita informar al consumidor sobre la pro-
cedencia de las divisas” (LOPJ, 2014: 6). Más que un derecho del 
consumidor o del usuario es una obligación del proveedor o del 
prestatario importador de productos o servicios terminados, o, para 
el proveedor fabricante con relación a las materias primas importa-
das para la elaboración de los bienes para el acceso a los consumido-

 
ministrativo N° 5, 2015, p. 257 [Documento en línea] Disponible en: 
www.redav.com.ve [Consultado: 2015, Noviembre 19]. 
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res, o, para el prestador del servicio respecto de los servicios dirigi-
dos a los usuarios. En la reforma de 2015, esta obligación del pro-
veedor de bienes o del prestador de servicios fue derogada. 

El derecho al acceso, disposición y disfrute de los bienes y ser-
vicios de forma continua, regular, eficaz, eficiente e ininterrumpida 
por parte de los consumidores y usuarios (LOPJ, 2015: 7.13) tiene 
como contrapartida, la obligación de los proveedores de que los bie-
nes o servicios que suministran a las personas cumplan con las auto-
rizaciones o permisos legales o reglamentarios necesarios para su 
consumo o uso; obligación que estaba establecida en la LEYPABIS 
(2010: 8).  

La LOPJ (2015) no define lo que ha de entenderse por publici-
dad falsa o engañosa, como así lo hacía la derogada LEYPABIS 
(2010) en su artículo 58114. Sobre este aspecto es conveniente desta-
car que la publicidad falsa o engañosa puede ser objeto de tratamien-
to desde la perspectiva del derecho de la competencia y desde la 
propiedad intelectual, para esta investigación desde el ámbito de la 
propiedad industrial. Así tenemos que el artículo 17 de la LPPELC 
(1991), hoy derogado por la LA (2014), establecía en su numeral 1° 
como acto de competencia desleal “la publicidad engañosa o falsa 
dirigida a impedir o limitar la libre competencia”. Es decir, aquel 

 
114  “Se entenderá por publicidad falsa o engañosa todo tipo de información o 

comunicación de carácter comercial en el que se utilicen textos, diálogos, so-
nidos, imágenes o descripciones que directa o indirectamente, e incluso por 
omisión, puedan inducir al engaño, error o confusión de las personas en rela-
ción con: 1. El origen geográfico, comercial o de otra índole del bien ofrecido 
o sobre el lugar de prestación del servicio pactado o la tecnología empleada. 
2. Los beneficios o implicaciones del uso de éste o de la contratación del ser-
vicio. 3. Las características básicas del producto a vender o el servicio a pres-
tar. 4. La fecha de elaboración o de vida útil del bien. 5. Los términos de las 
garantías que se ofrezcan. 6. Los reconocimientos, aprobaciones o distincio-
nes oficiales o privadas, nacionales o extranjeras, tales como medallas, pre-
mios, trofeos o diplomas. 7. El precio del bien o servicio ofrecido, formas de 
pago y costos del crédito. 8. Cualquier otro dato sobre el producto o servicio. 
El que incurra en publicidad falsa o engañosa, será sancionado conforme a lo 
previsto en el presente Ley, sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal y 
administrativa a que hubiere lugar”. 
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acto de un competidor concurrente realizado con la intención de 
desplazar a su otro competidor mediante una conducta desleal en-
caminada a desacreditar su presencia en el mercado. Mientras, que 
desde el ámbito de la propiedad industrial, la conducta desleal se 
configura a través de la intención de apropiarse de la creación inte-
lectual de su competidor e impedir que el titular legítimo pueda ejer-
cer libremente los derechos exclusivos inherentes a la titularidad so-
bre el signo distintivo (CUP, 1883: 10bis).  

Aquí, de la convergencia de regulaciones de la competencia des-
leal, es que se le garantiza al consumidor o usuario su derecho a no 
ser defraudado por actos desleales encaminados a orientar su con-
sumo a bienes o servicios fraudulentos. Lo anterior, queda reflejado 
en el delito de alteración fraudulenta, cuyo tipo penal queda configu-
rado, cuando cualquiera altere “la calidad de los bienes, o desmejo-
ren la calidad de los servicios regulados, o destruya los bienes o los 
instrumentos necesarios para su producción o distribución, en detri-
mento de la población, con la finalidad de alterar las condiciones de 
oferta y demanda en el mercado nacional, serán sancionados por vía 
judicial con prisión de cinco (05) a diez (10) años” (LOPJ, 2015:  
58). En el tipo penal in commento, para que realmente se verifique 
una verdadera tutela judicial efectiva al consumidor o al usuario, só-
lo podrá ser posible si se determina quién es el legítimo proveedor, 
pues mal podría ser responsable el legítimo titular del signo distinti-
vo de un producto o servicio falsificado por un tercero infractor. 

Ahora bien, en la LA (2014) que deroga la LPPELC (1991), si-
guiendo el legislador una praxis legislativa de definir institutos jurí-
dicos, en su artículo 17.1 se define la publicidad engañosa en los 
siguientes términos: 

Todo acto que tenga por objeto, real o potencial, inducir a 
error al consumidor o usuario de un bien o servicio, sobre las ca-
racterísticas fundamentales de los mismos, su origen, composi-
ción y los efectos de su uso o consumo. Igualmente, la publici-
dad que tenga como fin la difusión de aseveraciones sobre bie-
nes o servicios que no fueren veraces y exactas, que coloque a 
los agentes económicos que los producen o comercializan en 
desventaja ante sus competidores. 
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El legislador pretende tutelar al consumidor por una parte y, a 
su vez, garantizar que los bienes y servicios que circulan en el 
mercado gocen de idoneidad para el consumo. La intención del le-
gislador ha sido precisar la procedencia empresarial de los bienes o 
servicios para garantir los derechos del consumidor en el acceso a 
los mismos.  

Pero, la nueva ley no exige, como así lo establecía la 
LEYPABIS, que los bienes o servicios estuviesen identificados 
con sus respectivos signos distintivos. Así, en materia de productos 
alimenticios, se compelía a los proveedores de productos alimenti-
cios de consumo humano el incorporar en el rotulado, la siguiente 
información: a) nombre del producto; b) la marca comercial, es de-
cir, el signo distintivo; c) la razón social de la empresa; d) el núme-
ro de registro sanitario; e) la fecha de expiración o tiempo máximo 
de consumo; f) la lista de ingredientes, con sus respectivas especifi-
caciones; g) el precio de venta al público; o, h) el país de origen 
(LEYPABIS, 2010: 43). Obligación que se considera aplicable mu-
tatis mutandi a cualquier bien o servicio destinado al consumo y a su 
circulación en el comercio.  

No obstante, la exigibilidad del empleo de signos distintivos so-
bre productos alimenticios se regirá por el Reglamento General de 
Alimentos115 (1959: 31), el cual establece los requisitos que se de-
ben cumplimentar para la obtención de un registro sanitario de ali-
mentos, a saber: a) el nombre y marca del producto; b) la denomina-
ción comercial, domicilio y dirección del fabricante y envasador; c) 
los ingredientes del producto; d) la duración del producto; entre 
otros. Igualmente, la norma sublegal hace referencia que son recau-
dos esenciales adminicular, a la solicitud de registro sanitario, “Dos 
ejemplares del proyecto de rótulo, prospecto y otros impresos desti-
nados a ilustrar al público” (RGA, 1959: 32.2). Asimismo, en las 

 
115  Venezuela. Junta de Gobierno Decreto N° 525. Reglamento General de Ali-

mentos (Enero 12, 1959). Gaceta Oficial de la República de Venezuela, 
25.864, Ordinaria, Enero 16, 1959. 
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Normas Complementarias del Reglamento General de Alimentos116 
(1996: 24.g, i, h117) al regular el proceso para el registro sanitario de 
alimentos establece que una de las obligaciones del solicitante o in-
teresado es notificar el cambio de marca, la modificación en la rotu-
lación, como el cambio de la denominación del producto.  

Es de útil criterio señalar, que un elemento evaluador para evitar 
el riesgo de confusión entre signos distintivos, particularmente 
cuando se está en presencia de un SDNC, es la protección al consu-
midor y al usuario.  

Como así estableció el Tribunal Supremo español en Sala Con-
tencioso-Adminis-trativa en su fallo del 11 de noviembre de 2011118, 
sobre el riesgo de confusión con un SDNC, en el affaire de El Corte 
Inglés®. 

 
 

 
116  Venezuela. Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. Resolución N° SG-08. 

Normas Complementarias del Reglamento General de Alimentos (Marzo 11, 
1996). Gaceta Oficial de la República de Venezuela, 35.921, Marzo 15, 1996.  

117  “El interesado debe notificar al Ministerio de Sanidad y Asistencia Social las 
modificaciones al Registro Sanitario de Alimentos tanto nacional como im-
portado. En los casos enunciados a continuación, se remitirá adjunta, la do-
cumentación necesaria cuando así se requiera: a.- Cambio de lugar de fabri-
cación dentro del país. b.- Inclusión o exclusión de otra planta fabricante. c.- 
Cambio o inclusión de nuevo importador. d.- Cambio de Fórmula de ingre-
dientes secundarios o aditivos. e.- Traspaso de la propiedad o representación. 
f.- Cambio de razón social. g.- Cambio de marca. h.- Cambio de fabricante. 
i.- Modificación en la rotulación. j.- Cambio de denominación del producto. 
k.- Cambio o inclusión de nueva presentación”. 

118  España: Tribunal Supremo Sala Contencioso-Administrativa. El Corte Inglés 
contra Inglecor, Sentencia (Noviembre 11, 2011) Madrid [Documento en lí-
nea] Disponible: http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=content 
pdf&databasematch=TS&reference=6189390&links=recurso%20de%20casa
ci%F3n%20%22JOSE%20MANUEL%20BANDRES%20SANCHEZ-CRU 
ZAT%22 &optimize=20111122&publicinterface=true [Consultado: 2014, 
septiembre 22] 
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… el artículo 51119 de la Constitución [ESPAÑOLA], al recono-
cer como principio rector de la política social y económica la 
defensa de los derechos e intereses de los consumidores y 
usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garanti-
zar el acceso al registro de las marcas en su consideración de 
signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y 
necesarios en la política empresarial y que suponen un im-
portante mecanismo para la protección de los consumidores, 
…, de modo que, en la comparación de las marcas opositoras en 
que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonéti-
ca, gráfica o conceptual, esta Sala no sólo [SE] atiende a asegu-
rar la tutela de intereses conectados a garantizar la compe-
tencia empresarial y la transparencia en las transacciones 
económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente 
garantiza la protección de los derechos de los consumidores, 
que se proyecta en el acto de elección de productos o servi-
cios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y 
otros en razón de la indicación de su procedencia empresa-
rial, de su prestigio adquirido y de su calidad, ha sido reali-
zada de forma adecuada por la Sala de instancia, que ha atendi-
do de forma ponderada [SANA CRÍTICA] a intereses de los con-
sumidores referidos a la función identificadora de la marca, al 
considerar que la convivencia de las marcas enfrentadas ge-
nera riesgo de confusión y riesgo de asociación, debido a la 
falta de fuerza distintiva de la denominación “INGLECOR” 
para designar servicios en el sector de la cafetería, en relación 
con la familia de marcas registradas por EL CORTE 

 
119  “1. Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y 

usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la sa-
lud y los legítimos intereses económicos de los mismos. 2. Los poderes pú-
blicos promoverán la información y la educación de los consumidores y 
usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que 
puedan afectar a aquellos, en los términos que la ley establezca. 3. En el mar-
co de lo dispuesto por los apartados anteriores, la ley regulará el comercio in-
terior y el régimen de autorización de productos comerciales” [Documento en 
línea] Disponible: http://www.lamoncloa.gob.es/documents/consti tucion_ 
es1.pdf [Consultado: 2014, Septiembre 27].  
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INGLÉS, de lo que resulta irrelevante el argumento de que EL 
CORTE INGLÉS no ofrece en sus establecimientos un servicio 
de cafetería independiente, debido a la función indicadora del 
origen empresarial de los servicios que distingue la marca” 
(agregados y negrillas del autor). 
Sobre la protección a consumidores y usuarios, el fraude en los 

bienes y servicios, y, la represión de la competencia desleal son te-
mas para estudios ulteriores, que excedería los límites de la presente 
investigación. 

Finalmente, el ADPIC (1994) no establece explícitamente una 
norma operativa o autoejecutiva en materia de tutela de la compe-
tencia desleal; sin embargo, al regular la protección de las indicacio-
nes geográficas y la información no divulgada (1994: 22.2.b120, 
39.1121), sus dispositivos remiten a la norma unionista. 

4. Desde el ámbito del derecho civil: La responsabilidad civil de-
rivada de la infracción de los derechos de propiedad intelectual 

A. Nociones generales 

a. Naturaleza jurídica 

La responsabilidad civil122 es un instituto del derecho civil que 
se sustenta en determinar el cómo, el por qué y el cuándo se deben 

 
120  “En relación con las indicaciones geográficas, los Miembros arbitrarán los 

medios legales para que las partes interesadas puedan impedir:… b) cualquier 
otra utilización que constituya un acto de competencia desleal, en el sentido 
del artículo 10bis del Convenio de París (1967)”. 

121  “Al garantizar una protección eficaz contra la competencia desleal, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 10bis del Convenio de París 
(1967), los Miembros protegerán la información no divulgada de conformi-
dad con el párrafo 2 [PRESUPUESTOS DE PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN NO 
DIVULGADA], y los datos que se hayan sometido a los gobiernos o a organis-
mos oficiales, de conformidad con el párrafo 3[PROTECCIÓN DE LOS DATOS DE 
PRUEBA DE PRODUCTOS FARMACEÚTICOS]” (agregados del autor).  

122  Para un estudio sobre el estado del arte en materia de responsabilidad civil 
contractual y extracontractual se recomiendan: Claudia Madrid. Las relacio-
nes entre la responsabilidad civil contractual y la extracontractual en el De-
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compensar los daños causados123 a una persona (víctima). Por ello se 
le ha definido como “la consecuencia jurídica en virtud de la cual, 
quien se ha comportado en forma ilícita debe indemnizar los daños, 
que, con esa conducta ilícita, ha producido a terceros”124. 

Como bien señalara Melich-Orsini “el daño es el elemento que 
da interés al acreedor para ejercer la acción por responsabilidad ci-
vil”125. De donde se puede derivar que sin daño no hay responsabili-
dad civil, por tanto “ni la antijuricidad de la acción (incumplimiento 
en sentido objetivo), ni la culpa (incumplimiento en sentido subjeti-

 
recho Internacional Privado venezolano, Series Trabajos de Ascenso N° 10, 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad Central de Venezuela, 
Gráficas León, Caracas 2007. Asimismo, de la misma autora, su obra Claudia 
Madrid. “Función de la Responsabilidad Civil en el Derecho venezolano: 
más allá de la reparación”en: José Salaverría (Coord.) IV Jornadas Aníbal 
Dominici. Derecho de Daños. Responsabilidad Contractual/Extra contrac-
tual. Homenaje: Enrique Lagrange. Funeda, Caracas 2012, pp. 221-257. 
Asimismo, Carlos Eduardo Acedo Sucre. El incumplimiento contractual o el 
hecho ilícito (Primer elemento o requisito de la responsabilidad civil), Cara-
cas: 2006 [Documento en línea] Disponible en: http://www.menpa.com/ 
PDF/2006-Incumplimiento_contractual_ohechoilicito_CEAS.pdf [Consulta-
do: 2014, Agosto 11]; Magaly Carnevali de Camacho. Análisis legislativo, 
doctrinario y jurisprudencial de la responsabilidad civil extracontractual por 
hecho ilícito. Universidad de los Andes, Mérida 1982; Magaly Carnevali de 
Camacho. “Fundamento e historia de la responsabilidad extracontractual por 
hecho propio”, en: Anuario de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas 
Universidad de los Andes, N° 14, 1985-1986, Universidad de Los Andes, 
Mérida 1986, pp. 83-108; Magaly Carnevali de Camacho. “Elementos de la 
responsabilidad civil extracontractual por hecho propio”, en: Anuario de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas Universidad de los Andes, N° 17, 
1992-1993. Universidad de Los Andes, Mérida 1993, pp. 11-40. 

123  Carlos Rosenkrantz. “La justicia correctiva y la responsabilidad extracontrac-
tual: donde la Filosofía del Derecho y la Economía se encuentran”, en Carlos 
Rosenkrantz (comp.). La responsabilidad extracontractual. Biblioteca Yale 
de Estudios Jurídicos. Yale Law School, Universidad de Palermo-Escuela de 
Derecho, Gedisa, Barcelona 2005, p. 9. 

124  Javier Tamayo. De la responsabilidad civil. T. I. Temis, Bogotá 1999, p. 12. 
125  José Melich-Orsini. La responsabilidad civil por hechos ilícitos. 3ª edición, 

Serie Estudios N° 45-46, Centro de Investigaciones Jurídicas, Academia de 
Ciencias Políticas y Sociales. Anauco, Caracas 2006a, p. 31. 
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vo), sería suficiente para dar lugar a la reacción del ordenamiento 
jurídico, ya que la reacción sólo se hará evidente en la represión del 
daño mediante la atribución a la víctima de una acción para obtener 
el restablecimiento de la situación lesionada o una compensación 
pecuniaria”126.  

De allí que formule el mencionado autor, un concepto jurídico 
de daño, que se complementa con la calificación de daño resarcible, 
basado en la tesis del daño-interés, donde el daño se vincula direc-
tamente a la noción de interés jurídicamente protegido o tutelado, 
“que viene representado por la relación existente entre el ente (suje-
to) que experimenta una necesidad legítima y el ente idóneo para 
satisfacerlo (bien). La alteración perjudicial de esta relación consti-
tuiría el daño jurídicamente calificado que provocaría la reacción 
del ordenamiento jurídico y es en tal sentido que se podría hablar de 
dommages-intérets”127 o el id quo interest. Como refiere Eugenio 
Bovicini, citado por Melich-Orsini, es “la obligación de resarcir con 
el propio patrimonio un valor representativo del interés dañado. Tal 
interés no equivale al valor efectivo del bien destruido…, sino que 
equivale al valor representado por el interés que tenía la víctima en 
relación con el bien destruido o menoscabado, trátese del patrimonio 
de una persona, sus bienes materiales o inmateriales [ESTOS 
ÚLTIMOS BIENES INTELECTUALES, TAMBIÉN DERECHOS DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL], o del honor, la dignidad, la integridad personal”128 
(negrillas y agregados del autor). 

b.  Definición 

La responsabilidad civil consiste, a juicio del ius industrialista 
Horacio Rangel en imponer judicialmente “al responsable el deber 
de restituir o reparar el daño causado, así como la obligación de in-
demnizar que surge como consecuencia de todo daño que se cause 

 
126  José Melich-Orsini, 2006a, ob.cit, pp. 31-32. 
127   Ibidem, p. 32. 
128  Ibíd., p. 33. 
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por hechos ilícitos”129. Tal como cuando ocurre la infracción a un 
derecho de propiedad intelectual, en concreto de un derecho de pro-
piedad industrial, como lo es la violación al dominum del SDNC. La 
infracción genera un daño (efecto negativo), el daño afecta la esfera 
patrimonial del propietario del SDNC, esa pérdida causada al patri-
monio del titular del SDNC debe ser indemnizada íntegra y propor-
cionalmente al desequilibrio económico sufrido.  

A nivel nacional, entre otros130, María Domínguez señala que la 
responsabilidad civil es una “situación jurídica en virtud de la cual 

 
129  Horacio Rangel. “Responsabilidad civil y usurpación de marcas en la juris-

prudencia mexicana” en: Astrid Uzcátegui (coord.). Estudios en Homenaje a 
Mariano Uzcátegui Urdaneta. Propiedad Intelectual. Tomo II. Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas ULA - Facultad de Ciencias Jurídicas y Políti-
cas UCV – Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Mérida 2010, p. 450. 

130  José Mélich. La Responsabilidad Civil por hechos ilícitos. Serie Estudios N° 
45,T. I, Biblioteca de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas 
1994; José Mélich. La Responsabilidad Civil por hechos ilícitos. Serie Estu-
dios N° 46, T. II, Biblioteca de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 
Caracas 1994; Carlos Acedo. El incumplimiento contractual o el hecho ilícito 
(Primer elemento o requisito de la responsabilidad civil) Caracas 2006, [Do-
cumento en línea] Disponible en: http://www.menpa.com /PDF/2006-Incum-
plimiento_contractual_ohechoilicito_CEAS.pdf [Consultado: 2015, Noviem-
bre 27]; Magaly Carnevali de Camacho. Análisis legislativo, doctrinario y ju-
risprudencial de la responsabilidad civil extracontractual por hecho ilícito. 
Universidad de los Andes, Mérida 1982; Magaly Carnevali de Camacho. 
“Fundamento e historia de la responsabilidad extracontractual por hecho pro-
pio”, en: Anuario de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, N° 14, 
1985-1986, Universidad de los Andes, Mérida 1986, pp. 83-108; Magaly 
Carnevali de Camacho. “Elementos de la responsabilidad civil extracontrac-
tual por hecho propio”, en: Anuario de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, N° 17, 1992-1993, Universidad de los Andes, Mérida 1993, pp. 11-
40. En materia de derecho de las obligaciones se recomienda consultar a los 
siguientes autores: Eloy Maduro. Curso de Obligaciones Derecho Civil III., 
7ª edic., Universidad Católica Andrés Bello, Caracas 1989, pp.13-6; Mauricio 
Rodríguez Ferrara. Obligaciones, 3ª edic., Librosca, Caracas 2007, pp. 3-21 
(también del autor [Documento en línea] Disponible en: http://www.ventana 
legal.com/obligaciones/sentenciaintro.htm [Consultado: 2015, Noviembre 
27]; Oscar Palacios Herrera. Apuntes de Obligaciones, versión taquigráfica 
de clases dictadas en la Universidad Central de Venezuela. Rafael Maldona-
do (taquígrafo). Nuevo Mundo, Caracas 2000, pp. 3-7; Rafael Bernad Mai-
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se está en la obligación de responder patrimonial o pecuniariamente 
en razón de haberle causado un daño a otro”131. 

Como bien resumiera René Savatier “la responsabilidad civil es 
la obligación que puede incumbir a una persona de reparar el daño 
causado a otro por sus hechos, o por el hecho de las personas o de 
las cosas bajo su dependencia”132 (traducción libre del autor). 

c.  Tipología 

La responsabilidad civil puede nacer de una relación contractual 
(responsabilidad civil contractual o ex contractu), es decir, deri-
vada del daño proveniente del incumplimiento de las obligaciones 
contenidas en un contrato. La responsabilidad civil contractual 
queda circunscrita, por tanto, al deber de reparar el daño surgido con 
ocasión del incumplimiento antijurídico, culpable e imputable de 
una obligación derivada del contrato, o a causa del incumplimiento 
que excede a la obligación contractual, surgiendo así, en ambos ca-
sos, una nueva obligación, es decir, la obligación de indemnizar el 
daño.  

 
nar. Derecho Civil Patrimonial Obligaciones, T. I, Universidad Católica An-
drés Bello, Caracas 2012, pp. 11-43; Oscar Ochoa. Teoría General de las 
Obligaciones. Derecho Civil III. T. I, Universidad Católica Andrés Bello, Ca-
racas 2009, pp. 31-47; Oscar Ochoa. “Preámbulo a la Teoría General de las 
Obligaciones”, en: Derecho de las obligaciones en el nuevo milenio, Serie 
Eventos N° 23, Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Asociación Vene-
zolana de Derecho Privado, Caracas 2007, pp. 3-26; Carmen Sue. Lecciones 
de Derecho Civil III. T. I, Universidad de Carabobo, Valencia 2011, pp. 29-
38; Carlos Sequera. Principios generales sobre las obligaciones en materia 
civil. Tipografía Americana, Caracas 1936, pp. 7 y ss.; Hermes Harting. La 
Didáctica de las Obligaciones (casos prácticos), Liber, Caracas 2009, pp. 13 
y ss.; Alberto Miliani Balza. Obligaciones Civiles I, Marga, Caracas1999, pp. 
9-17. 

131  María Domínguez. Diccionario de Derecho Civil. Panapo, Caracas 2009, p. 
147. 

132  «La responsabilité est l´obligation que peut incomber á une personne de ré-
parer le dommage causé à autrui par son fait, ou par le fait des personnes ou 
des choses dépendant d´elle» (René Savatier citado por Claudia Madrid, 
2007, ob.cit, p. 2). 
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También, la responsabilidad civil puede derivar de un hecho ilí-
cito civil (responsabilidad civil extracontractual o ex delicto civi-
lis). Es decir, por el daño derivado de la violación de normas legales 
o, del deber general de prudencia o de respeto (la obligación pasiva 
universal)133, básicamente el deber de no dañar a los demás (alterum 
non ladere).  

La responsabilidad civil también puede ser subjetiva basada en 
la culpa (CC, 1982: 1.185), o, también objetiva (CC, 1982: 1.191 y 
ss) o por riesgo134, en la que el agente responde al margen de la 
culpa. 

 
133  Por ello, Tamayo distingue el dolo, en dolo contractual y dolo extracontrac-

tual. Precisa, el mencionado autor que el dolo extracontractual supone la in-
tención de dañar, mientras que el dolo “contractual requiere simplemente la 
intención de incumplir el contrato, así no se tenga la intención de perjudicar 
al acreedor” (Cfr. Javier Tamayo, ob.cit., p. 23). 

134  La responsabilidad civil extracontractual indirecta u objetiva por hecho pro-
pio, sustentada en la teoría del riesgo, surge cuando el agente del daño no es 
culpable de la realización del daño, pero por desarrollar una actividad de na-
turaleza comercial o industrial (riesgo creado), esta actividad expone a un 
sinnúmero de personas o cosas a situaciones previstas o imprevisibles de pe-
ligro que pueden causar pérdidas patrimoniales, incluso extrapatrimoniales. 
Pero de ocurrir generaría un daño material o moral, por lo tanto, una respon-
sabilidad civil objetiva sin culpa (Cfr. Magally Carnevalli. “Fundamento e 
historia de la responsabilidad extracontractual por hecho propio”, en: Anuario 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, N° 14, Centro de Investiga-
ciones Jurídicas, Universidad de Los Andes Mérida 1986, pp. 83-107). En 
cuanto a su admisión, Magally Carnevalli señala que ésta “sólo puede admi-
tirse en las situaciones de expresa previsión legal, y donde así no ocurra, con-
tinúa manteniendo todo su vigor el principio general de responsabilidad por 
culpa” (Cfr. Magally Carnevalli, ob. cit., p. 96). Como en los supuestos pre-
vistos en la Ley venezolana de Aeronáutica Civil (LAC, 2009: 100 y ss.). Es-
te tipo de responsabilidad civil sin culpa por creación de un riesgo industrial 
o comercial puede tener su origen en la Revolución Industrial (1750-1760) 
(Cfr. Leonel Salazar, 2010b, ob. cit., pp. 83-94), sustentada en el “desarrollo 
de la técnica y el auge del maquinismo” (Magally Carnevalli, ob. cit., p. 105). 
Mejor afirmar del mecanicismo, por el impacto de las máquinas-herramientas 
en los procesos productivos en los estadios tempranos de la Primera Revolu-
ción Industrial (1750-1760 a 1895-1914) (Cfr. Leonel Salazar, 2010b, ob. 
cit., p. 86). 
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También se distingue la responsabilidad civil extracontractual 
directa o subjetiva por hecho ilícito propio de la responsabilidad 
por hecho ajeno. La primera se manifiesta cuando el causante di-
recto del hecho dañoso (factum damni) es el único obligado a in-
demnizar a la víctima, recayendo en la víctima el onus probandi del 
daño (damnum) y la culpabilidad del agente del daño. Esta es la res-
ponsabilidad civil subjetiva, es decir, la imputación directa al agente 
del daño (victimario) de la acción incorrecta o conducta ilícita que 
causa la pérdida o el daño, objeto de la reparación, en el patrimonio 
de la víctima, de donde deviene su condición de acreedora de la 
nueva obligación, es decir, la obligación de obtener la indemniza-
ción por el daño sufrido. Entiéndase, el deudor transgresor (victima-
rio) del ordenamiento jurídico positivo produce un hecho reprocha-
ble (factum damni) del cual sobreviene un daño (damnum), que a su 
vez es consecuencia directa de su conducta (intencional, negligen-
te, omisa o imprudente) calificable de antijurídica (hecho ilícito, 
enriquecimiento sin causa lícita o injusto, gestión de negocios aje-
nos, pago de lo indebido o abuso de derecho), culpable (dolo, culpa 
in faciendo, culpa in omittendo) e imputable del daño causado a la 
víctima. 

A la par de la responsabilidad extracontractual subjetiva (CC, 
1982: 1.185), se distinguen las responsabilidades especiales o com-
plejas establecidas en el Código Civil (1982: 1.191 y ss.), a saber: a) 
la responsabilidad civil por hecho ajeno135, y, b) la responsabili-
dad civil extracontractual indirecta por los daños causados por 
animales o cosas bajo la custodia, guarda o vigilancia del res-
ponsable a indemnizar el daño136. En su mayoría supuestos de 

 
135  La responsabilidad del dueño por los daños causados por sus sirvientes y 

dependientes (CC, 1982: 1.191), la responsabilidad civil de los padres por el 
hecho ilícito de sus hijos (CC, 1982: 1.190). O, en el contrato de transporte, 
la responsabilidad del porteador por los hechos ilícitos de sus dependientes, 
así como también de los subsiguientes porteadores, intermediarios o cual-
quier otra persona a quien el porteador primitivo o los subsiguientes le hubie-
re confiado el transporte (CCom, 1955: 169). 

136  Los daños causados por animales (CC, 1982: 1.192), los daños causados por 
cosas (CC, 1982: 1.193), y los daños causados por ruina de un edificio (CC, 
1982: 1.194). 
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responsabilidad objetiva137, aunque no exclusiva de la ley sustanti-
va civil pues está presente en otras leyes especiales, tales como los 
supuestos previstos en la Ley de Aeronáutica Civil138 (2009: 100139 
y ss.), o, en la Ley de Transporte Terrestre140 (2008: 192141 y ss). 
Donde “todo daño ha de ser reparado, al margen de la actuación cul-
posa o no del agente del daño, por lo cual se produce un fenómeno 
de objetivización de la responsabilidad”142. 

 
137  Algunas como el caso de incendio (CC, 1982: 1.193, único aparte) vuelven al 

régimen ordinario de la culpa y la responsabilidad de los padres, tutores, pre-
ceptores y artesanos, que acepta la posibilidad de desvirtuar la presunción de 
culpa si se prueba que se empleó toda la diligencia necesaria a los fines de 
evitar el daño. 

138  Ley de Aeronáutica Civil (Marzo 17, 2009). Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela, 39.140, Ordinaria, Marzo 17, 2009. 

139  “El que realice transporte aéreo, es responsable por los daños causados al 
pasajero por la demora, cancelación o el accidente o incidente producido a 
bordo de la aeronave o durante cualquiera de las operaciones de embarque o 
desembarque, conforme a las normas técnicas. Las operaciones de embarque 
comienzan en el momento en que el pasajero dejas las instalaciones del aeró-
dromo o aeropuerto para ingresar a la aeronave y las operaciones de desem-
barque terminan cuando el pasajero, al salir la aeronave, ingresa a las instala-
ciones del aeródromo o aeropuerto. En cualquier caso, la responsabilidad por 
daños en el embarque y desembarque recaerán sobre quienes realicen dichas 
actividades”.  

140  Ley de Transporte Terrestre (Julio 31, 2008). Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela, 38.985, Ordinaria, Agosto 1, 2008. 

141  “El conductor o la conductora, o el propietario o la propietaria del ve-hículo y 
su empresa aseguradora, están solidariamente obligados u obligadas a reparar 
todo daño que se cause con motivo de la circulación del vehículo, a menos 
que se pruebe que el daño proviene de un hecho de la víctima, o de un tercero 
que haga inevitable el daño; o que el accidente se hubiese producido por caso 
fortuito o fuerza mayor. Cuando el hecho de la víctima o del tercero haya 
contribuido a causar el daño, se aplicará lo establecido en el Código Civil. En 
caso de colisión entre vehículos, se presume, salvo prueba en contrario, que 
los conductores o las conductoras tienen igual responsabilidad civil por los 
daños causados”. 

142  Rafael Bernard. Derecho Civil Patrimonial. Obligaciones. Tomo I, Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad Central de Venezuela, Gráficas 
León, Caracas 2006, p. 179. Asimismo, algunos doctrinarios como Rafael 
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El daño derivado del incumplimiento de la obligación preexis-
tente legal o contractual conduce a la reparación o indemnización 
del daño a la víctima. Como bien ha señalado Diez-Picazo “el daño 
se indemniza a quien lo sufre y en la medida en que lo sufre”143. De 
tal suerte, que la indemnización tampoco está asociada con un enri-
quecimiento para la víctima, sino que existe una proporcionalidad 
entre la reparación del daño y el daño causado (principio de la pro-
porcionalidad). Pero, al mismo tiempo el daño debe ser indemnizado 
íntegramente, sin que tenga la víctima que recurrir constantemente a 
reclamar al agente del daño, por algún remanente no debidamente 
satisfecho en la oportunidad de la declaratoria con lugar de la pre-
tensión de indemnización de los daños causados (principio de la in-
tegridad de la indemnización). 

Benito Sansó estableció como presupuestos comunes a la res-
ponsabilidad civil contractual y la extracontractual: 

1)  la preexistencia de un vínculo jurídico [LA OBLIGACIÓN 
PREEXISTENTE LEGAL O CONTRACTUAL];  

2)  la producción de un daño que se manifiesta como resultado 
de la violación de aquel vínculo [LA VIOLACIÓN DE LA OBLIGACIÓN 
PREEXISTENTE LEGAL O CONTRACTUAL]; y,  

3)  el nexo de causalidad entre el comportamiento normalmente 
culposo del sujeto y el daño [LA RELACIÓN DE CAUSALIDAD]144 (agre-
gados del autor). 

De todo lo anterior, se deriva la pretensión por daños y perjui-
cios, como medio procesal para que la víctima obtenga la reparación 
del daño y el resarcimiento de las pérdidas patrimoniales y morales 

 
Bernard y Oscar Ochoa refieren que la responsabilidad objetiva por transpor-
te aéreo puede ser contractual o extracontractual. 

143  Luis Diez-Picazo. Derecho de daños. Civitas, Madrid 1999, p. 47. 
144  Benito Sansó. “El problema del cúmulo de la responsabilidad contractual y 

extracontractual” en: Sansó, Benito e Hildegard Rondón de Sansó. Estudios 
Jurídicos, Instituto de Derecho Privado, Facultad de Ciencias Jurídicas y Po-
líticas, Universidad Central de Venezuela, Imprenta Universitaria, Caracas 
1984, p. 17. 
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sufridas, particularmente si es una persona natural. Aunque, una ten-
dencia moderna considera que las personas jurídicas o morales pue-
den ser indemnizadas por los daños morales sufridos, como más 
adelante se analizará145. 

En el Cuadro No. 4 se comparan y diferencian los dos institutos 
que integran la responsabilidad civil, ello a los fines de presentar una 
sinopsis esquemática de las mismas. 

Cuadro No. 4: 
Venezuela: Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual 

Criterio Responsabilidad  
Civil Contractual 

Responsabilidad Civil  
Extracontractual 

Origen Incumplimiento de una obli-
gación contractual preexisten-
te (CC, 1982: 1.264146 y 
1.271147) y el daño sufrido por 
el acreedor (víctima) que 
presume la privación de una 
ventaja patrimonial que el 
contrato le proporcionaba. El 
incumplimiento contractual es 
la violación de la voluntad de 
las partes (la violación de los 
intereses privados u orden 
privado). 
 
 
 

Deriva de la inobservancia del 
deber general de no dañar a 
otro (alterum non laedere) 
contemplado en la Ley. 
La violación del deber legal, 
que es la violación de la vo-
luntad del legislador (Estado), 
ergo la violación del orden 
público (CC, 1982: 1.185148). 

 
145  Vid. Infra 6.G. 
146  “Las obligaciones deben cumplirse exactamente como han sido contraídas. El 

deudor es responsable de daños y perjuicios, en caso de contravención”. 
147  “El deudor será condenado al pago de los daños y perjuicios, tanto por ineje-

cución de la obligación como por retardo en la ejecución, si no prueba que la 
inejecución o el retardo provienen de una causa extraña que no le sea impu-
table, aunque de su parte no haya habido mala fe”. 

148  “El que con intención, o por negligencia, o por imprudencia, ha causado un 
daño a otro, está obligado a repararlo. Debe igualmente reparación quien ha-
ya causado un daño a otro, excediendo, en el ejercicio de su derecho, los lí-
mites fijados por la buena fe o por el objeto en vista del cual le ha sido confe-
rido ese derecho”. 
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Fuentes legales Código Civil: Título III: De 
las obligaciones: Capítulo III: 
De los efectos de las obliga-
ciones 

El hecho ilícito (CC, 1982: 
1.185, encabezamiento): 
 - La gestión de negocios 
ajenos (CC, 1982: 1.173-
1.177). 
- El pago de lo indebido (CC, 
1982: 1.178-1.183) 
- El enriquecimiento sin causa 
lícita o injusto (CC, 1982: es 
decir 1.184). 
El abuso de derecho (CC, 
1982: 1.185, único aparte). 

Fundamento La culpa leve (CC, 1982: 
1.270149), salvo pacto en con-
trario  

La culpa y el riesgo (CC, 
1982: 1.191, 1.193150) 

Elementos -La conducta antijurídica, culpable e imputable, algunos auto-
res ubican la imputabilidad como otro elemento151. 
-El daño 
-La relación de causalidad 
-El factor de atribución de la culpabilidad (dolo o culpa grave, 
culpa leve o culpa levísima) 

Tipología  La responsabilidad civil deri-
vada del incumplimiento del 
contrato (CC, 1982: 1.264, 
1.271). 

1. La responsabilidad civil 
extracontractual directa o 
por hecho ilícito propio o 
subjetiva (CC, 1982: 1.185, 

 
149  “La diligencia que debe ponerse en el cumplimiento de la obligación, sea que 

ésta tenga por objeto la utilidad de una de las partes o la de ambas, será siem-
pre la de un buen padre de familia, salvo el caso de depósito. Por lo demás, 
esta regla debe aplicarse con mayor o menor rigor, según las disposiciones 
contenidas, para ciertos casos, en el presente Código”. 

150  “Toda persona es responsable del daño causado por las cosas que tiene bajo 
su guarda, a menos que pruebe que el daño ha sido ocasionado por falta de la 
víctima, por el hecho de un tercero, o por caso fortuito o fuerza mayor. Quien 
detenta, por cualquier título, todo o parte de un inmueble, o bienes muebles, 
en los cuales se inicia un incendio, no es responsable, respecto a terceros, de 
los daños causados, a menos que se demuestre que el incendio se debió a su 
falta o al hecho de personas por cuyas faltas es responsable”. 

151  José Melich-Orsini. La responsabilidad civil por hechos ilícitos. 3ª edición, 
Serie Estudios N° 45-46, Centro de Investigaciones Jurídicas, Academia de 
Ciencias Políticas y Sociales, Anauco, Caracas 2006a, pp. 115-131. 
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CCom, 1955: 630, encabeza-
miento152). 
2. La responsabilidad civil 
extracontractual indirecta u 
objetiva (CC, 1982: 1.193): 
2.1. Responsabilidad civil 
extracontractual por hecho 
ilícito ajeno: 
2.1.1. Responsabilidad de los 
padres o tutores (CC, 1982: 
1.190). 
2.1.2. Responsabilidad de los 
preceptores y artesanos (CC, 
1982: 1.190). 
2.1.3. Responsabilidad de los 
dueños, directores o principa-
les (CC, 1982: 1.191). 
2.1.4. Responsabilidad del 
capitán de naves por los he-
chos ilícitos de la tripulación 
(CC, 1982: 1.191; CCom, 
1955: 630, único aparte153). 
2.2. Responsabilidad civil 
extracontractual por los 
daños causados por anima-
les o cosas bajo la custodia, 
guarda o vigilancia: 
2.2.1. Daños causados por 
animales (CC, 1982: 1.191) 
 
 
 
 
 

 
152  “El capitán es civilmente responsable por culpa, impericia o negligencia en el 

cumplimiento de sus deberes; sin perjuicio del procedimiento criminal a que 
se haga acreedor por fraude o dolo”. 

153  El capitán es “también responsable por los hurtos cometidos por la tripula-
ción, salvo sus derechos contra los culpados; y de los daños causados por las 
riñas de la gente de mar, y por sus faltas en el servicio de la nave, a menos 
que justifique que puso en ejercicio su autoridad para precaverlas, impedirlas 
o corregirlas oportunamente”. 
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2.2.2. Daños causados por 
cosas (CC, 1982: 1.192) 
2.2.3. Daños causados por 
incendio (CC, 1982: 1.193, 
único aparte)154 
2.2.4. Daños causados por 
ruina de un edificio (CC, 
1982: 1.194). 
 
 

Prescripción  Prescripción decenal (las pretensiones personales prescriben a 
los 10 años: CC, 1982: 1.977155) 

Incumplimiento y 
culpabilidad 

El incumplimiento de la obli-
gación contractual preexisten-
te se presume culposo (iuris 
tantum), cuando el deudor 
(victimario-agente del daño) 
no ejecuta la prestación debi-
da, por lo que al acreedor 
(víctima) le bastaría probar el 
incumplimiento, de donde se 
presume la culpa, salvo causa 
extraña (CC, 1982: 1.271: sis-
tema de culpa presunta156). 

No hay presunción de culpa-
bilidad, sino que el acreedor 
(víctima) deberá probar el 
hecho constitutivo del daño, 
que como hecho ilícito com-
porta el incumplimiento del 
deber general de respeto, es 
decir, la obligación preexis-
tente legalmente que ha sido 
transgredida por el deudor 
(agente del daño-victimario). 
(CC, 1982: 1.185: sistema de 
culpa probada). 

 
154  Tanto en el caso de incendio (CC, 1982: 1.193, único aparte) como en la res-

ponsabilidad de los padres, tutores, preceptores y artesanos pueden volver al 
régimen ordinario de la culpa y se acepta la posibilidad de desvirtuar la pre-
sunción de culpa si se prueba que se puso toda la diligencia necesaria a los 
fines de evitar el daño. 

155  Todas las acciones reales se prescriben por veinte años y las personales por 
diez, sin que pueda oponerse a la prescripción la falta de título ni de buena fe, 
y salvo disposición contraria de la Ley. 

156  Para una mejor comprensión de la noción de sistema de culpa presunta se 
reinterpreta el artículo 1.271 del CC (1982) en los siguientes términos “el 
deudor será condenado al pago de los daños y perjuicios, tanto por ineje-
cución de la obligación como por retardo en la ejecución, aunque de su par-
te no haya habido mala fe, si no prueba que la inejecución o el retardo pro-
vienen de una causa extraña que no le sea imputable” (negrillas del autor). 
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Diligencia exigible 
o debida 

El deudor (victimario-agente 
del daño) responde incluso 
por culpa levis, por la inob-
servancia de la diligencia 
debida que corresponde a un 
bonus pater familiae en el 
cumplimiento de sus obliga-
ciones contractuales (CC, 
1982: 1.270157). 

El deudor (agente del daño) 
responde frente al acreedor 
(víctima) por su conducta 
culpable [intención (dolo), 
culpa levis, incluso levissima 
(omisión, negligencia o im-
prudencia)] (CC, 1982: 
1.185). 

Indemnización y 
Daños resarcibles: 
Principios indem-
nizatorios 

El agente del daño responde 
por los daños previstos o pre-
visibles al tiempo de la cele-
bración del contrato, e incluso 
de los imprevistos si hubo 
dolo (CC, 1982: 1.274158). 
Sean estos daños patrimonia-
les o morales. 

El deudor culpable responde 
de todo daño imprevisible, 
incluso del daño moral (CC, 
1982: 1.196)159. 
La determinación del monto 
de la indemnización del daño 
moral (pretium affectionis y/o 
pretium doloris) es de la 
“apreciación subjetiva –no 
arbitraria-”160 y soberana del 
juez. 

 
157  “La diligencia que debe ponerse en el cumplimiento de la obligación, sea que 

ésta tenga por objeto la utilidad de una de las partes o la de ambas, será siem-
pre la de un buen padre de familia, salvo el caso de depósito. Por lo demás, 
esta regla debe aplicarse con mayor o menor rigor, según las disposiciones 
contenidas, para ciertos casos, en el presente Código”. 

158  “El deudor no queda obligado sino por los daños y perjuicios previstos o que 
han podido preverse al tiempo de la celebración del contrato, cuando la falta 
de cumplimiento de la obligación no proviene de su dolo”. 

159  No obstante, el jurista Enrique Lagrange no comparte la idea de que se res-
ponde por daño imprevisible en materia extracontractual, toda vez que este es 
un concepto por esencia y por su naturaleza característico o exclusivo de la 
responsabilidad contractual (Cfr. Lagrange, Enrique (s/f). Apuntes de clase de 
Derecho Civil III Obligaciones, tomados por María Domínguez en la Escuela 
de Derecho, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad 
Central de Venezuela). 

160  Madrid, Claudia, 2012, ob. cit., p. 245;  María Domínguez, “Aproximación al 
estudio de los derechos de la personalidad” en: Revista de Derecho, N° 7, 
Tribunal Supremo de Justicia, Caracas 2002, pp. 250-284, y, Emilio Pittier. 
“Reflexiones sobre el daño moral”, en: Irene de Valera (Coord.) El Código 
Civil Venezolano en los inicios del siglo XXI. En conmemoración del bicen-
tenario del Código Civil francés de 1804. Academia de Ciencias Políticas y 
Sociales, Caracas 2005, pp. 621-698. 
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Principio de la Integridad de la Indemnización  
(CC, 1982: 1.196161) 

Principio de la Proporcionalidad de la Indemnización 
Solidaridad y Plu-
ralidad de Agentes 
causantes del daño  

La solidaridad entre codeudo-
res (victimarios-agentes del 
daño-contratantes) no se pre-
sume, existe sólo si está pre-
vista en el contrato o en una 
disposición legal (CC, 1982: 
1.223). En materia mercantil, 
la solidaridad entre codeudores 
se presume iuris tantum 
(CCom, 1955: 107162). 

Los deudores son siempre 
solidariamente responsables 
por la transgresión de la obli-
gación legal preexistente (CC, 
1982: 1.195163). 

Incapacidad e 
imputabilidad 

El incapaz civil (incapacidad 
para contratar) no responde 
contractualmente puesto que 
para contratar se requiere una 
determinada capacidad para 
obligarse y el contrato es anu-
lable (CC, 1982: 1.143164 y 
1.144165).  

Por el incapaz responde ci-
vilmente el padre o la madre 
que ejerce la patria potestad 
(CC, 1982: 1.191, 
LOPNNA168, 2015: 5, primer 
aparte169), salvo, el carácter 
de orden público de las nor-
mas que regulan la responsa-

 
161  “La obligación de reparación se extiende a todo daño material o moral causa-

do por el acto ilícito. El Juez puede, especialmente, acordar una indemniza-
ción a la víctima en caso de lesión corporal, de atentado a su honor, a su 
reputación, o a los de su familia, a su libertad personal, como también en el 
caso de violación de su domicilio o de un secreto concerniente a la parte le-
sionada. El Juez puede igualmente conceder una indemnización a los parien-
tes, afines, o cónyuge, como reparación del dolor sufrido en caso de muerte 
de la víctima”. 

162  “En las obligaciones mercantiles se presume que los codeudores se 
obligan solidariamente, si no hay convención contraria . La misma pre-
sunción se aplica a la fianza constituida en garantía de una obligación mer-
cantil aunque el fiador no sea comercial. Esta presunción no se extiende a 
los no comerciantes por los contratos que respecto de ellos no son actos de 
comercio” (negrillas del autor). 

163  “Si el hecho ilícito es imputable a varias personas, quedan obligadas so-
lidariamente a reparar el daño causado. Quien ha pagado íntegramente la 
totalidad del daño tiene acción contra cada uno de los coobligados por una 
parte que fijará el Juez según la gravedad de la falta cometida por cada uno 
de ellos. Si es imposible establecer el grado de responsabilidad de los coobli-
gados, la repartición se hará por partes iguales” (negrillas del autor). 

164  “Pueden contratar todas las personas que no estuvieren declaradas incapaces 
por la Ley”. 
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Salvo, los casos del menor 
emancipado (CCom, 1955: 
11166) y el menor autorizado 
para comerciar (CCom, 1955: 
12167). 

bilidad extracontractual, el 
incapaz, podría llegar a res-
ponder si obró o se condujo 
con discernimiento (CC, 
1982: 1.186170) [Régimen de 
la responsabilidad civil extra-
contractual objetiva: la res-
ponsabilidad por el hecho 
ajeno o de un tercero (CC, 
1982: 1.192-1.194)].  
 
 
 

 
165  “Son incapaces para contratar en los casos expresados por la Ley: los 

menores, los entredichos, los inhabilitados y cualquiera otra persona a 
quien la Ley le niega la facultad de celebrar determinados contratos. No 
tienen capacidad para adquirir bienes inmuebles los institutos llamados de 
manos muertas, o sea los que por las leyes o reglamentos de su constitución 
no pueden enajenarlos” (negrillas del autor). 

168  Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Agosto 14, 
2014). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 6.185, Ex-
traordinaria, Junio 8, 2015.  

169  “El padre y la madre tienen deberes, responsabilidades y derechos comparti-
dos, iguales e irrenunciables de criar, formar, educar, custodiar, vigilar, man-
tener y, asistir material, moral y afectivamente a sus hijos e hijas”. 

166  “El menor emancipado, de uno u otro sexo, puede ejercer el comercio y 
ejecutar eventualmente actos de comercio, siempre que para ello fuere 
autorizado por su curador, con la aprobación del Juez de Primera Ins-
tancia en lo Civil de su domicilio [HOY, EL JUEZ DE PROTECCIÓN DEL NIÑO, 
NIÑA Y ADOLESCENTE], cuando el curador no fuere el padre o la madre. El 
juez no acordará la aprobación sino después de tomar por escrito y bajo ju-
ramento los informes que creyere o sobre la buena conducta y discreción del 
menor. La autorización del curador y el auto de aprobación se registrarán 
previamente en la Oficina de Registro del domicilio del menor, se registrarán 
en el Registro de Comercio y se fijarán por seis meses en la Sala de Audien-
cias del Tribunal” (negrillas y agregados del autor). 

167  “Los menores autorizados para comerciar se reputan mayores en el uso 
que hagan de esta autorización, y pueden comparecer en juicio por sí y ena-
jenar sus bienes inmuebles” (negrillas del autor). 

170  “El incapaz queda obligado por sus actos ilícitos, siempre que haya obrado 
con discernimiento”. 
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Regulación de la 
responsabilidad 
por las partes. 
(El Orden Públi-
co)171 

Conforme al principio de la 
autonomía de la voluntad de 
las partes, éstas pueden esta-
blecer límites a la responsabi-
lidad, pudiendo agravarla, 
disminuirla o exonerarla, 
conforme a la ley y las buenas 
costumbres, preservando el 
orden público. Pueden esta-
blecer las condiciones genera-
les de contratación conforme 
al principio de libertad de 
contratación: reducir el mon-
to de los daños y perjuicios 
(intereses moratorios menores 
al legal [CC, 1982: 1.277172,  
1.746173; CCom, 1955: 108174,  
529175)], exonerar al deudor 

Por ser materia de orden pú-
blico, no se permiten pactos 
en contrario. No obstante, 
algunos autores piensan lo 
contrario176, cuando las partes 
celebran un pacto compromi-
sorio para dar cumplimiento a 
la obligación de indemnizar el 
daño resarcible. Además 
siendo hechos no derivados 
de obligaciones preexistentes 
contractualmente, y dado el 
carácter imprevisible de su 
ocurrencia, nadie puede pac-
tar con alguien que no conoz-
ca, salvo que tal conocimiento 
derive de un vínculo conven-
cional.  

 
171  José Melich-Orsini. Doctrina general del contrato, 4ª edición, Serie Estudios 

N° 61, Centro de Investigaciones Jurídicas, Academia de Ciencias Políticas y 
Sociales. Torino, Caracas 2006b, pp. 22-24, y, 227-232. 

172  “A falta de convenio en las obligaciones que tienen por objeto una cantidad 
de dinero, los daños y perjuicios resultantes del retardo en el cumplimiento 
consisten siempre en el pago del interés legal, salvo disposiciones especiales. 
Se deben estos daños desde el día de la mora sin que el acreedor esté obliga-
do a comprobar ninguna pérdida”. 

173  “El interés es legal o convencional. El interés [LEGAL] es el tres por ciento 
anual. El interés convencional no tiene más límites que los que fueren desig-
nados por Ley especial; salvo que, no limitándolo la Ley, exceda en una mitad 
al que se probare haber sido interés corriente al tiempo de la convención, caso 
en el cual será reducido por el Juez a dicho interés corriente, si lo solicita el 
deudor. El interés convencional debe comprobarse por escrito cuando no es 
admisible la prueba de testigos para comprobar la obligación principal. El inte-
rés del dinero prestado con garantía hipotecaria no podrá exceder en ningún ca-
so del uno por ciento mensual” (negrillas y agregado del autor). 

174  “Las deudas mercantiles de sumas de dinero líquidas y exigibles devengan en 
pleno derecho el interés corriente en el mercado, siempre que éste no exceda 
del doce por ciento anual”. 

175  “El préstamo mercantil devenga intereses, salvo convención en contrario. 
Debe hacerse por escrito la estipulación de un interés distinto del corriente en 
la plaza, y la que exonere de intereses al deudor. 
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del cumplimiento de algunas 
cláusulas accesorias, prever 
penas pecuniarias para in-
demnizar el incumplimiento 
contractual (CC, 1982: 1.257-
1.262, 1.276), o, agravar la 
responsabilidad de las partes 
o de una de ellas (CC, 1982: 
1.727.4°, 1.344, 1.263) 

En todo caso de existir tal 
posibilidad sería de imposible 
materialización, toda vez que 
se debe pactar con toda la 
sociedad, ya que el posible 
deudor tiene por acreedores a 
la comunidad de ciudadanos 
de un país o territorio deter-
minado. 
Otro asunto, es que por un 
hecho del príncipe, se exonere 
de responsabilidad civil una 
conducta previamente sancio-
nada por el legislador como 
ilícita. 

Efectos  El incumplimiento no genera 
una nueva obligación, sino 
que la sanción deriva de la 
inejecución de una obligación 
contractual preexistente; lo 
cual puede ocasionar un daño 
al acreedor (víctima) por el 
deudor (agente del daño).  

El daño (damnum) genera una 
nueva obligación, es decir, la 
obligación de reparar o in-
demnizar a la víctima por la 
conducta antijurídica, culpa-
ble e imputable del agente del 
daño. 

 
176  Entre estos autores están en Venezuela Claudia Madrid cuando señala “Tam-

poco debería excluirse la posibilidad de que las partes en una relación extra-
contractual pacten, a través de un convenio de pago, limitaciones a la respon-
sabilidad del agente del daño” (Claudia Madrid, 2007, ob.cit., p. 23). 
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Legislación aplica-
ble 

Conforme al principio de la 
autonomía de la voluntad de 
las partes, éstas pueden esta-
blecer la ley aplicable al con-
trato (CC, 1982: 1.159177; 
LDIP, 1998: 29178 y 30179) 

Se aplica la lex loci de la ocu-
rrencia del hecho ilícito, es 
decir, la lex commissi delicti 
(LDIP, 1998: 32180). 

Cúmulo de respon-
sabilidades o Con-
curso de Accio-
nes181 

Las nuevas tendencias tratan de superar tal disquisición doctri-
nal (entre el non cumul y el cúmulo o concurrencia de respon-
sabilidades). Así, para que exista el cúmulo de las responsabili-
dades civiles contractual y extracontractual se requiere que el 
hecho reprochable (factum damnum) causante del daño 
(damnum) patrimonial sea el mismo, tanto para el incumpli-
miento del contrato como para que derive la responsabilidad 
aquiliana.  
 
 
 
 

 
177  “Los contratos tienen fuerza de Ley entre las partes. No pueden revocarse 

sino por mutuo consentimiento o por las causas autorizadas por la Ley”. 
178  “Las obligaciones convencionales se rigen por el Derecho indicado por las 

partes”. 
179  “A falta de indicación válida, las obligaciones convencionales se rigen por el 

Derecho con el cual se encuentran más directamente vinculadas. El tribunal 
tomará en cuenta todos los elementos objetivos y subjetivos que se despren-
dan del contrato para determinar ese Derecho. También tomará en cuenta los 
principios generales del Derecho Comercial Internacional aceptados por or-
ganismos internacionales”. 

180  “Los hechos ilícitos se rigen por el Derecho del lugar donde se han pro-
ducido sus efectos. Sin embargo, la víctima puede demandar la aplicación 
del Derecho del Estado donde se produjo la causa generadora del hecho ilíci-
to” (negrillas del autor). 

181  José Melich-Orsini, 2006a, ob.cit., pp. 190-196. Ángel Álvarez. “El rol del 
juez en la determinación de la responsabilidad civil de las clínicas privadas 
en casos de mala praxis médica, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Su-
premo de Justicia”, en: José Salaverría (Coord.) IV Jornadas Aníbal Domi-
nici. Derecho de Daños. Responsabilidad Contractual/Extracontractual. 
Homenaje: Enrique Lagrange. Funeda, Caracas 2012, pp. 70-73. 
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El daño  
punitivo 

No regulado en Venezuela182. Es más, una sanción impuesta 
por el legislador para reparar el daño causado a la sociedad; que 
una indemnización a la víctima (deudor), de serlo sería un enri-
quecimiento sin causa. Es una sanción pecuniaria que deriva 
del hecho ilícito probado e indemnizado, y su aplicación obe-
dece a razones vinculadas con la preservación del orden públi-
co, particularmente disuadir en el futuro “conductas moralmen-
te reprochables”183. A pesar, de que la tradición jurisprudencial 
norteamericana ha sido favorecer a la víctima, donde a veces la 
indemnización por daños punitivos puede resultar mayor que la 
indemnización por los daños y perjuicios compensatorios (da-
ños patrimoniales, corporales o morales). En el año 2014, la 
Sala Civil y Comercial del Tribunal Superior de Justicia de 
Córdoba, Argentina184 dictaminó que el daño punitivo no es 
compensatorio, por lo que se debe considerar la indemnización 
del daño material y el daño moral, como así decidiera, conde-
nando a la demandada por daño material mediante el cumpli-
miento en especie (la reparación de la cosa, a través de la en-
trega de un nuevo producto sin vicios) y los daños morales en 
la suma de $ 1.500,00 pesos.  

Fuente: Elaboración propia basado en Bernard, Rafael y Madrid, Claudia. 

 
182  En sentido contrario, Claudia Madrid al señalar que en Venezuela hay una 

tendencia legislativa y doctrinal que busca abandonar el carácter exclusiva-
mente indemnizatorio y compensatorio de la responsabilidad civil, “partimos 
de un rechazo casi visceral a aquello que no fuese indemnizatorio dentro de 
la responsabilidad civil. Hoy, no estamos tan convencidos de este razona-
miento. El recorrido por algunos aspectos del sistema venezolano deja entre-
ver cierto abandono del carácter exclusivamente compensatorio de la respon-
sabilidad civil” (Cfr. Claudia Madrid, 2012, ob. cit., p. 256). Asimismo, ci-
tando a Acedo Sucre indica, que este autor “reconoce que la idea de un daño 
punitivo es ciertamente atrayente, especialmente si se trata de un daño delibe-
rado o ‘daño lucrativo’…” (Ibídem, p. 250). Reafirmando la no regulación 
del daño punitivo en Venezuela, Cfr. Hernando Díaz-Candia. “Los daños pu-
nitivos y sus límites constitucionales” en: Revista del Tribunal Supremo de 
Justicia, N° 23. Texto, Caracas 2006, pp. 13-26. 

183  George Priest. “La reforma del régimen de daños punitivos: el caso de Ala-
bama”, en: Carlos Rosenkrantz, ob. cit., p.310. 

184  Sebastián Picasso. “Objeto extraño en una gaseosa y los “daños punitivos”, 
en: La Ley, Tomo 2014-D, Año LXXVIII, N° 117, Miércoles 25 de junio de 
2014, Buenos Aires, Argentina 2014, p. 5 
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B. La responsabilidad civil derivada de la infracción de los de-
rechos de propiedad intelectual185 

A los fines de determinar la responsabilidad civil derivada de la 
infracción de los derechos de propiedad intelectual, se le puede esta-
blecer desde sus dos ámbitos de estudio, a saber: la responsabilidad 
civil derivada del contrato (ex contractus), y, la responsabilidad civil 
extracontractual (objetiva y subjetiva) o ex delicto. 

A propósito del dolo, las normas internacionales vigentes hacen 
referencia explícita a la mala fe como factor de atribución de res-
ponsabilidad civil (ADPIC, 1994: 24.7186; CUP, 1883: 6bis.3187; 
D486, 2000: 172188, 232189, 234190 y 237191; y, PROTOCOLO, 1995: 

 
185  Se considera que este es un tema que requiere un tratamiento especial por la 

doctrina nacional para esta disciplina. Que estos lineamientos sirvan para 
ilustrar y motivar el estudio de la responsabilidad civil derivada de la infrac-
ción de los derechos de propiedad intelectual. 

186  “Todo Miembro podrá establecer que cualquier solicitud formulada en el 
ámbito de la presente Sección en relación con el uso o el registro de una mar-
ca de fábrica o de comercio ha de presentarse dentro de un plazo de cinco 
años contados a partir del momento en que el uso lesivo de la indicación pro-
tegida haya adquirido notoriedad general en ese Miembro, o a partir de la fe-
cha de registro de la marca de fábrica o de comercio en ese Miembro, siem-
pre que la marca haya sido publicada para entonces, si tal fecha es anterior a 
aquella en que el uso lesivo adquirió notoriedad general en dicho Miembro, 
con la salvedad de que la indicación geográfica no se haya usado o registrado 
de mala fe” (negrillas del autor). 

187  “No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las 
marcas registradas o utilizadas de mala fe” (negrillas del autor). 

188  “La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cual-
quier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese 
concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se 
hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados 
desde la fecha de concesión del registro impugnado” (negrillas del autor). 

189  “La acción contra un uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente 
conocido prescribirá a los cinco años contados desde la fecha en que el titular 
del signo tuvo conocimiento de tal uso, salvo que éste se hubiese iniciado de 
mala fe, en cuyo caso no prescribirá la acción. Esta acción no afectará la que 
pudiera corresponder por daños y perjuicios conforme al derecho común” 
(negrillas del autor).  
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9.3192, y 14.4193). Es así, que el dolum, bajo la figura de la mala fe, 
es un factor de atribución de culpabilidad en la infracción de un de-
recho de propiedad intelectual. En concreto, la violación al dominum 
de su derecho de propiedad industrial respecto de su SDNC.  

Pueden observarse casos, de fraude (mala fe) a la Administra-
ción, cuando el solicitante de un signo distintivo contraviene la obli-
gación de declarar la no confundibilidad del signo solicitado con 
otro previamente registrado al momento de realizar la solicitud (LPI, 
1955: 71.g194). Incluso, con aquel previamente solicitado que goza 
de una protección relativa sobre la base del principio first to file; 
principio que se flexibiliza en la protección de los SDNC no regis-
trados. Cuando quien solicita o registra el SDNC no es quien ha 
usado previamente el SDNC; contraviniéndose así, el principio del 
first to use.  

 
190  “Al resolver sobre una acción relativa al uso no autorizado de un signo distin-

tivo notoriamente conocido, la autoridad nacional competente tendrá en cuen-
ta la buena o mala fe de las partes en la adopción y utilización de ese signo” 
(negrillas del autor). 

191  “Cuando un registro de marca se hubiese solicitado u obtenido en perjuicio 
de otra persona que también tuviese tal derecho, la persona afectada podrá 
reivindicarlo ante la autoridad nacional competente pidiendo que se le reco-
nozca como cosolicitante o cotitular del derecho. Si la legislación interna del 
País Miembro lo permite, en la misma acción de reivindicación podrá de-
mandarse la indemnización de daños y perjuicios. Esta acción prescribe a los 
cuatro años contados desde la fecha de concesión del derecho o a los dos 
años contados desde que el objeto de protección hubiera comenzado a explo-
tarse o usarse en el país por quien obtuvo el derecho, aplicándose el plazo 
que expire antes. No prescribirá la acción si quien obtuvo el derecho lo 
hubiese solicitado de mala fe” (negrillas del autor). 

192  “Los Estados Partes denegarán las solicitudes de registro de marcas que 
comprobadamente afecten derechos de terceros y declararán nulos los regis-
tros de marcas solicitados de mala fe que afecten comprobadamente derechos 
de terceros” (negrillas del autor). 

193  “La acción de nulidad no prescribirá cuando el registro se hubiese obtenido 
de mala fe” (negrillas del autor). 

194  “Todo el que pretenda obtener el registro de una marca, deberá llenar los 
siguientes requisitos:… g) Que la marca solicitada no tiene semejanza con 
otra análoga ya registrada para distinguir artículos en la misma clase o en otra 
similar, de modo que pueda confundirse con ella y engañar al público”. 
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Otros casos de defraudación ocurren, por la apropiación del re-
gistro de un SDNC por parte de quien no es su legítimo titular (CUP, 
1883: 6bis.3). Asimismo, por la comercialización de productos o 
servicios haciendo uso de forma no autorizada el SDNC. O, cuando 
el empleado, distribuidor o licenciatario de un SDNC realiza actos 
de competencia desleal bien en provecho propio o a beneficio de un 
tercero con su consentimiento, lo cual puede constituir una violación 
a una cláusula contractual [contrato de trabajo: la obligación de no 
realizar actos de competencia desleal contra el patrono (LOTTT, 
2012: 79.h195), o, las invenciones de servicio realizadas bajo relación 
de dependencia laboral (LOTTT, 2012: 323196, LSDA, 1993: 59197)]. 

La responsabilidad civil contractual derivada de la infracción de 
un derecho de propiedad intelectual puede tener su causa en la con-
ducta omisa, negligente o imprudente de una de las partes contratan-
tes que facilita el incumplimiento o inejecución culposa del contrato. 
Ad exemplum, en un contrato de licencia de un signo distintivo, en 
concreto sobre un SDNC, donde se establecen diversas prestaciones 
u obligaciones al licenciatario, entre ellas: a) el deber de informar al 
licenciante sobre actos de competencia desleal que afecten la comer-
cialización de los productos o servicios distinguidos con el SDNC 
licenciado, b) la “obligación de mantener el valor competitivo de la 
marca licenciada y de desarrollar actividades publicitarias y de pro-
moción de los productos y servicios”198 distribuidos y diferenciados 

 
195 “Serán causas justificadas de despido, los siguientes hechos del trabajador o 

trabajadora:… h) Revelación de secretos de manufactura, fabricación o pro-
cedimiento”. 

196  “Se considerarán invenciones, innovaciones o mejoras de servicio aquellas 
realizadas por trabajadores contratados o trabajadoras contratadas por el pa-
trono o la patrona con el objeto de investigar y obtener medios, sistemas o 
procedimientos distintos”. 

197  “Se presume, salvo pacto expreso en contrario, que los autores de las obras 
creadas bajo relación de trabajo o por encargo, han cedido al patrono o al 
comitente, según los casos, en forma ilimitada y por toda su duración, el de-
recho exclusivo de explotación definido en el artículo 23 y contenido en el 
Título II de esta Ley”.  

198  Antonio Roncero. El contrato de licencia de marca. Civitas, Madrid 1999, 
p. 253. 



LEONEL SALAZAR REYES-ZUMETA 

236 

bajo el signo distintivo; o, c) la legitimación del licenciatario de ini-
ciar las medidas judiciales necesarias para evitar la falsificación de 
los productos o servicios distinguidos con el signo distintivo o el 
SDNC licenciado frente a terceros infractores199, entre otras condi-
ciones generales de contratación, y las mismas fueren incumplidas 
por el licenciatario.  

Situaciones todas ellas, que permitirían establecer la responsabi-
lidad del licenciatario por incumplimiento del contrato, y el daño al 
licenciante se verificaría entre otros hechos, por la disminución del 
valor del SDNC licenciado o la pérdida de la posición adquirida en el 
mercado, a causa de la conducta omisa, negligente o imprudente del 
licenciatario.  

Otro asunto, es la infracción del derecho de propiedad intelec-
tual de un tercero, por parte de un usuario alojado en el servidor del 
prestador de un servicio de referenciación digital en la Internet (con-
trato de alojamiento o hosting). Ante este hecho, se pregunta: ¿Cuál 
será el agente del daño, el usuario o el prestador del servicio, a los 
fines de determinar la responsabilidad civil? 

Para la determinación de la responsabilidad civil derivada del re-
ferido hecho ilícito, se deberá apreciar y valorar la responsabilidad 
de los intermediarios o prestadores de los servicios de referenciación 
en la sociedad de la información (entorno digital), por una parte. A 
la vez, la del usuario que utiliza el servicio de referenciación (con-
trato de alojamiento de Internet) para la comisión de ilícitos de pro-
piedad industrial. 

Más cuando, entre el prestador del servicio (host provider) y el 
titular legítimo del derecho de propiedad intelectual no existe ningún 
negocio jurídico (contrato de alojamiento).  

Tal como sucediera con el redireccionamiento de las palabras 
claves Vuitton, Bourse de Vols y Eurochallenges a través de Google 
France, Google Inc. et alter, a sitios en la Web donde se comerciali-
zaban imitaciones de esos productos con los referidos signos distin-
tivos. 

 
199  Antonio Roncero, ob. cit., p. 254. 
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Del caso anterior, se pueden deducir dos situaciones que pueden 
dar origen a supuestos diferentes de responsabilidad civil.  

La responsabilidad civil ex contractus, se fundamentaría, en el 
supuesto de que el intermediario de Internet debiendo ejercer un pa-
pel o rol activo, como sería controlar los contenidos de los anuncian-
tes alojados en su servidor, permite que éstos cometan el ilícito. Tal 
conducta, puede serle imputable al intermediario al grado de corres-
ponsabilidad o complicidad en la materialización del daño a la víc-
tima (el tercero titular del derecho de propiedad intelectual infringi-
do). El deber del intermediario de controlar los contenidos anuncia-
dos por el anunciante o los anunciantes puede derivar de una obliga-
ción prevista en el contrato de servicios de referenciación de Inter-
net, entre el intermediario y los anunciantes. O, de un contrato sus-
crito entre el intermediario de Internet y el titular de un derecho de 
propiedad intelectual (contrato de alojamiento), configurándose una 
cadena de contratos, de donde se puede derivar la responsabilidad 
contractual del intermediario de Internet.  

La responsabilidad civil ex contractus, y la subsiguiente repara-
ción deviene de la inactividad del intermediario de Internet, quien 
facilitando con su conducta omisa, negligente e imprudente propor-
ciona un medio para la infracción de un derecho de propiedad inte-
lectual, derivado del incumplimiento o inejecución de las prestacio-
nes debidas convencionalmente, favoreciendo la materialización del 
daño. Entonces, la responsabilidad devendrá del incumplimiento de 
una cláusula del contrato de alojamiento que estableció la obligación 
del intermediario de Internet de desempeñar un papel o rol activo de 
vigilancia sobre los contenidos almacenados o alojados por sus 
clientes a través de su servidor, todo a fin de prevenir situaciones de 
infracción de derechos de propiedad intelectual de otros clientes, 
incluso de terceros.  

La dinámica del entorno digital conduce a escenarios cada vez 
más complejos, donde la realidad virtual en un mundo inmaterial 
paralelo (metaverso, entre otros) al real material, complica la convi-
vencia humana. Produciendo situaciones donde la ubicuidad real ce-
de a la virtualidad.  

Provocando escenarios de difícil abordaje desde la realidad na-
tural, para la tutela de las creaciones intelectuales en un entorno di-
gital intrincado. 
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Mientras que, la responsabilidad civil ex delicto o extracon-
tractual, se configuraría, si el intermediario de Internet desempeña 
un papel pasivo o neutro respecto al control sobre los contenidos de 
sus anunciantes alojados en su servidor, por no estar atado contrac-
tualmente al titular del derecho de propiedad intelectual infringido. 
En este supuesto, no estando obligado el prestador del servicio de 
referenciación a controlar el contenido del anunciante o anunciantes, 
no menos cierto es que facilitó nuevamente con su conducta omisa, 
negligente o imprudente la violación del deber general de respeto. 
Es decir, el orden público constitucional derivado de la transgresión 
del derecho de propiedad intelectual consagrado como derecho hu-
mano en el artículo 98200 de la CRBV (1999). Para el caso de que la 
víctima sea una persona natural, o, el ejercicio de los derechos pa-
trimoniales por parte de la persona jurídica titular legítima de los 
derechos exclusivos de explotación de un derecho de propiedad inte-
lectual, particularmente, sobre un SDNC. Así, la pasividad (permisi-
bilidad o neutralidad) del prestador del servicio de Internet frente a 
la infracción de un derecho de propiedad intelectual de terceros, a 
través de su servidor constituye una conducta antijurídica que genera 
un daño resarcible desde un sistema de culpa probada. 

Siempre serán solidariamente responsables civilmente y obliga-
dos a indemnizar a la víctima, tanto el anunciante del servicio de In-
ternet por el daño inferido a un tercero por la conducta dolosa; co-
mo, el intermediario de Internet, o prestador del servicio de referen-
ciación en la sociedad de la información por su culpa levis o levissi-
ma en la infracción del derecho de propiedad intelectual. 

Así, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el affaire 
Louis Vuitton et alter contra Google France, Google Inc. et alter, 
estableció, a raíz de la solicitud de interpretación prejudicial que le 

 
200  “La creación cultural es libre. Esta libertad comprende el derecho a la inver-

sión, producción y divulgación de la obra creativa, científica, tecnológica y 
humanística, incluyendo la protección legal de los derechos del autor o de la 
autora sobre sus obras. El Estado reconocerá y protegerá la propiedad intelec-
tual sobre las obras científicas, literarias y artísticas, invenciones, innovacio-
nes, denominaciones, patentes, marcas y lemas de acuerdo con las condicio-
nes y excepciones que establezcan la ley y los tratados internacionales suscri-
tos y ratificados por la República en esta materia”. 
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formulara la Corte de Casación francesa, que el intermediario de In-
ternet o prestador del servicio de referenciación en la sociedad de la 
información si no tiene la obligación de desplegar un rol activo en el 
control de sus anunciantes no es responsable. No obstante, puede ser 
responsable si a sabiendas de la comisión de una infracción de un 
derecho de propiedad, no despliega una conducta activa, preventiva 
o prohibitiva; siendo, por tanto, posible, su neutralidad sancionable.  

Las cuestiones de responsabilidad se rigen por el derecho 
nacional. Sin embargo, el derecho de la Unión prevé limita-
ciones de responsabilidad en favor de los prestadores inter-
mediarios de la sociedad de la información--. En los que atañe 
a la cuestión de si un servicio de referenciación en Internet, co-
mo ‘AdWords’, constituye un servicio de la sociedad de la in-
formación consistente en almacenar datos proporcionados por el 
anunciante y si, por lo tanto, el prestador de dicho servicio dis-
fruta de una limitación de responsabilidad, corresponde al ór-
gano jurisdiccional remitente examinar si el papel desempe-
ñado por el prestador es neutro, es decir, si su comporta-
miento es meramente técnico, automático y pasivo, lo que 
implica que no tiene conocimiento ni control de la informa-
ción que almacena. Si no desempeña un papel activo, no 
puede considerarse responsable al prestador de los datos 
almacenados a petición del anunciante, a menos que, tras llegar 
a su conocimiento la ilicitud de estos datos o de las actividades 
del anunciante, no actúe con prontitud para retirarlos o hacer 
que el acceso a ellos sea imposible201 (negrillas del autor). 
Por ello, en el año 2011, algunos países202, adoptan el Anti-

counterfeiting Trade Agreement (ACTA) o Acuerdo Comercial con-
 

201  Tribunal de Justicia de la Unión Europea (2010, Marzo 23) [Documento en 
línea] Disponible en: http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=ES& 
Submit =rechercher&numaff=C236/08 [Consultado: 2011, Abril 27]. 

202  La Unión Europea y sus Estados Miembros, Australia, Canadá, Japón, la Re-
pública de Corea, los Estados Unidos de México, el Reino de Marruecos, 
Nueva Zelandia, la República de Singapur, la Confederación Suiza y los Es-
tados Unidos de América. El tratado está abierto para la adhesión por los Es-
tado Miembros de la OMC.  
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tra la Falsificación (ACFA)203 donde entre otros aspectos reglados, 
regulan la determinación de la responsabilidad de los infractores de 
derechos de propiedad intelectual y los daños resarcibles (ACFA, 
2011: 9204), así como también la protección de los derechos de pro-

 
203  [Documento en línea] Disponible en: http://www.mofa.go.jp/policy/ econo-

my/i_property/pdfs/acta1105_es.pdf [Consultado: 2014, Agosto 11].  
204  “Daños y perjuicios. 1. Cada Parte establecerá que, en los procedimientos 

judiciales civiles concernientes a la observancia de los derechos de propiedad 
intelectual, sus autoridades judiciales estén facultadas para ordenar al in-
fractor que pague al titular de los derechos un resarcimiento adecuado 
para compensar el daño que éste haya sufrido debido a una infracción de 
su derecho de propiedad intelectual, causada por un infractor que, sa-
biéndolo o teniendo motivos razonables para saberlo, haya cometido una 
actividad infractora. Para determinar el monto de los daños ocasionados 
por la infracción a los derechos de propiedad intelectual, las autoridades 
judiciales de cada Parte estarán facultadas para considerar, entre otras 
cosas, cualquier medida legítima de valor presentada por el titular de los 
derechos, que podrá incluir las ganancias perdidas, el valor del bien o 
servicio objeto de la infracción, medido en base al precio de mercado, o 
al precio sugerido al menudeo. 2. Al menos en los casos de infracción a 
los derechos de autor o derechos conexos y de falsificación de marcas de 
fábrica o de comercio, cada Parte establecerá que en los procedimientos ju-
diciales civiles sus autoridades judiciales estén facultadas para ordenar al in-
fractor a pagar al titular de los derechos los beneficios que el infractor 
hubiere recibido como producto de la infracción. Una Parte podrá asumir 
que el valor de dichos beneficios es igual al valor de los daños a que hace re-
ferencia el párrafo 1. 3. Al menos, con respecto a la infracción de los dere-
chos de autor o derechos conexos que protejan obras, fonogramas, interpreta-
ciones y ejecuciones, y en los casos de falsificación de marcas de fábrica o 
de comercio, cada Parte también establecerá o mantendrá un sistema que 
permita uno o varios de los elementos siguientes: (a) daños previamente 
establecidos; o (b) presunciones para determinar el monto de los daños 
suficientes para compensar al titular de los derechos por el daño causado 
por la infracción; o (c) al menos en el caso de derechos de autor, daños adi-
cionales. 4. En caso de que una de las Partes prevea el recurso referido en el 
párrafo 3(a) o las presunciones referidas en el párrafo 3(b), dicha Parte se 
asegurará de que sus autoridades judiciales o el titular de los derechos tengan 
el derecho de elegir dicho recurso o presunciones como alternativa a los re-
cursos a los que se hace referencia en los párrafos 1 y 2. 5. Cada Parte esta-
blecerá que sus autoridades judiciales, cuando ello sea conveniente, estén fa-
cultadas para ordenar, al concluir los procedimientos judiciales civiles rela-
cionados con la infracción de, al menos, derechos de autor o derechos cone-
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piedad intelectual en el entorno digital (ACFA, 2011: 27205), como 
marco legal complementario del análisis de la jurisprudencia europea 
comentada.  

 
xos, o marcas de fábrica o de comercio, que la parte prevaleciente reciba de 
la parte perdedora el pago para cubrir los costos o las tarifas del tribunal y los 
honorarios de los abogados que sean procedentes o cualquier otro gasto con-
forme a la legislación de dicha Parte” (negrillas y subrayados del autor). 

205  “Observancia en el entorno digital. 1. Cada Parte se asegurará de que en su 
legislación se establezcan procedimientos de observancia conforme a lo pre-
visto en las Secciones 2 (Observancia Civil) y 4 (Observancia Penal), que 
permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infrac-
tora de los derechos de propiedad intelectual que se lleven a cabo en el 
entorno digital, incluido recursos ágiles para prevenir las infracciones y 
recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infrac-
ciones. 2. De conformidad con el párrafo 1, los procedimientos de observan-
cia de cada Parte se aplicarán a las infracciones de derechos de autor o dere-
chos conexos a través de redes digitales, las cuales podrán incluir el uso ile-
gal de medios de distribución masiva para efectos de la infracción. Estos pro-
cedimientos serán implementados de forma tal, que eviten la creación de obs-
táculos para actividades legítimas, incluido el comercio electrónico, y, con-
forme a la legislación de cada una de las Partes, preserven los principios fun-
damentales tales como libertad de expresión, procesos justos y privacidad. 3. 
Cada Parte procurará promover esfuerzos de cooperación dentro de la co-
munidad empresarial, para tratar de forma eficaz las infracciones de mar-
cas de fábrica o de comercio y los derechos de autor o derechos conexos, 
manteniendo la competencia legítima, y conforme, a la legislación de cada 
una de las Partes, preservando los principios fundamentales, tales como liber-
tad de expresión, procesos justos y privacidad. 4. Una Parte podrá establecer, 
conforme a sus leyes y reglamentos, que sus autoridades competentes estén 
facultadas para ordenar a un proveedor de servicios en línea, que divul-
gue de forma expedita al titular de los derechos, información suficiente 
para identificar a un suscriptor cuya cuenta se presume fue utilizada pa-
ra cometer una infracción, cuando dicho titular de los derechos haya 
presentado una reclamación con suficiente fundamento jurídico de in-
fracción de marca de fábrica o de comercio o derechos de autor y dere-
chos conexos, y donde dicha información se busque para efectos de pro-
tección u observancia de dichos derechos. Estos procedimientos serán im-
plementados de forma tal que eviten la creación de obstáculos para activida-
des legítimas, incluido el comercio electrónico y, conforme a la legislación 
de cada una de las Partes, que preserven los principios fundamentales tales 
como libertad de expresión, procesos justos y privacidad. 5. Cada Parte pro-
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Por otro lado, se aborda el asunto de la transgresión al orden 
público en materia de propiedad intelectual, como paradigma para la 
determinación de la responsabilidad civil derivada de la infracción 
de un derecho de propiedad intelectual. En ese sentido, han indicado 

 
porcionará protección jurídica adecuada y recursos jurídicos efectivos contra 
la acción de eludir medidas tecnológicas efectivas que sean utilizadas por los 
autores, artistas intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas en re-
lación con el ejercicio de sus derechos, y que respecto de sus obras, interpre-
taciones o ejecuciones y fonogramas restrinjan actos que no estén autorizados 
por los autores, artistas intérpretes, o ejecutantes o los productores de fono-
gramas concernidos o permitidos por la ley. 6. Para proporcionar la protec-
ción jurídica adecuada y los recursos jurídicos efectivos referidos en el párra-
fo 5, cada Parte proporcionará protección al menos contra: (a) hasta don-
de su legislación lo permita: (i) eludir sin autorización una medida tecnológi-
ca efectiva, a sabiéndolo o teniendo motivos razonables para saberlo; y (ii) la 
oferta al público a través de la comercialización de un dispositivo o pro-
ducto, incluidos programas de cómputo, o de un servicio, como medio 
para eludir una medida tecnológica efectiva; y (b) la fabricación, importa-
ción o distribución de un dispositivo o producto, incluidos programas de 
cómputo, o la prestación de un servicio que: (i) esté diseñado o producido 
principalmente para efectos de eludir una medida tecnológica efectiva; o (ii) 
tenga únicamente un propósito comercial limitado, distinto a la elusión de 
una medida tecnológica efectiva. 7. Con el fin de proteger la información 
electrónica sobre la gestión de derechos, cada Parte otorgará protección jurí-
dica adecuada y recursos jurídicos efectivos contra cualquier persona que, 
con conocimiento de causa, realice sin autorización cualquiera de los siguien-
tes actos sabiéndolo o, con respecto a recursos civiles, teniendo motivos ra-
zonables para saberlo que induce, permite, facilita u oculta una infracción de 
cualquier derecho de autor o derechos conexos: (a) suprima o altere cualquier 
información electrónica sobre la gestión de derechos; (b) distribuya, importe 
para su distribución, transmita, comunique o ponga a disposición del público, 
ejemplares de obras, interpretaciones o ejecuciones o fonogramas sabiendo 
que la información electrónica sobre la gestión de derechos ha sido suprimida 
o alterada sin autorización. 8. Con el fin de dar protección legal adecuada y 
recursos legales eficaces conforme a las disposiciones de los párrafos 5 y 7, 
una Parte podrá adoptar o mantener limitaciones o excepciones adecuadas a 
las medidas que implementan las disposiciones de los párrafos 5, 6 y 7. Las 
obligaciones establecidas en las disposiciones de los párrafos 5, 6 y 7, son sin 
perjuicio de los derechos, las limitaciones, las excepciones o las defensas de 
la infracción de derechos de autor o de derechos conexos, establecidos en la 
legislación de una de las Partes” (negrillas y subrayados del autor). 
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Bertone & Cabanellas que la legislación sobre signos distintivos 
contiene “normas que están dirigidas a proteger intereses que van 
más allá de los titulares de marcas, como el mantenimiento de la li-
bre competencia y la protección de los consumidores… la determi-
nación del carácter de orden público de las normas marcarias debe 
realizarse respecto de cada una de ellas aisladamente, teniendo en 
cuenta la función que desempeñan en el marco de la legislación aquí 
analizada, el carácter y contenido de las reglas que la componen y 
las restantes disposiciones de la citada legislación de las que pue-
de desprenderse el carácter de orden público de las mencionadas 
normas”206. 

Así se tiene, que frente a la transgresión de las normas sobre 
signos distintivos surge la responsabilidad civil extracontractual del 
victimario. Particularmente, aquellas dirigidas a la protección de los 
SDNC, ya calificadas como de orden público, y por el daño infligido 
a consecuencia de la infracción. 

5. Desde el ámbito del derecho penal 

Los hechos punibles que configuran esta tipología especial de 
delitos van todos dirigidos a sancionar la transgresión de los dere-
chos morales y patrimoniales del creador intelectual (autor o inven-
tor) respecto de su creación intelectual. En el Cuadro No. 5 se enu-
meran los tipos delictivos contra los signos distintivos contenidos 
tanto en el Código Penal como en la Ley de Propiedad Industrial. 

Los hechos punibles descritos establecen diferentes tipos pena-
les, unos van dirigidos a la protección contra la reproducción no au-
torizada de signos distintivos (el empleo indebido del título o la 
usurpación de la paternidad de una obra). Otros dirigidos a la pro-
tección contra la apropiación de los signos distintivos ajenos (la dis-
tribución ilícita, la reproducción ilícita de los bienes intelectuales, la 
falsificación, la alteración) y otros a proteger las prácticas honestas 
del comercio (actos de competencia desleal). En cuanto al delito de 
reproducción no autorizada de signos distintivos, señala Benito San-

 
206  Luis Bertone y Guillermo Cabanellas, ob.cit., T. 1, p. 269-270. 
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só que la reproducción “debe tratarse… de una reproducción plena y 
exacta de la marca ajena. Es evidente que solamente puede darse 
este delito cuando se trata de marcas que pueden existir separada-
mente del producto… Según Mascareñas, no es necesario que se tra-
te de una marca registrada, lo que nos parece por lo menos dudoso, 
ya que el sistema venezolano no concede protección para las marcas 
no registradas, como al contrario sucede en otros países”207. 

No obstante, sobre la base de la importancia dada tanto por la 
doctrina y la jurisprudencia a tutelar el uso previo del signo distinti-
vo no registrado, en la actualidad argumentar en contrario, sería un 
retroceso al avance logrado en los últimos 60 años de vigencia de la 
LPI (1955). 

En la actualidad, sí se puede sustentar una tesis contraria a la 
sostenida por Benito Sansó, y afirmar que el sistema venezolano de 
protección de los signos distintivos es un sistema mixto, donde se 
brinda protección tanto a los signos distintivos registrados y no re-
gistrados. Cómo así señalara Mascareñas, quien calificó a nuestro 
sistema de protección de los signos distintivos como “constitutivo-
relativo”208. 

Entre los tipos penales contenidos en los instrumentos legales 
mencionados, están: 

- Apropiación de signos distintivos ajenos 
- Apropiación indirecta de signos distintivos 
- Alteración de signos distintivos  
- Falsificación de signos distintivos 
- Uso de signos distintivos prohibidos 
- Uso de signos distintivos falsificados 
- Uso de un signo distintivo para otros productos distintos del 

signo distintivo registrado   

 
207  Sansó, Benito (1965b), ob.cit., p. 81-82. 
208  Mascareñas, Carlos, ob. cit., p. 46-47. 
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- Uso fraudulento de registro inválido de un signo distintivo 
- Uso de un signo distintivo alterado 
- Uso e imitación de un signo distintivo 
- Competencia desleal derivada de la simulación, uso o imita-

ción de un signo distintivo. 
Cuadro No. 5:  

Venezuela: Delitos contra los signos distintivos 

Ley Artículos 

C
ód

ig
o 

Pe
na

l, 
20

05
 

Artículo 337. Reproducción de signos distintivos. Todo el que hubiere falsi-
ficado o alterado los nombres, marcas o signos distintivos de las obras del 
ingenio o de los productos de una industria cualquiera; y, así mismo, todo el 
que haya hecho uso de los nombres, marcas o signos legalmente registrados 
así falsificados o alterados, aunque la falsedad sea proveniente de un tercero, 
será castigado con prisión de uno a doce meses. 
La misma pena será aplicable al que hubiere contrahecho o alterado los dibu-
jos o modelos industriales y al que haya hecho uso de los mismos así contra-
hechos o alterados, aunque la falsedad sea obra de un tercero. 
La autoridad judicial podrá disponer que la condena se publique en un diario 
que ella indique, a costa del reo. 
Artículo 338. Apropiación de marcas ajenas. El que con el objeto de co-
merciar haya introducido en el país y puesto en venta o de cualquier otra 
manera en circulación, obras del ingenio o productos de cualquiera industria 
con nombres, marcas o signos distintivos falsificados o alterados, o con 
nombres, marcas o signos distintivos capaces de inducir en error al compra-
dor respecto de su origen o calidad, si la propiedad de las obras, nombres, 
marcas o signos ha sido legalmente registrada en Venezuela, será castigado 
con prisión de uno a doce meses. 
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5 
Artículo 97. Además de los delitos contra la propiedad industrial previstos y 
castigados en el Código Penal, son también punibles los hechos enumerados 
en los artículos siguientes con las penas que en ellos se señalan. 
Artículo 99. Reproducción ilícita de marcas, modelos o dibujos industria-
les. La misma pena prevista en el artículo 98 será aplicable al que, para per-
judicar los derechos o intereses del legítimo poseedor, use, fabrique o ejecute 
marcas, modelos o dibujos registrados u otros que con éstos se confundan. 
Artículo 100. Usurpación denominación comercial. El que dolosamente 
designe un establecimiento como sucursal de otro que tenga denominación 
comercial registrada conforme a esta ley, será castigado con prisión de uno a 
doce meses. 
Artículo 101. Aprovechamiento de reputación comercial o industrial. 
Quien dolosamente se aproveche de las ventajas de una reputación industrial 
o comercial adquirida por el esfuerzo de otro que tenga su propiedad al am-
paro de la presente Ley, será castigado con prisión de uno a doce meses. 
Artículo 102. Serán castigados con multa de cincuenta a un mil bolívares: 
2. Usurpación de registro de marca, modelo o dibujo industrial. Los que 
usen una marca, dibujo o modelos industriales sin tener el correspondiente 
certificado de registro e indiquen que la marca, dibujo o modelo, están regis-
trados; 
3. Simulación de clase de productos. Los que tengan una marca registrada 
para determinada clase de productos y la apliquen como marca registrada 
para productos pertenecientes a una clase diferente, y 
4. Uso fraudulento de registro inválido de marca. Los que, en forma dolosa, 
pretendan mantener como válido un registro que haya perdido sus efectos de 
acuerdo con la declaración pública de la autoridad competente. En caso de 
reincidencia, la pena señalada en el presente artículo se convertirá en prisión 
proporcional. 
Artículo 103. Uso de marcas prohibidas. El que use marcas prohibidas por 
los numerales 1, 2, 3, 4 y 8 del artículo 33 de esta Ley, será penado con multa 
de cien bolívares (Bs.100,00) a dos mil bolívares (Bs.2.000,00), si el hecho 
no estuviere castigado por otra Ley. 
Artículo 105. Destrucción judicial de los medios empleados para la comi-
sión del delito y de los bienes infractores. En toda sentencia condenatoria 
por delito contra la propiedad industrial, se ordenará la destrucción de los 
instrumentos que hayan servido o estuvieren preparados para la comisión del 
delito, así como los objetos que provengan del mismo. 

Fuente: Elaboración propia (subtitulación y negrillas en cursiva del autor) 

6. Desde el ámbito del derecho procesal civil 

La LPI (1955) no contempla, como así lo regulaba la D486 
(2000), el régimen de protección procesal de los signos distintivos 
en general, y en particular de los SDNC. 
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Al efecto, Benito Sansó señaló que la LPI (1955) “no prevé es-
pecíficamente acciones [PRETENSIONES] civiles en materia de pro-
piedad industrial, por lo que consideramos aplicable a las marcas lo 
que ya dijimos en materia de patentes”209 (agregado del autor). En 
materia de patentes, extensible a todo el régimen del derecho de 
propiedad industrial, el referido autor establece que para que el titu-
lar del derecho de propiedad industrial ejerza la tutela judicial efec-
tiva deberá “recurrir a los principios generales del derecho procesal 
para determinar cuáles son las acciones [PRETENSIONES] judiciales 
que pueden ejercerse en tal materia”210 (agregado del autor). En tal 
sentido, y sobre la base de dos principios procesales, derivan las pre-
tensiones de tutela de los derechos de propiedad industrial. 

El primer principio procesal, es el principio del interés proce-
sal o principio de legitimación ad causam, así “toda acción 
[PRETENSIÓN] judicial es posible, siempre que sea justificada por un 
interés”211 jurídico actual del justiciable (agregado del autor). A lo 
cual hay que agregar, que este principio procesal se encuentra con-
tenido en el artículo 16212 del CPC (1985); y ha sido interpretado, 
por Devis Echandía, entre otros procesalistas nacionales y extranje-
ros, como  

el principio de la legitimación para intervenir en los juicios. 
Como algo indispensable al orden y buena marcha de los proce-
sos, se limita a las personas que tengan legítimo derecho de inter-
venir en ellos. Si todo el mundo pudiera hacerse oír, alegar, for-
mular peticiones, los procesos serían… dispendiosos e incapaces 
de cumplir el fin que con ellos se persigue. Además de que que-
daría abierta la puerta para que la mala fe de los litigantes pudiera 
gozar de todas las facilidades con el fin de entorpecer la decisión 
o hacerla imposible.  

 
209  Benito Sansó,1965b, ob. cit., p. 78. 
210  Benito Sansó. “Las patentes de invención en Venezuela”, en: Benito Sansó e 

Hildegard Rondón de Sansó. Estudios de Derecho Industrial. Universidad 
Central de Venezuela, Caracas 1965a, p. 32. 

211  Benito Sansó, 1965a, ob. cit., p. 32. 
212  “Para proponer la demanda el actor debe tener interés jurídico actual”. 
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Naturalmente, son partes principales en todo proceso las per-
sonas que formulan la petición que lo inicia y aquella contra las 
cuales se solicitan las declaraciones del juez o que se señalan para 
que sean citadas a comparecer213. 
En segundo lugar, el otro principio procesal que alega Sansó es 

“el principio por el cual a cada derecho corresponde la posibilidad 
jurídica de coacción, a los fines de su reintegración contra la ofen-
sa”214. Este principio se corresponde con los derechos fundamentales 
del derecho a la acción y la tutela judicial efectiva contenidos en 
el artículo 26215 de la CRBV (1999). 

En suma, para que exista una tutela judicial efectiva de un dere-
cho de propiedad industrial, en concreto el derecho del titular del 
SDNC, deberá acudir a los órganos jurisdiccionales competentes 
demostrando su interés jurídico actual. Siguiendo a Carnelutti, se 
afirma que “el conflicto actual de intereses se llama litis; y, sobre 
todo,… La pretensión es exigencia de la subordinación de un interés 
ajeno al interés propio; y, aún más, la litis puede definirse como un 
conflicto (intersubjetivo de intereses), calificado por una pretensión 
resistida (contrastada) opuesta;… una litis, puesto que es un conflic-
to intersubjetivo, tiene necesariamente dos sujetos”216. 

Sobre la base de la argumentación de Benito Sansó, se deriva 
que en materia de propiedad industrial, particularmente el titular de 
un derecho de propiedad industrial concerniente a un SDNC, puede 
obtener la tutela judicial efectiva de su derecho, mediante el ejerci-
cio de las pretensiones civiles de declaración de certeza, reivindica-

 
213  Hernando Devis, ob.cit., p.67. 
214  Benito Sansó, 1965a, ob.cit., p. 32.  
215  “Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de 

justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o di-
fusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión 
correspondiente. El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, impar-
cial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y 
expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles”. 

216  Carnelutti, citado por Sentís, Santiago. Estudios de Derecho Procesal. Tomo 
I, EJEA, Buenos Aires 1967, p. 178-179. 
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toria, negatoria e inhibitoria. Pero a aquellas habrá que agregarles la 
de nulidad en perjuicio de mejor derecho de tercero y la de enrique-
cimiento injusto o sin causa lícita. 

A. La pretensión reivindicatoria 

El propietario de una cosa tiene el derecho de reivindicarla de 
cualquier poseedor o detentador, así establece el Código Civil en su 
artículo 548 el derecho del propietario a reivindicar sus bienes. Ya 
se ha señalado que los signos distintivos son derechos reales espe-
ciales o sui generis. Derecho real que se deriva de la presunción de 
propiedad sobre el signo distintivo a favor de quien se ha expedido 
el certificado de registro (LPI, 1955: 3). Igualmente, el PROTOCOLO 
establece que el registro de un signo distintivo confiere a su titular 
un derecho de uso exclusivo (1995: 11), lo cual es consustancial con 
los caracteres del derecho de propiedad como lo son la “absolutivi-
dad, exclusividad, naturaleza patrimonial, posibilidad de enajena-
ción”217, todos ellos elementos integradores del dominio. 

La pretensión reivindicatoria “deriva directamente del dominio y 
es concedida por la ley al propietario no poseedor contra el poseedor 
no propietario o con título de inferior eficacia, como medio de obte-
ner la devolución de una cosa que le pertenece y que otro injusta-
mente detenta, juntamente con los frutos obtenidos, las accesiones e 
indemnización de los perjuicios que el despojo le haya irrogado, si 
se demuestra que los produjo o se causaron durante el tiempo de la 
desposesión”218. 

La reivindicación de un signo distintivo en la legislación espe-
cial nacional no encuentra regulación expresa, por tanto, habrá de 
recurrirse al derecho común a los fines de su efectiva tutela judicial.  

Sin embargo, la norma comunitaria andina (D486, 2000: 237) 
establece por pretensión reivindicatoria una especie de pretensión en 

 
217  Gert Kummerow. Bienes y Derechos Reales. 4ª edición. MacGraw-Hill Inter-

americana, Caracas 1997, p.177. 
218  J. Santos Briz et alter. Tratado de Derecho Civil. Derecho de cosas. T.II, 

Bosch, Barcelona 2003, p. 97. 
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perjuicio de mejor derecho de tercero, tal como se evidencia de su 
transcripción “Cuando un registro de marca se hubiese solicitado 
u obtenido en perjuicio de otra persona que también tuviese tal 
derecho, la persona afectada podrá reivindicarlo ante la autoridad 
nacional competente pidiendo que se le reconozca como cosolicitan-
te o cotitular del derecho” (negrillas del autor). Como se ha hecho 
observar, tal regulación en modo alguno puede asimilarse a la no-
ción de pretensión reivindicatoria contenida en nuestra legislación 
nacional, y universalmente aceptada que deriva de los caracteres del 
derecho de propiedad, especialmente sus caracteres de absolutividad y 
exclusividad. Más bien es lesiva del derecho de propiedad del titular 
legítimo del signo distintivo, por cuanto la pretensión de devolución o 
rescate del signo distintivo quedaría soslayada frente a una nueva 
condición de copropiedad o cotitularidad forzosa, que obliga al legí-
timo titular a reconocer un derecho de propiedad al infractor, recono-
cimiento que es contra legem (LPI, 1955: 3, 36.c, 77.2 y 84). 

B. La pretensión de declaración de certeza (CPC, 1985:16219) 

Anteriormente, se citó el criterio de Eduardo Couture sobre la 
pertinencia de esta pretensión que busca esclarecer toda situación o 
estado de incertidumbre jurídica sobre una situación jurídica deter-
minada220. Donde la intervención del juez se plasma en un fallo que 
despeja la incerteza sobre la situación jurídica objeto de la preten-
sión de mera declaración.  

 
219  “La acción declarativa de certeza del derecho de propiedad, presupone sola-

mente que un tercero niegue o discuta el derecho atribuido al supuesto pro-
pietario. El titular del derecho únicamente demanda que se afirme, a través de 
un pronunciamiento del Órgano Jurisdiccional competente, que el bien le per-
tenece y que, las pretensiones del tercero carecen de fundamento evidencia-
ble”. (Cfr. Venezuela: Tribunal Supremo de Justicia. Sala de Casación Civil. 
Sentencia RC 00475 (Mayo 26, 2004). Cantera Los Robles, C.A. contra la 
Sucesión de Arcadio José Obando Lárez Exp. N° AA20-C-2003-000491 
[Documento en línea] Disponible: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/ 
scc/mayo/RC-00475-260504-03491 .HTM [Consulta: 2009, Enero 20]. 

220  Eduardo Couture, 2005, ob.cit., p. 259. 
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Así, la certeza jurídica que se pretende a través de esta preten-
sión es el allanamiento del demandante al fallo judicial que declare 
el derecho, como expresión del principio de tutela judicial efectiva, 
en contraposición a la autotutela. 

Mientras que Prieto-Castro ha indicado 
que existen ciertos derechos subjetivos “cuya tutela sólo pue-

de consistir en la declaración por los tribunales acerca de su 
existencia o inexistencia...  

La acción tendiente a esta nueva forma de tutela jurídica se 
llama declarativa o meramente declarativa. No persigue una 
sentencia que en su momento fuese susceptible de ejecución for-
zosa (como efecto directo o primario), toda vez que falta un 
obligado a realizar cualquier clase de prestación (en sentido lato).  

Se obtiene por ella el beneficio de la seguridad jurídica pre-
sente y futura, por la certidumbre de los derechos y su normal 
disfrute, previniendo contra la violación de los mismos y evitan-
do muchas veces ulteriores procesos de condena…  

… la acción declarativa puede ser positiva o negativa, o sea 
perseguir la declaración de existencia o de inexistencia de un de-
recho o de una relación jurídica, como objeto más frecuente, pe-
ro también algún hecho. 

… Con ella se trata de lograr de modo indiscutible,…, la eli-
minación del peligro y la desaparición de la incerteza o de la in-
seguridad en que se halle el actor,…  

La sentencia declarativa no produce ningún efecto fuera de 
ella misma y, por tanto, no es susceptible de preparar ni producir 
una ejecución forzosa. Y esto, en razón de que todos los presu-
puestos de la demanda y de la sentencia están orientados a la 
mera declaración, no a la ejecución, que exige una sentencia 
condenatoria de presupuestos diferentes221. 

 
221  Leonardo Prieto-Castro. Derecho Procesal Civil. 4ª edición. Tecnos, Madrid 

1988, p. 107-108. 
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Los presupuestos de esta pretensión son: “a) Que el actor no ha-
ya sido privado del goce o del ejercicio de derecho exclusivo; [Y] b) 
Que un tercero haya puesto en duda la existencia del derecho a favor 
del titular, sin reivindicarlo, sin embargo, para sí.  

La acción tiende a obtener el reconocimiento judicial del propio 
derecho con efecto limitado a quien lo desconoce, eliminando así 
cualquier duda sobre la pertenencia del mismo”222 (agregado del 
autor). 

Devis Echandía “con ellas se busca, en consecuencia, la declara-
ción de existencia o inexistencia de un derecho, exclusivamente, 
siendo en el primer caso positiva y negativa en el segundo. Esa de-
claración no busca imposición a un tercero, ni condenación a nadie 
para sus resultas; la acción se agota con la afirmación hecha por el 
funcionario de esa existencia o inexistencia. Busca, como se ve, el 
obtener una certidumbre jurídica únicamente… La acción [PRE-
TENSIÓN] declarativa es una especie de medida excepcional, de ma-
nera que, en caso de disponerse de otra distinta, es ésta la que debe 
ejercitarse, siendo más conveniente para el demandante la acción 
[PRETENSIÓN] constitutiva o la de condena, en caso de ser posibles, 
porque con ellas satisface sus pretensiones plenamente”223 (agrega-
dos del autor). 

Sobre la pertinencia de la pretensión de certeza en los procesos 
judiciales donde estén en conflicto signos distintivos, extensivo a los 
SDNC, enseña la jurisprudencia nacional de instancia, lo siguiente. 

la Ley… contempla y regula el procedimiento a seguirse en 
los casos de que un tercero pretenda tener derecho preferente al 
uso de una marca, o pero sólo se presenta en el caso de que un 
tercero pretenda registrar una igual o semejante a la que otro tu-
viere ya registrada, pero no siendo éste el caso de autos, la ac-
ción es perfectamente admisible, pues se trata de una acción 
meramente declarativa, la cual se limitará a declarar o ne-
gar la existencia de una situación jurídica.  

 
222  Benito Sansó, 1965b, ob.cit., p. 79. 
223  Hernando Devis. Derecho Procesal Civil General. Antena, Bogotá 1947, pp. 

168-169. 
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Si ello no fuera así, la Ley antes mencionada no hubiera con-
ferido a los terceros la posibilidad de solicitar la nulidad del re-
gistro de una marca concedida en perjuicio de aquellos, la nuli-
dad que podrán ejercer ante los tribunales competentes pese a no 
haberse hecho la oposición a que se contrae el artículo 77 de es-
ta Ley224 (negrillas del autor). 
Cuando la pretensión declarativa es de carácter negativo (donde 

se pretende que se declare la inexistencia de un derecho), se asemeja 
históricamente a la acción de jactancia, que estaba contenida en las 
Partidas, que era “una acción declarativa negativa concedida al suje-
to contra el que otro se vanagloria [JACTANCIOSO] de poseer un de-
recho obligacional, real o de cualquier clase en perjuicio del accio-
nante, produciéndole inseguridad y peligro en la esfera jurídica y 
económica, y aun en la moral (menoscabo del prestigio, dificultades 
para la libertad del disfrute de un derecho, daño o desvalorización 
del crédito o de cualquier derecho, etc.)”225 (agregados del autor). 

De lo anterior, se colige la viabilidad de la pretensión de decla-
ración de certeza a los fines de establecer la notoriedad de un signo 
distintivo, con lo cual no se pretende condenar a un tercero, dada la 
ausencia de litis, como conflicto intersubjetivo de intereses. Tal cri-
terio, se sustenta en que la pretensión declarativa de dominio, mero 
declarativa o de constatación de la propiedad, tiene como “finalidad 
la de obtener la declaración de que el actor es propietario de la cosa 
[SDNC], acallando a la parte contraria que discute ese derecho o se 
lo arroga”226 (agregado del autor). 

Por lo tanto, resulta temeraria una pretensión de declaración de 
certeza e ineficaz la decisión que se dicte empleando procedimientos 
de jurisdicción voluntaria como las justificaciones de perpetua me-

 
224  Venezuela: Corte Superior Primera del Distrito Federal, Sentencia (Abril 30, 

1964), Anastasio Segungo Calzacorta contra Antonio Raidi y otros (caso: 
Bar Restaurant El Mar), en: Ramírez & Garay (1964). Jurisprudencia de los 
Tribunales de la República. Vol. IX, Gaceta Legal, Caracas, pp. 76-77. 

225  Leonardo Prieto-Castro, ob. cit., p. 108. 
226  Santos Briz, J. et alter, ob. cit., p. 103.  
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moria (CPC, 1985: 936227 y 937228), para el reconocimiento de la 
notoriedad de un signo distintivo. Tal como ocurriera en el recono-
cimiento judicial de notoriedad del signo distintivo nacional Hércu-
les® (2014). 

Corresponde a este Jurisdiscente, una vez instruido de forma 
sumaria el presente asunto y habiéndose formado un conoci-
miento tendiente a la comprobación del presunto «derecho 
de notoriedad marcaria» planteado ante este Tribunal por parte 
de la solicitante, sociedad de comercio PEGAS HÉRCULES, 
C.A. en la persona de su apoderado judicial. Por lo tanto, quien 
aquí decide, debe acordar tal petición mediante la vía de las 
justificaciones para la perpetua memoria contenida en el ar-
tículo 936 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, 
siempre y cuando dicha petición no vaya contra la moral, las 
buenas costumbres y el orden público.-… 

Ahora bien, dentro de las sentencias constitutivas hallamos 
las justificaciones para la perpetua memoria (art. 936 CPC), ya 
que persiguen como bien se dijo con antelación la declaración 
o comprobación de un hecho que producirá con posterioridad 
una situación nueva tendiente a modificar o extinguir una rela-
ción jurídica, decisión que se obtiene de manera sumaria con-
forme lo establecido en nuestro Código Adjetivo Civil, dejando 
a salvo el derecho de terceros con respecto a su contenido, ya 
que debe ser objeto de ratificación dentro de un proceso con-

 
227  “Cualquier Juez Civil es competente para instruir las justificaciones y dili-

gencias dirigidas a la comprobación de algún hecho o algún derecho propio 
del interesado en ellas. El procedimiento se reducirá a acordar, el mismo día 
en que se promuevan, lo necesario para practicarlas; concluidas, se entrega-
rán al solicitante sin decreto alguno”. 

228  “Si se pidiere que tales justificaciones o diligencias se declaren bastantes para 
asegurar la posesión o algún derecho, mientras no haya oposición, el Juez de-
cretará lo que juzgue conforme a la ley, antes de entregarlas al solicitante, o 
dentro del tercer día, si esta petición se hubiere hecho posteriormente a la 
primera diligencia; quedando en todo caso a salvo los derechos de terceros. 
El competente para hacer la declaratoria de que habla este artículo es el Juez de 
Primera Instancia del lugar donde se encuentren los bienes de que se trate”. 
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tencioso para que el sujeto que se le oponga bien puede ejercer 
el contradictorio de la prueba, tratándose en si de una pre-
constitución probatoria. 

En el mismo orden, tales procedimientos sumarios de justifi-
caciones para perpetua memoria encuentra asiento en las dispo-
siciones generales de la llamada Jurisdicción Voluntaria, según 
las cuales, “…el juez interviene en la formación y desarrollo de 
las situaciones jurídicas de conformidad con las disposiciones de 
la Ley y del presente Código”. (Art.895 CPC). En este caso, 
siendo los abogados parte del sistema de justicia según regula-
ción constitucional (art. 253 CRBV), entiende quien decide su 
voluntad que no existan personas interesadas “…que deban ser 
oídas en el asunto, a fin de que se ordene su citación…”; en con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 899 CPC… 

De manera tal que esta actuación graciosa, es decir, sin con-
tención entre partes, se reduce a acordar la petición del solici-
tante, dejando a salvo el derecho de terceros que pudieran ver-
se afectados o involucrados con este dictamen… (negrillas del 
autor)229. 
Igualmente, en el asunto Walmart® (2022), otro juzgado de mu-

nicipio estableció el carácter de marca notoria a través de un justifi-
cativo de perpetua memoria, a establecer: 

del examen sumario efectuado a los elementos aportados por 
la parte solicitante de esta actuación de jurisdicción voluntaria, 
salvo el derecho de algún tercero pueda tener respecto al punto 
objeto de estudio por quien aquí decide, se aprecia la cualidad 
de la Sociedad Mercantil WALMART, a través de los instru-
mentos o certificados de titularidad, en los cuales se constatan 
los signos distintivos, debidamente expedidos por el … SAPI… 

 
229  Venezuela: Tribunal Octavo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas 

de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Sentencia 
(Octubre 24, 2014), Pegas Hércules, C.A., Expediente N° AP31-S-2014-
006548. [Documento en línea] Disponible en: http://caracas.tsj.gob.ve/ DE-
CISIONES-/2014/OCTUBRE/3051-28-AP31-S-2014-006548-.HTML. [Con-
sultado: 2016, Septiembre 20]. 
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En su conjunto, hacen derivar la notoriedad de los signos dis-
tintivos marcarios aludidos, por la conclusión a la que se llega al 
analizar las pautas publicitarias, los reconocimientos, los cuales 
se les aprecia como documentos públicos administrativos con-
forme lo previsto en el artículo 8 de la… LOPA, ya que de ellos 
emana una presunción de autenticidad y veracidad de los actos 
en ellos contenidos. 

En consecuencia, este Tribunal conforme lo previsto en el ar-
tículo 937 del Código de Procedimiento Civil, previa revisión de 
los documentos acompañados en el caso bajo análisis, considera 
que las cualidades y atributos particulares que se abrogan a los 
signos distintivos de WALMART, encuentran existencia como 
marcas notorias, tal como lo respaldan diversos documentos pú-
blicos administrativos (tales como los certificados de registro de 
los mencionados signos distintivos, los manifiestos de exporta-
ción), así como los argumentos expuestos por el práctico que 
instruyo (sic) el Tribunal en dicha materia, con lo que, considera 
esta Juzgadora que se encuentran planamente (sic) cubiertos y 
satisfechos los requisitos y atributos necesarios para declarar 
como notorios los signos distintivos propiedad de WALMART, 
cumpliendo así con los extremos establecidos en los artículos 
936 y 937 del Código de Procedimiento Civil”.230  
Es así, como bien señala Ricardo Henríquez231, “si se pretende 

que el justificativo o diligenciamiento surta efectos frente a terceros, 
debe ratificarse en juicio o procederse de acuerdo” al procedimiento 
del retardo perjudicial (CPC, 1985: 813 y ss.). Por consiguiente, la 
declaratoria de notoriedad de un signo distintivo no es de jurisdic-
ción voluntaria, graciosa o no contenciosa; por el contrario, es de 
naturaleza contenciosa.  

 
230  Venezuela: Tribunal Décimo Sexto de Municipio Ordinario y Ejecutor de 

Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, 
Sentencia (Septiembre 22, 2022), Walmart Apolo LLC, Expediente N° AP31-
S-2021-002309. 

231  Ricardo Henriquez. Comentarios al Nuevo Código de Procedimiento Civil. 
Centro de Estudios Jurídicos del Zulia. Editorial Maracaibo, Maracaibo 1986, 
pp. 543-544. 
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En ese sentido la Sala de Casación Civil del TSJ en fallo del 28 
de mayo de 2023232, estableció que el título supletorio representa un 
instrumento para asegurar la posesión, más no el derecho de propie-
dad. Ratificando así, su criterio jurisprudencial de que “el título su-
pletorio no es documento suficiente para probar y justificar el dere-
cho de propiedad, es decir, no constituye un elemento de convicción 
suficiente sobre la propiedad de un inmueble. Dicho título a pesar de 
estar protocolizado, no pierde su naturaleza extrajudicial, por lo que 
carece de valor probatorio en juicio”233. 

Por tanto, el valor probatorio de los títulos supletorios como cons-
titutivos de un derecho de propiedad es prácticamente nulo en materia 
inmobiliaria mutatis mutandi en materia mobiliaria. Más cuando se tra-
te de bienes intelectuales (incorporales o inmateriales), entre los cuales 
se encuentran los signos distintivos, en concreto los SDNC.  

C. La pretensión negatoria 

Sansó la define como aquella que tiene por finalidad “el recono-
cimiento del derecho propio contra la pretensión del tercero de ser 
titular de la marca o de poseer cualquier derecho sobre la misma”234.  

Asimismo, la jurisprudencia nacional, haciendo suyo tácitamen-
te el criterio de Benito Sansó, ha sostenido que esta pretensión “pre-
supone que el demandado no se haya limitado a poner en duda el 
derecho del actor, sino que haya alegado un derecho propio sobre la 
misma marca. La finalidad perseguida por esta acción [PRETENSIÓN] 
es el reconocimiento del derecho propio contra la pretensión del ter-
cero de ser el titular de la marca o de poseer cualquier derecho sobre 
la misma”235 (agregado del autor). 

 
232  Venezuela. Tribunal Supremo de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia 

Nro. 284, Mayo, 26, 2023. 
233  Venezuela. Tribunal Supremo de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia 

Nro. 2399, Diciembre, 18, 2006.  
234  Benito Sansó, 1965b, ob. cit., p. 79. 
235  Venezuela: Corte Superior Primera del Distrito Federal, Sentencia (Abril 30, 

1964), Anastasio Segungo Calzacorta contra Antonio Raidi y otros (caso: 
Bar Restaurant El Mar), en: Ramírez & Garay. Jurisprudencia de los Tribu-
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D. La pretensión inhibitoria 

El presupuesto esencial de la pretensión inhibitoria está en la 
violación del derecho del actor por el demandado. Los efectos de la 
pretensión son la afirmación de un derecho propio contra el tercero y 
el cese de la perturbación por parte del demandado. El pronuncia-
miento judicial tiende, en este caso, específicamente a imponer al 
tercero el deber de respeto del signo distintivo ajeno y el cese en su 
utilización no autorizada, a cuyo uso exclusivo y excluyente tiene 
derecho únicamente el titular del mismo, o quien sea su legítimo po-
seedor.  

Frente al derecho del titular a usar en forma exclusiva y exclu-
yente el signo distintivo, está la obligación de todos los demás de 
abstenerse de realizar cualquier acto de perturbación de tal derecho. 
Tratándose, en efecto, de una obligación general de abstención o del 
deber general de respeto correspondiente al derecho absoluto de 
propiedad del titular del signo distintivo. Cuando tal obligación de 
contenido negativo (obligación de no hacer: la obligación pasiva 
universal), “viene incumplida, el juez puede intervenir obligando al 
infractor a no continuar en el incumplimiento y al mismo tiempo 
mandando a destruir las cosas objeto del mismo”236 (CC, 1982: 
1.268237; CPC, 1985: 529238; ADPIC, 1994: 46239). Todo ello basado 
en el ejercicio por parte del titular del SDNC del ius prohibendi. 

 
nales de la República. Vol. IX, Gaceta Legal, Caracas 1964, pp. 76-77; y Be-
nito Sansó  ̧1965b, ob. cit., p. 79. 

236  Benito Sansó, 1965b, ob. cit., p. 79-80. 
237  “El acreedor puede pedir que se destruya lo que se haya hecho en contraven-

ción a la obligación de no hacer, y puede ser autorizado para destruirlo a cos-
ta del deudor, salvo el pago de los daños y perjuicios”. 

238  “Si en la sentencia se hubiese condenado al cumplimiento de una obligación 
de hacer o de no hacer, el juez podrá autorizar al acreedor, a solicitud de éste, 
para hacer ejecutar él mismo la obligación o para destruir lo que se haya he-
cho en contravención a la obligación de no hacer, a costa del deudor. En caso 
de que el acreedor no formulare tal solicitud o de que la naturaleza de la obli-
gación no permitiera la ejecución en especie o la hiciere demasiado onerosa, 
se determinará el crédito en una cantidad de dinero y luego se procederá co-
mo se establece en el artículo 527”. 
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E. La pretensión de nulidad del registro en perjuicio de mejor 
derecho de tercero (LPI, 1955: 84) 

La nulidad del registro de un signo distintivo –más cuando verse 
sobre un SDNC-, puede solicitarla el legítimo titular del derecho al 
signo distintivo, que ha sido indebidamente registrado por un tercero 
en detrimento del mejor derecho que posee el justiciable-interesado.  

Esta pretensión deberá ser ejercida por ante los tribunales com-
petentes del contencioso-administrativo, toda vez que la pretensión 
del interesado con mejor derecho va contra el acto administrativo 
(título de registro del signo distintivo) que otorgó el Registrador de 
la Propiedad Industrial (LPI, 1955: 81). Donde se otorgó el derecho 
a un sujeto que no ostentaba la legitimidad para ser reconocido co-
mo titular del signo distintivo a que se contrae el título. Ello en vir-
tud de lo previsto en el artículo 7.1240 de la LOJCA (2010), en tal 
sentido conocerá en primera instancia un Juzgado Nacional de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa (LOJCA, 2010: 24.5241), 

 
239  “Para establecer un medio eficaz de disuasión de las infracciones, las autori-

dades judiciales estarán facultadas para ordenar que las mercancías que se 
haya determinado que son mercancías infractoras sean, sin indemnización al-
guna, apartadas de los circuitos comerciales de forma que se evite causar da-
ños al titular del derecho, o que sean destruidas, siempre que ello no sea in-
compatible con disposiciones constitucionales vigentes. Las autoridades judi-
ciales estarán además facultadas para ordenar que los materiales e instrumen-
tos que se hayan utilizado predominantemente para la producción de los bie-
nes infractores, sean, sin indemnización alguna, apartados de los circuitos 
comerciales de forma que se reduzcan al mínimo los riesgos de nuevas in-
fracciones. Se tendrán en cuenta, al dar curso a las correspondientes solicitu-
des, tanto la necesidad de que haya proporción entre la gravedad de la infrac-
ción y las medidas ordenadas como los intereses de terceros. En cuanto a las 
mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas, la simple retirada 
de la marca de fábrica o de comercio apuesta ilícitamente no bastará, salvo en 
casos excepcionales, para que se permita la colocación de los bienes en los 
circuitos comerciales”.  

240  “Están sujetos al control de la Jurisdicción Contencioso Administrativa: 1. 
Los órganos que componen la Administración Pública”. 

241  “Los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa son 
competentes para conocer de:… 5. Las demandas de nulidad de los actos ad-
ministrativos de efectos generales o particulares dictados por autoridades dis-
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mientras que conocerá del recurso de apelación la Sala Político-
Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (LOJCA, 2010: 
23.15242). 

Asimismo, sometida a la condición de procedencia de que el in-
teresado no haya interpuesto la oposición al registro en el procedi-
miento administrativo de concesión del signo distintivo en conflicto 
(LPI, 1955: 77.2). 

Igualmente, sometida a un lapso de caducidad de dos años, 
computado el mismo desde la fecha del certificado de registro emiti-
do a favor del pretenso titular del registro, sobre la base de presun-
ción de propietario que dimana del título (LPI, 1955: 3). 

Finalmente, la declaratoria con lugar de la nulidad del registro 
produce el efecto extintivo del registro primitivo nunc pro tunc o ex 
tunc (LPI, 1955: 36.c243). De lo anterior, se infiere que la nulidad 
tiene efecto retroactivo desde la fecha de la concesión del registro. 
Por tanto, todo negocio jurídico celebrado por el ilegítimo titular con 
terceros deberá ser reputado como nulo, salvo los derechos de los 
terceros de buena fe. 

La sentencia tendrá un carácter declarativo-constitutivo, será de-
clarativa de la cualidad de mejor derecho sobre el signo distintivo 
para el accionante vencedor. Mientras que, será constitutiva porque 

 
tintas a las mencionadas en el numeral 5 del artículo 23 de esta Ley [ES 
DECIR, EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, EL VICEPRESIDENTE EJECUTIVO, 
LOS MINISTROS, ASÍ COMO POR LAS MÁXIMAS AUTORIDADES DE LOS DEMÁS 
ORGANISMOS DE RANGO CONSTITUCIONAL, SI SU COMPETENCIA NO ESTÁ 
ATRIBUIDA A OTRO TRIBUNAL] y en el numeral 25 de esta Ley [LAS 
AUTORIDADES ESTADALES O MUNICIPALES, LAS AUTORIDADES DEL TRABAJO 
EN MATERIA DE INAMOVILIDAD], cuyo conocimiento no esté atribuido a otro 
tribunal en razón de la materia” (agregados del autor). 

242  “La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia es compe-
tente para conocer de:…15. Las apelaciones de las decisiones de los Juzgados 
Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y de las consultas 
que le correspondan conforme al ordenamiento jurídico”. 

243  “El registro de una marca queda sin efecto:… c) Cuando por fallo de los tri-
bunales competentes se anule por declararlo expedido en perjuicio de mejor 
derecho de tercero”. 
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le conferirá el derecho al registro del signo distintivo a su favor. En 
consecuencia, a los fines de la ejecución definitiva del fallo, se ins-
cribirá una nota marginal donde se haga mención al fallo y el nuevo 
titular del signo distintivo (LPI, 1955: 46244), expidiéndose un nuevo 
título con el nombre del nuevo titular. Así deberá constar en el man-
damiento de ejecución que al efecto decretará el Juzgado Nacional 
de la Jurisdicción Contencioso Administrativa para que el Registro 
de la Propiedad Industrial en un plazo de 30 días continuos cumpla 
el dispositivo del fallo (LOJCA, 2010: 110.3245).  

Sin embargo, cuando se trate de SDNC, conforme lo previsto en 
el artículo 6bis.3 del CUP (1883), no“se fijará plazo para reclamar la 
anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utiliza-
das de mala fe”. Esta pretensión será imprescriptible y no sometida a 
lapso de caducidad alguno. Ya que se presume iuris tantum, que el 
demandado ha obtenido de mala fe el registro del signo distintivo 
que reproduce ilícitamente al SDNC en conflicto y objeto de la pre-
tensión. Debiendo, por tanto, el demandante probar la mala fe del 
demandado (CC, 1982: 789). 

 
244  “Cuando se renuncie, se extinga o se ceda algún derecho o se modifique al-

gún acto, se pondrá en el instrumento donde se haya declarado el derecho, o 
hecho constar el acto, una nota marginal en la cual se expresarán dichas cir-
cunstancias”. 

245  Continuidad de la ejecución. “…Vencido el lapso para el cumplimiento vo-
luntario, a instancia de parte, el tribunal determinará la forma y oportunidad 
de dar cumplimiento a lo ordenado por la sentencia, según las reglas siguien-
tes:… 3. Cuando en la sentencia se hubiese condenado al cumplimiento de 
una obligación de hacer, el tribunal fijará un lapso de treinta días consecuti-
vos para que la parte condenada cumpla. Si no fuese cumplida, el tribunal 
procederá a ejecutar la sentencia. A estos fines, se trasladará a la oficina co-
rrespondiente y requerirá su cumplimiento. Si a pesar de este requerimiento 
la obligación no fuese cumplida, el tribunal hará que la obligación se cumpla. 
Cuando por la naturaleza de la obligación, no fuere posible su ejecución en la 
misma forma como fue contraída, el tribunal podrá estimar su valor conforme 
a lo previsto en este artículo y proceder a su ejecución como si se tratase de 
cantidades de dinero”. 
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F. La pretensión de enriquecimiento sin causa lícita o actio in 
rem verso (CC, 1982: 1.184246) 

En el caso de utilización de un signo distintivo ajeno, se consi-
dera que es posible el ejercicio de una pretensión fundada en el enri-
quecimiento experimentado por el infractor sin causa legítima y en 
perjuicio del patrimonio del titular del signo distintivo, incluyendo a 
los SDNC.  

Esta pretensión prevista en el artículo 1.184 del Código Civil 
(1982), para su procedencia se deberá alegar y probar que se ha pro-
ducido en el actor un empobrecimiento no derivado de otra causa, 
que aquella proveniente de la acción incorrecta o conducta ilícita del 
demandado. La relación de causalidad (el nexo causal) estará entre 
el enriquecimiento del demandado (causa) y el empobrecimiento del 
demandante (efecto). Quedando limitada la indemnización al empo-
brecido, al límite de su propio empobrecimiento. No siendo esta una 
pretensión que tenga por fin el enriquecimiento del demandante, 
sino el restablecimiento del equilibrio patrimonial, causa del des-
equilibrio producido por el demandado-infractor. 

Del artículo 1.184 de la ley sustantiva civil se pueden derivar los 
siguientes elementos del enriquecimiento sin causa justa o ilícita: i) 
el enriquecimiento del demandado (enriquecido) producto del in-
cremento patrimonial actual, extensible a la disminución de su pasi-
vo, como corolario del empobrecimiento del actor-empobrecido, ii) 
el empobrecimiento del demandante (empobrecido) a consecuencia 
del acto del demandado que ha influido directamente en la disminu-
ción o desequilibrio patrimonial del actor-empobrecido, iii) el nexo 
causal es el vínculo existente entre el enriquecimiento y el empobre-
cimiento, es decir, la relación entre la disminución patrimonial del 
empobrecido y el aumento patrimonial del enriquecido. En otras pa-
labras, la disminución del activo y el aumento del pasivo del actor-
empobrecido es directamente proporcional al aumento del activo y 

 
246  “Aquel que se enriquece sin causa en perjuicio de otra persona, está obligado 

a indemnizarla, dentro del límite de su propio enriquecimiento, de todo lo que 
aquélla se haya empobrecido”. 
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disminución del pasivo del demandado-enriquecido, cuyo origen es 
la infracción del bien intelectual objeto del ilícito. Y, iv) la ausencia 
de causa lícita significa que el enriquecimiento del enriquecido de-
viene de un hecho ilícito, como bien pudiese ser la ganancia obteni-
da a consecuencia de la infracción de un derecho de propiedad inte-
lectual, como ocurre con la falsificación de un signo distintivo, don-
de la fabricación y comercialización de productos identificados con 
un signo distintivo que no es de la propiedad del demandado-
enriquecido, constituye el hecho ilícito. De allí que no habrá una 
causa legítima y legal del enriquecimiento, toda vez que una causa 
lícita de enriquecimiento sería el aumento patrimonial a consecuen-
cia de la concurrencia leal entre competidores que tienen un desem-
peño empresarial en un mismo sector manufacturero. Por ejemplo, 
calzados, vestimenta, bebidas alcohólicas o no alcohólicas, vehícu-
los, banca y seguros, entre otros productos o servicios que compiten 
en los circuitos comerciales y empresariales honestamente247. 

La pretensión de enriquecimiento sin causa lícita ha sido califi-
cada por la doctrina nacional como una actio subsidiaria. Es decir, 
cuando el demandante-empobrecido (titular del derecho de propie-
dad intelectual) no pudiendo recurrir a otro medio procesal para ob-
tener la tutela judicial efectiva del derecho material transgredido –
objeto de la pretensión–, y lograr la indemnización o resarcimiento 
por los daños sufridos, cual serían los derivados del incumplimiento 
de un contrato o por la violación de una norma, no tenga otra alter-
nativa procesal. Así planteado el asunto, la víctima sólo porá optar 
por esta vía procesal para lograr la satisfacción de su derecho mate-
rial infringido. No obstante, como señala Bernard “el carácter sub-
sidiario de la acción no es consagrado abiertamente en nuestro Có-
digo”248. 

La tendencia internacional es aceptar la acumulación de la pre-
tensión de daños y perjuicios conjuntamente con la pretensión de 
enriquecimiento sin causa lícita; mientras que, en Venezuela siem-
pre es subsidiaria. Para Carlos Fernández-Nóvoa, incluso extensible 

 
247  Rafael Bernard, ob. cit., p. 454. 
248  Ibídem, p. 454. 
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para el titular legitimo del SDNC, “el usuario de una marca notoria-
mente conocida podrá entablar la acción declarativa de la deslealtad 
del acto; la actio de cesación; la acción de remoción de los efectos 
producidos por el acto; y la acción de resarcimiento de los daños y 
perjuicios causados por el acto desleal”249, como acto de infracción 
de un derecho de propiedad intelectual, lo cual está en armonía con 
la normativa andina (D486, 2000: 241250), e igualmente contempla-
do en la legislación nacional (LSDA, 1993: 109 y 110; ADPIC, 
1994: 42251 y 46252; CUP, 1883: 2253 y 10ter.1254).  

 
249  Carlos Fernández-Nóvoa. El enriquecimiento injustificado en el derecho in-

dustrial, Marcial Pons, Madrid 1997, p. 97. 
250  “El demandante o denunciante podrá solicitar a la autoridad nacional com-

petente que se ordenen, entre otras, una o más de las siguientes medidas: a) 
el cese de los actos que constituyen la infracción; b) la indemnización de 
daños y perjuicios; c) el retiro de los circuitos comerciales de los produc-
tos resultantes de la infracción incluyendo los envases, embalajes, etique-
tas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los mate-
riales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción; 
d) la prohibición de la importación o de la exportación de los productos, ma-
teriales o medios referidos en el literal anterior; e) la adjudicación en propie-
dad de los productos, materiales o medios referidos en el literal c), en cuyo 
caso el valor de los bienes se imputará al importe de la indemnización de da-
ños y perjuicios; f) la adopción de las medidas necesarias para evitar la conti-
nuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los pro-
ductos, materiales o medios referidos en el literal c) o el cierre temporal o de-
finitivo del establecimiento del demandado o denunciado; o, g) la publicación 
de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas, a 
costa del infractor. Tratándose de productos que ostenten una marca falsa, la 
supresión o remoción de la marca deberá acompañarse de acciones encami-
nadas a impedir que se introduzcan esos productos en el comercio. Asimis-
mo, no se permitirá que esos productos sean reexportados en el mismo esta-
do, ni que sean sometidos a un procedimiento aduanero diferente” (negrillas 
del autor).  

251  “Los Miembros pondrán al alcance de los titulares de derechos procedi-
mientos judiciales civiles para lograr la observancia de todos los dere-
chos de propiedad intelectual a que se refiere el presente Acuerdo. Los de-
mandados tendrán derecho a recibir aviso por escrito en tiempo oportuno y 
con detalles suficientes, con inclusión del fundamento de la reclamación. Se 
autorizará a las partes a estar representadas por un abogado independiente y 
los procedimientos no impondrán exigencias excesivamente gravosas en 
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El mencionado autor, asimismo señala que “además de estas ac-
ciones comunes a todos los supuestos de competencia desleal, el 
usuario de la marca conocida (sic) podrá ejercitar la acción de enri-

 
cuanto a las comparecencias personales obligatorias. Todas las partes en es-
tos procedimientos estarán debidamente facultadas para sustanciar sus alega-
ciones y presentar todas las pruebas pertinentes. El procedimiento deberá 
prever medios para identificar y proteger la información confidencial, salvo 
que ello sea contrario a prescripciones constitucionales existentes” (negrillas 
del autor). 

252  “Para establecer un medio eficaz de disuasión de las infracciones, las autori-
dades judiciales estarán facultadas para ordenar que las mercancías que 
se haya determinado que son mercancías infractoras sean, sin indemni-
zación alguna, apartadas de los circuitos comerciales de forma que se 
evite causar daños al titular del derecho, o que sean destruidas, siempre 
que ello no sea incompatible con disposiciones constitucionales vigentes. Las 
autoridades judiciales estarán además facultadas para ordenar que los mate-
riales e instrumentos que se hayan utilizado predominantemente para la 
producción de los bienes infractores sean, sin indemnización alguna, 
apartados de los circuitos comerciales de forma que se reduzcan al mínimo 
los riesgos de nuevas infracciones. Se tendrán en cuenta, al dar curso a las co-
rrespondientes solicitudes, tanto la necesidad de que haya proporción entre la 
gravedad de la infracción y las medidas ordenadas como los intereses de ter-
ceros. En cuanto a las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsifi-
cadas, la simple retirada de la marca de fábrica o de comercio apuesta ilíci-
tamente no bastará, salvo en casos excepcionales, para que se permita la co-
locación de los bienes en los circuitos comerciales” (negrillas del autor). 

253  “Trato nacional a los nacionales de los países de la Unión. 1) Los nacionales 
de cada uno de los países de la Unión gozarán en todos los demás países de la 
Unión, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, de las 
ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o en el futuro a sus 
nacionales, todo ello sin perjuicio de los derechos especialmente previstos 
por el presente Convenio. En consecuencia, aquéllos tendrán la misma pro-
tección que éstos y el mismo recurso legal contra cualquier ataque a sus 
derechos, siempre y cuando cumplan las condiciones y formalidades im-
puestas a los nacionales” (negrillas del autor). 

254  “Los países de la Unión se comprometen a asegurar a los nacionales de 
los demás países de la Unión los recursos legales apropiados para repri-
mir eficazmente todos los actos previstos en los Artículos 9 [EMBARGO DE 
PRODUCTOS INFRACTOREs], 10 [PRODUCTOS CON FALSA INDICACIÓN DE 
PROCEDENCIA U ORIGEN EMPRESARIAL] y 10bis [ACTOS DE COMPETENCIA 
DESLEAL]” (negrillas y agregados del autor). 
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quecimiento injustificado que se confiere… al titular de una posi-
ción jurídica amparada por un derecho de exclusiva u otra de análo-
go contenido económico”255. La ley española de Competencia Des-
leal (Ley 3/1991, 10 de enero) subordina el ejercicio de la acción de 
daños y perjuicios al dolo o culpa en la conducta desleal del agente 
del daño, lo cual no excluye el ejercicio de la pretensión de enrique-
cimiento sin causa lícita256. Pero, si hay dolo o culpa del agente, en-
tonces procedería la acumulación de pretensiones por parte del titu-
lar del SDNC. 

Ahora bien, se puede plantear una zona gris entre el enrique-
cimiento sin causa lícita y el lucrum cessans. De tal suerte que si el 
lucro cesante es la ganancia futura susceptible de dejar de ser perci-
bida por el titular del derecho de propiedad intelectual infringido a 
consecuencia del hecho ilícito dañoso, y, el enriquecimiento sin cau-
sa lícita es el empobrecimiento sufrido por el titular del mismo dere-
cho, a raíz del enriquecimiento ilegítimo e ilegal del infractor enri-
quecido. Entonces, cada vez que exista un hecho ilícito hay un daño 
directo que ha privado de ganancia y ha empobrecido al titular del 
derecho de propiedad intelectual infringido. 

Así que el actor-empobrecido tendrá la carga de probar (onus 
probandi) tanto la ganancia dejada de percibir y el empobrecimiento 
sufrido. Por lo que la labor probatoria será determinar cuál es la ga-

 
255  Carlos Fernández-Nóvoa, ob. cit., p. 97. 
256  En su artículo 32 (Texto Consolidado, Septiembre 29, 2022) se señalan las 

acciones por competencia desleal, a saber: “Contra el acto de competencia 
desleal podrán ejercitarse las siguientes acciones: 1ª Acción declarativa de 
la deslealtad del acto, si la perturbación creada por el mismo subsiste. 2ª Ac-
ción de cesación del acto, o de prohibición del mismo, si todavía no se ha 
puesto en práctica. 3ª Acción de remoción de los efectos producidos por el 
acto. 4ª Acción de rectificación de las informaciones engañosas, incorrec-
tas o falsas. 5ª Acción de resarcimiento de los daños y perjuicios ocasio-
nados por el acto, si ha intervenido dolo o culpa del agente. El resarci-
miento podrá incluir la publicación de la sentencia. 6ª Acción de enriqueci-
miento injusto, que sólo procederá cuando el acto lesione una posición jurí-
dica amparada por un derecho de exclusiva u otra de análogo contenido eco-
nómico”. [Documento en línea] Disponible: https://www.boe.es/buscar/act. 
php?id=BOE-A-1991-628 [Consultado: 2024, Febrero 10].  
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nancia perdida o dejada de percibir, y el empobrecimiento experi-
mentado en función del enriquecimiento del demandado-enriquecido, 
que ha causado un desequilibrio patrimonial al titular del derecho de 
propiedad intelectual infringido. 

Si el valor de un par de zapatos originales es de Bs. 100 y los 
costos de producción son Bs. 50, más los gastos de comercialización 
son Bs. 20, la ganancia por cada par de zapatos efectivamente ven-
didos será de Bs. 30. Por su parte, el producto falsificado tiene un 
valor mercado de Bs. 70, siendo sus costos de producción y comer-
cialización de Bs. 30, lo cual deja una ganancia al infractor de Bs. 
40. Por tanto, el infractor ha privado al actor de una ganancia de Bs. 
30 y lo ha empobrecido en Bs. 10 por cada par de zapatos vendido, 
es decir, la ganancia dejada de percibir. Así, la suma de Bs. 30 por 
zapato vendido por el infractor representa el daño directo, mientras 
que la suma de Bs. 10 representa el empobrecimiento experimentado 
por el titular del SDNC. Todo ello por virtud del desplazamiento su-
frido por el acto o práctica desleal de simulación de productos que 
ha menoscabado la posición competitiva en el mercado del titular 
legítimo del SDNC, quien es a su vez el fabricante legítimo del pro-
ducto que ha sido falsificado. El anterior ejercicio matemático, sólo 
pretende ilustrar el enriquecimiento injusto del infractor y el empo-
brecimiento experimentado por el titular del SDNC.  

Justamente, cuando la ganancia del infractor es igual a la pérdi-
da sufrida por el actor –cuyo derecho material ha sido infringido–, se 
está en presencia del denominado damnum emergens; es decir, la 
ganancia efectivamente dejada de percibir por el titular legítimo del 
SDNC. Empero, cuando la ganancia del infractor excede la pérdida 
sufrida por la víctima hay enriquecimiento sin causa lícita. Y, habrá 
lucrum cessans cuando la víctima ha dejado de percibir las ganan-
cias previstas o previsibles, si no hubiese ocurrido la infracción. 

Así, se puede afirmar, a manera de conclusión, que el enrique-
cimiento ilícito –injustificado o sin causa lícita– del enriquecido es 
directamente proporcional al empobrecimiento del empobrecido. Por 
tanto, el enriquecimiento patrimonial obtenido por el infractor del 
derecho de propiedad intelectual es directamente proporcional al 
empobrecimiento patrimonial sufrido por el titular del derecho de 
propiedad intelectual infringido. 
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G. La pretensión de daños y perjuicios 

La pretensión de daños y perjuicios será ejercida contra el agen-
te causante del daño, para lo cual se requerirá determinar el deber de 
indemnizar sobre la base de los conceptos de antijuricidad, culpa e 
imputabilidad. Para Melich-Orsini, conforme a nuestra legislación 
civil vigente, no existe una distinción entre daño y perjuicio, por el 
contrario, existe una absoluta sinonimia, y al efecto ilustra:  

Las palabras “daños” y “perjuicios” deben entenderse en 
nuestra legislación como sinónimas; por lo que la expresión 
“daño” que emplea el Código Civil (arts. 1.185 y 1.196) en ma-
teria extracontractual debe considerarse equivalente a la de “da-
ños y perjuicios” que él utiliza en materia contractual (arts. 
1.264 y sigts.). Por esta misma razón la clasificación del daño 
económico en daño emergente y lucro cesante que consagra el 
art. 1.273 C.C. es igualmente aplicable en materia de daño ex-
tracontractual257 
En cuanto, a las características del daño, enseña el mismo au-

tor, que el daño debe gozar de las siguientes cualidades: a) certeza, 
que se concreta al afirmarse que “el daño debe ser cierto… que el 
juez tenga la evidencia de que el daño ha ocurrido efectivamente”258, 
o que por una fictio iuris, esté exento de prueba, para el caso de ser 
un daño in re ipsa259, no contemplado en nuestra legislación civil 

 
257  José Melich-Orsini, 2006a, ob.cit., pp. 44-45. 
258  Ibídem, p. 59. 
259  La casación civil venezolana ha sido contraria a la aceptación de la indemni-

zación del daño in re ipsa loquitur. Sin embargo, la jurisprudencia de instan-
cia ha evolucionado en ese sentido como se puede apreciar en el fallo del 
Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción 
Judicial del Estado Miranda, cuya nulidad en casación fue declarada por la 
Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 29 de abril 
de 2015, con ocasión de la infracción del signo distintivo Creolina, donde el 
Juez de la Alzada evaluó que “el Juez (sic) que conozca de la demanda por 
infracción marcaria debe partir de la presunción del daño [DAÑO IN RE IPSA 
LOQUITUR], ante la imposibilidad probatoria de determinarlo, siendo que, tan-
to la doctrina como la jurisprudencia comparada han establecido distintos cri-
terios para determinar el monto del daño, entre ellos el relativo al beneficio 
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vigente; b) insatisfacción, es decir, que “el daño no debe haber sido 
reparado… la acción por responsabilidad civil se extingue por la re-
paración del daño”260; c) legitimidad del interés lesionado, es de-
cir, que la lesión al interés legítimo jurídicamente tutelado configura 
el daño resarcible (daño material y, o moral), “se requiere que el da-
ño… para configurarlo la prueba de la lesión a un interés cierto que 
no sea contrario a la ley o a las buenas costumbres”261, y d) perso-
nalísimo o intuitu personae, vinculado también a la legitimidad ad 
causam (CPC, 1985: 16262), el interés procesal del titular legítimo 
del SDNC en obtener un resarcimiento por la infracción a su dere-
cho de propiedad intelectual por el agente del daño, deudor de la in-
demnización. Así, “para tener acción por responsabilidad civil es 
suficiente poder invocar la lesión a un interés legítimo”263.   

En materia de responsabilidad civil contractual, el daño sería 
una consecuencia subsiguiente del incumplimiento. Incluso podría 

 
del infractor causado por la infracción… Ese uso indebido constituye de por 
sí el perjuicio [DAÑO IN RE IPSA LOQUITUR] mismo, ya que la lesión jurídica… 
fundamental consiste en el ejercicio indebido de un derecho que pertenecen 
(sic) forma exclusiva a su titular, quien es el legítimo interesado en determi-
nar la oportunidad (sic) y el modo en que utilizará su marca o su invento pa-
tentado como de las (sic) autorizaciones de uso a conferir a terceros”. Es de-
cir, la exención de prueba consiste en dar por probado el daño, por una fictio 
iuris, que se deriva de la infracción per se. (Cfr. Venezuela: Tribunal Supre-
mo de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia (Abril 29, 2015), Coventry 
Chemicals Limited contra Alfonso Ruiz Amigo, C.A., Expediente N° 2014-
000812. [Documento en línea] Disponible en: http://historico.tsj.gob.ve/sr/ 
Default3.aspx?url=../decisiones/scc/abril/176821-rc.000220-29415-2015-14-
812. html&palabras=marcas [Consultado: 2015, Junio 24]). 

260  José Melich-Orsini, 2006a, ob.cit., p. 65. 
261  Ibídem, p. 84. 
262  “Para proponer la demanda el actor debe tener interés jurídico actual. 

Además de los casos previstos en la Ley, el interés puede estar limitado a la 
mera declaración de la existencia o inexistencia de un derecho o de una rela-
ción jurídica. No es admisible la demanda de mera declaración cuando el 
demandante puede obtener la satisfacción completa de su interés mediante 
una acción diferente” (negrillas del autor). 

263  José Melich-Orsini, 2006a, ob.cit., p. 85. 
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ser resarcible el daño no pactado, funcionando en este último su-
puesto la responsabilidad civil extracontractual. 

En los casos de responsabilidad civil extracontractual objetiva 
por hecho ilícito ajeno, la víctima deberá no sólo probar quien es el 
agente del daño, sino también probar bajo quien depende el agente 
del daño, para hacer extensible la responsabilidad al responsable in-
directo del daño (CC, 1982: 1.190, 1.191, 1.1.93; CCom, 1955: 630, 
único aparte). Igualmente, para los casos de responsabilidad civil 
extracontractual por los daños causados por animales o cosas bajo 
custodia, guarda o vigilancia, la víctima deberá determinar el animal 
o cosas que están sometidos al cuidado, guarda o vigilancia y esta-
blecer el vínculo jurídico que lo une al agente indirecto del daño, 
para hacer efectiva la responsabilidad del dueño o principal, en un 
sistema de culpa probada (CC, 1982: 1.192 y 1.193).  

Mientras, que en la responsabilidad civil extracontractual subje-
tiva, es fundamental determinar la relación de causalidad (causa-
efecto) entre la culpabilidad del agente provocador del daño y el da-
ño per se. La reparación se extiende al daño total, donde éste puede 
abarcar el daño positivo (dammnun emergens) y el lucro frustrado o 
cesante (lucrum cessans). La pretensión de la víctima nace, como ya 
se refiriera, de un hecho ilícito (antijuricidad), y el daño se produce 
por acción o inacción del agente del daño. Precisamente, si el daño 
es consecuencia de una acción cifrada por la intención de dañar, 
estamos en la esfera del dolo. No obstante, si el daño es producto de 
una conducta pasiva o la inactividad del agente del daño, entonces se 
está en presencia de la inexistencia de la intención de dañar (dolo). 

Ahora bien, la inactividad del agente no es una absoluta pasivi-
dad, sino que debiendo actuar no realiza o despliega la conducta de-
bida legalmente, bien sea por omitir un quehacer, por actuar negli-
gentemente frente a una situación en la cual se le exigía una conduc-
ta positiva y efectiva, o, por desenvolverse imprudentemente frente a 
una circunstancia que comportaba de su parte un desempeño reflexi-
vo, comedido, templado o moderado. Circunstancias que son causas 
probables del daño sufrido por la víctima a consecuencia de la con-
ducta activa o pasiva del agente del daño. 

La indemnización del daño patrimonial deriva de las reglas ge-
nerales contenidas en los artículos 1.264 y 1.185 del Código Civil 
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(1982). El primero, prevé la indemnización de los daños patrimonia-
les derivados de la responsabilidad civil contractual; y el segundo, 
establece las reparaciones económicas nacidas de la determinación 
de la responsabilidad civil extracontractual o los supuestos de la cul-
pa aquiliana derivada por hecho ilícito.  

Así, para que pueda prosperar la pretensión del justiciable, será 
preciso la existencia de la culpa del agente causante del daño, en 
materia contractual desde la culpa levis264.  

Por su parte, la jurisprudencia de instancia ha señalado sobre la 
indemnización de los daños y perjuicios morales y materiales, que 
quien “pretenda ser indemnizado de daños y perjuicios extracontrac-
tuales, o lo que es lo mismo, derivados de un hecho ilícito, deberá 
encajar su acción dentro de alguno de los supuestos de hecho esta-
blecidos por la disposición citada (1.185 Código Civil)”265. 

La noción de responsabilidad civil impone al responsable el de-
ber de restituir o de reparar el daño causado, así como la obligación 
de indemnizar que surge como consecuencia de todo daño que se 
cause por hechos ilícitos. “Cuando la reparación o la restitución no 
son posibles, la obligación se cubre por medio del pago de una in-
demnización en numerario, con el que se satisface el daño material o 
moral causado a la víctima”266. 

Esta noción de resarcimiento está igualmente acogida en nuestro 
ordenamiento jurídico penal, que contempla la restitución, es decir, 

 
264  Benito Sansó, 1965b, ob. cit., p. 80. 
265  Venezuela: Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil de la Circuns-

cripción Judicial del Distrito Federal y del Estado Miranda, Sentencia (Marzo 
9, 1967), Luis Augusto Morón Salazar contra IPASME, en: Repertorio Fo-
rense, 2° Trimestre 1967 (Abril-Junio), Repertorio Forense, Caracas, pp. 
373-377. 

266  Horacio Rangel, ob. cit., p. 450-451. 
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la reparación del daño causado y la indemnización de perjuicios 
(CP, 2005: 120267). 

Para el caso de que sea imposible la restitución o la reparación 
del daño, es decir, el cumplimiento en especie, entonces procede la 
indemnización pecuniaria del daño. 

La restitución o reparación es la devolución de la misma cosa al 
acreedor, debiendo el deudor asumir los costos de los deterioros o 
menoscabos sufridos. Asimismo, el deudor tiene la obligación de 
restituir la cosa, así esté en manos de un tercero, salvo que éste la 
haya adquirido de buena fe. Si la cosa no puede ser restituida ínte-
gramente, el deudor se libera primero cumpliendo en especie, es de-
cir, restituyendo una cosa igual a la recibida; y, en su defecto, cum-
pliendo por equivalente, o sea, restituyendo el valor de la cosa al 
tiempo de la exigencia de la restitución (CC, 1982: 1.182268 y 
1.344269; CP, 2005: 121270), es decir, el valor de mercado de la cosa 
a restituir. 

 
267  “La responsabilidad civil establecida en los artículos anteriores comprende: 

1. La restitución. 2. La reparación del daño causado. 3. La indemnización de 
perjuicios”. 

268  “Quien haya recibido la cosa de buena fe y la enajena antes de conocer su 
obligación de restituirla, está obligado a restituir el equivalente por él recibi-
do, o a ceder la acción para obtenerlo. Si la enajenación ha sido hecha a título 
gratuito, el tercer adquirente queda obligado, dentro del límite de su enrique-
cimiento, para con el que ha hecho el pago indebido. Quien ha recibido la co-
sa de buena fe y la enajena después de haber tenido conocimiento de su obli-
gación de restituir, queda obligado a restituir la cosa en especie o su valor, 
según la estimación que se haga para el día en que se exija la restitución, sal-
vo, para quien haya pagado indebidamente, el derecho de exigir la prestación 
recibida en virtud de la enajenación, o la acción para obtenerla. En caso de 
enajenación a título gratuito, el adquirente, a falta de restitución de parte del 
enajenante, queda obligado dentro del límite de su enriquecimiento para con 
el que ha hecho el pago indebido”. 

269  “Cuando una cosa determinada, que constituía el objeto de la obligación, 
perece, o queda fuera del comercio, o se pierde de modo que se ignore abso-
lutamente su existencia, la obligación se extingue, si la cosa ha perecido o se 
ha puesto fuera del comercio o perdido, sin culpa del deudor y antes de que 
haya incurrido en mora. Aun cuando el deudor haya incurrido en mora, si no 
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Si bien en materia penal se hace una distinción entre restitución 
(CP, 2005: 121) y reparación (CP, 2005: 121). Tal distinción resulta 
inútil en materia civil, donde primero se repara o restituye a través 
del cumplimiento en especie; y, en su defecto por el cumplimiento 
por equivalente, huelga decir, en numerario. 

En materia penal, la reparación es la compensación de la pérdida 
sufrida, y cuyo quantum es el resultado de la operación matemática 
que tiene por base el “precio natural de la cosa, siempre que fuere 
posible, y el grado de afección en que la tenga el agraviado”. Ahora 
bien, sólo habrá lugar a la reparación cuando sea imposible la resti-
tución del bien (CP, 2005:121271); lo cual constituye un cumplimien-
to por equivalente. 

La indemnización es el resarcimiento del daño causado, cuando 
una vez se ha dado el cumplimiento en especie o por equivalente de 
la obligación preexistente contractual o legal.  

 
ha tomado a su cargo el peligro de los casos fortuitos, se extingue la obliga-
ción, si la cosa hubiera perecido igualmente en poder del acreedor, caso de 
que se le hubiese entregado. El deudor está obligado a probar el caso fortuito 
que alega. De cualquier manera, que haya perecido o se haya perdido una co-
sa indebidamente sustraída, su pérdida no dispensa a aquel que la ha sustraí-
do de restituir su valor”. 

270  “La restitución deberá hacerse de la misma cosa, siempre que sea posible, 
con pago de los deterioros o menoscabos a regulación del tribunal. La restitu-
ción debe hacerse aun cuando la cosa se halle en poder de un tercero que la 
posea legalmente, salvo su repetición contra quien corresponda. No será apli-
cable esta disposición cuando el tercero haya adquirido la cosa en la forma y 
con los requisitos establecidos por las leyes para hacerla irreivindicable. Si 
no fuere posible la restitución de la cosa, se reparará la pérdida pagán-
dose el valor de ella” (negrillas del autor). 

271  “Si no fuere posible la restitución de la cosa, se reparará la pérdida pa-
gándose el valor de ella. La reparación se hará valorando la entidad del 
daño a regulación del tribunal, atendido el precio natural de la cosa, 
siempre que fuere posible, y el grado de afección en que la tenga el agra-
viado; y solo se exigirá cuando no haya lugar a la restitución” (negrillas del 
autor). 
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Es el cálculo matemático para la valoración de la entidad del da-
ño, bien sea estimado por la víctima o, la ley prevea su estimación 
por el tribunal, como así ocurre con la estimación del daño moral.  

El legislador penal ha determinado que la indemnización de 
perjuicios es el resarcimiento de los daños directos sufridos por el 
agraviado (víctima) o sus familiares, incluso a un tercero, a conse-
cuencia del hecho punible cometido por el condenado (CP, 2005: 
122272). O, el civilmente responsable (CC, 2005: 1.185), aún en los 
casos de absolución o sobreseimiento del imputado (CC, 1982: 
1.396273). Al efecto, se trae a colación el criterio jurisprudencial sos-
tenido en su oportunidad por la casación civil venezolana, de la otro-
ra Corte Suprema de Justicia. 

lo dispuesto en el artículo 1.396… que se contrae a la de-
manda de daños y perjuicios por razón de daños causados por un 
acto ilícito…, se ha consagrado expresamente que la cosa juzga-
da que resulte de una sentencia dictada en materia penal no tiene 
efectos para rechazar la acción civil en reclamación de daños y 
perjuicios, cuando la sentencia penal, al estatuir exclusivamente 
sobre la cuestión de culpabilidad, hubiera pronunciado la abso-
lución o el sobreseimiento del encausado”. 

La reclamación por daños y perjuicios a que se contrae el 
precepto introducido…, no puede referirse sino a los derivados 
del acto ilícito civil… 

 

 
272  “La indemnización de perjuicios comprenderá no solo los que se hubiesen 

causado al agraviado, sino también los que se hubieren irrogado por razón del 
delito, a su familia o a un tercero. Los Tribunales regularán el importe de esta 
indemnización, en los mismos términos prevenidos para la reparación del da-
ño en el artículo precedente” (negrillas del autor). 

273  “La demanda de daños y perjuicios por razón de los causados por un acto 
ilícito, no puede ser desechada por la excepción de cosa juzgada que resulte 
de la decisión de una jurisdicción penal que, al estatuir exclusivamente sobre 
la cuestión de culpabilidad, hubiera pronunciado la absolución o el sobresei-
miento del encausado”. 
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… la absolución o el sobreseimiento del encausado pronun-
ciada en una sentencia que estatuyó exclusivamente… sobre la 
culpabilidad por un hecho considerado como delictual, no indi-
caría que ese hecho no podría todavía, sin ser delito, constituir 
un hecho ilícito, sobre el cual, por tanto, sí podría haber discu-
sión en la jurisdicción civil, ya que la jurisdicción penal estatuyó 
exclusivamente sobre la culpabilidad del encausado desde el án-
gulo del hecho considerado como delito. Es que todo hecho de-
lictual es un hecho ilícito; pero no todo hecho ilícito es delito, 
sino sólo aquel que ha sido establecido como tal por la ley y 
sancionado, en consecuencia, con una pena, en virtud de 
principio “nullum crimen nulla poena sine lege”. Además, en-
tre la culpa civil y la culpa penal puede haber una diferencia de 
grado… tratándose de ciertos hechos se considera bastante la 
sanción civil, mientras que respecto de otros parece insuficiente: 
en la primera hipótesis los actos se clasifican como delitos o 
cuasi-delitos civiles; en la última, como delitos penales”. Por 
consiguiente, en los hechos del agente absuelto podría haber 
todavía lugar a un grado de negligencia o imprudencia tal 
que, sin ser suficiente para llegar a constituir un delito en 
derecho penal, sin embargo, podría originar el acto ilícito 
del Derecho Civil, sobre el cual podría conocer la jurisdicción 
civil, ya que la jurisdicción penal que absolvió o sobreseyó, la 
hizo exclusivamente sobre el hecho delictual en cuanto tal274 
(negrillas del autor). 
La pretensión de resarcimiento por los daños y perjuicios causa-

dos a la víctima se podrá ejercer autónomamente ante un tribunal 
civil competente, bien porque la víctima no denunciare el delito o el 
ilícito no causa responsabilidad penal. De haberse denunciado el he-
cho punible, entonces puede ocurrir que la víctima después de haber 

 
274  Venezuela: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Mercantil y 

del Trabajo, Sentencia (Noviembre 30, 1959), en: Corte Suprema de Justicia 
(1959). Gaceta Forense. Segunda Etapa, N° 26, (Octubre-Diciembre), Gaceta 
Legal, Caracas, p. 180, y, José Núñez. Casación Civil, Mercantil y del Traba-
jo 1958-1967, Repertorio de Derecho, Universidad Católica Andrés Bello, 
Sucre, Caracas 1970, pp. 208-209. 
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sentencia definitivamente firme que establezca la responsabilidad 
penal del imputado, ahora penado, proceda a demandar los daños y 
perjuicios en la jurisdicción penal. O, bien puede también, sin que 
exista decisión del juez penal, proceder a reclamar los daños y per-
juicios directamente por ante un tribunal civil competente. Como así 
refiere este fallo de la casación penal nacional. 

Ahora bien, no obstante lo anteriormente expuesto, y a pesar 
de que conforme a la ley, esta Sala revisó la sentencia impugna-
da con el fin de constatar que su contenido coincida con la reali-
zación de la justicia por sobre formalidades superfluas, estima 
conveniente recordar a la parte acusadora en el presente juicio,  
que si bien lo pretendido en su libelo acusatorio no ha sido 
satisfactorio en su totalidad por las resoluciones judiciales 
emanadas por los tribunales penales, queda pendiente la fa-
cultad de solicitar la restitución, reparación e indemnización 
de los daños y perjuicios causados por el delito mediante el 
cual ha sido condenado el acusado en la presente causa, ac-
ción civil que podrá ejercer conforme a las reglas estableci-
das por este Código, después que la sentencia penal haya 
quedado firme; sin perjuicio del derecho de la víctima de 
demandar ante la jurisdicción civil275 (negrillas del autor). 

a.  La pretensión de reparación del daño emergente (CC, 
1982: 1.273276, 1.196277) 

La infracción de los derechos de propiedad intelectual al titular 
del SDNC justifica, en el contexto de esta investigación, la reclama-

 
275  Venezuela: Tribunal Supremo de Justicia Sentencia, Sala de Casación Penal, 

Sentencia N° 0392 (Junio 1, 2001), Juan José Martínez Pérez. Expediente N° 
C00-1485 [Documento en línea] Disponible en: http://historico.tsj.gob. 
ve/decisiones/scp/junio/0392-010601-C001485.HTM [Consultado: 2014, 
Agosto 21]. 

276  “Los daños y perjuicios se deben generalmente al acreedor, por la pérdida 
que haya sufrido y por la utilidad de que se le haya privado, salvo las modifi-
caciones y excepciones establecidas a continuación”. 

277  “La obligación de reparación se extiende a todo daño material o moral causa-
do por el acto ilícito”. 
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ción judicial de las pérdidas causadas a su patrimonio. Estas pérdi-
das no son otras, que el daño directamente sufrido por la víctima (el 
titular del derecho de propiedad intelectual infringido), que es el de-
nominado daño emergente (damnum emergens). Ahora bien, por da-
ño emergente se habrá de comprender el menoscabo patrimonial que 
va a ser objeto de reparación, o, la pérdida efectivamente producida 
en el patrimonio de una persona. Así como también, la pérdida de 
carácter económico que una persona natural o jurídica sufre y pade-
ce en su patrimonio278. 

Díez-Picazo señala que ello ha sido el resultado de una antigua 
tradición escolástica que estableció los conceptos de damnum emer-
gens y lucrum cessans para medir el alcance del daño patrimonial 
indemnizable279. 

En el daño emergente se comprenden las pérdidas efecti-
vamente sufridas que deben medirse en el valor común del 
mercado del bien sobre el que recaigan las disminuciones de 
valor económico que por vía refleja se puedan producir… 
En aquellos casos en que sea posible la reparación, si tras 
ellas las cosas son susceptibles de cumplir su destino econó-
mico, habrá de considerarse como daño el valor de repara-
ción280 (negrillas del autor). 
La jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia ha establecido 

en varios de sus procesos de interpretación prejudicial, referente al 
artículo 243 de la D486 (2000), que el daño emergente en materia de 
propiedad industrial es “el perjuicio efectivamente sufrido por el ac-
tor y que se encuentre causalmente determinado por la conducta del 
infractor”281. Asimismo, ha establecido que el daño emergente es la 

 
278  Rafael Bernard, ob. cit., pp. 184-187.  
279  Luis Diéz-Picazo, ob. cit., p. 322. 
280  Ibídem, p. 322-323. 
281  Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: Proceso 11-IP-2006, Sentencia 

(Abril 11, 2006). Caso: Nombre comercial: VELAS IMPERIALES. [Docu-
mento en línea] Disponible: http://intranet.comunidadandina.org/Documentos 
/Procesos/11-IP-2006.doc [Consultado: 2014, Agosto 28]. G.O.A.C. Nº. 1354 
(Junio 8, 2006) // Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: Proceso 155-
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pérdida patrimonial sufrida por el titular como consecuencia de la 
vulneración del derecho al uso exclusivo de su marca; lo cual se ha-
ce extensible al derecho de exclusiva que ostenta el titular de un 
SDNC, como así queda reflejado en el siguiente fallo. 

el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida 
efectivamente por el titular como consecuencia de la vulnera-
ción del derecho al uso exclusivo de su marca. La pérdida en re-
ferencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, 
el grado de comercialización de los productos amparados por el 
signo que no ha respetado la exclusividad de la marca282. Sin 
embargo, si el actor ha demandado también la adjudicación en 
propiedad de los productos resultantes de la infracción, así como 
de los medios y materiales que hubiesen sido utilizados predo-
minantemente para cometerla, deberá imputarse el valor de tales 
bienes al monto de la indemnización que se acuerde (artículo 
241, literal e) (negrillas del autor).283 
En cuanto a la determinación cuantitativa del daño emergente, 

deberá el juez tomar en consideración criterios cualitativos, que la 
víctima deberá probar en juicio como:  

- Los gastos de publicidad y difusión en que incurrió el afec-
tado para hacer frente a la competencia desleal284. 

 
IP-2006, Sentencia (Abril 11, 2006). Caso: Marca: UNIVERSIDAD SANTO 
TOMÁS. [Documento en línea] Disponible: http://intranet.comunidadandina. 
org/Documentos/Procesos/155-IP-2006.doc [Consultado: 2014, Agosto 28]. 

282  Este es un criterio jurídico interpretativo que constituye un acto aclarado del 
TJA, respecto de la definición de daño emergente como ha quedado interpre-
tado en el PROCESO 318-IP-2021 (Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartage-
na, 5.132, Lima, Febrero 15, p. 29. [Documento en línea] Disponible: https:// 
www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205132. 
pdf [Consultado: 2024, Febrero 2]. 

283  Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: Proceso 80-IP-2014, Sentencia 
(Septiembre 17, 2014), Caso: Marcas: GURÚ (denominativo) vs GURÚ 
(mixto), [Documento en línea] Disponible: http://server.tribunalandinoorg.ec/ 
ips/80-IP-2014.pdf [Consultado: 2014, Agosto 28] 

284  Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: Proceso 11-IP-2006, Sentencia 
(Abril 11, 2006). Caso: Nombre comercial: VELAS IMPERIALES. [Docu-
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- El grado de comercialización de los productos amparados 
por el signo que no ha respetado la exclusividad de la 
marca285. 

- Si el actor ha demandado también la adjudicación en pro-
piedad de los productos resultantes de la infracción, así 
como de los medios y materiales que hubiesen sido utiliza-
dos predominantemente para cometerla, deberá imputarse 
el valor de tales bienes al monto de la indemnización que se 
acuerde286. 

Fuentes de prueba, que, con el correspondiente medio de prueba 
legal, idóneo, pertinente y conducente, muy bien pueden ser em-
pleados por los titulares de los derechos de propiedad intelectual in-
fringidos en Venezuela, particularmente el titular de un SDNC in-
fringido. Ello, sobre la base del sistema de libertad de prueba impe-
rante en el ordenamiento jurídico nacional, las cuales podrán ser li-
bremente apreciadas y valoradas por el juez nacional para construir 
su fallo definitivo, conforme a los principios que informan la sana 
crítica287. 

 
mento en línea] Disponible: http://intranet.comunidadandina.org/Documentos 
/Procesos/11-IP-2006.doc [Consultado: 2014, Agosto 28]. G.O.A.C. Nº. 1354 
(Junio 8, 2006) // Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: Proceso 155-
IP-2006, Sentencia (Abril 11, 2006) marca: UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS. 
[Documento en línea] Disponible: http://intranet.comunidadandina.org/Do 
cumentos /Procesos/155-IP-2006.doc [Consultado: 2014, Agosto 28]. 

285  Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: Proceso 123-IP-2012, Senten-
cia (Noviembre 20, 2012), Caso: Nombre comercial: DULEZZA Más que una 
heladería. [Documento en línea] Disponible: http://intranet.comunidadandi-
na.org/Documentos/Procesos/123-IP-2012.doc [Consultado: 2014, Agosto 28] 

286  Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: Proceso 124-IP-2013, Senten-
cia (Julio 16, 2013), Caso: Marca: QUEIROLO [Documento en línea] Dispo-
nible: http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/124-IP-2013. 
docx [Consultado: 2014, Agosto 28] 

287  En tal sentido el doctrinario patrio Ricardo Henríquez ha definido la sana 
crítica como “El sistema valorativo común, fundado en la libre, razonada y 
motivada apreciación del juez. La apreciación es libre, en cuanto el juez es 
soberano… para valorar la prueba, sin perjuicio de las tarifas legales inserta-
das en la ley sustantiva; es razonada, en cuanto esa libertad no puede llevar 
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b. La pretensión de indemnización del lucro cesante (CC, 
1982: 1.273288) 

El lucro cesante es el lucro frustrado289, las ganancias futuras 
que dejará de percibir o la utilidad esperada de que se verá o ha visto 
privado de obtener “el demandante por culpa imputable a la parte 
demandada”290, a consecuencia de la ocurrencia del daño. 

Para la construcción de la noción de lucro cessans, es menester 
basarse en la argumentación de Diez-Picazo cuando afirma que el 
lucro cesante como lucro frustrado es “la ganancia líquida que el 
evento dañoso impide a la víctima obtener, siendo consecuencia di-
recta del evento dañoso, también la disminución de las inversiones 
del perjudicado para la obtención de las referidas ganancias líqui-
das”291. Resulta obvio, que, si la víctima obtenía ganancias ilícitas y 
las mismas son dejadas de percibir por la conducta errónea del in-
fractor, tales ganancias no pueden ser objeto de indemnización al 
perjudicado por el agente del daño, ya que ambos son transgresores 
del ordenamiento jurídico, ergo del orden público. 

Ahora bien, para determinar o calcular la indemnización del lu-
cro cesante, De Ángel citado por Diez-Picazo señala que “la estima-

 
al extremo de juzgar arbitrariamente, según capricho o simples sospechas. Y 
es motivada, desde que el juez debe consignar en la sentencia las razones por 
las que desecha la prueba o los hechos que con ella quedan acreditados, dan-
do así los “motivos de hecho” de su decisión” (Cfr. Henríquez, Ricardo. Ins-
tituciones del Derecho Procesal, 3ª edición revisada, Centros de Estudios Ju-
rídicos de Venezuela, Caracas 2013, p. 297).  

288  “Los daños y perjuicios se deben generalmente al acreedor, por la pérdida 
que haya sufrido y por la utilidad de que se le haya privado, salvo las modifi-
caciones y excepciones establecidas a continuación”. 

289  Para el derecho soviético el lucro cesante fue regulado bajo el instituto de la 
ganancia planificada no obtenida, a los fines de tramitar las reclamaciones 
de daños y perjuicios causados por los propios organismos estatales deriva-
dos de sus relaciones contractuales (Cfr. Masnatta, Héctor. El contrato en el 
derecho soviético. Abeledo-Perrot, Buenos Aires 1962, p. 46). 

290  Venezuela: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Mercantil y de 
Trabajo, Sentencia (Octubre 31, 1963), en: Núñez, José, ob. cit., p. 392. 

291  Luis Diez-Picazo, ob. cit., p. 324. 
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ción del lucro cesante es una operación intelectual en la que se con-
tienen juicios de valor y que de ordinario exige la reconstrucción 
hipotética de lo que podría haber ocurrido”292, mejor decir, lo que 
habría ganado la víctima si el hecho dañoso (factum damni) no se 
hubiese materializado.  

Así que esta tarea parte de la premisa de que “la fuente de la ga-
nancia y la [EXPECTATIVA POSITIVA DE] ganancia existían con ante-
rioridad al daño y es este último el que la impide”293 (agregados del 
autor). Por ejemplo, la falsificación de un producto con un signo dis-
tintivo igual o semejante al del titular legítimo que desplaza del 
mercado al producto original, por razones de costos de adquisición, 
lo cual constituye un acto de competencia desleal.  

Es decir, la simulación de un producto con un mismo signo dis-
tintivo, que es el evento dañoso que impide a la víctima percibir la 
utilidad esperada.  

De lo anterior, se puede delimitar el período de frustración del 
lucro, y sobre cuya base se calcularía la indemnización, el cual esta-
rá comprendido entre la fecha de producción del daño y la fecha de 
la sentencia definitivamente firme que declare con lugar la preten-
sión de lucro cesante a favor de la víctima (el titular del derecho de 
propiedad intelectual infringido).  

Como así quedara establecido en el siguiente fallo de instancia, 
en el caso de la infracción de la marca Eidoca®. 

Pagar al actor en la proporción que le corresponda, los pro-
ventos o ganancias obtenidos con la explotación ilegal de la 
marca comercial EIDOCA; cuyos montantes serán establecidos 
mediante experticia complementaria al fallo, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 249 del Código de Procedimien-
to Civil, para lo cual los expertos que sean designados, deberán 
atender con particularidad la utilidad obtenida con la venta de 
los productos identificados con dicha marca a partir del día 6 de 

 
292  Ibídem, p. 323. 
293  Ídem, p. 323. 
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diciembre de 1993, fecha en que fuera registrada la marca por el 
demandante, hasta la fecha en que quede definitivamente firme 
el presente fallo294 (negrillas del autor). 
De la misma forma, pueden ser considerados como daños in-

demnizables, las ganancias futuras inmediatas o máximo en un 
corto plazo razonable de que se vería privado de percibir la víctima. 
Por ejemplo, la falsificación del producto y la infracción del signo 
distintivo conducen al titular del derecho de propiedad intelectual 
infringido a minimizar sus inversiones en investigación, desarrollo e 
innovación en ese lugar. 

Igualmente, habrá que establecer que hechos dañosos pueden es-
tar tutelados bajo este instituto jurídico. En una primera aproxima-
ción, bajo la influencia de Diez-Picazo se permite señalar lo que el 
referido autor ha considerado consecuencias fácticas derivadas del 
hecho dañoso. Tales como la pérdida o disminución de la capacidad 
de trabajo y la capacidad de obtener la remuneración temporal y 
permanente, las cuales deben cubrir las posibilidades de vida295, si el 
daño afecta la capacidad laboral de la víctima. 

Por su parte el Tribunal Andino de Justicia ha establecido que en 
materia de propiedad intelectual el lucro cesante (D486, 2000: 243) 
se circunscribe a “las ganancias que el titular de la marca protegida 
habría obtenido mediante la comercialización normal de sus produc-
tos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor”, o 
“la infracción”296. Mientras, que el período para calcular la estima-

 
294  Venezuela: Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil, Bancario y del 

Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, 
Sentencia (Junio 28, 2006), Carlos Rodríguez Salazar contra Laboratorios 
Eicopen, C.A., Expediente N° 7706 [Documento en línea] Disponible: http:// 
caracas.tsj.gov.ve/DECISIONES/2006/JUNIO/2146-28-7706-.HTML [Con-
sultado: 2014, Agosto 28]. 

295  Luis Diez-Picazo, ob. cit., pp. 323-324 
296  Cfr. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: Proceso 123-IP-2012, 

Sentencia (Noviembre 20, 2012), Caso: Nombre comercial: DULEZZA Más 
que una heladería. [Documento en línea] Disponible: http://intranet.comuni 
dadandina.org/ Documentos/Procesos/123-IP-2012.doc [Consultado: 2014, 
Agosto 28] // Cfr. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: Proceso 
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ción de “las ganancias a considerar serán las que habrían sido obte-
nidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y 
el pago de la indemnización”297. 

Por ello se afirma que la mejor forma de indemnizar el lucro ce-
sante es a través de un juicio de probabilidad o de similitud. Como 
refiere Bernard “no basta la simple posibilidad de obtener la ganan-
cia, como tampoco la absoluta seguridad de que ésta se habría veri-
ficado sin la intromisión del hecho dañoso, sino que ha de existir 
una cierta probabilidad objetiva, que resulte del curso normal de las 
cosas y de las circunstancias del caso concreto”298.  

Comoquiera que la mayoría de las infracciones a los propietarios 
de SDNC que ocurren derivan de acciones de naturaleza extracon-
tractual, es por ello que son perfectamente aplicables los presupues-
tos normativos indemnizatorios contenidos en los artículos 1.185 al 
1.196 del Código Civil (1982). En consecuencia, el sistema de la 
responsabilidad civil extracontractual implica para el infractor del 
derecho de propiedad intelectual –como agente del daño– ser res-
ponsable frente al titular del derecho de propiedad intelectual infrin-
gido, la víctima, por la integridad de los daños materiales y morales 
causados, sobre la base del principio de la reparación integral. 

 
124-IP-2013, Sentencia (Julio 16, 2013), Caso: Marca: QUEIROLO [Docu-
mento en línea] Disponible: http://intranet.comunidadandina.org/Documen 
tos /Procesos/124-IP-2013.docx. [Consultado: 2014, Agosto 28]. Igualmente, 
este es un criterio jurídico interpretativo que constituye un acto aclarado del 
TJA, respecto de la definición de lucro cesante como ha quedado interpretado 
en el PROCESO 318-IP-2021 (Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, 
5.132, Lima, Febrero 15, p. 29-30. [Documento en línea] Disponible: 
https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%20
5132.pdf [Consultado: 2024, Febrero 2]. 

297  Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: Proceso 123-IP-2012, Senten-
cia (Noviembre 20, 2012), Caso: Nombre comercial: DULEZZA Más que una 
heladería. [Documento en línea] Disponible: http://intranet.comunidadandi- 
na.org/Documentos/Procesos/123-IP-2012.doc [Consultado: 2014, Agosto 
28] // Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: Proceso 124-IP-2013, 
Sentencia (Julio 16, 2013), Caso: Marca: QUEIROLO [Documento en línea] 
Disponible: http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/124-
IP-2013.docx. [Consultado: 2014, Agosto 28] 

298  Rafael Bernard, ob. cit., p.188. 
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c. El resarcimiento del daño o la fijación del resarcimiento 
del daño: la base de cálculo de la indemnización 

Para el resarcimiento del daño, algunas legislaciones regulan el 
mecanismo a través del cual se hará el cálculo aritmético para fijar el 
monto de la indemnización. Mientras que, en otros países no existe 
un modus operandi para fijar el quantum de la indemnización a la 
víctima de una infracción a sus derechos de propiedad intelectual.  

En el primer grupo están países como Estados Unidos de Amé-
rica, país que el 13 de Octubre de 2008 aprobó una ley para el resar-
cimiento de los daños a las víctimas de actos de infracción a sus 
marcas. El Prioritizing Resources and Organization for Intellectual 
Property Act of 2008 (PRO IP Act)299 establece dos sistemas resarci-
torios acumulativos, el primero fija la cuantificación legal del resar-
cimiento por falsificación de un signo distintivo (civil counterfeiting 
statutory damages) en una suma que puede oscilar entre los USD $ 
1.000,00 y los USD $ 200.000,00 por signo distintivo, y un incre-
mento que puede fluctuar ente USD $ 500,00 y USD $ 1.000,00 por 
signo distintivo adicional infringido. En caso de falsificación inten-
cional (willful counterfeiting statutory damages), el resarcimiento se 
puede establecer entre USD $ 1.000.000,00 y USD $ 2.000.000,00 
por signo distintivo infringido. El PRO IP Act sanciona al coopera-
dor o cómplice de la falsificación de un signo distintivo, quien a su 
vez ha facilitado los bienes o los servicios empleados para la comi-
sión de la infracción, con la aplicación de una triplicación de la in-
demnización por los daños y perjuicios (treble damages). Asimismo, 
se elevan las penas por el contrabando de productos falsificados que 
puedan exponer la salud pública y riesgos en la seguridad, y se 
prohíbe la exportación de productos falsificados de conformidad con 
las leyes penales de los Estados Unidos de América300. 

En materia de copyright, el régimen estadounidense establece 
dos sistemas resarcitorios no acumulativos para fijar la indemniza-

 
299  [Documento en línea] Disponible en: http://www.gpo.gov/fdsys/pkg /PLAW- 

110publ403 /pdf/PLAW-110publ403.pdf [Consultado: 2015, Septiembre 25]. 
300  Simburg, Melvyn  et alter, ob. cit., p.557, (traducción libre del autor). 
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ción de los daños y perjuicios, a saber, la reparación completa de los 
daños reales (actual damages and profits) o la cuantificación legal 
del resarcimiento (statutory damages). Todo este sistema resarcito-
rio descansa en el principio de que todo aquel que cometa una in-
fracción al copyright, salvo excepciones de la propia ley, es respon-
sable de resarcir el daño. La reparación completa de los daños reales 
(actual damages and profits) faculta al titular del copyright a recu-
perar el importe de los daños reales que haya sufrido por la infrac-
ción, así como todos los beneficios obtenidos por el infractor. Mien-
tras, que en la cuantificación legal del resarcimiento (statutory da-
mages) el titular declina su pretensión de reparación completa de los 
daños reales, dejando a criterio del tribunal de la causa la fijación 
del monto de la indemnización, la cual puede tener un mínimo de 
USD $ 200,00 hasta un máximo de USD $ 100.000,00 si hubo dolo 
por parte del infractor. Asimismo, se establecen exoneraciones por 
fair use301, es decir, el uso leal, razonable o trato equitativo de las 
obras artísticas y literarias, lo cual constituye una excepción al pleno 
ejercicio de los derechos de explotación (CB, 1886: 9.2302, ADPIC, 
1994: 13303), como es el caso de uso con fines académicos o científi-
cos sin ánimos de lucro304. 

En el segundo grupo, bien se puede colocar a Venezuela, des-
pués de su retiro de la CAN, es decir, países que no establecen pau-
tas para cuantificar el resarcimiento del daño al titular del derecho 
lesionado, esto causa problemas sustanciales a los jueces al momen-
to de establecer el quantum dammni como bien ha señalado Lypsick. 

 
301  Delia Lypsick. Derecho de autor y derechos conexos. 1ª reimpresión. 

UNESCO/CERLALC/ZAVALIA, Buenos Aires 1993-2005, pp. 222-238.  
302  “Se reserva a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de permi-

tir la reproducción de dichas obras en determinados casos especiales, con tal 
que esa reproducción no atente a la explotación normal de la obra ni cause un 
perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor”. 

303  “Los Miembros circunscribirán las limitaciones o excepciones impuestas a 
los derechos exclusivos a determinados casos especiales que no atenten con-
tra la explotación normal de la obra ni causen un perjuicio injustificado a los 
inte-reses legítimos del titular de los derechos”. 

304  Delia Lypsick, 1993-2005, ob. cit., pp. 573-575.  
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“Para el derecho común, aun en los casos en que media una conduc-
ta antijurídica puede no existir responsabilidad civil resarcitoria. En 
cambio, en el derecho de autor y los derechos conexos, el daño se 
genera por el solo hecho de la infracción [IN RE IPSA], como, con mu-
cha propiedad, se establece con carácter de principio general en… la 
ley norteamericana”305 (agregado del autor). Porque se trata de obli-
gaciones de no hacer (abstención, prohibición), y en tal caso, el in-
fractor es responsable por el solo hecho de la contravención (CC, 
1982: 1.266, único aparte306). Es decir, que todo infractor al derecho 
de autor es responsable de resarcir el daño o restablecer el equilibrio 
económico de la víctima.  

En la Argentina, donde la procedencia del resarcimiento resulta 
del derecho común, ha señalado Cifuentes, citado por Lypsizc, que 
“es ius receptum en nuestros tribunales aquello de que el solo hecho 
de violación del derecho exclusivo del autor causa un daño suscepti-
ble de apreciación pecuniaria”307. Lo que puede interpretarse como 
una aplicación de la doctrina in re ipsa loquitur308. 

 
305  Ibídem, p. 576. 
306  “Si la obligación es de no hacer, el deudor que contraviniere a ella quedará 

obligado a los daños y perjuicios por el solo hecho de la contravención”. 
307  Delia Lypsick, 1993-2005, ob. cit., p. 577. 
308  La doctrina de la reparación del daño in re ipsa loquitur descansa en una pre-

sunción iure et de iure de culpabilidad probada del agente del hecho ilícito, 
por lo que la indemnización del daño surge como una consecuencia directa 
del hecho ilícito probado y reconocido por el juez en su fallo. También, es 
conocido como un mecanismo procesal en cuya virtud, producido un hecho 
que puede ser un incumplimiento contractual o una infracción, se entienden 
producidos unos daños. De donde se deriva que “el evento (facti dammni) 
habla por sí solo”, y que “el daño in re ipsa obliga a su indemnización”, 
siendo innecesaria la prueba del daño, porque por la sola prueba del hecho 
ilícito nace la obligación de indemnizar el daño causado por el agente. Es una 
nueva modalidad de exención de prueba, que ha sido reconocida por la juris-
prudencia norteamericana y española. Así en materia de propiedad intelec-
tual, se ha señalado que, constatada la infracción de un derecho de propiedad 
industrial o la comisión de un acto de competencia desleal, los perjuicios han 
de considerarse producidos in re ipsa, admitiéndose la condena a satisfacer-
los sin razonar sobre las pruebas de su existencia, teniéndolos así por eviden-
tes. Bastando únicamente la prueba de la infracción (hecho ilícito) para que 
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La D486 adoptó un sistema resarcitorio que entrelaza el sistema 
norteamericano con el sistema continental. Así, el artículo 243309 
establece como criterios para calcular la indemnización de daños y 
perjuicios, los siguientes: 

 
se pueda materializar el derecho a la indemnización. Existiendo, así, “una 
fuerte corriente doctrinal que sostiene que la regulación del tema de la in-
demnización tanto en la Ley Patentes como en la Ley de Marcas parte de la 
base de que la vulneración del derecho del titular motiva por sí sola la obliga-
ción de indemnizar, sin establecer en su articulado ninguna norma orientada a 
imponer a dicho titular la necesidad de probar [ONUS PROBANDI] el perjuicio 
como presupuesto de su derecho a obtener indemnización” (agregado del au-
tor) (Cfr. Vileda GMBH y Vileda Ibérica, S.A. v. Mapa Spontex Ibérica, 
S.A, Sentencia Nº: 541/2012, Sala de lo Civil Pleno, Tribunal Supremo. [Do-
cumento en línea] Disponible: http://www.poderjudicial.es/search/doAction? 
action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6575798&links=%22AN 
TONIO%20SALAS%20CARCELLER%22&optimize=20121217&publicin 
terface =true [Consultado: 2015, Mayo 23]. Señala el fallo de la referencia 
que el daño in re ipsa loquitur se encuentra regulado en la propia Ley de Pa-
tentes al “consagrar indirectamente tal principio cuando establece un meca-
nismo alternativo de indemnización que resuelve el problema nacido en aque-
llos supuestos en que el titular de la patente o del modelo de utilidad no pue-
de aportar pruebas que demuestren el alcance de las ganancias que dejó de 
percibir o los beneficios que la infracción proporcionó al infractor, y así el ar-
tículo 66.2.c) permite cuantificar la ganancia dejada de obtener “por el pre-
cio que el infractor hubiera debido pagar al titular de la patente por la con-
cesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su explotación 
conforme a derecho”. En igual sentido, la norma comunitaria cuando señala 
aplicable la determinación del daño in re ipsa loquitur en materia de propie-
dad industrial (patentes y signos distintivos) al establecer, que para “calcular 
la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los 
criterios siguientes:… c) el precio que el infractor habría pagado por concep-
to de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del dere-
cho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido” 
(D486, 2000: 243.c). 

309  “Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en 
cuenta, entre otros, los criterios siguientes: a) el daño emergente y el lucro 
cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción; 
b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los 
actos de infracción; o, c) el precio que el infractor habría pagado por concep-
to de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del dere-
cho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido”. 
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a.- El daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular 
del derecho como consecuencia de la infracción (CC, 1982: 1.273); 

b.- El monto de los beneficios obtenidos por el infractor co-
mo resultado de los actos de infracción [actual damages and pro-
fit, la reparación completa de los daños reales y los beneficios perci-
bidos, o “el beneficio que hubiera obtenido presumiblemente, de no 
mediar utilización ilícita”310, e, incluso, el enriquecimiento sin causa 
lícita o injusto (CC, 1982: 1.184 y 1.196)]; o, 

c.- La regalía hipotética, la cual define el legislador andino, 
como “el precio que el infractor habría pagado por concepto de una 
licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del dere-
cho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran con-
cedido”, o, “la remuneración que hubiera percibido de haber autori-
zado la explotación”311. Esto es lo que se conoce como la regalía 
hipotética o razonable (reasonable royalty), producto de la evolu-
ción jurisprudencial, doctrinal y legal alemana y norteamericana 
desde finales del siglo XIX hasta la presente fecha. Desde la segun-
da mitad del siglo XX, en países como España312, la Unión Europea 
y la Comunidad Andina de Naciones, se ha establecido para indem-
nizar al titular de un derecho de propiedad intelectual infringido me-
diante el pago razonable de una suma de dinero (royalty) equivalente 
a la contraprestación económica (regalía hipotética) derivable de una 
licencia hipotética313 sobre el signo distintivo infringido. 

 
310  Delia Lypsick, 1993-2005, ob. cit., p. 576. 
311  Ibídem, p. 576. 
312  Carlos Fernández-Nóvoa, ob. cit., pp. 39-63. 
313  La Ley 17/2001 de Marcas de España del 7 de diciembre de 2001 vigente, 

modificada por el Real Decreto-ley Nº 23/2018, de 21 de diciembre de 2018, 
consagra la regalía hipotética en su artículo 43.2.b, en los siguientes térmi-
nos: “Cálculo de la indemnización de daños y perjuicios… 2. Para fijar la in-
demnización por daños y perjuicios se tendrá en cuenta, a elección del perju-
dicado: … b) La cantidad que como precio el infractor hubiera debido de pa-
gar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar 
a cabo su utilización conforme a derecho” (Cfr. [Documento en línea] Dispo-
nible: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-23093. Consulta-
do: 2024, Enero 24). 
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Asimismo, el derecho español de marcas aplica la la doctrina in 
re ipsa loquitur314, para aquellos casos, donde el titular demandante 
de la infracción no puede probar los beneficios obtenidos por el in-
fractor a consecuencia de la violación de su signo distintivo, como 
así refiere Fernández-Novoa. 

la regalía hipotética constituye … un mecanismo que la Ley 
establece para no dejar desamparado al titular de una marca in-
fringida en aquellos casos en que no puede aportar pruebas que 
demuestren los beneficios que la infracción de la marca propor-
cionó al infractor… se apoya en una fictio iuris: se presupone 
que el titular de la marca infringida ha otorgado una licencia al 
infractor cuando la verdad es que, lejos de iniciar negociaciones 
pacíficas con este fin, el titular de la marca infringida ha deman-
dado al infractor a fin de restablecer el equilibrio entre los pa-
trimonios del demandante y el demandado315  

 
314  La Ley 17/2001 de Marcas de España del 7 de diciembre de 2001 vigente, 

modificada por el Real Decreto-ley Nº 23/2018, de 21 de diciembre de 2018, 
consagra la doctrina in re ipsa loquitur en su artículo 43.5, en los siguientes 
términos “Cálculo de la indemnización de daños y perjuicios… 5. El titular 
de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en 
todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto 
de indemnización de daños y perjuicios el 1 % de la cifra de negocios reali-
zada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El 
titular de la marca podrá exigir, además, una indemnización mayor si prueba 
que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores, de 
acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores” (Cfr. [Documento en lí-
nea] Disponible: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-23093. 
Consultado: 2024, Enero 24). 

315  Carlos Fernández-Nóvoa, ob. cit., p. 85. Asimismo, se puede consultar la 
jurisprudencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo español que aplica 
la regalía hipotética para un caso de infracción de un signo distintivo (Auto-
rama) por una denominación social (Autoram) (Cfr. España: Tribunal Su-
premo, Sala de lo Civil, Recurso N° 2318/2013, Resolución N° 375/2015 (Ju-
lio 6, 2015). Autorama, S.L. contra Autoram, S.L., Roj: STS 3196/2015 - 
ECLI:ES:TS:2015:3196, Id Cendoj: 28079110012015100407. [Documento 
en línea] Disponible en: http://www.poderjudicial.es/search /doAction?action 
=contentpdf&databasematch=TS&reference=7443177&links=&optimize=201
50727& publicinterface=true [Consultado 2015, Octubre 2]. 



LEONEL SALAZAR REYES-ZUMETA 

290 

Igualmente, en el proyecto de disposiciones tipo de la OMPI se 
preveía que “la persona perjudicada por un acto de piratería tendrá 
derecho a ser indemnizada por los perjuicios que haya sufrido como 
consecuencia de ese acto, así como al pago de sus costas judiciales, 
incluidos los honorarios de los abogados; la cuantía de la indemni-
zación se establecerá teniendo en cuenta el perjuicio material y mo-
ral sufrido por la parte perjudicada, así como los beneficios obteni-
dos [POR EL INFRACTOR] como resultado del acto de piratería”316 
(agregados del autor). 

Por su parte el ADPIC (1994), consagra el principio de indemni-
zación de los daños y perjuicios causados por el infractor al titular de 
un derecho de propiedad intelectual protegido, más no establece cómo 
fijar el monto del resarcimiento (1994: 45.1317). Asimismo, las autori-
dades judiciales podrán condenar al infractor al pago de las costas 
procesales, incluyendo los honorarios de los abogados (1994: 45.2318).  

El PROTOCOLO de MERCOSUR sólo se limita a establecer 
una obligación para los Estados Miembros de implantar “medidas 
efectivas para reprimir la producción en el comercio de productos 
piratas o falsificados” (1995: 22).  

 
316  OMPI (1996) [Documento en línea] Disponible en: http://www.wipo.int/ 

mdocsarchives/OMPI_DA_LPZ_96/OMPI_DA_LPZ_96_6_S.pdf [Consulta: 
2011, Febrero 12]. 

317  “Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al infractor que 
pague al titular del derecho un resarcimiento adecuado para compensar el da-
ño que éste haya sufrido debido a una infracción de su derecho de propiedad 
intelectual, causada por un infractor que, sabiéndolo o teniendo motivos ra-
zonables para saberlo, haya desarrollado una actividad infractora”. 

318  “Las autoridades judiciales estarán asimismo facultadas para ordenar al in-
fractor que pague los gastos del titular del derecho, que pueden incluir los 
honorarios de los abogados que sean procedentes. Cuando así proceda, los 
Miembros podrán facultar a las autoridades judiciales para que concedan re-
paración por concepto de beneficios y/o resarcimiento por perjuicios recono-
cidos previamente, aun cuando el infractor, no sabiéndolo o no teniendo mo-
tivos razonables para saberlo, haya desarrollado una actividad infractora”. 
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Por lo que la indemnización de los daños y perjuicios quedará a 
la luz de la interpretación de las normas internacionales de protec-
ción y al derecho civil interno de cada uno de esos países. 

En cuanto al CUP (1883) sólo se establece la legitimidad del au-
tor demandante (BERNA, 1886: 15.1319), quedando la indemniza-
ción de los daños y perjuicios al amparo de los tratados internacio-
nales y al derecho privado nacional. 

Lypszic señala que las “particularidades de los derechos inmate-
riales exigen que se valoren todas las circunstancias que tengan inci-
dencia sobre el monto del resarcimiento, sin sujeción a fórmulas rí-
gidas”320. Por ello, que será labor del juez de la causa apreciar y va-
lorar las fuentes y medios de prueba con amplitud de criterio, den-tro 
del marco del sistema de libre apreciación y valoración de la prueba, 
a los fines de lograr su libre convicción reflejada en la sentencia, 
aplicando la sana crítica y las máximas de experiencia. 

De allí que, el titular de un derecho de propiedad intelectual in-
fringido puede reclamar como resarcimiento: la ganancia dejada de 
percibir y el beneficio que hubiera podido obtener de no haber me-
diado la utilización ilícita por parte del infractor. O, la mejor remu-
neración que hubiera podido percibir de haber autorizado la explota-
ción a un tercero, es decir, el pago de una regalía razonable o hipoté-
tica calculada sobre la base de la contraprestación económica debida 
de haber mediado una licencia (D486, 2000: 243.c).  

Todo ello con base a la afirmación de que se debe evitar que sea 
más rentable infringir los derechos de propiedad intelectual que ob-
servarlos. Como afirma Lypsizc, si el infractor “consigue un precio 
más bajo en juicios que negociando con el titular del derecho, se 

 
319  “Para que los autores de las obras literarias y artísticas protegidas por el 

presente Convenio sean, salvo prueba en contrario, considerados como ta-
les y admitidos, en consecuencia, ante los tribunales de los países de la 
Unión para demandar a los defraudadores, bastará que su nombre apa-
rezca estampado en la obra en la forma usual. El presente párrafo se apli-
cará también cuando ese nombre sea seudónimo que por lo conocido no deje 
la menor duda sobre la identidad del autor” (negrillas del autor). 

320  Delia Lypsizc, 1993-2005, ob.cit., p. 577. 
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alientan las infracciones”321. Por tato, quedaran sin tutela judicial 
efectiva los derechos de propiedad intelectual como derechos fun-
damentales, en concreto los signos distintivos en general, y, los 
SDNC en particular. Asimismo, afirma Martin Casals, citado por 
Claudia Madrid, “en la determinación de las cuantías indemnizato-
rias podrá tenerse en cuenta el argumento preventivo para que no 
resulte más barato infringir un derecho que adquirirlo legítimamente 
(como, por ejemplo, en los supuestos de infracción de la propiedad 
intelectual)”322. 

Por lo que respecta a la jurisprudencia nacional, los criterios 
pueden ser diversos. En el caso Home Depot®, el juez acogió como 
quantum dammni la suma estimada por la parte actora en la canti-
dad de Bs. 100.000.000,00, que el juez consideró que era a título 
de daños materiales o patrimoniales, ordenando, además, su inde-
xación.  

La demandada deberá indemnizar a la demandante por los 
daños y perjuicios patrimoniales que le ha ocasionado a la ac-
tora, los cuales fueron estimados por la misma en la cantidad de 
cien millones de bolívares (Bs. 100.000.000,00323), y que este 
juzgado ordena indexar tomando en consideración la inflación 
monetaria que se ha vivido en el país desde octubre de 1998 a la 
fecha de la definitiva ejecución del presente fallo324 (negrillas 
del autor). 

 
321  Ibídem, p. 577. 
322  Claudia Madrid, 2012, ob. cit., p. 230. 
323  Esta suma es equivalente al día 2 de marzo de 2024 a Bs. 0,000001 (Bs. 

1x10-6). 
324  Venezuela: Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, 

Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción 
Judicial del Estado Anzoátegui, Sentencia (Agosto 17, 2004) Homer Tlc, Inc 
contra The Home Depot, C.A. (antes denominada Construhogar, C.A.), 
Asunto N° BH 03-M-2001-000039. [Documento en línea: Disponible: http:// 
anzoategui.tsj.gob.ve/DECISIONES/2004/AGOSTO/1066-17-BH03-M-2003 
-000039-.HTML. [Consultado: 2015, Enero 6].  



LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS 

293 

Mientras que en el litigio de Daewoo®, la parte actora no estimó 
los daños y perjuicios, por tanto, al haber resultado victoriosa en el 
proceso, le nació el derecho a reclamarlos separadamente, no ha-
biendo mayor pronunciamiento del juez de la causa sobre este parti-
cular. 

Daewoo Electronics Corporation tiene el derecho de re-
clamar separadamente los daños y perjuicios que la Sociedad 
Mercantil Comercial El Padrino, C.A., le hubiere causado por la 
infracción de los derechos de propiedad intelectual reconocidos 
por las certificaciones de marcas325 (negrillas del autor) 
En cuanto al resarcimiento del daño moral en materia de pro-

piedad intelectual, reseñan Bertone & Cabanellas que la tendencia 
es a no reconocer en materia marcaria el daño moral en las personas 
jurídicas, “aunque los fallos dejan abierta la posibilidad de que sea 
resarcido si se lo demuestra… Se ha admitido el cómputo del daño 
al prestigio y a la reputación comercial del titular de una marca, ori-
ginado en aspectos tales como la mala calidad de los productos en 
infracción y la confusión creada en el mercado respecto de la rela-
ción del infractor con el titular de la marca”326. De este argumento se 
puede colegir una posible indemnización del daño moral a las perso-
nas jurídicas, sin desconocer el derecho a esta indemnización por 
parte de las personas naturales o físicas. Toda vez que, en la mayoría 
de las situaciones, hay personas jurídicas que son titulares de los de-
rechos exclusivos de propiedad intelectual sobre un signo distintivo, 
ténganse como ejemplos, empresas tales como Coca-Cola, Inc., ALL 
STAR, C.V., Nike, Wrangler, Adidas, Microsoft, Alimentos Polar, 
C.A., Research In Motion, LTD, LG Group, Samsung, Motorola, 
Nestlé, Toyota, Ford, General Motors, Daewoo, entre otras.  

 
325  Venezuela: Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agra-

rio y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón Extensión 
Punto Fijo, Sentencia (Octubre 15, 2008), Daewoo Electronics Corporation 
contra Sociedad Mercantil Comercial El Padrino, C.A. Expediente N° 7823. 
[Documento en línea] Disponible: http://falcon.tsj.gob.ve/DECISIONES 
/2008 /OCTUBRE /332-15-7.823-.HTML [Consultado: 2010, Junio 24]. 

326  Luis Bertone y Guillermo Cabanellas, ob. cit., T. 2, nota 653, p. 228-229. 
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No obstante, y a mayor abundamiento, los referidos juristas ar-
gentinos los califican como daños morales no resarcibles bajo esta 
categoría, sino como daños patrimoniales “el desprestigio de la mar-
ca, el daño causado a las relaciones con los distribuidores y la nece-
sidad de efectuar publicidad reparadora de los perjuicios causados. 
Todos éstos no son daños morales, ni están sujetos a las reglas de 
éstos, sino que son daños patrimoniales cuya única particularidad es 
que resultan de más variable configuración en los hechos”327 (negri-
llas del autor). 

La jurisprudencia argentina ha considerado como supuestos de 
daño moral, algunos que en realidad implican daños patrimoniales 
resarcibles tanto a personas naturales como jurídicas, así  “la dilución 
del poder distintivo de la marca y de la confusión que se haya origi-
nado en el mercado sobre la identidad de la marca y de su titular… el 
desprestigio para el buen nombre de una marca, con la consiguiente 
disminución o pérdida de clientela, y desvalorización del fondo de 
comercio, como daños patrimoniales”328 (negrillas del autor).  

La legislación española sobre propiedad intelectual (propiedad 
industrial y derecho de autor) no establece expresamente la indem-
nización del daño moral329. A criterio de Diez-Picazo, la indemniza-
ción del daño moral “debe reducirse al sufrimiento o perturbación de 
carácter psicológico en el ámbito de la persona”330 humana; ocasio-
nando daños a la parte social (honor, reputación, imagen, etc.) o la 
parte afectiva (afectos, sentimientos, por ejemplo, el dolor causado 
por el fallecimiento de un ser querido) del patrimonio moral, es de-
cir, lesiones a los derechos de la personalidad. Igualmente, señala el 
referido jurista ibérico que “no hay… daño moral en sentido estricto 
cuando la lesión incida sobre bienes económicos [GOODWILL, 
CLIENTELA, EL FONDO DE COMERCIO, ETC.] por más que como conse-
cuencia de estos el titular de tales derechos haya experimentado es-

 
327  Ibídem, p. 230. 
328  Ibíd., p. 230-231. 
329  Luis Diez-Picazo, ob. cit., p. 325. 
330  Ibídem, p. 326. 
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peciales disgustos”331 (agregados del autor). Como serían los oca-
sionados por el competidor desleal que realiza actos de denigración 
de los productos de otro concurrente, o, que simule productos en de-
trimento del signo distintivo protegido de otro comerciante concu-
rrente con la intención de apropiarse de la clientela ajena. 

El Tribunal Supremo de Justicia venezolano ha entendido que 
los daños morales son los daños infligidos: 

a las creencias, los sentimientos, es el dolor sufrido por una 
persona como consecuencia de un hecho ilícito de que es vícti-
ma sin repercusión patrimonial aunque importando una dismi-
nución de los atributos o facultades morales de quien sufre el 
daño. La reparación del daño moral si bien no atiende a la rein-
tegración de un patrimonio, va dirigida a proporcionar en la me-
dida de lo posible una satisfacción como compensación al su-
frimiento que se ha causado332. 
Igualmente, dada su “su naturaleza esencialmente subjetiva no 

están sujetos a una comprobación material directa, pues ella no es 
posible… y su estimación la fija el juez”333. Estimación que sólo po-
drá considerar el operador judicial en su fallo definitivo. Criterio que 
reiteradamente, se ha sostenido desde tiempos de la Corte Suprema 
de Justicia, como se devela en fallo de la casación civil de fecha 13 
de octubre de 1964. 

 
 

 
331  Ibíd., p. 328-329. 
332  Venezuela: Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Social, Sentencia 

N° 144 (Marzo 7, 2002), José Francisco Tesorero Yánez contra Hilados Fle-
xilón, S.A., Expediente N° 01-654 [Documento en línea] Disponible: http:// 
historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/marzo/RC144-070302-01654.HTM. [Con-
sulta-do: 2010, Junio 24]. 

333  Venezuela: Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político Administrativa, Sen-
tencia Nº 01210 (Octubre 8, 2002), Dorangella Del Jesús Villarroel Rivas 
contra C.A. ELECTRICIDAD DE ORIENTE (ELEORIENTE), Expediente Nº 
14728. [Documento en línea] Disponible: http://historico.tsj.gob.ve/decisio 
nes/ spa/octubre/01210-081002-14728.HTM. [Consultado: 2014, Agosto 12]. 
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En cuanto a los daños morales, éstos, por su naturaleza esen-
cialmente subjetiva, no están sujetos a una comprobación mate-
rial directa, pues ella no es posible. Tampoco es cierto que el 
sentenciador de la recurrida haya establecido una presunción en 
el sentido de que, al existir daño material, lo hay también moral. 
Si lo hubiera hecho, habría incurrido en un grave error, pues un 
mismo hecho puede ocasionar, como se dijo, daños materiales, 
pero no morales. Lo que sí es verdad es que, establecido el he-
cho ilícito, él puede ser causa generadora común para ambos 
tipos de daños, sí los hay. Respecto de los materiales, hay 
que probarlos directa y materialmente, para que puedan ser 
demandados e indemnizados. En cambio, en cuanto a los 
morales, ya se dijo que ellos no son susceptibles de una com-
probación de aquella índole, impropia para establecer y me-
dir estados de alma, como el dolor, la angustia, el sufrimien-
to, etc. Para establecerlos, el legislador en el artículo 1.196…, 
faculta al juzgador para apreciar si el hecho ilícito generador de 
perjuicios materiales pudo ocasionar además repercusiones psí-
quicas o de índole afectiva, lesivas de algún modo al ente moral 
de la víctima. La apreciación que al respecto hagan los jueces de 
instancia, así como la compensación pecuniaria que acuerden en 
uso de la facultad discrecional que les concede el citado artículo, 
son del resorte (sic) exclusivo de los jueces del mérito334 (negri-
llas del autor) 
La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en fa-

llo del 20 de noviembre de 2013, ha reiterado su criterio respecto de 
los supuestos de hecho que debe acoger el juez del mérito para deter-
minar la indemnización del daño moral (el baremo indemnizatorio del 
daño moral), ratificando que el verdadero daño moral es aquel que no 
implica repercusión económica, ya que no se habla de reparación, 
sino de una indemnización compensatoria por vía de sustitución. 

 
334  Venezuela: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Mercantil y 

del Trabajo, Sentencia (Octubre 13,1964), Elena Ramos contra Constructora 
Vivone, en: Corte Suprema de Justicia (1964). Gaceta Forense. Segunda Eta-
pa, N° 46, (Octubre-Diciembre), Gaceta Legal, Caracas, pp. 364-365, y,  José 
Núñez, ob. cit., p. 211. 
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… la sentencia que se condene al pago de una indemniza-
ción por daño moral, es necesario que el juez se pronuncie so-
bre los siguientes supuestos de hecho, para que no sea conside-
rada inmotivada en cuanto a la determinación del monto del 
mismo, los cuales son: 

1. La importancia del daño. 
2.  El grado de culpabilidad del autor. 
3. La conducta de la víctima, sin cuya acción no se hubiera 

producido el daño. 
4. La llamada escala de los sufrimientos morales, valorán-

dolos, pues no todos tienen la misma intensidad, por las distin-
tas razones que puedan influir en ellos, para llegar a una in-
demnización razonable, equitativa, humanamente aceptable. 

5.  El alcance de la indemnización, y 
6. Los pormenores y circunstancias que influyeron en su 

ánimo para fijar el monto de la indemnización por daño moral. 
Siendo este el criterio doctrinal de vieja data, diuturno, pací-

fico, consolidado, permanente y reiterado de esta Sala335 (negri-
llas del autor) 
Por lo que, un criterio plausible de futura aceptación jurispru-

dencial sería considerar que no sólo puede repararse el daño moral, 
cuando la víctima sea una persona natural titular del derecho de pro-
piedad intelectual infringido. Sino que en situaciones donde la víc-
tima sea una persona jurídica, el daño moral no debería única y ex-
clusivamente ceder ante el daño patrimonial, más cuando el daño se 
puede verificar en la reputación de la empresa, daño que bien puede 
ser calificado como daño moral. De allí que la Sala de Casación Ci-

 
335  Venezuela: Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia 

N° RC.000687 (Noviembre 20, 2013), María De Los Ángeles Asua de Acosta 
contra Centro Ambulatorio de Cirugía, Estomatología y Rinología, C.A. 
(Cacer, C.A.) y otra, Expediente N° 13-387 [Documento en línea] Disponi-
ble: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/noviembre/158945-RC.000687-
201113-2013-13-387.HTML. [Consultado: 2015, Enero 6]. 
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vil haya establecido parámetros especiales para la fijación del daño 
moral del ente incorporal. Interpretación extensible a casos de in-
demnización del daño extrapatrimonial en materia de propiedad inte-
lectual, como a continuación se evidencia. 

El daño extrapatrimonial en las personas jurídicas que origina 
el daño moral ocurre cuando se ha visto afectada su reputación, 
nombre, imagen, marca y/o fama de sus productos o servicios. 
Por tal razón, los supuestos establecidos para cuantificar el daño 
tienen que estar relacionados con los perjuicios causados por el 
hecho ilícito. En tal sentido, el juez al establecer los parámetros 
para la cuantificación del monto deberá considerar: 1) La fama 
del producto, marca, imagen, signo o servicio que tuvo el ente 
moral o su producto o servicio antes del hecho ilícito y la que 
tiene después de la ocurrencia del hecho ilícito; 2) La trascen-
dencia que tuvo en el consumidor y/o clientes y en el mercado 
del lugar donde ocurrió o se difundió el hecho ilícito y sus con-
secuencias actuales; y 3) Cualquier otro señalamiento que con-
sidere para establecer la escala de valores que tomó en cuenta 
para determinar la indemnización del daño, de manera que exis-
ta una relación lógica entre daño extrapatrimonial y la indemni-
zación establecida por el juez336. 
Más cuando, el daño extrapatrimonial sea consecuencia directa 

de un acto de competencia desleal, indemnización que podría ser 
viable al amparo de la doctrina in re ipsa loquitur. Demostrado un 
hecho ilícito que apareja la indemnización del daño patrimonial, el 
daño moral podría ser considerado por el jurisdicente vía in re ipsa 
loquitur, dada la estimación subjetiva a que puede arribar el juez en 
su fallo, para la fijación definitiva del quantum del daño moral sufri-
do por la víctima (persona jurídica).  

 
336  Venezuela: Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia 

N° 000315 (Junio 12, 2013) Servicio de Aguas Negras Estancadas, C.A. 
(SERVIDANE), y otro contra Industria Venezolana de Saneamiento, C.A. 
(IN-VESA) y otro, Expediente N° 12-734 [Documento en línea] Disponible 
en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/junio/RC.000315-12613-2013-
12-734. HTML. [Consultado: 2015, Diciembre 2]).  
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No existiendo criterios legales para calcular y establecer el 
quantum damni, a los fines de la fijación de la indemnización de los 
daños y perjuicios por la transgresión patrimonial al titular de un de-
recho de propiedad intelectual conculcado. La actividad probatoria 
de la víctima será determinante para demostrar el quantum damni; 
sumado a los criterios de apreciación y valoración de las pruebas por 
el juez de la causa, que igualmente serán concluyentes (CPC, 
1985:12337, 507338 y 509339). Tanto para precisar los daños resarcibles 
y el monto del resarcimiento económico para la reparación del daño 
sufrido (damnun emergens et lucro cessans). Para lo cual podrá el 
operador judicial valerse de una experticia complementaria al fallo, 
así determinar definitivamente el quantum damni (CPC, 1985: 249). 

Así se infiere de la doctrina de casación, en el caso Creolina®, 
ante la falta de prueba del daño por la titular del signo distintivo, y la 
negación de la indemnización del daño in re ipsa loquitur. 

el juez de la recurrida condenó a la parte demandada a pagar 
la suma de tres millones de bolívares (Bs. 3.000.000,oo), cuyo 
monto ordenó indexar mediante una experticia complementaria 
del fallo, ello como consecuencia de haber declarado con lugar 
la demanda de daños y perjuicios, sin que de la sentencia recu-
rrida se pueda apreciar cuál fue el fundamento para determinar 
tal monto, pues se observa que el ad quem solo dejó establecido 

 
337  “Los jueces tendrán por norte de sus actos la verdad, que procurarán conocer 

en los límites de su oficio. En sus decisiones el Juez debe atenerse a las nor-
mas del derecho a menos que la Ley lo faculte para decidir con arreglo a la 
equidad. Debe atenerse a lo alegado y probado en autos, sin poder sacar ele-
mentos de convicción fuera de éstos, ni suplir excepciones o argumentos de 
hecho no alegados ni probados. El juez puede fundar su decisión en los cono-
cimientos de hecho que se encuentren comprendidos en la experiencia común 
o máximas de experiencia”. 

338  “A menos que exista una regla legal expresa para valorar el mérito de la 
prueba, el Juez deberá apreciarla según las reglas de la sana crítica”. 

339  “Los jueces deben analizar y juzgar todas cuantas pruebas se hayan produci-
do, aun aquellas que a su juicio no fueren idóneas para ofrecer algún elemen-
to de convicción, expresándose siempre cuál sea el criterio del Juez respecto 
de ella”. 
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que había quedado “…evidenciado en autos el uso indebido de 
la marca creolina y como consecuencia de ello los daños recla-
mados por el actor…”, pero no existe ningún razonamiento que 
justifique el monto que se ordenó pagar en el dispositivo del fa-
llo recurrido,…  

… tampoco se evidencia que en el transcurso del juicio se 
haya determinado cuáles fueron las pérdidas económicas que 
hubiese sufrido la demandante como consecuencia del uso inde-
bido de la marca declarado por el juez de alzada o fijar la suma 
de dinero a la cual se condenó a pagar a la demandada… 

Así pues, no logra entender esta Sala cuáles fueron los moti-
vos que conllevaron al juzgador de alzada a fijar tal monto… 

…el juez fijó un monto para la condena de daños y perjuicios 
sin expresar materialmente ningún razonamiento de hecho o de 
derecho que sustente tal condena, lo cual denota que no existe 
una relación lógica entre lo expuesto en la sentencia y el monto 
que acuerda como indemnización del daño. 

De modo que, el juez de la recurrida al haber fijado un monto 
para la condena de daños y perjuicios sin exponer ningún moti-
vo, razón o circunstancia que justifique el monto de tal condena 
infringió el ordinal 4° del artículo 243 del Código de Procedi-
miento Civil…340 
Finalmente, María Domínguez ha seguido la tendencia de que el 

daño in re ipsa loquitur no aplica directamente en las personas mo-
rales o incorporales, para lo cual se requerirá de la prueba del daño, 
porque no opera la presunción de dolo. 

 

 
340  Venezuela: Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia 

(Abril 29, 2015), Coventry Chemicals Limited contra Alfonso Ruiz Amigo, 
C.A., Expediente N° 2014-000812. [Documento en línea] Disponible en: 
http:// historico.tsj.gob.ve/sr/Default3.aspx?url=../decisiones/scc/abril/176821 -
rc.000 220-29415-2015-14-812.html&palabras=marcas [Consultado: 2015, 
Junio 24]. 
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La persona incorporal siempre será fuente de inagotables du-
das, entre las que cabe citar la procedencia y prueba del daño 
moral respecto de tales. Con las presentes líneas simplemente 
nos hacemos partícipes de una posición doctrinaria y jurispru-
dencial venezolana que ha sido tímidamente referida; a saber, si 
bien el daño extrapatrimonial es predicable respecto del ente in-
corporal, no cabe presumir el mismo del simple hecho genera-
dor, esto es, dada su naturaleza objetiva, la indemnización por 
daño moral no está enteramente exonerada de prueba. Cierta-
mente, la discusión no es sencilla, pero creemos es la sana ma-
nera de combinar la concepción del perjuicio derivado in re ipsa 
del simple hecho generador que propicia el daño moral inherente 
al ser humano, con la compleja naturaleza ideal del ente incor-
poral341. 

7. Desde el ámbito del derecho comparado 

Además de las fuentes legislativas precedentemente aludidas, es 
conveniente destacar algunas de otras latitudes, donde se destaca la 
importancia de la regulación de los SDNC. 

La Ley de Propiedad Intelectual de la República Socialista del 
Vietnam342 establece que un SDNC “es una marca ampliamente co-
nocida por los consumidores en todo el territorio vietnamita” (2009: 
4.20), acoge el principio de la territorialidad. 

En la Federación Rusa, la Ley de Marcas y Denominaciones de 
Origen de 1992 establecía un sistema de registro de los SDNC; brin-
dando también protección a los signos distintivos famosos, pero sólo 
respecto a productos similares a los que se identifica con el signo 
distintivo famoso. En la reforma de 2002, se estableció la protección 
especial al SDNC. Pero en la más reciente reforma de su Código Ci-

 
341  Domínguez, María. El daño moral en las personas incorporales: improceden-

cia de la prueba in re ipsa, en: Revista Venezolana de Legislación y Jurispru-
dencia, N° 6. Homenaje a Arturo Torres-Rivero, 2016, pp. 23-64. 

342  Ley de Propiedad Intelectual de la República Socialista de Vietnam. [Docu-
mento en línea] Disponible: http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file 
_id=185840 [Consultado: 2012, Junio 24] 
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vil343, en el año 2023, se instituyó un régimen de protección especial 
al SDNC, bajo la forma de Generally-Recognised Trademark, como 
así quedó regulado en los artículos 1.508344 y 1.509345, destacándose 

 
343  Código Civil de la Federación de Rusia. (Noviembre 24, 2006). Aprobado 

por el Consejo de la Federación, Diciembre 8, 2006. Vigente: Diciembre 1, 
2007. Enmendado Julio 24, 2023 [Documento en línea] Disponible: 
https://www1.fips.ru/upload/medialibrary/Doc_Content/4-civil-code-of-the-
russian-federation-part-four-4.pdf [Consultado: 2014, Septiem-bre 7].  

344  “Article 1.508. A Generally-Recognised Trademark. 1. At an application of a 
person that deems a trademark he/it uses or a designation used as a trademark 
to be "a trademark generally-recognised in the Russian Federation" a trade-
mark protected on the territory of the Russian Federation on the basis of its 
state registration or under an international treaty of the Russian Federation or 
designation used as a trademark but not having legal protection on the territo-
ry of the Russian Federation may be deemed “a trademark generally-
renowned on the territory of the Russian Federation” by a decision of the 
federal executive body charged with intellectual property matters, if as the re-
sult of intensive use this trademark or this designation had become broadly 
known in the Russian Federation among relevant consumers in respect of the 
applicant's goods as of the date indicated in the application. The trademark 
and the designation used as a trademark shall not be deemed “generally-
recognised trademarks” if they have become broadly known after the priority 
date of another person's identical trademark or one similar to the extent of 
confusion that is intended for use in respect of uniform goods. 2. The legal 
protection envisaged by the present Code for a trademark shall be granted to 
a generally-recognised trademark. The grant of legal protection to a general-
ly-recognised trademark means the recognition of an exclusive right to the 
generally-recognised trademark. The legal protection of a generally-
recognised trademark has infinite duration. 3. The legal protection of a gen-
erally-recognised trademark also extends to goods which are not uniform 
with those for which it has been declared generally-recognised if the use of 
this trademark by another person in respect of the said goods is going to be 
associated by consumers with the holder of the exclusive right to a generally-
recognised trademark and it may infringe the lawful interests of the holder.” 
(negrillas y agragados del autor). 

345  “Article 1.509. The Grant of Legal Protection to a Generally-Recognised 
Trademark. 1. Legal protection shall be granted to a generally-recognised 
trademark under a decision of the federal executive body charged with intel-
lectual property matters taken in accordance with Item 1 of Article 1508 of 
the present Code. 2. A trademark deemed generally-recognised shall be en-
tered by the federal executive body charged with intellectual property matters 
 



LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS 

303 

la declaratoria de protección del SDNC por parte de la autoridad 
administrativa competente. A saber, el Instituto Federal de la Pro-
piedad Industrial, el cual elabora una Lista de Signos Distintivos 
Notoriamente Conocidos (List of Generally-Recognised Trade-
marks346) en la Federación, con lo cual se brinda protección a los 
mismos, habiendo sido Coca-Cola® el primer SDNC reconocido en 
ese territorio en el año 2001, y como signo distintivo famoso desde 
1996. Hasta el mes de enero de 2021, 214 SDNC habían sido incor-
porados a la lista de signos distintivos notoriamente conocidos en 
Rusia347.  

En la República Popular China se establece como prohibición 
de registrabilidad de los signos distintivos cuando estos reproducen 
un SDNC que pueda causar confusión o desorientar al público, así 
como originar un perjuicio material al titular del registro del SDNC. 
Además, se brinda protección al signo distintivo no registrado en 
China348. Es un avance legislativo y de protección al SDNC no re-

 
in the List of the Trademarks Generally-Recognised in the Russian Federa-
tion (List of Generally-Recognised Trademarks). 3. A certificate of a general-
ly-recognised trademark shall be issued by the federal executive body 
charged with intellectual property matters in the form of an electronic docu-
ment and, upon the request of an applicant, on paper within one month after 
the trademark is entered in the List of Generally-Recognised Trademarks. 
The form of a certificate of a generally-recognised trademark and a list of the 
details that must be in the certificate shall be established by the federal ex-
ecutive body charged with normative legal regulation in the area of intellec-
tual property. 4. Information concerning a generally-recognised trademark 
shall be published by the federal executive body charged with intellectual 
property matters in the gazette immediately after it is entered in the List of 
Generally-Recognised Trademarks.” (negrillas del autor). 

346 [Documento en línea] Disponible: https://www1.fips.ru/en/informational-
resources/information-retrieval-system/well-known-marks-of-russia-in-russian. 
php [Consultado: 2024, Enero 19]. 

347  [Documento en línea] Disponible: https://rouse.com/insights/news/2021/well-
known-trade-marks-in-russia [Consultado: 2024, Enero 7]. 

348  “Artículo 13. [PROTECCIÓN DEL SDNC NO REGISTRADO EN CHINA]. “A holder 
of a trademark that is well known by the relevant public may, if he holds that 
his rights have been infringed upon, request for well-known trademark pro-
tection in accordance with this Law. Where the trademark of an identical or 
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gistrado en ese país, con lo cual se adoptan las previsiones conteni-
das en el artículo 6bis del CUP (1883). Al igual que en la Federación 
Rusa, igualmente se ha establecido una Lista de Signos Distintivos 
Notoriamente Conocidos. 

En Francia por su parte, siendo parte de la Unión Europea su 
Código de Propiedad Intelectual se ajusta al Reglamento (UE) 
2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 
2017 sobre la marca de la Unión Europea349. En tal sentido se le 
brinda la protección a la marca renombrada (marque renommée) 
prohíbe el registro de aquel signo que pueda infringir derechos pre-
viamente adquiridos por alguna persona sobre un signo distintivo ya 
registrado o protegido350. 

 
similar kind of goods is a reproduction, imitation, or translation of another 
person's well-known trademark not registered in China and is liable to cause 
public confusion, no application for its registration may be granted and its 
use shall be prohibited. [APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE ULTRAESPECIALIDAD 
DE LOS SIGNOS DISTINTIVO NOTORIAMENTE CONOCIDO REGISTRADO EN 
CHINA] Where the trademark of a different or dissimilar kind of goods is a 
reproduction, imitation, or translation of another person's well-known trade-
mark not registered in China and it misleads the public so that the interests of 
the owner of the registered well-known trademark are likely to be impaired, 
no application for its registration may be granted and its use shall be prohib-
ited” (Ley de Marcas de la República Popular China (Abril 23, 2019) [Doc-
umento en línea] Disponible: https://www.wipo.int/wipolex/es/text/579988 
[Consultado: 2024, Febrero 11] (agregados del autor) 

349  [Documento en línea] Disponible: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ 
TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1001 [Consultado: 2024, Enero 24]. 

350  “Article L711-3. I.-Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregis-
trée, est susceptible d'être déclarée nulle une marque portant atteinte à des 
droits antérieurs ayant effet en France, notamment: 2° Une marque antérieure 
enregistrée ou une demande de marque sous réserve de son enregistrement 
ultérieur, jouissant d'une renommée en France ou, dans le cas d'une marque 
de l'Union européenne, d'une renommée dans l'Union, lorsque la marque pos-
térieure est identique ou similaire à la marque antérieure, que les produits ou 
les services qu'elle désigne soient ou non identiques ou similaires à ceux pour 
lesquels la marque antérieure est enregistrée ou demandée et lorsque l'usage 
de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du carac-
tère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou qu'il leur porte-
rait préjudice ;” (Cfr. Código de Propiedad Intelectual (versión consolidada, 
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En Cuba, la Ley de Marcas en su artículo 17.1.d establece la 
protección de los SDNC bajo la prohibición relativa de registrabili-
dad de todo signo distintivo que cuyo uso afectaría a un derecho an-
terior de tercero (signo distintivo no registrado). Más cuando el 
signo constituya una reproducción, imitación, traducción, translite-
ración o transcripción, total o parcial, de un SDNC, incluso aquel no 
registrado, que pertenezca a un tercero, cualesquiera que sean los 
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso 
po-dría causar riesgo de confusión o de asociación con el SDNC, un 
riesgo de dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o 
publicitario, o dar lugar a un aprovechamiento injusto de la notorie-
dad del signo o a estos efectos. Asimismo, define el SDNC como 
aquella marca que se considera conocida por el sector pertinente del 
público, independientemente de la manera o medio por el cual se 
hubiese hecho conocida351. 

El DR-CAFTA (Dominican Republic-Central América- United 
States of America Free Trade Agreement352) integrado por Costa Ri-
ca, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, República Domi-
nicana y Estados Unidos de América regula la protección de los sig-
nos distintivos de una forma no muy diferente a las estipulaciones 
del ADPIC (1994), el CUP (1883) y el MERCOSUR, cuando en su 
artículo 15.2.5353 señala la aplicación del artículo 6bis del CUP mu-

 
Junio 30, 2022). [Documento en línea] Disponible: https://www.wipo.int 
/wipolex/es/text/585611  [Consultado: 2024, Enero 28] 

351  Decreto-Ley Número 203 de Marcas y otros signos distintivos (Diciembre 
24, 1999). Gaceta Oficial de la República de Cuba, Extraordinaria N° 3, Ma-
yo 2, 2000. [Documento en línea] Disponible: https://www.wipo.int/wipolex 
/es/ text/178782 [Consultado: 2024, Enero 13] 

352  [Documento en línea] Disponible: https://www.omg.com.do/_files/ugd/40 aa5a 
_56b5e0b220384c848a21c7bea154909d.pdf [Consultado: 2024, Enero13] 

353  “El Artículo 6bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad 
Industrial (1967) (Convenio de París) se aplicará, mutatis mutandis, a las 
mercancías o servicios que no sean idénticos o similares a aquellos identifi-
cados por una marca notoriamente conocida, registrada o no, siempre y cuan-
do el uso de dicha marca en relación con aquellas mercancías o servicios in-
dique una conexión entre esas mercancías o servicios y el titular de la marca, 
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tatis mutandis a las mercancías o servicios que no sean idénticos o 
similares a aquellos identificados por un SDNC. Y, para determinar 
si un signo distintivo registrado es notoriamente conocido, no se re-
querirá que la reputación del signo distintivo deba extenderse más 
allá del sector del público que normalmente trata con las mercancías 
o servicios relevantes, registrado o no, siempre y cuando el uso de 
dicho signo distintivo en relación con aquellas mercancías o servi-
cios indique una conexión entre esas mercancías o servicios y el titu-
lar del signo distintivo, a condición de que sea probable que ese uso 
lesione los intereses del titular del signo distintivo. 

Ley de Propiedad Industrial de la República de México, del 5 de 
noviembre de 2020354, acogiendo los preceptos normativos del CUP 
(1883), parte por otorgar a los SDNC o famosos su reconocimiento 
oficial a través de la declaratoria de notoriedad o fama en el territo-
rio mexicano por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad In-
dustrial (2020: 190-199). Los signos distintivos notoriamente cono-
cidos o famosos deben estar registrados en México, caso contrario 
no procederá su declaratoria. La declaratoria tiene una validez de 5 
años (2020: 193), susceptible de renovación, siempre que se man-
tengan las condiciones que dieran origen a su protección y subsi-
guiente declaración de notoriedad o fama. 

 

 
y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular 
de la marca” 

354  [Documento en línea] Disponible: https://www.wipo.int/wipolex/es/text/577 
612 [Consultado: 2024, Febrero 9]. 



 

 

CAPÍTULO III 

LA PRUEBA DE LA NOTORIEDAD DE LOS 
SIGNOS DISTINTIVOS 

“Las pruebas debieran ser como faros 
que iluminaran su camino en la oscuridad del pasado” 

Francesco Carnelutti (2004) 

1. Aspectos generales de la prueba 

El derecho procesal en los últimos años ha evolucionado de tal 
manera, que sus primigenias instituciones han progresado, gracias al 
esfuerzo intelectual de destacados procesalistas nacionales y extran-
jeros, hacia una especialización de la especialización de las institu-
ciones. Se puede afirmar que existe un derecho probatorio1 distinto 
del derecho procesal2. O, una teoría general de la prueba3 dentro 

 
1  En este sentido los autores colombianos Jairo Parra Quijano. Manual de De-

recho Probatorio, 16ª edición, Librería Ediciones del Profesional, Bogotá 
2007; y, Jaime Azula. Manual de Derecho Probatorio, Temis, Bogotá 1998. 

2  Sobre este aspecto Hernando Devis hace una exposición sobre la naturaleza 
del derecho probatorio y de las normas sobre pruebas judiciales (Hernando 
Devis. Teoría General de la Prueba Judicial, 5ª edición, T. I., Víctor de Za-
valía, Buenos Aires 1981, pp. 41-54). 

3  Autores como Jeremías Bentham. Tratado de las pruebas judiciales, T. I, 
Nueva Jurídica, Bogotá 1835-2000; Eduardo Bonnier. Tratado de las prue-
bas en derecho civil, Reus, Madrid 1928; Antonio Dellepiani. Nueva Teoría 
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del derecho procesal, como una teoría aplicable a toda clase de pro-
cesos, es decir, civil, mercantil, penal, administrativo, laboral, cons-
titucional, entre otras disciplinas jurídicas. Que se distingue por pre-
sentar una unidad general de la institución de la prueba judicial, por 
lo que si “existe la unidad de jurisdicción, a pesar de sus diversas 
ramas, así también existe una teoría general de la prueba judicial 
aplicable a todos los procesos, sin que por esto se desconozcan las 
artificiales diferencias que todavía se conservan,…, principalmente 
entre el penal y el civil”4. ¿Cuál es el contenido y el continente? ¿El 
derecho probatorio es una ciencia autónoma dentro del Derecho Po-
sitivo? 

En este Capítulo de esta investigación, no se dará respuesta a tan 
importantes interrogantes. Sino que se realizará una explicación teó-
rico-descriptiva del tema del objeto de la prueba, con especial refe-
rencia al hecho notorio y la prueba de la notoriedad, como variables 
del tema central de esta labor investigativa. Cual es la regulación, 
protección y prueba de la notoriedad de los signos distintivos. 

En ese sentido es menester destacar las interrogantes básicas que 
son abordadas desde la perspectiva de la teoría general de la prueba, 
para aproximarse al tema de investigación. 

La doctrina ha elaborado un conjunto de interrogantes a través 
de las cuales se delimita el estudio de la prueba, teniendo así:  

a) ¿Qué es probar? La conducta procesal de las partes de in-
corporar los hechos al proceso. 

 
General de la Prueba, Valerio Abeledo, Buenos Aires 1939; Carlos Lessona. 
Teoría General de la prueba en el derecho civil, Reus, Madrid 1957; Isidoro 
Eisner. La prueba en el proceso civil, Abeledo-Perrot, Buenos Aires 1964; 
Hernando Devis. Teoría General de la Prueba Judicial, 5ª edición, T. I, Víc-
tor de Zavalía, Buenos Aires 1981; y, entre los nacionales como Oscar Pierre. 
La prueba en el proceso venezolano, T. I, Marte, Caracas 1973; Arístides 
Rengel. Tratado de Derecho Procesal Civil venezolano, 5ª edición, Vol. III, 
Gráficas Capriles, Caracas 2004, han preferido exponer una Teoría General 
de la Prueba como parte del Derecho Procesal. 

4  Hernando Devis, ob.cit., p. 18. 
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b) ¿Qué es la prueba? La respuesta conduce a la construcción 
del concepto de prueba, como refiriera el jurista patrio en el s. XIX, 
Feo, “la prueba en general es la demostración de la realidad de un 
hecho”5. Por su parte, Carnelutti señaló que “las pruebas (de proba-
re) son hechos presentes sobre los cuales se construye la probabili-
dad de la existencia o inexistencia de un hecho pasado; la certeza se 
resuelve, en rigor, en una máxima probabilidad. Un juicio sin prue-
bas no se puede pronunciar; un proceso no se puede hacer sin prue-
bas”6.  

c) ¿Qué se prueba? Los hechos controvertidos. Hechos sobre 
los cuales recaen las afirmaciones y negaciones de las partes; los que 
van a ser objeto de prueba. Delimitan, a su vez, el thema probandum 
lo cual será la materia objeto del thema decidendum, como se infiere 
de la máxima da mihi facti, ego tibi ius. 

d) ¿Quién o quiénes prueban? La contestación a este cuestio-
namiento se centra en la actividad de los sujetos procesales, a quie-
nes se les impone desde la perspectiva probatoria, la carga de pro-
bar7 (onus probandi). O, la carga de no-probar, en los supuestos le-
gales de la inversión de la carga de la prueba. 

e) ¿Cómo se prueba? Aquí se hace referencia al procedimien-
to probatorio, distinguiéndose entre sí es escrito u oral, concreta-
mente al sistema de audiencia, como ocurre en el procedimiento la-
boral8 o en el penal9. 

f) ¿Cuándo se prueba? Es la oportunidad procesal cuando las 
partes van a proceder a la evacuación de las pruebas, importando 
también si la prueba se obtiene de manera anticipada (retardo perju-
dicial10), in iudicio o post iudicium. 

 
5  Ramón Feo. Estudios sobre el Código de Procedimiento Civil Venezolano, 

Tomo II, Biblioamericana, Argentina-Venezuela 1953, p. 75. 
6  Franceso Carnelutti. Cómo se hace un proceso, Temis, Bogotá 2004, p. 58. 
7  CPC, 1985: 506, y, CC, 1982: 1354. 
8  LOPT, 2002: 129, 150 y 163. 
9  COPP, 2012: 327 y ss. 
10  CPC, 1985: 813 y ss. 
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g) ¿Dónde se prueba? Debe resultar relevante para el desarrollo 
del proceso y para la realización del principio de control de la prue-
ba por las partes, como de la garantía de la licitud de la prueba en su 
obtención, el lugar donde van a ser procuradas las pruebas. Así, si 
las mismas van a ser evacuadas en el lugar o fuera del lugar del 
juicio, mediante comisión (CPC, 1985: 234), exhorto (CPC, 1985: 
188) ó rogatoria (CPC, 1985: 188). 

h) ¿Para qué o por qué se prueba? Es el telos ( de la 
prueba, es decir, se prueba para convencer al juez sobre la verdad 
de los hechos alegados por las partes en sus respectivas afirmacio-
nes, como fin del proceso y de la prueba. Por ello, se distingue entre 
el establecimiento de la verdad formal y la verdad material. 

i) ¿Para quién se prueba? Esta pregunta se responde ubicando 
el resultado de la labor probatoria de las partes en la mente del Juez. 
El juez apreciando y valorando las pruebas, a través de los sistemas 
probatorios de apreciación y valoración legal (tarifa legal) o libre 
(sana crítica), construye su convicción sobre los hechos probados, 
como elemento fundamental para su decisión. Como señalara Devis 
Hechandía “el fin de la prueba consiste en llevarle al juez la certeza 
o el convencimiento de la existencia o inexistencia de los he-
chos”11,12. 

j) ¿Cuáles son las pruebas? Son los medios de prueba. Nue-
vamente Feo señala que “para llegar a esa demostración, sea directa, 
sea indirectamente, es indispensable el empleo de los elementos 
adecuados para producir el convencimiento. Estos elementos de 
convicción son los medios de prueba”13. Es decir, aquellos medios 

 
11  Hernando Devis, ob. cit., p. 17.  
12  “Para saber el juez cómo debe decidir, le es indispensable concluir primero 

qué hechos debe considerar ciertos o inexistentes, y para ello debe tener en 
cuenta la oportunidad, la forma y la pertinencia de la prueba, las prohibicio-
nes legales que al respecto puedan existir, el cumplimiento de los requisitos 
de su práctica y, con mayor razón, las normas que le indican el valor de cada 
prueba (en la tarifa legal) o que le sirven de guía para su apreciación (en el 
sistema de la libre apreciación)” (Ibídem, p. 50). 

13  Ramón Feo, ob. cit., p. 75. 
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probatorios ya establecidos por el legislador en el ordenamiento ju-
rídico adjetivo (tarifa legal: testigos, confesión, documentales, expe-
rimentos, entre otros). O, estableciendo criterios para que las partes 
o el Juez puedan hacer uso de cualquier medio idóneo para el esta-
blecimiento de los hechos controvertidos, objeto del tema de prueba 
(prueba libre). En suma, son los medios de verificación de los he-
chos que los litigantes han afirmado en el juicio. 

k) ¿Qué valor tiene la prueba? Ostenta, aquí, relevancia la va-
loración de la prueba, como actividad del Juez, a los fines de formar 
su convicción sobre los hechos probados, como es la búsqueda y el 
establecimiento de la verdad, para decidir la controversia. Así, “las 
pruebas, cualquiera que sea el tipo a que pertenezcan, deben ser en 
primer lugar percibidas por el juez, y en segundo lugar valoradas por 
él”14. Un juego dialéctico de percepción-apreciación y valoración. 

Igualmente, es menester responder, l) ¿Qué son las fuentes de 
prueba? Las fuentes de prueba son los hechos. Es decir, aquellos 
sucesos que ocurrieron fuera del proceso, antes de su inicio e incor-
porados al proceso por las partes. Si son de tal relevancia jurídica 
para construir el thema probandum y de allí derivarse la decisión. 

En el Cuadro No. 6 se compara el silogismo judicial con el silo-
gismo del proceso dialéctico. Como así destacara Eduardo Couture, 
al establecer que “en el proceso dialéctico,…, la demanda es tesis, la 
defensa antítesis y la sentencia síntesis. No puede haber síntesis sin 
tesis o sin antítesis. Pero la parte que, con arreglo al precepto prece-
dente, pudiendo hacer u omitir su defensa, opta por la omisión, acep-
ta que el juicio se reduzca a la relación entre la demanda como tesis 
y el saber del juez como antítesis”15 (iura novit curia), donde se 
comprueba la construcción de la decisión en uno u otro modelo lógi-
co formal. Sobre la construcción de una teoría del proceso dialécti-
co, ha sido poca la doctrina nacional o extranjera que le haya brin-
dado un espacio para su estudio. 

 
14  Francesco Carnelutti, 2004, ob. cit., p. 63. 
15  Eduardo Couture, 2005, ob. cit., pp. 398-399. 
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Cuadro No. 6:  
Comparación entre el silogismo judicial y 

 el silogismo del proceso dialéctico 
Silogismo Judicial Silogismo del Proceso Dialéctico 

Premisa Mayor: Norma Jurídica Tesis: Pretensión del Demandante 

Premisa menor: Los Hechos Antítesis: Defensa o excepción del Deman-
dado 

Conclusión: Sentencia Síntesis: Sentencia 

Fuente: Elaboración propia 

Desde esta perspectiva, se puede comprender la dialéctica pro-
cesal como un medio para la búsqueda de la verdad (síntesis: sen-
tencia), sobre la base de la argumentación de una proposición (tesis: 
demanda) y la refutación de la proposición (antítesis: contestación 
de la demanda). La dialéctica procesal como un proceso intelectual 
del jurisdiscente que permite llegar a una verdad con relevancia jurí-
dica para las partes y la sociedad.  

Incluso, la posibilidad de la admisión de la afirmación de una 
contraposición (nueva tesis: contrademanda, reconvención o mutua 
petición), la eventual refutación de la contraposición (nueva antíte-
sis: contestación de la contrademanda, reconvención o mutua peti-
ción), y, el pronunciamiento del juez sobre la contraposición (nueva 
síntesis: sentencia sobre la contraposición, reconvención o mutua 
petición). 

En igual sentido, sin adoptar una posición favorable o negativa, 
sobre la dialéctica procesal, Rengel Romberg señala que “al mo-
mento de decidir la causa, el juez se enfrenta a dos tipos de cues-
tiones; la quaestio iuris, que se refiere al derecho aplicable, y la 
quaestio facti, que se reduce a establecer la verdad o falsedad de 
los hechos alegados por las partes como fundamento de la preten-
sión y de la contestación o defensa. De tal modo que una simplifi-
cación de la génesis de la sentencia del juez puede expresarse di-
ciendo que el juez subsume en la norma jurídica general y abstracta 
los hechos concretos establecidos en el proceso, y extrae así la 
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consecuencia jurídica que predispone la norma para ellos”16, labor 
del juez que se hace evidente en la sentencia.  

En el Cuadro No. 7 se presenta la construcción del silogismo ju-
dicial desde la perspectiva de cada una de las partes y del juez.  Ello, 
a los fines de ilustrar la actividad probatoria que desplegarán las par-
tes y la actividad decisoria del juez, frente a los hechos alegados y 
probados por las partes, y la aplicación de las reglas de apreciación y 
valoración de las pruebas por el operador judicial. Asimismo, su in-
terrelación con el silogismo del proceso dialéctico. 

Del mismo modo, una tesis o teoría del proceso judicial dialécti-
co no se puede construir sobre las interpretaciones dialécticas de 
Hegel, Marx, Engels, Lenin o Sartre. Sino, más bien sobre la base de 
las posiciones de Sócrates, Platón y Aristóteles, quienes emplearon 
la dialéctica como una técnica de argumentación para la búsqueda de 
la verdad; en contraposición a los sofistas y de la retórica17. 

Cuadro No. 7: 
La construcción del silogismo judicial  

desde la perspectiva de las partes y del juez 

Fuente: Elaboración propia 

 
16  Arístides Rengel, 1999, ob.cit., pp. 235-236. 
17  Para una comprensión de la historia del pensamiento filosófico sobre la dia-

léctica, el idealismo dialéctico, el materialismo dialéctico, el materialismo 
histórico, del marxismo-leninismo y de la crítica a la razón dialéctica se re-
comienda la obra de Gilbert Hottois. Historia de la filosofía del Renacimien-
to a la Posmodernidad (Marco Aurelio Gamarini, traductor), 2ª edición, Cá-
tedra, Madrid 2003. 

Silogismo Demandante Demandado Juez 
Premisa  
Mayor 

Norma jurídica  
invocada 

Norma jurídica  
invocada 

Norma jurídica 
declarada aplicable 

Premisa 
 menor 

Los Hechos de  
su pretensión 

Los Hechos de su   
defensa o excepción 

Los Hechos fijados y  
valorados 

Conclusión La pretensión 
(Tesis: Demanda) 

La defensa o excepción 
(Antítesis: Contestación) 

La Sentencia 
(La Síntesis) 



LEONEL SALAZAR REYES-ZUMETA 

314 

Finalmente, se puede percibir lo dialéctico procesal, como la 
controversia bipolar entre el actor y el demandado18.  

La dialéctica procesal como un diálogo deconstructivo para la 
búsqueda de la verdad, más allá de lo procesal y más próximo a la 
realidad de los hechos. 

A. ¿Qué se prueba? 

Se puede sostener inicialmente, que lo que se prueban son los 
hechos alegados, contenidos en la pretensión del demandante y en 
la defensa o excepción del demandado, y subsumidos esos hechos 
en una norma jurídica que se presenta como fundamento de sus 
respectivas peticiones. Lo cual se complementa con la máxima iu-
dex secundum allegata et probata partium decidet debet, funda-
mento del principio de neutralidad del juez y del principio disposi-
tivo en los sistemas procesales de derecho continental o civil law, 
tal como se recoge en la norma procesal venezolana contenida en 
su artículo 1219. 

En las Partidas se definía a la prueba como el averiguamiento que 
se face en juicio en razón de alguna cosa que es dubdoza20. Ramón Feo 
lo complementa como “la producción de los actos o elementos de con-
vicción que somete el litigante, en la forma que la ley previene, ante el 
Juez que conoce del litigio, y que son propios, según derecho para justi-
ficar la verdad de los hechos alegados en el pleito”21. 

 
18  Michele Taruffo. La prueba de los hechos, 3ª edición, Trotta, Madrid 2009, 

pp. 150-151. 
19  “Los jueces tendrán por norte de sus actos la verdad, que procurarán 

conocer en los límites de su oficio. En sus decisiones el Juez debe atener-
se a las normas del derecho a menos que la Ley lo faculte para decidir con 
arreglo a la equidad. Debe atenerse a lo alegado y probado en autos, sin 
poder sacar elementos de convicción fuera de éstos, ni suplir excepciones 
o argumentos de hecho no alegados ni probados. El juez puede fundar su 
decisión en los conocimientos de hecho que se encuentren comprendidos en 
la experiencia común o máximas de experiencia” (negrillas del autor). 

20  Ramón Feo, ob.cit, p. 74. 
21  Ibídem, p. 75. 
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Ahora bien, los hechos per se, según Rosenberg, son “los acon-
tecimientos y circunstancias concretas determinados en el espacio 
y en el tiempo, pasados y presentes, del mundo exterior y de la vi-
da anímica humana, que el derecho objetivo ha convertido en presu-
puesto de un efecto jurídico”22. 

Pero, para determinar qué se prueba, o lo que es objeto de prue-
ba, la doctrina ha construido diversas nociones. 

Así, Devis Echandía establece “todo aquello que, siendo de in-
terés para el proceso, puede ser susceptible de demostración histó-
rica (como algo que existió, existe o puede llegar a existir); es decir 
que objeto de prueba judicial son los hechos presentes, pasados o 
futuros, y lo que puede asimilarse a éstos (costumbre y ley extran-
jera)”23. 

Por su parte, Rengel Romberg señala que el objeto de la prueba 
“comprende fundamentalmente estos dos grandes apartados: la 
prueba de los hechos y la prueba del derecho”24. Basando su argu-
mento en las normas procesales patrias establecidas en los artículos 
340.525 y 38926. Para después sostener, siguiendo a Rosenberg, que 
el objeto de la prueba “son, por lo regular, los hechos, a veces las 
máximas de experiencia y rara vez los preceptos jurídicos”27.  

 
22  Citado por Arístides Rengel, 1999, ob.cit., p. 240. 
23  Hernando Devis, ob.cit., p. 155. 
24  Arístides Rengel, 1999, ob.cit., p. 236. 
25  “El libelo de la demanda deberá expresar:… 5º La relación de los hechos y 

los fundamentos de derecho en que se base la pretensión, con las pertinentes 
conclusiones”. 

26  “No habrá lugar al lapso probatorio: 1º Cuando el punto sobre el cual versare 
la demanda, aparezca, así por ésta como por la contestación, ser de mero de-
recho. 2º Cuando el demandado haya aceptado expresamente los hechos na-
rrados en el libelo y haya contradicho solamente el derecho. 3º Cuando las 
partes, de común acuerdo, convengan en ello, o bien cada una por separado 
pida que el asunto se decida como de mero derecho, o sólo con los elementos 
de prueba que obren ya en autos, o con los instrumentos que presentaren has-
ta informes”. 

27  Arístides Rengel, 1999, ob.cit., p. 237. 
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Si bien Stein, afirmara inicialmente que el “objeto de la prueba 
procesal sólo lo pueden constituir los preceptos jurídicos y los he-
chos, puesto que el juez tiene siempre la misión de subsumir supues-
tos de hechos, es decir, conjunto de hechos, en los preceptos legales, 
con el objeto de afirmar o negar la procedencia de las consecuencias 
jurídicas de dichos supuestos fácticos”28. Posteriormente, señaló que 
“son los hechos, y no su afirmación, los que constituyen el objeto de 
la prueba”29. Y, en cuanto a la prueba de la existencia de los precep-
tos jurídicos se refirió a la prueba del derecho consuetudinario o del 
derecho extranjero30.  

Para Couture, el objeto de la prueba “sólo lo es el hecho o con-
junto de hechos alegados por las partes en el juicio”31, y destacando 
que el derecho no es objeto de prueba, criterio que plenamente se 
acoge. 

Finalmente, Carlos Lessona establece en primer lugar que el ob-
jeto de prueba son los hechos. Luego establece cuales son los requi-
sitos materiales para que un hecho sea objeto de prueba, a saber, “el 
hecho, ante todo, debe ser controvertido… Lo que está ya probado 
por un medio de prueba no necesita ser vuelto a probar: de aquí la 
regla probatoria non bis in idem… Lo que está ya excluido de la 
controversia por un medio de prueba no se vuelve a discutir”32. 

En conclusión, son únicamente los hechos controvertidos los 
que van a ser objeto de prueba y sobre los cuales se trabará la 
litis, como afirmará Carnelutti  

…son los llamados hechos controvertidos, que constituyen 
la regla en materia de prueba. El juez se encuentra aquí frente 
a la afirmación de una parte y a la negación de la otra, es 

 
28  Friedrich Stein. El conocimiento privado del juez, investigaciones sobre el 

derecho probatorio en ambos procesos (Andrés de la Oliva, Trad.), 2ª edi-
ción, Temis, Bogotá 1999, p. 7. 

29  Friedrich Stein, ob. cit., p. 10. 
30  Ibídem, p. 211-230. 
31  Eduardo Couture, 2005, ob. cit., p. 181. 
32  Carlos Lessona, ob. cit., p. 208-211. 
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decir, ante la discusión de un hecho: es necesario proporcio-
narle el medio o indicarle la vía para resolver la discusión, o sea 
para fijar en la sentencia el hecho no fijado por las partes. Si esta 
vía es la de la búsqueda de la verdad o, en otros términos, del 
conocimiento del hecho controvertido, habremos llevado a cabo 
para la posición del hecho un sistema de idéntico al establecido 
para la posición del derecho, aunque dentro de los límites más 
restringidos, y todo se reducirá a un problema lógico de conoci-
miento del hecho controvertido, por parte del juez33 (negrillas 
del autor) 
Se asume en consecuencia que el objeto de la prueba son los he-

chos controvertidos, articulados y conducentes, como más adelante 
se profundizará. 

a. Juicios de hecho (quaestio facti) y juicios de puro dere-
cho (quaestio iuris) 

La distinción entre juicios de hecho y juicios de derecho obede-
ce a la posibilidad de prueba en unos y otros. Couture refiere que 
“nuestros códigos [LATINOAMERICANOS] han distinguido los juicios 
de hecho de los de derecho. Los primeros dan lugar a prueba; los 
segundos, no”34 (agregado del autor).  

En los juicios de hecho las partes discuten los hechos controver-
tidos, como objeto de prueba. Mientras que, la posterior subsunción 
de los mismos en una norma legal expresa, es labor del juez. Existe 
un verdadero litigio y una amplia actividad probatoria35. 

En los juicios de mero o puro derecho, las partes no discuten la 
existencia de los hechos, sino solamente la cuestión de derecho. El 

 
33  Francesco Carnelutti. La prueba civil (Niceto Alcalá Zamora y Castillo, 

Trad.), 2ª edición, EJEA, Buenos Aires 1982, p. 15-18. 
34  Eduardo Couture, 2005, ob.cit., p. 180. 
35  La norma adjetiva nacional establece como obligación del demandante de 

expresar en el libelo de demanda “la relación de los hechos y los fundamen-
tos de derecho en que se basa la pretensión” (CPC, 1985: 340.5). 
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juicio se decide sin necesidad de pruebas, resultando el asunto de 
mero derecho36. 

A propósito de la distinción entre juicios de hecho y juicios de 
derecho. Rengel Romberg observa  

[la] distinción de los juicios de hecho y de mero derecho, solo quiere 
significar que en ciertos casos, no se discute la existencia de los he-
chos, sino solamente la cuestión de derecho, caso en el cual no habrá 
necesidad de pruebas y el asunto resultará de mero derecho, en el sen-
tido de que admitidos los hechos, sólo queda resolver si es procedente 
la consecuencia jurídica que la ley predispone para esos hechos; y es-
to lo decidirá siempre el juez subsumiendo los hechos concretos ad-
mitidos, en la norma general que los supone en abstracto37 

b. El hecho controvertido 

Es el hecho negado o contradicho, es decir, el hecho objeto de 
prueba. Son los hechos alegados por las partes en sus respectivas 
oportunidades procesales y no aceptados o contradichos por su co-
rrespondiente contraparte, que configuran la controversia bipolar 
(litis inter-partes). En ese sentido, Muñoz Sabaté afirma que el 
“conocimiento de los hechos que constituyen el caso concreto se 
adquiere en el proceso a través de las afirmaciones vertidas por las 
partes, pero dado que en la mayor parte de las veces tales afirma-
ciones discrepan en el modo como ocurrieron los hechos los mis-
mos se convierten en hechos controvertidos, y se hace entonces 

 
36  Al efecto en el artículo 389 del CPC (1985) se establecen los presupuestos 

procesales de improcedencia de apertura del lapso probatorio, decidiéndose el 
juicio de mero derecho: “1° Cuando el punto sobre el cual versare la deman-
da, aparezca, así por ésta como por la contestación, ser de mero derecho. 2° 
Cuando el demandado haya aceptado expresamente los hechos narrados en el 
libelo y haya contradicho solamente el derecho. 3° Cuando las partes, de co-
mún acuerdo, hayan convenido en ello, o bien cada una por separado pida 
que el asunto se decida como de mero derecho, o sólo con los elementos de 
prueba que obren ya en autos, o con los instrumentos que presentaren hasta 
informes”. 

37  Arístides Rengel, 1999, ob. cit., p. 237. 
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necesaria una labor histórico-crítica para averiguar lo que en reali-
dad sucedió”38. 

Carnelutti define al hecho controvertido como “los hechos afir-
mados tan sólo por una o alguna de las partes, es decir, hechos afir-
mados pero no admitidos, que pueden existir o no”39. A lo que hay 
que añadirle que la controversia se basará en la prueba de la existen-
cia o no del hecho, más no sobre la incertidumbre del hecho40. Por-
que el hecho afirmado no admitido por la contraria existe para la 
parte que lo alegó y sobre el hecho no descansa ningún viso de in-
certidumbre. 

Igualmente, Eisner, sostiene que son “hechos que tienen algo 
de útil respecto de lo que se pretende, los que conducen a una solu-
ción de la cuestión controvertida, acerca de los cuales no hubiese 
conformidad; o sea, que de haber conformidad el juez no abriría a 
prueba”41. 

Es relevante destacar, que al lado de los hechos controvertidos 
están los hechos trascendentales. Así, Rosenberg los define como 
“aquellos constitutivos del derecho, alegados o articulados en la de-
manda, que son presupuesto del efecto jurídico establecido por la 
norma correspondiente”42. Estos hechos son los que se subsumen en 
la norma jurídica invocada como aplicable por el actor en su preten-
sión, a los fines de obtener una sentencia favorable.  

A diferencia del hecho controvertido, el hecho trascendental 
puede ser admitido por el demandado. Verbigracia, el demandante 
que alega la falta de pago de una obligación y el demandado que 
alega su cumplimiento. En este caso, el hecho trascendental estaría 
constituido por la existencia de la obligación, que como hecho no 
controvertido constituye el sustrato esencial del derecho de crédito. 

 
38  Luis Muñoz. Técnica probatoria, estudios sobre las dificultades de prueba 

en el proceso, 2ª edición, Praxis, Barcelona 1983, p. 28. 
39  Francesco Carnelutti, 1982, ob. cit., p. 15. 
40  Ibídem, p. 16, nota 19. 
41  Isidoro Eisner, ob. cit., p. 37. 
42  Citado por Arístides Rengel, 1999, ob. cit., p. 240. 
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Mientras, que el hecho controvertido se materializaría en la contro-
versia, respecto de si la obligación ha sido cumplida (la prueba del 
hecho extintivo de la obligación) o incumplida (la prueba de la obli-
gación) (CC, 1982: 1.354; CPC, 1985: 507). 

Asimismo, al hecho controvertido se le contrapone el hecho 
discutido o debatido, este último, como refiere Carnelutti “es un 
hecho no sólo no admitido, sino negado: la no admisión es concepto 
más amplio que la negación, porque comprende también el silen-
cio… y la declaración de no saber. Acaso en el uso corriente no 
exista semejante diferencia entre los dos vocablos (controvertido y 
discutido); pero es conveniente en este aspecto fijar su sentido jurí-
dico, porque por un lado la frase “afirmado y no admitido” es poco 
manejable y, por otra, porque debe ser puesto en claro que no es la 
“negación” sino la simple “no admisión” del hecho lo que es sufi-
ciente para que éste deba ser fijado mediante la prueba”43 por las 
partes, para su posterior apreciación y valoración por el juez. Así 
que es negar y, además, rechazar y contradecir el hecho alegado. 

En materia de fijación del hecho controvertido, un juzgado supe-
rior nacional precisó que el “problema planteado, en este juicio con 
la demanda y su contestación consiste, en síntesis, en establecer cuál 
de los dos litigantes es realmente titular de la marca “El Castaño” y, 
por consiguiente, quién tiene derecho a usarla”44. Lo controvertido 
se circunscribe en determinar si el pretensor accionante ha hecho un 
uso suficiente del signo distintivo sub judice, para que así el juez le 
reconozca la titularidad legítima sobre el signo distintivo, en detri-
mento del demandado usurpador del signo distintivo. 

 
43  Francesco Carnelutti, 1982, ob. cit., nota 19, pp. 15-16. 
44  Venezuela: Corte Superior Segunda de la Circunscripción Judicial del Estado 

Aragua, Sentencia (Noviembre 3, 1965). Andrés Bezara contra Embotellado-
ra y Distribuidora de Aguas Minerales El Castaño, C.A. (Caso: Marca: EL 
CASTAÑO), en: Ramírez & Garay. Jurisprudencia de los Tribunales de la 
República, N° 13, Caracas 1965, p. 141. 
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c. La prueba del derecho 

a’. La prueba del derecho interno 

Por virtud del principio iura novit curia no requieren prueba las 
leyes del Estado venezolano, sean éstas nacionales, estatales o mu-
nicipales. Así como tampoco, los decretos con fuerza de ley (CRBV, 
1999: 74. primer aparte45, 236.846), los reglamentos, las resoluciones 
ministeriales y las ordenanzas municipales, u otras de rango suble-
gal. Igualmente, las normas prudenciales de la Superintendencia de 
la Actividad Aseguradora, de la Superintendencia de Bancos o la 
Superintendencia Nacional de Valores.  

La máxima narra mihi facttum, narrabo tibi ius es lo que permi-
te al juez expresar su conocimiento del derecho positivo venezolano, 
a los fines de brindar solución al caso concreto. Stein había afirmado 
que “en relación al derecho positivo nacional, el juez civil tiene un 
absoluto e ilimitado deber de conocimiento sobre su existencia y 
contenido… el juez, en todo proceso en que tenga cualquier clase de 
duda, debe repasar e investigar de nuevo toda su colección de textos 
legales, retrocediendo a los más antiguos tiempos, hasta que encuen-
tre algún precepto jurídico que sea aplicable al caso que le ocupa”47.  

Claro está, que ese deber del juez de buscar el derecho aplicable 
es para evitar el non liquet [NO ESTÁ CLARO]. Es decir, evitar que un 
asunto permanezca sin juzgamiento o decisión por razones de silen-
cio de la Ley, o, por resultarle obscuro, ambiguo, sin decisión posi-
ble por el juez, tal presupuesto es lo que constituye el principio de 

 
45  “También podrán ser sometidos a referendo abrogatorio los decretos con 

fuerza de ley que dicte el Presidente o Presidenta de la República en uso 
de la atribución prescrita en el numeral 8 del artículo 236 de esta Constitu-
ción, cuando fuere solicitado por un número no menor del cinco por ciento de 
los electores y electoras inscritos e inscritas en el registro civil y electoral” 
(negrillas del autor). 

46  “Son atribuciones y obligaciones del Presidente o Presidenta de la Repú-
blica:… 8. Dictar, previa autorización por una ley habilitante, decretos con 
fuerza de ley” (negrillas del autor). 

47  Friedrich Stein, ob. cit., p. 214. 
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prohibición de non liquet. Contemplado en el ordenamiento adjetivo 
nacional de la siguiente manera “El Juez que se abstuviere de decidir 
so pretexto de silencio, contradicción o deficiencia de la ley, de os-
curidad o de ambigüedad en sus términos… será penado como cul-
pable de denegación de justicia” (CPC, 1985: 19). 

Calamandrei enseña que el “principio iura novit curia tiene dos 
aspectos: de un lado significa deber del juez de conocer y aplicar de 
oficio la norma que se refiere al caso; y del otro lado significa poder 
del juez de buscar y aplicar de oficio la norma, aunque la parte in-
teresada no haya tomado la iniciativa de alegarla y de probar su exis-
tencia”48. Corolario de lo anterior, lo constituyen las normas adjeti-
vas sobre el deber del juez de decidir conforme a las normas de de-
recho49, o, la exigencia de congruencia de la sentencia por lo que 
respecta a que ella debe contener los motivos de derecho en que se 
funde50. 

Excepcionalmente, cuando se dude sobre la existencia, la vigen-
cia o el error en la publicación de la ley, el derecho interno puede ser 
objeto de prueba. Rengel Romberg señala “la cuestión deja de ser una 
cuestión jurídica para transformarse en una de hecho, objeto de prue-
ba judicial, pues la mera existencia de la ley es un hecho, y la autenti-
cidad de la misma, o la realización del procedimiento constitucional 
para la formación de la ley, son hechos que deben ser probados en 
caso de ser controvertidos; sin perjuicio de la iniciativa que puede to-
mar el juez para investigar su realidad”51.  

Al efecto, Eisner sobre la prueba del derecho establece diáfana-
mente que “la prueba no es la prueba de la ley como sentido normati-
vo, sino la prueba de la ley como materialidad concreta: su sanción, su 
promulgación, su publicidad”52. 

 
48  Arítides Rengel, ob. cit., 1999, p. 260. 
49  CPC, 1985: 12. 
50  CPC, 1985: 243.4. 
51  Arístides Rengel, 1999, ob. cit., p. 261. 
52  Isidoro Eisner, ob. cit., p. 42. 
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b’. La prueba del derecho extranjero 

El derecho extranjero se aplica de oficio, tal es el contenido del 
artículo 60 de la Ley de Derecho Internacional Privado (LDIP, 
199853) que establece el “Derecho extranjero será aplicado de oficio. 
Las partes podrán aportar informaciones relativas al derecho extran-
jero aplicable y los Tribunales y autoridades podrán dictar providen-
cias tendientes al mejor conocimiento del mismo”. Pero, el juez no 
está obligado a conocer el derecho extranjero para su aplicación ex 
officio. Sino que tiene el poder para buscar su conocimiento, me-
diante la solicitud de oficio a las autoridades extranjeras sobre su 
texto, vigencia, sentido y alcance, tal como se desprende de la norma 
anteriormente transcrita. 

Así, basta con que el juez se ilustre respecto del derecho extran-
jero, y lo aplique sin probarlo. En efecto, la aplicación del derecho 
extranjero por el juez venezolano lo realizará conforme lo haría el 
juez extranjero. Como se deriva de la norma de derecho internacio-
nal privado nacional, que establece el “derecho extranjero que resul-
te competente [APLICABLE] se aplicará de acuerdo con los principios 
que rijan en el país extranjero respectivo, y de manera que se reali-
cen los objetivos perseguidos por las normas venezolanas de conflic-
to” (LDIP, 1998: 2) (agregado del autor). 

Como refiere, Rengel, al señalar, que la aplicación del derecho 
extranjero en Venezuela ha tenido por fuente los tratados y conve-
nios internacionales sobre derecho internacional privado. Particu-
larmente el Código Bustamante, la Convención Interamericana sobre 
Normas Generales de Derecho Internacional Privado, y, la Conven-
ción Interamericana sobre Prueba e Información acerca del Derecho 
Extranjero54. En la actualidad, muchas de las normas contenidas en 
los referidos tratados han sido acogidas en la vigente LDIP (1998). 

 
53  Ley de Derecho Internacional Privado (Agosto 6, 1998). Gaceta Oficial de la 

República de Venezuela, 36.511, Agosto 6, 1998. 
54  Arístides Rengel, 1999, ob. cit., pp. 278-281. 
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c’. La prueba del derecho consuetudinario 

La prueba del derecho consuetudinario está íntimamente atada a 
la noción de costumbre, porque ésta es su fuente directa de naci-
miento. Al efecto baste recordar la noción que de costumbre nos 
suministra Du Pasquier, citado por García-Maynez, cuando señala 
“la costumbre es un uso implantado en una colectividad y conside-
rado por ésta como jurídicamente obligatorio; es el derecho nacido 
consuetudinariamente, el jus moribus constitutum”55.  

De tal suerte, que, convertida la costumbre en derecho, ya no se-
rá objeto de prueba. Sino su sola existencia como norma jurídica, a 
cuyo supuesto de hecho se habrá de subsumir la situación de hecho, 
que como premisa menor, va a permitir al juez establecer su aplica-
bilidad o no a la solución del conflicto planteado por las partes. Gar-
cía Maynez precisa que “los dos elementos del derecho consuetudi-
nario quedan expresados en la ya citada fórmula: inveterata consue-
tudo et opinio juris vel necessitatis”56 o iura non scripta, convictio 
iuris sive necessitatis.  

El problema que se avista es cómo se prueba la existencia del 
derecho consuetudinario. La doctrina extranjera ha debatido sobre 
las fuentes del derecho consuetudinario.  Así tenemos, autores como 
Jellinek y Erhlich que han sostenido que la inveterada costumbre se 
hace ley, por lo tanto, se hace obligatoria. Justamente, Ehrlich afirma 
que “la costumbre del pasado se convierte en la norma del futuro”57. 

Mientras otros, como Kelsen, Djuvara y Planiol han sostenido 
que la costumbre se convierte en derecho, concretamente derecho 
consuetudinario, si y sólo sí ha obtenido reconocimiento expreso por 
el Estado. Ello, a través de los órganos jurisdiccionales, los cuales a 
través de sus decisiones le dan vida a la costumbre como fuente 
formal del derecho positivo58. El reconocimiento judicial de la cos-

 
55  Eduardo García-Maynez. Introducción al Estudio del Derecho, 31ª edición, 

Porrúa, México 1980, p. 61. 
56  Eduardo García-Maynez, ob. cit., p. 62. 
57  Ibídem, p. 62. 
58  Ibíd., p. 63-64 



LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS 

325 

tumbre (opinio iuris vel necessitatis) la hace regla jurídica aplicable 
para el futuro, es decir, se está en presencia de la validez de la tesis 
del precedente judicial. 

Ahora bien, en cuanto a la prueba de la existencia del derecho 
consuetudinario, y en este caso al ser el sistema jurídico venezolano 
de derecho esencialmente escrito, más no consuetudinario, se debe 
afirmar que el derecho consuetudinario también tiene una naturaleza 
de derecho extranjero. Por lo tanto, se le aplicarán las reglas sobre la 
prueba de la existencia del derecho positivo extranjero. En este caso, 
le bastará al que la alegue la aplicación del derecho consuetudinario, 
debiendo facilitar los medios idóneos para su obtención, y dar cum-
plimiento a aquellas formalidades legales necesarias para su evacua-
ción e incorporación a las actas procesales. O, el juez solicitar de 
oficio informe sobre el texto, vigencia y sentido del derecho consue-
tudinario, sin que ello signifique una desaplicación del principio iura 
novit curia. Como así, afirmara Couture, que en aquellos “casos en 
que la costumbre es derecho, si fuera discutida o controvertida, ha-
bría de ser objeto de prueba. Pero también en estos casos debe tener-
se presente que, a falta de prueba suministrada por las partes, el juez 
puede hacer la investigación de la costumbre por sus propios me-
dios. En este caso, más que una carga de la prueba debe hablarse de 
un interés en la prueba”59. 

Stein, por su parte, ha indicado “en la medida en que el tribunal 
considere preciso y útil comprobar la promulgación o el texto con-
creto de las leyes o la práctica real de un derecho consuetudinario, la 
prueba con arreglo a las normas procesales ordinarias, especialmente 
el interrogatorio de testigos o la lectura de documentos, es un ca-
mino para alcanzar la meta perseguida, pero no el único”60. 

La fuente del derecho consuetudinario es la inveterada y reitera-
da costumbre reconocida por los poderes públicos de un determina-
do Estado, a través de sus órganos jurisdiccionales. Así, cuando ese 
Estado deje de darle reconocimiento (derogatoria) a la costumbre 

 
59  Eduardo Couture, 2005, ob. cit., p. 182. 
60  Friedrich Stein, ob. cit., p. 223. 
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hecha ley, o la costumbre deje de ser inveterada o aplicada por los 
jueces (non opinio iuris vel neccessitatis). No se le podría alegar 
como derecho aplicable a una situación conflictiva en concreto, tan-
to en aquel Estado u otro por aplicación de las normas procesales del 
derecho internacional, por carecer de validez (existencia), vigencia, 
eficacia y eficiencia. 

d.  La prueba de la costumbre 

La costumbre será objeto de prueba si la misma es fuente de de-
recho, como en los casos de la costumbre en materia civil y mercan-
til. Siempre sometida la misma a prueba si es controvertida; mien-
tras que si no es controvertida, no será objeto de prueba, porque 
puede ser ya un hecho admitido por las partes.  

Couture indica que la prueba de la costumbre como fuente de 
derecho está sometida a la mayor diligencia por parte de su promo-
vente. Así, “la parte que apoya su derecho en la costumbre debe ser 
diligente en producir la prueba de ésta. Pero si no lo hiciera, el Juez 
puede aplicar la costumbre según su conocimiento particular u orde-
nar de oficio los medios de prueba tendientes a tal fin”61. Sin embar-
go, tanto en materia civil como en la comercial, en algunos casos la 
ley remite expresamente a la costumbre, a los usos civiles o mercan-
tiles, y las prácticas comerciales. 

Eisner establece que la costumbre puede ser objeto de prueba 
cuando “el derecho admite que se aplique para la solución de los 
conflictos, como en materia mercantil, en principio debe ser probada 
por las partes…; debe ser probada sin perjuicio de que el tribunal 
sólo, el juez, conozca la costumbre o busque los medios de alcanzar 
su conocimiento”62. 

La costumbre en materia civil se rige por el principio de que 
las leyes no pueden derogarse sino por otras leyes; y no vale alegar 
contra su inobservancia el desuso, ni la costumbre o práctica en con-
trario, por antiguos y universales que sean (CC, 1982: 7). Excepcio-

 
61  Eduardo Couture, 2005, ob. cit., 182. 
62  Isidoro Eisner, ob. cit., p. 36. 
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nalmente en materia de medianería se dispone que la misma “se re-
girá por las disposiciones de este parágrafo y por las ordenanzas y 
usos locales, en cuanto no se le opongan o no este previsto en él” 
(CC, 1982: 684) (negrillas del autor). 

La costumbre mercantil es una forma de referirse a los usos y 
prácticas de los comerciantes. Así la lex mercatoria establece que 
las “costumbres mercantiles suplen el silencio de la Ley cuando los 
hechos que las constituyen son uniformes, públicos, generalmente 
ejecutados en la República o en una determinada localidad y reitera-
dos por un largo espacio de tiempo que apreciarán prudencialmente 
los Jueces de Comercio” (CCom, 1955: 9). Por ejemplo, en materia 
de letra de cambio cuyo pago se haya estipulado en moneda extran-
jera, se establece que el valor de la moneda extranjera se determina-
rá por los usos del lugar del pago (CCom, 1955: 449)63. 

Por su parte, Azula sostiene que la costumbre será “objeto de 
prueba en todos los casos, por tratarse de situaciones propias de la 
conducta humana, pero necesita establecer los requisitos esenciales 
que la configuran, como es la reiteración, que ocurra en un lugar de-
terminado y que quienes la realicen la consideren observar como una 
regla o precepto”64. Por ello, la costumbre será objeto de prueba, da-
do su carácter de hecho jurídicamente relevante para la solución del 
conflicto intersubjetivo. 

En Venezuela, a la costumbre se le asigna una condición praeter 
legem, es decir, que ella suple el silencio de la ley; y, no contra le-
gem como en el derecho romano o francés. O sea, ni deroga la ley, 
ni puede ser contraria al ordenamiento jurídico. 

La costumbre “será considerada como un hecho en los países 
que se rigen por el sistema continental, y que será tenida como dere-
cho en los países del sistema anglosajón”65 o del common law. 

 
63  Otras disposiciones sobre costumbre mercantil se encuentran en los ar-tículos 

63, 69, 112, 143, 167 y 195 de la lex mercatoria nacional. 
64  Jaime Azula, ob. cit., p. 16. 
65  José Hernández. Temas de Introducción al Derecho, Cuadernos Docentes, 

UCAB, Caracas 1996, p. 72. 
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a’. La prueba de la costumbre en el civil law 

Tanto la ley adjetiva civil como la ley sustantiva mercantil ve-
nezolana imponen la carga de la prueba de la costumbre, en la per-
sona que alegue su existencia como hecho constitutivo, modificato-
rio o extintivo de una obligación. El CPC establece que las “partes 
tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho. 
Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien 
pretenda que ha sido libertado de ella, debe por su parte probar el 
pago o el hecho extintivo de la obligación” (1985: 506).  

La ley mercantil nacional señala que los jueces de comercio 
apreciaran y valoraran prudencialmente las costumbres mercantiles 
constituidas por hechos que sean “uniformes, públicos, general-
mente ejecutados en la República o en una determinada localidad y 
reiterados por un largo espacio de tiempo” (C.Com, 1955: 9). En 
concordancia con lo dispuesto en el artículo 507 del CPC (1985), 
que establece, salvo que “exista una regla legal expresa para valo-
rar el mérito de la prueba, el Juez deberá apreciarla según las reglas 
de la sana crítica”. 

Tres límites procesales pueden concurrir para la prueba de la 
costumbre en el derecho procesal venezolano vigente:  

a) la valoración de la prueba por el juez, de acuerdo con las 
reglas de la sana crítica (CPC, 1985: 507), el cual se sustenta en el 
sistema de la libre apreciación de la prueba que otorga al juez la 
facultad de apreciar el valor o fuerza de convicción de las pruebas, 
fundado en la sana crítica;  

b) la potestad del Juez de fundar su decisión en los conoci-
mientos de hechos que se encuentren comprendidos en la expe-
riencia común o máximas de experiencia (CPC, 1985: 12), lo cual 
permite una mejor administración de justicia; y,  

c) la verdad procesal (CPC, 1985: 12), entendiéndose por ver-
dad procesal la que surge del proceso, es decir, la que consta en los 
elementos probatorios y de convicción allegados a los autos (quod 
non est in actas, non est de hoc mundo), verdad que puede ser dife-
rente de la verdad real o verdadera. Significa este principio que el 
juez atado al principio dispositivo lo importante y único es la verdad 
procesal, por lo que su decisión tendrá que ceñirse a ella, que enton-
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ces será recta y legal, aunque en ocasiones la realidad sea diferente; 
lo cual constituye un límite a la aplicación del conocimiento privado 
del juez, para dirimir la controversia y proferir la sentencia. 

b’. La prueba de la costumbre en el common law 

Como referencia histórica, para destacar la importancia de la 
costumbre en los países del common law. Se ilustra ello, con los co-
mentarios que, sobre la prueba de la costumbre en el derecho inglés, 
refirió a principios del siglo XX el jurista inglés Sir Paul Vinogra-
doff. 

No debe creerse que la costumbre sea una fuente válida del 
Derecho inglés por la sencilla razón de que como tal es conocida 
y los tribunales se atienen a ella. Antes de poder convertirse en 
parte del Derecho del país tiene que pasar ciertas pruebas. Así, 
antes de que pueda darse validez jurídica a una costumbre 
hay que demostrar que es cierta y continua; y además de estos 
requisitos elementales ha de llenar el de tener existencia desde 
tiempo inmemorial. Se supone en Derecho inglés que el período 
de ‘memoria jurídica’ comienza con la subida al trono de Ricar-
do I (1189); pero en la práctica no es necesario demostrar la 
existencia continua de una costumbre desde esa época… En los 
tribunales ingleses modernos la costumbre tiene que pasar 
también la prueba de razonabilidad: es decir, hay que demos-
trar que es razonable en su aplicación a las circunstancias de los 
casos concretos. Sin embargo, no se sigue de ello que por el 
hecho de que una costumbre de una determinada localidad 
sea contraria a una norma general del common law, deba ser 
considerada como no razonable… Por otra parte, aunque pue-
da demostrarse que una costumbre tiene gran antigüedad, los 
tribunales la repudian a veces si creen que su aplicación a las 
circunstancias modernas sería tan dura e inconveniente que no 
es razonable imponer su cumplimiento. Así se deduce del hecho 
de que, pese a su reverencia para los usos y formas antiguos, los 
tribunales ingleses creen necesario no ceder a la costumbre por 
razones puramente formales. Cosas de tiempo inmemorial pue-
den estar teñidas de concepciones jurídicas y de ideas de deber 
público muy anticuadas… Sin embargo, es evidente que una vez 
reconocida en Derecho una costumbre, no es posible juzgarla 
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exclusivamente con arreglo a pautas o criterios modernos. Hasta 
cierto hay que reconocer los criterios antiguos, incluso en un 
medio contemporáneo; y ocurre a veces que aunque una cos-
tumbre haya perdido su significado original, los tribunales mo-
dernos seguirán reconociéndola… Podemos decir, por último, 
que el derecho consuetudinario aparece como el Derecho 
creado por los jueces en los momentos en que éstos se en-
cuentren aun íntimamente ligados con el pueblo al que re-
presentan y creen estar obligados a declarar el saber jurídi-
co popular y no a forjar los eslabones de un sistema de cono-
cimiento66 (negrillas del autor). 
Por ello se afirma que la costumbre cuando es tenida como dere-

cho, formando parte del silogismo judicial, como premisa mayor, 
conforme al principio procesal iura novit curia, “no ameritará que la 
parte que la alegue deba probarla”67. Así, en aquellos países donde 
es fuente formal de derecho, como en Inglaterra u otros países de la 
Commonwealth, se le denomina derecho consuetudinario en contra-
posición al derecho escrito. 

Asimismo, Francisco Delgado se expresa sobre la problemática 
probatoria de la costumbre reconocida judicialmente, es decir, de la 
inveterata consuetudo et opinio juris vel necessitati.  

Quien alegue una costumbre como la fuente normativa para 
regular determinada situación, tendrá la carga de probar su exis-
tencia, y ello puede resultar una tarea difícil… son dos cosas 
muy distintas probar la existencia de la costumbre, y probar 
la existencia de la costumbre como parte del derecho de un 
país. Lo segundo parece implicar la prueba de que los órganos 
competentes le han reconocido valor jurídico68 

 
66  Paul Vinogradoff. Introducción al Derecho (Vicente Herrero, Trad.), Brevia-

rios N° 57, Fondo de Cultura Económica, México 1952, p. 110-120. (Trabajo 
original publicado en 1913). 

67  José Hernández, ob.cit., p. 72. 
68  Francisco Delgado. Introducción al Análisis Jurídico, Universidad Central de 

Venezuela, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Gráficas León, Caracas 
2005, pp. 249-250. 
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e. La prueba de los hechos 

Las pruebas deben ceñirse al asunto sobre el cual se litiga, es 
decir, a los hechos afirmados (la quaestio facti) por el actor y el de-
mandado en sus respectivas pretensiones, lo cual configura la esen-
cia probatoria del hecho controvertido. Aquellos hechos que quedan 
fuera del debate –es decir, los hechos no controvertidos por los liti-
gantes- serán hechos fijados de oficio por el juez al dictar la senten-
cia. Por lo tanto, sólo los asuntos sobre los cuales se litiga serán ob-
jeto de prueba, los cuales constituyen el contenido de las proposi-
ciones contradictorias expuestas por las partes. 

La determinación de los hechos controvertidos y no controverti-
dos es función de la depuración previa. Lo cual puede ocurrir ab 
initio de la fase probatoria, como ocurre cuando el demandado ha 
aceptado los hechos más no el derecho del accionante. Cuando las 
partes convienen sobre los hechos y piden la decisión conforme a 
derecho, o con las pruebas aportadas en autos o con los instrumentos 
que se aportaren hasta informes69. O, durante su pleno desarrollo, 
para el caso de que el demandado conviniere en la demanda, lo cual 
implícitamente conlleva a una aceptación de los hechos afirmados 
por el demandante70.  

Michele Taruffo instruye que  
todo esto implica por parte del juez una serie de decisiones y 

de elecciones que son en gran medida discrecionales y no están 
directa y rigurosamente determinadas por normas jurídicas, en 
particular respecto de la relevancia de las pruebas, la credibili-
dad de medios de prueba (por ejemplo, los testigos), la valora-
ción de aceptabilidad de cada prueba concreta, la valoración 
conjunta de todas las pruebas disponibles y, por último, el juicio 
final sobre la verdad o falsedad de los hechos…, en los siste-

 
69  CPC, 1985: 389.2, 389.3. 
70  “En cualquier estado y grado de la causa puede el demandante desistir de la 

demanda y el demandado convenir en ella. El Juez dará por consumado el ac-
to, y se procederá como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, sin 
necesidad del consentimiento de la parte contraria” (CPC, 1985: 263) 
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mas modernos la prueba y el juicio de hecho recaen típicamente 
en la discrecionalidad del juez, la exigencia de una motivación 
adecuada es particularmente intensa para todas las decisiones 
del juez que integran su razonamiento sobre los hechos71 (negri-
llas del autor) 

a’. Clasificación de los hechos 

Ahora bien, sobre la base de que los hechos es todo aquello que 
puede ser percibido. La doctrina ha establecido que la prueba de los 
hechos es producto de una labor histórica, y en tal sentido ha clasifi-
cado los mismos en diferentes categorías, a saber: 

a”.  Según el tiempo 

Los hechos se pueden dividir en hechos pasados, que son los 
hechos ocurridos o sucedidos. Los hechos presentes, es decir, los 
hechos continuos, que no han dejado de ocurrir, se citan como ejem-
plo el despojo de posesión72, que es a su vez un hecho pasado y un 
hecho presente73. Asimismo, en este contexto temporal, se destacan 
los hechos futuros posibles, es decir, hechos no ocurridos, pero que 

 
71  Michele Taruffo, ob. cit., p. 521. 
72  “Quien haya sido despojado de la posesión, cualquiera que ella sea, de una 

cosa mueble o inmueble, puede, dentro del año del despojo, pedir contra el 
autor de él, aunque fuere el propietario, que se le restituya en la posesión” 
(CC, 1982: 783). 

73  “En el caso del artículo 783 del Código Civil el interesado demostrará al juez 
la ocurrencia del despojo, y encontrando éste suficiente la prueba o pruebas 
promovidas, exigirá al querellante la constitución de una garantía cuyo monto 
fijará, para responder de los daños y perjuicios que pueda causar su solicitud 
en caso de ser declarada sin lugar, y decretará la restitución de la posesión, 
dictando y practicando todas las medidas y diligencias que aseguren el cum-
plimiento de su decreto, utilizando la fuerza pública si ello fuere necesario. El 
juez será subsidiariamente responsable de la insuficiencia de la garantía. Si el 
querellante manifestare no estar dispuesto a constituir la garantía, el juez so-
lamente decretará el secuestro de la cosa o derecho objeto de la posesión, si a 
su juicio, de las pruebas presentadas se establece una presunción grave en fa-
vor del querellante. Los gastos del depósito serán por cuenta de la parte que 
en definitiva resultare condenada en costas” (CPC, 1985: 699). 
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existe la probabilidad cierta de su ocurrencia. Se pueden citar como 
ejemplos, el daño temido posible de que una edificación en ruinas 
pueda causar un daño al inmueble colindante (CPC, 1985: 786), o, la 
fecha de cancelación de una obligación el día de la celebración del 
día de la Virgen de Coromoto que será el 11 de septiembre de 2024, 
o, el día de la próxima Nochebuena, es decir, el 24 de diciembre de 
2024.  

Así también, los hechos futuros, posibles e inciertos como el 
riesgo en el contrato de seguro que se le ha definido como “la posi-
ble ocurrencia por azar de un acontecimiento que no dependa exclu-
sivamente de la voluntad del tomador, del asegurado o del beneficia-
rio, que ocasione una necesidad económica” (NRCAA74, 2016: 35). 

b”. Según su carácter 

Los hechos pueden ser primarios o principales, secundarios o 
accesorios, y auxiliares. Los hechos primarios o principales son 
aquellos que configuran el hecho o hechos controvertidos, son los 
que van ser objeto del thema probationem. Mientras que, los hechos 
secundarios o accesorios sirven para aclarar o ayudan a fijar el he-
cho controvertido. Por otro lado, se tienen a los hechos auxiliares 
los cuales validan el medio de prueba, bien sean verdaderos o falsos. 

El hecho controvertido difiere del hecho discutido o debatido, 
que puede a su vez ser un hecho no admitido o un hecho negado. 

El hecho no admitido se puede configurar mediante el silencio 
o la declaración de no saber. Por ello, es que la negación debe ser 
expresa y general; y no una negación genérica, como cuando el 
demandado contradice la demanda “en todas sus partes” o bajo la 
fórmula “tanto en los hechos como en el derecho”. La negación 
particular es cuando una de las partes niega un hecho determinado.  

 
74  Normas que regulan la Relación Contractual en la Actividad Aseguradora 

(NRCAA), Superintendencia de la Actividad Aseguradora, Resolución Nro. 
FSAA-9-0061 (Julio 11, 2016), Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela, 40.973, Agosto 24, 2016. 
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Hay negación tácita cuando por disposición de la Ley, el silen-
cio de parte equivale a negación de los hechos. Ocurriendo ello, 
cuando la Administración no decide en tiempo oportuno en sentido 
negativo o positivo, cuya ausencia de pronunciamiento se interpreta 
como silencio administrativo negativo. En consecuencia, se infiere 
un pronunciamiento en contra de la petición del administrado 
(LOPA, 1981: 475 y 9376). O, cuando, la Administración, debiendo 
pronunciarse en sentido negativo o positivo respecto de una petición 
del administrado con relación al otorgamiento de un derecho, la falta 
de pronunciamiento se interpreta como silencio administrativo po-
sitivo, es decir, a favor del administrado. Un claro ejemplo se ubica-
ba en la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio77, en cuyo 
artículo 54 se preveía que el otorgamiento de las autorizaciones ad-
ministrativas para la ejecución de actividades por particulares y en-
tidades privadas que conlleven a la ocupación del territorio deberán 
“decidirse en un lapso de 60 días continuos, a contar del recibo de la 
solicitud respectiva. Vencido dicho lapso, sin que se hubiera otorga-
do o negado autorización, se considerará concedida a cuyo efecto, 
las autoridades respectivas están obligadas a otorgar la respectiva 
constancia”.  

 
75  “En los casos en que un órgano de la administración pública no resolvie-

re un asunto o recurso dentro de los correspondientes lapsos, se conside-
rara que ha resuelto negativamente y el interesado podrá intentar el recur-
so inmediato siguiente, salvo disposición expresa en contrario. Esta disposi-
ción no releva a los órganos administrativos, ni a sus personeros, de las res-
ponsabilidades que le sean imputadas por la omisión o la demora” (negrillas 
del autor). 

76  “La vía contencioso administrativa quedará abierta cuando interpuestos 
los recursos que ponen fin a la vía administrativa, estos hayan sido deci-
didos en sentido distinto al solicitado, o no se haya producido decisión en los 
plazos correspondientes. Los plazos para intentar los recursos contenciosos 
son los establecidos por las leyes correspondientes” (negrillas del autor). 

77  Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio (Agosto 11, 1983). Gaceta 
Oficial de la República de Venezuela, 3.238, Extraordinario, Agosto 11, 
1983; derogada por la Ley Orgánica para la Planificación y Gestión de la Or-
denación del Territorio (Agosto 11, 1983). Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela, 5.820, Extraordinaria, Septiembre 1, 2006. 
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Igualmente se percibe, en la Ley de Tarjetas de Crédito, Débito, 
Prepagadas y demás Tarjetas de Financiamiento o Pago Electróni-
co78, cuando en su artículo 39 se estipula que la Superintendencia de 
Bancos y otras Instituciones Financieras (SUDEBAN) facilitará en 
todo momento la inscripción de las organizaciones de participación 
popular que se constituyan para la defensa de los tarjetahabientes. 
Así, cuando una organización haya solicitado su registro, habiendo 
cumplido con todos los requisitos exigidos, y éste no se le haya 
otorgado dentro del lapso de treinta días hábiles siguientes a la soli-
citud, se entenderá que dicha solicitud ha sido resuelta positivamen-
te, y se procederá al registro y otorgamiento del certificado de ins-
cripción correspondiente, salvo que con posterioridad se verifique el 
incumplimiento de los mismos.  

Como conclusivamente señala Rengel Romberg, siguiendo a 
Rosenberg, “que hecho en el sentido de objeto de la prueba, es todo 
lo que pertenece a la tipicidad de los preceptos jurídicos aplicables y 
forma la proposición menor del silogismo judicial; esto es los acon-
tecimientos y circunstancias concretas determinados en el espacio y 
en el tiempo, pasados y presentes, del mundo exterior y de la vida 
anímica humana, que el derecho objetivo ha convertido en presu-
puesto de un efecto jurídico”79, que se materializa y concreta en la 
sentencia. 

f. La prueba pertinente 

La pertinencia es la congruencia entre el hecho que se quiere 
probar y el hecho controvertido, como objeto de la prueba (thema 
probationis). Devis, al efecto expresa “la pertinencia de la prueba 
consiste en que haya una relación lógica o jurídica entre el medio 
[DE PRUEBA] y el hecho [CONTROVERTIDO, COMO FUENTE DE 
PRUEBA] por probar”80 (agregados del autor). O, “la relación que el 

 
78  Ley de Tarjetas de Crédito, Débito, Prepagadas y demás Tarjetas de Finan-

ciamiento o Pago Electrónico (Septiembre 22, 2008). Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela, 39.021, Septiembre 22, 2008. 

79  Arístides Rengel, 1992, ob. cit., p. 240. 
80  Hernando Devis, ob.cit., p. 133. 



LEONEL SALAZAR REYES-ZUMETA 

336 

hecho por probar puede tener con el litigio o la materia del proceso 
voluntario o del incidente según el caso”81. Para concluir que la 
prueba pertinente es la relación existente “entre el hecho objeto de 
ésta y los fundamentos de hecho de la cuestión por decidir, que per-
mite a aquél influir en la decisión”82. 

Validándose así, los principios inutile est probare quod proba-
tum non relevant y frusta probatum non relevant. Es decir, el princi-
pio de pertinencia, idoneidad o conducencia y utilidad de la prueba, 
el cual puede interpretarse como “una limitación al principio de la 
libertad de la prueba, pero es igualmente necesario, pues significa 
que el tiempo y el trabajo de los funcionarios judiciales y de las par-
tes en esta etapa del proceso no debe perderse en la práctica de me-
dios que por sí mismos o por su contenido no sirvan en absoluto pa-
ra los fines propuestos y aparezcan claramente improcedentes o 
inidóneos. De esta manera se contribuye a la concentración y a la 
eficacia procesal de la prueba”83. 

A decir de Jairo Parra Quijano la prueba pertinente es “la ade-
cuación entre los hechos que se pretenden llevar al proceso y los he-
chos que son tema de la prueba en éste… es la relación de facto en-
tre los hechos que se pretenden demostrar y el tema del proceso”84. 
Ello es apreciable en el artículo 177 del CPC (1985), cuando esta-
blece que “contradicha o no la solicitud de justicia gratuita, se abrirá 
una articulación probatoria por ocho días, sin término de distancia, a 
fin de que las partes hagan instruir las pruebas pertinentes” (negri-
llas del autor). 

En la ley adjetiva civil nacional se pueden ubicar algunas nor-
mas que se pueden clasificar, desde el punto de vista de la pertinen-
cia, como: 

 
81  Ibídem, p. 342. 
82  Ibíd., p. 343. 
83  Ibíd., p. 133. 
84  Jairo Parra, ob.cit., p. 153. 



LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS 

337 

a. Pruebas de pertinencia inmediata. Rechazo de la prueba a 
priori no pertinente, como se establece en los artículos 39785, 39886, 
442.387, 86888 y 90089 del CPC (1985). En cada uno de esos presu-
puestos normativos, tanto las partes como el juez, haciendo uso del 
control de las pruebas, analizan y determinan la pertinencia de la 
prueba con relación al tema de prueba como sustrato del tema de-
cidendum, a los fines de su eventual promoción, admisión y eva-
cuación. 

 
85  “Dentro de los tres días siguientes al término de la promoción,…Pueden tam-

bién las partes, dentro del lapso mencionado, oponerse a la admisión de las 
pruebas de la contraparte que aparezcan manifiestamente ilegales o imperti-
nentes” (negrillas del autor). 

86  “Dentro de los tres días siguientes al vencimiento del término fijado en el 
artículo anterior, el Juez providenciará los escritos de pruebas, admitiendo 
las que sean legales y procedentes y desechando las que aparezcan manifies-
tamente ilegales o impertinentes” (negrillas del autor). 

87  “Si por la declaración de que se insiste en hacer valer el instrumento, deba 
seguir adelante el juicio de impugnación o la incidencia de tacha, se observa-
rán en la sustanciación las reglas siguientes:… 3º Si el Tribunal encontrare 
pertinente la prueba de alguno o de algunos de los hechos alegados, de-
terminará con toda precisión cuáles son aquellos sobre los que haya de recaer 
la prueba de una u otra parte” (negrillas del autor). 

88  En el procedimiento oral “Verificada oportunamente la contestación y subsa-
nadas o decididas las cuestiones previas que el demandado hubiere propues-
to, el Tribunal fijará uno de los cinco días siguientes y la hora para que tenga 
lugar la audiencia preliminar en la cual cada parte deberá expresar si convie-
ne en alguno o algunos de los hechos que trata de probar la contraparte, de-
terminándolos con claridad; aquellos que consideren admitidos o probados 
con las pruebas aportadas con la demanda y la contestación; las pruebas que 
consideren superfluas o impertinentes, o dilatorias y las que se proponen 
aportar en el lapso probatorio y cualesquiera otras observaciones que contri-
buyan a la fijación de los límites de la controversia. De esta audiencia se le-
vantará acta y se agregarán a ella los escritos que hayan presentado las par-
tes” (negrillas del autor). 

89  En materia de jurisdicción voluntaria “Al admitir la solicitud si no hubiere 
tercero interesado, o pasada que sea la oportunidad para la comparecencia de 
éste, el Juez podrá ordenar la apertura de una articulación probatoria por el 
lapso que él determine, a fin de que se evacuen las pruebas pertinentes” 
(negrillas del autor). 
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b. Pruebas de pertinencia mediata. Rechazo de la prueba a 
posteriori, por ser manifiestamente impertinente. Ejemplo de este 
supuesto, se localizan en los artículos 41090 y 41291 del CPC (1985). 

Eduardo Bonnier ha sostenido que “los hechos deben ser perti-
nentes y concluyentes. Pero la primera de estas condiciones entra 
evidentemente en la segunda. Es claro que se deben rechazar como 
no concluyentes las alegaciones extrañas al litigio [IMPERTINENCIA]; 
mas sólo cuando se trate de pertinencia será generalmente fácil deci-
dir, al paso que se deberá proceder con mucha reserva cuando se tra-
te de apreciar la gravedad de los hechos por otra parte pertinentes. 
Antes de denegar o desechar la prueba, deberá examinarse con cui-
dado a qué resultados puede conducir, considerando estos hechos, 
no aisladamente, sino en su conjunto; porque hay tales circunstan-
cias, que, aunque insignificantes, si se las considera por separado, 
pueden, por su concurrencia, producir la convicción”92 (agregado del 
autor). 

Finalmente, la impertinencia se sucede cuando no son hechos al 
menos relacionados, no son pertinentes y ajenos a lo debatido en el 
juicio. Hay impertinencia, en los siguientes casos: a) cuando no se 
señala para qué es la prueba promovida (prueba sin objeto), b) cuan-
do el objeto del medio de prueba no tiene relación con el objeto del 
juicio (prueba incongruente), c) cuando no se sabe cuál es el objeto 

 
90  Durante la absolución de las posiciones juradas, éstas “posiciones deben ser 

concernientes a los hechos controvertidos. En caso de reclamación por im-
pertinencia de alguna pregunta, el Juez puede eximir al absolvente de con-
testarla. En todo caso, el Juez no tomará en cuenta en la sentencia definitiva, 
aquellas contestaciones que versen sobre hechos impertinentes” (negrillas 
del autor). Aquí se distingue entre la prueba impertinente y el hecho im-
pertinente. 

91  “Se tendrá por confesa en las posiciones que la parte contraria haga legal-
mente en presencia del Tribunal: a la que se negare a contestarlas, a menos 
que el absolvente, por su propia determinación, se niegue a contestar la posi-
ción por considerarla impertinente, y así resulte declarado por el Tribunal en 
la sentencia definitiva; a la que citada para absolverlas no comparezca sin 
motivo legítimo, o a la que se perjure al contestarlas, respecto de los hechos a 
que se refiere el perjurio” (negrillas del autor). 

92  Eduardo Bonnier, ob.cit., p. 81. 
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de la prueba (prueba ininteligible), y, d) cuando en la prueba de 
exámenes médicos, no se sabe con precisión cuál es el objeto de la 
prueba (CPC, 1985: 50493).  

g. La prueba idónea 

Consecuencia de la pertinencia de la prueba, está lo relacionado 
con su idoneidad y conducencia. La idoneidad se refiere “que la ley 
permite probar con ese medio el hecho a que se pretende aplicar”94 
el medio de prueba. 

Por su parte, Parra Quijano señala que la conducencia es “la 
idoneidad que tiene una prueba para demostrar determinado hecho. 
Supone que no exista una norma legal que prohíba el empleo del 
medio para demostrar un hecho determinado… La conducencia es 
una comparación entre el medio probatorio y la ley, a fin de saber, si 
el hecho se puede demostrar en el proceso, con el empleo de ese 
medio probatorio”95; como así se regula en el artículo 39596 del CPC 
(1985). 

La falta de pertinencia e idoneidad no configura vicio alguno, 
sino ineficacia probatoria. Porque, el medio de prueba puede ser 
admitido con todos los requisitos para su validez, no obstante, la au-
sencia de relación con el objeto o la prohibición legal de probarlo a 
través de él. 

 
93  “En caso de que así conviniere a la prueba, puede también disponerse la ob-

tención de radiografías, radioscopias, análisis hematológicos, bacteriológicos 
y cualesquiera otros de carácter científico, mediante un experto, de reconoci-
da aptitud, nombrado por el Tribunal”. 

94  Hernando Devis, ob. cit., p. 133. 
95  Jairo Parra, ob. cit., p. 153. 
96  “Son medios de prueba admisibles en juicio aquellos que determina el Códi-

go Civil, el presente Código y otras leyes de la República [PRUEBAS 
LEGALES]. Pueden también las partes valerse de cualquier otro medio de 
prueba no prohibido expresamente por la ley, y que consideren conducente 
a la demostración de sus pretensiones [PRUEBAS LIBRES]. Estos medios se 
promoverán y evacuarán aplicando por analogía las disposiciones relativas a 
los medios de pruebas semejantes contemplados en el Código Civil, y en su 
defecto, en la forma que señale el Juez” (agregados y negrillas del autor). 
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La idoneidad de la prueba se puede referir, también, a la legali-
dad del medio de prueba (legal o libre) para probar o desvirtuar el 
hecho o hechos controvertidos. Sí se desea establecer la filiación del 
hijo de una persona fallecida, se podrá recurrir a la prueba de testigo 
o las documentales. Pero la prueba idónea es una prueba médico-
legal de ADN practicada sobre muestras de cabellos, piel o sangre 
del presunto padre muerto, de sus ascendientes, descendientes y co-
laterales, de donde deriva la pertinencia, idoneidad y conducencia 
del medio de prueba. 

h. Excepciones a la prueba de los hechos 

La excepción o exención de prueba de algunos hechos compren-
de un grupo de hechos que el legislador ha considerado innecesarios 
que se prueben, toda vez que existen suficientes elementos de con-
vicción sobre su existencia. Así, si se desplega una actividad proba-
toria atentaría contra los principios procesales de economía y celeri-
dad. Tales son: los hechos admitidos, los hechos presumidos, los 
hechos evidentes, los hechos normales, los hechos negativos, las 
máximas de experiencia y los hechos notorios. 

La exención de prueba es una actividad de conocimiento estre-
chamente dirigida al fin del proceso, que no es otro que la solución 
práctica de un conflicto intersubjetivo de intereses. 

a’ Los hechos admitidos expresamente 

A tenor de lo previsto en el artículo 39797 del CPC (1985), los 
hechos admitidos expresamente son aquellos no contradichos o no 
controvertidos, por lo tanto, estarán fuera del contradictorio y no 
son, ni serán objeto de prueba.  

 
97  “Dentro de los tres días siguientes al término de la promoción, cada parte 

deberá expresar si conviene en alguno o algunos de los hechos que trata de 
probar la contraparte, determinándolos con claridad, a fin de que el Juez pue-
da fijar con precisión los hechos en que estén de acuerdo, los cuales no serán 
objeto de prueba. Si alguna de las partes no llenare dicha formalidad en el 
término fijado, se considerarán contradichos los hechos”. 
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El interés del Estado en que las partes delimiten el tema de 
prueba se sustenta en los principios de celeridad y economía proce-
sal, y de alguna forma garantizar la certeza sobre el contradictorio y 
el thema decidendum. 

Entre los tipos de hechos admitidos se destacan:  
a) Los hechos admitidos expresamente de forma total, por 

ejemplo, los admitidos durante la litis contestatio, a tenor de lo pre-
visto en los artículos 36198, 389.299 y 868100 del CPC (1985); o, 
cuando el demandado conviene o se allana totalmente a la pretensión 
del demandante, conforme el artículo 363101 eiusdem. 

b) Los hechos admitidos expresamente de forma parcial, ello 
puede suceder en el acto de la contestación de la demanda, cuando el 
demandado contradice parcialmente la demanda. Mediante, la admi-
sión o contradicción de algún hecho alegado por el accionante en su 
pretensión (CPC, 1985: 361); o, en el caso de allanamiento parcial 
de los hechos alegados por la contraparte en su pretensión (CPC, 
1985: 397). 

Rengel Romberg enseña, que “cuando el hecho afirmado por 
una de las partes es reconocido espontánea o tácitamente por la con-
traria, se dice que el hecho está admitido y queda fuera del debate 

 
98  “En la contestación de la demanda el demandado deberá expresar con clari-

dad si la contradice en todo o en parte, o si conviene en ella absolutamente o 
con alguna limitación, y las razones, defensas o excepciones perentorias que 
creyere conveniente alegar”. 

99  “No habrá lugar al lapso probatorio:… 2º. Cuando el demandado haya acep-
tado expresamente los hechos narrados en el libelo y haya contradicho sola-
mente el derecho”. 

100  “Si el demandado no diere contestación a la demanda oportunamente se apli-
cará lo dispuesto en el artículo 362, pero en este caso, el demandado deberá 
promover todas las pruebas de que quiera valerse, en el plazo de cinco días 
siguientes a la contestación omitida y en su defecto se procederá como se in-
dica en la última parte del artículo 362”. El artículo 362 del CPC (1985) ve-
nezolano regula la ficta confessio. 

101  “Si el demandado conviniere en todo cuanto se le exija en la demanda, que-
dará ésta terminada y se procederá como en cosa juzgada, previa la homolo-
gación del convenimiento por el Tribunal”. 
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probatorio (thema probandum)”102. Nuevamente, se destacan los 
principios procesales de celeridad y economía procesal, la garantía 
de la certeza en el contradictorio y el thema decidendum. 

b’. Los hechos admitidos tácitamente 

Son hechos admitidos tácitamente los que la ley atribuye al si-
lencio del demandado, o el valor de la admisión de los hechos afir-
mados por el accionante, cuando el accionado no los contradice de 
forma expresa. Ejemplo de lo anterior, es el caso del demandado re-
belde a quien le es permitido promover pruebas; pero la ley le san-
ciona, por no haber dado contestación a la demanda, con la imposi-
bilidad material de poder alegar nuevos hechos, toda vez que esa 
oportunidad precluyó. Sin embargo, el legislador no le priva del de-
recho de probar, en respeto a su derecho de defensa, como corolario 
del derecho constitucional al debido proceso (CRBV, 1999: 49.1103). 
No obstante, la vigencia del principio de preclusión de los actos pro-
cesales. 

Sobre el concepto de la preclusión por fases y su relevancia 
práctica para la predeterminación y prefijación de la prueba, el San-
tiago Sentís Melendo señala que el referido concepto “obligaba a 
establecer los hechos controvertidos, a fin de que sobre ellos versase 
la prueba”104. 

La sanción procesal para el demandado es que si no prueba den-
tro del lapso previsto, se infiere que ha renunciado a su derecho de 
probar, se le declare en rebeldía, y sufra las consecuencias de la con-

 
102  Arístides Rengel, 1999, ob. cit., p. 247.  
103  “El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administra-

tivas; en consecuencia: 1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos in-
violables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda per-
sona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investi-
ga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios 
adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas me-
diante violación del debido proceso” (negrillas del autor). 

104  Santiago Sentís. El Proceso Civil, EJEA, Buenos Aires 1957, p. 187. 
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fesión ficta (CPC, 1985: 362105). Si y sólo si la pretensión del accio-
nante no es contraria a derecho, y, el demandante no lograre probar 
la verdad del hecho alegado o hechos alegados en su pretensión. Por 
ello, la norma adjetiva civil condiciona finalmente la declaratoria de 
la ficta confessio a la licitud y constitucionalidad de la pretensión del 
accionante.  

c’. Los hechos presumidos por la ley 

Igualmente, no son objeto de prueba los hechos presumidos por 
la ley. Devis indica que “la presunción no es una prueba, sino exen-
ción o dispensa de prueba”106.  

Así, los hechos presumidos por la Ley, son hechos sobre los 
cuales recae una presunción legal. Es una proposición normativa 
acerca de la verdad de un hecho. 

Existen dos tipos de presunciones las hominis y las legales. Las 
presunciones hominis se les definen como las que puede admitir el 
juez cuando sean graves, precisas y concordantes, y cuando la ley 
admite la prueba testimonial. Reconocidas en el Código Civil como 
presunciones no legales (1982: 1.399107). 

Las presunciones legales (CC, 1982: 1.394 al 1.398) por su par-
te, se las dividen en presunciones absolutas (iure et de iuris), las 
cuales constituyen exención de prueba sobre los hechos presumidos. 
Como enseña Couture “la presunción legal absoluta significa consa-
grar una exención de prueba de los hechos presumidos… el hecho 

 
105  “Si el demandado no diere contestación a la demanda dentro de los plazos 

indicados en este Código, se le tendrá por confeso en cuanto no sea contraria 
a derecho la petición del demandante, si nada probare que le favorezca. En 
este caso, vencido el lapso de promoción de pruebas sin que el demandado 
hubiese promovido alguna, el Tribunal procederá a sentenciar la causa, sin 
más dilación, dentro de los ocho días siguientes al vencimiento de aquel lap-
so, ateniéndose a la confesión del demandado”. 

106  Hernando Devis, ob. cit., 204. 
107  “Las presunciones que no estén establecidas por la Ley quedarán a la pruden-

cia del Juez, quien no debe admitir sino las que sean graves, precisas y con-
cordantes, y solamente en los casos en que la Ley admite la prueba testimo-
nial”. 
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presumido no necesita prueba; no es objeto de ella. Tampoco lo es el 
hecho objeto de una ficción legal”108. Así, la buena fe no se prueba 
(bona fide non egent probationem), mientras que la mala fe siempre 
será objeto de prueba109. De particular relevancia para la pretensión 
de nulidad de un registro de un SDNC procurado de mala fe. 

Por otro lado, se tienen las presunciones relativas (iuris tan-
tum) las cuales no constituyen una exención de prueba per se, por lo 
tanto admiten prueba en contrario. A decir de Couture, “una presun-
ción legal es una proposición normativa acerca de la verdad de un 
hecho. Si admite prueba en contrario se dice que es relativa”110. Por 
ejemplo, la presunción de la concepción (CC, 1982: 213111), la pre-
sunción de la cesión de los derechos de explotación sobre la obra 
creada bajo relación laboral o realizada por encargo (LSDA, 1993: 
59112) o la presunción de titularidad (propiedad) de un derecho de 
propiedad industrial (LPI, 1955: 3113). 

Igualmente, Couture establece que toda presunción está consti-
tuida por tres elementos necesariamente concurrentes, a saber, “un 
hecho conocido, un hecho desconocido y una relación de causali-

 
108  Eduardo Couture, 2005, ob. cit., p. 187.  
109  “La buena fe se presume siempre; y quien alegue la mala, deberá probarla. 

Bastará que la buena fe haya existido en el momento de la adquisición” (CC, 
1982: 789).  

110  Eduardo Couture, 2005, ob. cit., p. 186. 
111  “Se presume, salvo prueba en contrario, que la concepción tuvo lugar en los 

primeros ciento veintiún (121) días de los trescientos (300) que preceden el 
día del nacimiento”. 

112  “Se presume, salvo pacto expreso en contrario, que los autores de las obras 
creadas bajo relación de trabajo o por encargo, han cedido al patrono o al 
comitente, según los casos, en forma ilimitada y por toda su duración, el de-
recho exclusivo de explotación definido en el artículo 23 y contenido en el 
Título II de esta Ley”. 

113  “Se presume que es propietario de un invento, mejora o modelo o dibujo 
industrial, o de una marca, lema o denominación comercial, o introductor 
de un invento o mejora, la persona a cuyo favor se haya hecho el corres-
pondiente registro”. 
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dad”114 entre el hecho conocido y el hecho presumido. De aquí que 
algunos autores hayan sostenido que la presunción provoca una in-
versión en la carga de la prueba. En opinión contraria, Couture115 y 
Rengel, este último indica que esa  

doctrina es generalmente rechazada, porque en la dispensa de 
la prueba no está ínsito el concepto de la inversión de la carga de 
la prueba. No obstante, la existencia de la presunción, la carga 
de la prueba pesa siempre sobre aquel a quien incumbe. En efec-
to, quien invoca la presunción a su favor tiene la carga de 
probar el hecho conocido en el cual se funda la presunción, 
pero no la de probar el hecho desconocido, pues éste se con-
sidera probado por la ley; y también el nexo de causalidad, 
reconocido y preestablecido por la misma ley. Así pues, 
aquel que está obligado a suministrar la prueba de un hecho, 
sucumbe relativamente al hecho, si no suministra prueba 
(auctore non probante, reus absolvitur); si a su favor milita una 
presunción legal, se hace necesario para su adversario hacer la 
prueba, no pudiendo invocar la máxima: “auctore non probante, 
reus absolvitur”, puesto que el actor ha probado en su asunto, 
mediante la presunción legal”116 (negrillas del autor). 
Para concluir, Pierre-Tapia afirma que “en ambas presunciones, 

juris et de jure [SIC] y juris tantum [SIC], la parte favorecida con 
ellas debe probar los hechos que le sirven de supuesto. En las abso-
lutas, o juris et de jure [SIC], no se le permite a la parte contraria 
desvirtuarlas – ni siquiera al juez por un auto para mejor proveer-, y 
en las relativas, juris tantum [SIC], sí”117. 

d’. Los hechos evidentes 

Son los hechos que el juez debe tener como ciertos (factum novit 
curia) y los cuales no son objeto de prueba. 

 
114  Eduardo Couture, 2005, ob. cit., p. 187. 
115  Ibídem, p. 186. 
116  Arístides Rengel, 1999, ob. cit., p. 249. 
117  Oscar Pierre-Tapia, ob. cit., p. 141. 
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Así Eisner refiere que estos tampoco deben ser objeto de prueba. 
Por ello, no “hace falta hacer prueba para justificar que de noche los 
objetos son menos visibles que de día, cuando esto es motivo de una 
argumentación en un pleito de cualquier naturaleza. Es decir, es evi-
dente… se refiere a un estado pacífico de certidumbre proveniente 
del grado general de conocimiento y de instrucción que se posee. 
Entonces, los hechos evidentes no son objeto de prueba”118 (negri-
llas del autor).  

Quizás, el ejemplo sugerido por Eisner haga rememorar la no-
ción de máxima de experiencia y su vinculación con aquellas propo-
siciones que forman parte del conocimiento privado del juez, en los 
términos de Stein. Pero no menos cierto es, que lo evidente (hecho 
evidente) forma parte de la cultura universal, nacional o local de un 
grupo humano global o particular. Y, en ese sentido Couture al ex-
plicar el concepto de los hechos evidentes no los disocia de las má-
ximas de experiencia, tal como los representa en la siguiente afirma-
ción “a nadie se le exigiría probar… el hecho de… que la luz del día 
favorece la visión de las cosas y la oscuridad la dificulta… En esos 
casos la mentalidad del juez suple la actividad probatoria de las par-
tes y puede considerarse innecesaria toda tentativa de prueba que 
tienda a demostrar un hecho que surge de la experiencia misma del 
magistrado”119. 

Por lo tanto, igualmente, los hechos evidentes están exentos de 
prueba, como el hecho notorio, como así se referirá. 

e’. Los hechos normales 

Nuevamente, se está ante uno de los hechos que no son objeto 
de prueba.  

Los hechos normales forman parte de ese conocimiento privado 
que el juez posee sobre el mundo o una parte de su colectivo, que le 
permite inferir que tal hecho es tan normal, que no requiere probarse 

 
118  Isidoro Eisner, ob. cit., pp. 45-46. 
119  Eduardo Couture, ob. cit., 2005, p. 188. 
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para evidenciar su existencia u ocurrencia. Tanto Couture120 como 
Eisner sostienen que son estándares jurídicos. Para éste último, es 
“un nivel medio de conducta, de comportamiento, de reacciones, que 
la ley permite a los jueces tener como medida de una conducta nor-
mal y, por lo tanto, admitir como cierto sin necesidad de prueba”121. 
Verbigracia, la buena fe no hay que probarla, el comerciante realiza 
actos de comercio con fines de lograr la circulación de bienes y ser-
vicios, las plantas realizan la fotosíntesis durante el día, las aves 
vuelan, o, el astro Sol nace por el Este y se oculta por el Oeste. 

Couture, por su parte, establece que los hechos normales no son 
objeto de prueba “porque son una consecuencia natural de lo eviden-
te y normal, se apoya en el principio lógico (principio de causali-
dad), como en una regla empírica (el normal conocimiento de la vida 
y de las cosas)”122. Lo natural y normal, por evidente, no requiere 
prueba. 

f’. El hecho negativo 

Acápite particular ocupan, los denominados hechos negativos o 
afirmaciones indefinidas. La doctrina suele catalogarlos dentro del 
grupo de hechos exentos de prueba; pero más concretamente, como 
casos donde no se puede probar el hecho negativo. 

Bentham afirmó que “un hecho negativo es el que se enuncia 
por una proposición negativa”123. 

La ley adjetiva nacional no tiene norma legal expresa que esta-
blezca la exención de prueba de los hechos negativos. Devis Echan-
día establece que la única forma de quedar exento de prueba el he-
cho negativo o indefinido es cuando “las negaciones y afirmaciones 
indefinidas están comprendidas entre… hechos imposibles, exclui-
dos del tema de prueba,…, esto es, cuando a pesar de que puedan 
existir o ser ciertos, no es posible demostrarlos… comprende los he-

 
120  Ibídem, p. 191. 
121  Isidoro Eisner, ob. cit., p. 46. 
122  Eduardo Couture, ob. cit., 2005, p. 191. 
123  Bentham, Jeremías, ob. cit., p. 12. 
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chos imposibles en sí mismos o por naturaleza”124. Ad exemplum, no 
hay vida humana en el Universo, más allá del planeta Tierra. 

Parra Quijano, comentando el artículo 177 de la ley procesal ci-
vil colombiana recientemente derogada, destaca que “existen dos 
clases de negaciones: las que solo lo son en apariencia, por cuanto 
acreditando un hecho positivo quedan demostradas (ejemplo: este 
papel no es negro; probando que es rojo queda acreditada la negati-
va) y las que realmente lo son, por estar apoyadas en hechos indefi-
nidos. Las negaciones formales o aparentes, pueden ser de hecho o 
de derecho; es ejemplo de las primeras cuando se dice: “este anillo 
no es de oro”; demostrando que es de otro metal, quedaría demos-
trado que no es de oro. Ejemplo de las segundas: “este contrato no es 
de compraventa”; acreditando que es de comodato, queda demostra-
da la negación”125.  

Asimismo, el mencionado autor, cita basado en un criterio juris-
prudencial afirma que “aunque la ciencia de la prueba enseña que lo 
que no puede ser materia de debate judicial es el hecho indefinido, 
sea éste positivo o negativo, la prueba sí es posible, tanto en el campo 
científico como en el de la técnica probatoria, cuando la negativa no 
es indefinida en la extensión de su concepto, sino que, antes bien, 
contiene en su seno uno o varios hechos positivos, bien definidos sus 
lineamientos y condicionados por circunstancias fácilmente determi-
nables, de tiempo, modo, lugar, etc., porque en tal evento la negativa 
desaparece para ofrecer en el debate hechos positivos conducentes 
para el ataque o la defensa cuya existencia y verdad vienen a servir de 
fundamento al fallo”126 (negrilla del autor). 

En otras palabras, sólo los hechos negativos absolutos e indefi-
nidos, por contener una afirmación negativa implícita no clara den-
tro de él, no están sujetos a prueba. Mientras, que los hechos negati-
vos relativos, siempre serán objeto de prueba. 

 
124  Hernando Devis, ob. cit., p. 213. 
125  Jairo Parra, ob. cit., pp. 145-146. 
126  Ibídem, p. 146. 
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El recién reformado Código General del Proceso colombiano, en 
su artículo 167 al regular la carga de la prueba establece que ni los 
hechos notorios ni “las afirmaciones o negaciones indefinidas no 
requieren prueba”127. 

Nuestra casación civil en fallo del 26 de junio de 2003 estable-
ció que “los hechos negativos están constituidos por la negación de 
un acto o un hecho jurídico, los cuales no pueden acreditarse en el 
juicio, por cuanto no son hechos en sentido real sino sólo en sentido 
ideal, sin embargo éstos pueden comprobarse si existe un hecho po-
sitivo, que lo contraste y excluya en el orden lógico… se observa 
que el hecho negativo alegado por la parte actora… es un hecho ne-
gativo definido por cuanto su circunscripción espacio-temporal 
puede precisarse- el lapso que estuvo vigente el contrato agrario en 
cuestión-, por lo cual sí debió la parte actora probar el hecho positi-
vo contrario”128 (negrillas del autor). 

De lo cual se puede inferir, que los hechos negativos indefinidos 
también estarán exentos de prueba en Venezuela por interpretación 
extensiva de la citada sentencia. 

g’. Las máximas de experiencia 

La doctrina se ha debatido sobre si las máximas de experiencia 
–para algunos juristas reglas de experiencia o principios de expe-
riencia129-, son objeto de prueba o están exentas de la actividad 
probatoria. 

Entre los que adoptan la posición de que las máximas de expe-
riencia son objeto de prueba destacan procesalistas de la altura de 
Schönke, Schmidt, Pollar, Collman, Prieto Castro, Florian, entre 
otros. Florian, citado por Devis, justifica su posición, basado en “que 
puede probarse el contenido de la regla de experiencia, con abstrac-

 
127  Ley 1564. Código General del Proceso (Julio 12, 2012), Congreso de la Re-

pública de Colombia. 
128  Patrick Baudin. Código de Procedimiento Civil. Justice, Caracas 2004, p. 

815.  
129  Hernando Devis, ob. cit., T.I, p. 171 y ss. 
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ción hecha del caso concreto, en forma general, como un criterio que 
subsiste y que es verdadero por sí mismo, aplicable al caso concreto, 
pero independiente de él”130.  

Mientras, entre quienes defienden la tesis de que las máximas de 
experiencia están exentas o excluidas como objeto de prueba, desta-
can Bennecke, Belling, Heusler, Stein, Carnelutti, Rosenberg, y más 
recientemente Silva Melero, Amaral Santos, Devis Echandía, De 
Santo, Azula131 y Montero Aroca. 

Ahora bien, ¿qué es una máxima de experiencia?, y, ¿por qué 
está exenta o excluida como objeto de prueba? Sin pretender hacer 
un estudio exhaustivo sobre los considerandos anteriores, puede bas-
tar reproducir, en primer lugar la clásica definición de máxima de 
experiencia construida por el jurista alemán Stein, quien las precisó 
como “definiciones o juicios hipotéticos de contenido general, desli-
gados de los hechos concretos que se juzgan en el proceso, proce-
dentes de la experiencia, pero independientes de los casos particula-
res de cuya observación se han inducido y que, por encima de esos 
casos, pretenden tener validez para otros nuevos”132. Es decir, la 
máxima de experiencia aporta al juez un conocimiento, bajo la for-
ma de supuesto hipotético normativo o regla que le permite subsu-
mir un hecho concreto a la máxima para derivar una conclusión so-
bre el caso concreto.  

En palabras de Carnelutti, citado por Devis133 y Azula, “la regla 
de experiencia… es empleada por el juez para utilizar la prueba 
cuando se trata de prueba crítica, o para comprobarla cuando se re-
fiere a la prueba histórica; lo cual significa que es un auxiliar para la 
apreciación de la prueba y no objeto de esta”134. Son normas de va-
lor general, independientes del caso específico, pero que extraídas 

 
130  Ibídem, p. 172. 
131  Sobre un análisis de cada una de estas posiciones se recomienda revisar a 

Hernando Devis, ob. cit., T.I, p. 171 y ss; y, a Jaime Azula, ob. cit., p. 19-21. 
132  Friedrich Stein, ob. cit., p. 27. 
133  Hernando Devis, ob. cit., pp. 173-174. 
134  Jaime Azula, ob. cit., p. 20. 
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de cuanto ocurre generalmente en múltiples casos, puede aplicarse 
en otros casos de la misma naturaleza. No es aplicable la máxima 
quod non est in actis non est in mundo, porque no supone la prohibi-
ción de una prueba contraria. 

Por ende, la máxima de experiencia es empleada por el juez para 
formar su juicio sobre la prueba, para apreciarla y razonar sobre ella, 
como así refiere el artículo 12 del CPC (1985) venezolano que “el 
juez puede fundar su decisión en los conocimientos de hecho que se 
encuentren comprendidos en la experiencia común o máximas de 
experiencia”. En concordancia con lo previsto en el numeral 2 del 
artículo 313 eiusdem, que establece como motivo de casación de un 
fallo por error in iuris iudicando, la violación de una máxima de 
experiencia por el juez, de donde se infiere su carácter normativo. 

La construcción del silogismo de la máxima de experiencia se 
puede apreciar en el Cuadro No. 8. A semejanza del silogismo judi-
cial, la máxima de experiencia ocupa la premisa mayor al igual que 
la norma de derecho (quaestio iuris), ello porque la máxima de ex-
periencia como principio general135, tiene un carácter normativo, 
distinto de una norma abstracta o de derecho estricto. Asimismo, el 
hecho controvertido, objeto de prueba, viene a ocupar en ambos si-
logismos la premisa menor. De tal suerte, que el juez al apreciar y 
valorar la prueba del hecho controvertido va a formar su decisión, 
bien basada en la norma de derecho invocada por las partes en su 
tesis o antítesis. O, en la máxima de experiencia “aunque no hayan 
sido alegadas, por cuanto él puede fundar su decisión en los conoci-
mientos de hecho que estén comprendidos en la experiencia co-
mún”136. 

 
135  A tal efecto Víctor de Santo ha señalado que “las máximas de experiencia 

son principios generales extraídos de la observación del corriente compor-
tamiento de los hombres y, en tal carácter, sirven de apoyo para establecer 
una presunción o para efectuar la valoración de la prueba, funcionando por 
ende reglas destinadas a esclarecer el sentido jurídico de la conducta” (Víctor 
De Santo. Diccionario de derecho procesal, Universidad, Buenos Aires 
1991, p. 246) 

136  Ramón Escovar. “Los hechos notorios, las máximas de experiencia y las re-
glas de la sana crítica” en: Fernando Parra Aranguren (edit.) Libro Homenaje 
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Cuadro No. 8:  
Silogismo de la Máxima de Experiencia 

Silogismo Silogismo Judicial Silogismo de la 
Máxima de Experiencia 

Premisa Mayor Norma Jurídica Máxima de experiencia 

Premisa menor Los Hechos El hecho subsumible en 
la máxima de experiencia 

Conclusión Sentencia Sentencia (Conclusión o juicio) 

Fuente: Elaboración propia 

Como afirma Prieto Castro, citado por José Lorca. 
la función de las máximas o normas de la experiencia en el 

proceso es servir para el juicio de los hechos, pues no siempre la 
premisa mayor de este juicio o silogismo es una norma jurídica, 
sino una norma o máxima real de la vida, perteneciente al co-
mercio, al arte, a la ciencia. Son necesarias para la aplicación de 
multitud de normas jurídicas que emplean conceptos cuya expli-
cación no es dada por la ley, como los “usos mercantiles”, “la 
diligencia de un padre de familia”, “la costumbre de la tierra”, la 
“buena y mala fe”, las “buenas costumbres”, “los malos tra-
tos”137 
Ramón Escovar León ha señalado como ejemplos tipo de máxi-

ma de experiencia, los siguientes: 
1. El Sol sale por el Este; 
2. En Venezuela se maneja por la derecha;  
3. Después del 18 de febrero de 1983 [VIERNES NEGRO], se 

inició en Venezuela una etapa de pérdida del poder adquisiti-
vo del dinero con sucesivas devaluaciones; 

 
a HUMBERTO CUENCA, Colección Libros Homenajes N° 6, Tribunal Su-
premo de Justicia, ADFA UNIDOS, Caracas 2002, p. 333. 

137  José Lorca. Derecho Procesal Civil. Lex, Madrid 1972, p. 234. 
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4. La moneda venezolana fluctúa día tras día frente al dólar de 
los Estados Unidos de América y ha perdido valor frente a 
dicha moneda; 

5. Un trabajador de la ciudad de Caracas no puede, con un in-
greso de cuatro mil bolívares [HOY, CUATRO BOLÍVARES], 
alimentar a una familia de cinco personas; 

6. Un automóvil a una velocidad de cien kilómetros por hora no 
puede frenar en dos metros138 (agregados del autor). 

Como ejemplo práctico de aplicación de una máxima de expe-
riencia en el contexto precedentemente explicado, se observa en el 
Cuadro No. 9. 

No obstante, señala el mencionado autor que es deber del Tribu-
nal Supremo de Justicia nacional “ir definiendo las máximas de ex-
periencia que hubieren sido utilizadas correctamente por los jueces 
de fondo”139. 

Cuadro No. 9:  
Silogismo práctico de una Máxima de Experiencia 

Silogismo Silogismo Práctico de la Máxima de Experiencia 

Premisa Mayor 
(máxima de experiencia) 

Un automóvil a una velocidad de cien kilómetros por 
hora no puede frenar en dos metros. 

Premisa menor 
(hecho probado) 

El chófer del automóvil Fiat conducía a cien kilómetros 
por hora y chocó el vehículo Chevrolet. Las huellas del 
frenazo quedaron marcadas sobre el pavimento a 2mts 
de la colisión y se prolongaron por el deslizamiento del 
vehículo hasta el lugar del impacto con el otro automó-
vil. 

Conclusión (sentencia) 

El chofer no pudo frenar su vehículo a dos metros del 
automóvil colisionado. Por lo tanto, es responsable del 
choque y debe indemnizar a la víctima por el daño cau-
sado. 

Fuente: Elaboración propia 
 

138  Ramón Escovar, ob. cit., p. 337. 
139  Ibídem, p. 337. 
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A manera de conclusión, se adopta el criterio establecido por 
Devis Echandía, en cuanto a la exención de prueba de la máxima de 
experiencia, cuando establece  

… consideramos que estas máximas no son objeto de 
prueba por sí mismas, sino que constituyen elementos para 
la formación del criterio del juez, como también de las partes, 
los peritos o testigos, sobre los hechos a que se aplican. No hay, 
pues, necesidad procesal de probarlas, ni forman parte del tema 
de prueba. Cuando se trata de reglas comunes, su notoriedad 
hace más evidente que no requieren prueba; si son de índole 
especial o técnica, serán los peritos quienes deben encargarse de 
explicarlas, pero como fundamento de su concepto sobre hechos 
determinados. Por lo tanto, la prueba constituida por el dic-
tamen, que esencialmente es prueba del hecho, contiene la de 
la máxima experiencia aplicada, ya que no puede separarse és-
ta de aquél”140 (negrillas del autor) 

h’. El hecho notorio y la notoriedad 

Sobre el hecho notorio y la notoriedad, así como su prueba, se-
rán objeto de estudio en los acápites subsiguientes. 

Sin embargo, es conveniente destacar que tanto la evolución 
legislativa de este instituto jurídico ha sufrido un tratamiento diver-
so tanto por la doctrina, la legislación y la jurisprudencia. Ubicán-
dose el dilema en determinar lo notorio que haría superflua la 
prueba y la notoriedad que exige la ley para el reconocimiento de 
un derecho, la cual es objeto de prueba. De allí que existan juristas 
que sostengan su subsistencia, mientras otro tanto, se pronuncia 
por su ineficacia o innecesaria recepción por los ordenamientos 
jurídicos procesales vigentes. Entre estos últimos, destaca la opi-
nión del procesalista colombiano Rocha quien ha sostenido que 
sobre el hecho notorio existe una curiosa paradoja, “siendo lo noto-

 
140  Hernando Devis, ob. cit., p. 201. 
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rio para el común de las gentes precisamente “lo público y sabido 
de todos”…, en cambio jurídicamente nada se sabe de ello”141. 

Sobre estos asuntos, es decir, el hecho notorio como exención de 
prueba, y la notoriedad como objeto de prueba, será el centro de aná-
lisis inmediato, en el plan general de la investigación sobre la regu-
lación, protección y prueba de la notoriedad de los signos distintivos 
en el ámbito nacional e internacional.  

2. El hecho notorio 

A. Antecedentes históricos 

Los orígenes históricos del hecho notorio se pueden ubicar en el 
derecho romano, a pesar de que hubo un escaso tratamiento del de-
recho probatorio. Particularmente, se destaca la evacuación de la 
prueba testifical, cuando el hecho es notorio. La máxima latina con-
tenida en el Capítulo 3° sobre testigos, de las Institutas, descansa en 
el siguiente aforismo si factum est notorium, non egent testium de-
positionibus declarari (si el hecho es notorio, no hay necesidad de 
que testigos depongan sobre él)142. 

Mientras que en el derecho canónico, el concepto de hecho no-
torio fue aplicado para la determinación de la presunción iuris tan-
tum del conocimiento del mismo, en materia de irregularidades con-
cernientes a las sacras ordenaciones, de impedimentos matrimonia-
les y en asuntos procesales y penales143. 

En el campo penal, “en cuanto a los delicta notoria: no sólo la 
notoriedad del delito justificaba la condena sin necesidad de prue-
bas; sino que la condena, lejos de aplicar la pena, no hacía sino certi-
ficar que ésta había sido ya producida de pleno derecho, como efecto 
sustancial del delito: la notoriedad pasó, del terreno penal, al terreno 

 
141  Antonio Rocha. De la prueba en Derecho. Dike, Medellín 1990, pp. 176-177. 
142  Ibídem, p. 176. 
143  Carlo Ghisalberti, Giuseppe De Stefano y Pier Giovanni Caron. “Fatto 

notorio” en Enciclopedia del Diritto, Tomo XVI, Giuffré, Italia 1967, p. 
1014. 
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civil”144. Así el Codex iuris canonici estableció en su canon 1.747 
“Non indigent probatione: 1° Facta notoria”145, de donde se derivó 
el principio notoria non egent probationen, también conocido en ese 
entonces como notoria non esse probanda. 

En el derecho judicial germánico antiguo, se estableció que 
el principio de excepción de la carga de la prueba respecto de 

determinadas categorías de hechos… pasaba a ser principio de 
exclusión del derecho a la prueba por juramento, en sufragio o 
en negación de aquellas determinadas categorías de hechos: los 
notorios. La notoriedad representaba… en aquel sistema proba-
torio exclusivo… fundado en una especie única de prueba, el ju-
ramento, venía a introducirse como al sesgo la serie de otros y 
más modernos medios de prueba. Puesto que notorio era todo 
hecho que viniera a ser judicialmente conocido al juez a tra-
vés de inspecciones oculares, testimonios, indicios, sometidos 
a su examen en juicio… Respecto de los notorios… la prueba 
no queda… excluida porque así lo consintiese la naturaleza ob-
jetiva de aquellos hechos, considerados fuera del proceso, sino 
porque dentro del proceso se había ejercido… una actividad de 
verificación que sólo dejaba de ser prueba: notorios eran los 
hechos ya comprobados, y notoriedad equivalía a conocimien-
to judicial de circunstancias por parte del juez”146 (negrillas del 
autor) 
A partir de los aportes doctrinarios de Schmidt (1892) en su 

obra Die aussergerichtlichen Warhnehmungen des Prozessrichters 
y de Stein (1893) Das prívate Wissen des Richters, el nuevo con-
cepto de hecho notorio “fue precisándose y afirmándose gradual-
mente: primero en la doctrina…; luego en la jurisprudencia que…, 
reconoció después de la utilidad de un instituto que consentía un 

 
144  Enrico Allorio. “Observaciones sobre el hecho notorio” en Problemas de 

derecho procesal (Santiago Sentís Melendo, Trad.), T.II, EJEA, Buenos Ai-
res 1963, p. 393. 

145  Piero Calamandrei, ob. cit., p. 184. 
146  Enrico Allorio, ob. cit., p. 393. 
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beneficioso ahorro de actividades procesales”147; sustentándose, 
quizás, en el principio de economía procesal.  

En lo legislativo, señala Calamandrei que para 1925, existían re-
gulaciones del hecho notorio en los códigos de procedimiento civil 
de Alemania, Austria, Japón, China, Suiza y la propuesta de su regu-
lación en el Proyecto de Reforma del Código de Procedimiento Civil 
italiano (Proyecto Francesco Carnelutti)148. 

Por lo que respecta a Venezuela, no es sino con la reforma del 
CPC en 1985, cuando se regula por vez primera el hecho notorio 
como exención de prueba al acogerse plenamente el principio noto-
ria non egent probatione en el artículo 506, en los siguientes térmi-
nos, los “hechos notorios no son objeto de prueba”. No obstante, en 
algunas disposiciones del CC vigente (1982), existen disposiciones 
que hacen mención al término notorio, como en el caso de la pre-
sunción de filiación paterna por concubinato notorio (CC, 1982: 
211149), o notoriamente en el caso de las personas inhabilitadas pa-
ra ejercer los cargo de tutores, protutores, curadores o miembros de 
un Consejo de Tutela por mala conducta notoriamente conocida 
(CC, 1982: 339150), y notoriedad para probar la filiación con oca-
sión de la celebración del matrimonio sin partida de nacimiento (CC, 
1982: 459151). Y, otras que, sin expresamente mencionar los térmi-

 
147  Ibídem, p. 395. 
148  Piero Calamandrei, ob. cit., p. 183. 
149  “Se presume, salvo prueba en contrario, que el hombre que vivía con la mujer 

en concubinato notorio para la fecha en que tuvo lugar el nacimiento del hi-
jo ha cohabitado con ella durante el período de la concepción” (negrillas del 
autor). 

150  “No pueden obtener estos cargos:… 5º Los que no tengan oficio o modo de 
vivir conocido, o sean notoriamente de mala conducta” (negrillas del autor). 

151  “En el caso de que la prueba de la filiación sea para proceder a la celebración 
del matrimonio, bastará una justificación de dos testigos sobre la filiación, sin 
necesidad de ninguna búsqueda previa en el Registro de Nacimientos. En esta 
justificación los testigos declararán no sólo la filiación, sino también, caso de 
no serles absolutamente imposible, el lugar del nacimiento, su fecha aproxi-
mada, el domicilio o residencia de los padres en aquel entonces, el domicilio 
o residencia actual, si vivieren, y las razones por las cuales les consta cada 
hecho declarado. Las razones o motivos del conocimiento de los hechos no 
 



LEONEL SALAZAR REYES-ZUMETA 

358 

nos notorios, notoriamente o notoriedad, en su contenido subyacen 
tales términos para el reconocimiento judicial de un derecho, como 
es el caso de la prueba de la posesión notoria del estado civil de hijo 
(CC, 1982: 214). 

Asimismo, en la lex mercatoria nacional se pueden ubicar nor-
mas que contienen el término notoriamente, en los casos de prohi-
bición de entrada a la Bolsa a aquellos comerciantes que hayan in-
cumplido notoriamente sus obligaciones mercantiles (CCom, 1955: 
51152), la prueba de la representación del décimo de los accionistas 
para la denuncia de los administradores (CCom, 1955: 310153), o, la 
responsabilidad del comisionista por la delegación hecha en persona 
notoriamente incapaz (CCom, 1955: 387154). 

 
debe consignarlos el interesado en su solicitud, sino que el Juez indagará todo 
eso con preguntas adecuadas a los testigos y consignará fielmente las contes-
taciones de éstos. Si uno siquiera de los declarantes no contestase satisfacto-
riamente a estas preguntas, por no haber tenido conocimiento directo del na-
cimiento, se necesitarán por lo menos tres testigos conformes sobre la noto-
riedad de la filiación” (negrillas del autor). 

152  “No tienen entrada en el local de la Bolsa:…3º Los comerciantes que hayan 
faltado notoriamente al cumplimiento de sus obligaciones mercantiles, aun-
que no hayan sido declarados fallidos” (negrillas del autor). 

153  “La acción contra los administradores por hechos que sean responsables 
compete a la asamblea, que la ejerce por medio de los comisarios o de perso-
nas que nombre especialmente al efecto. Todo accionista tiene, sin embargo, 
el derecho de denunciar a los comisarios los hechos de los administradores 
que crea censurables, y los comisarios deben hacer constar que han recibido 
la denuncia, en su informe a la asamblea. Cuando la denuncia sea hecha por 
un número de socios que represente por lo menos la décima parte del capital 
social, deben los comisarios informar sobre los hechos denunciados. La re-
presentación del décimo se comprueba con el depósito de las acciones por los 
mismos comisarios, u otra persona notoriamente abonada a juicio de los 
comisarios. Las acciones permanecerán depositadas hasta que se haya verifi-
cado la próxima asamblea” (negrillas del autor). 

154  “El comisionista debe desempeñar por sí mismo la comisión; y si la delegare, 
sin autorización previa del comitente, responde de la ejecución del delegado. 
Si en la autorización para delegar no se le hubiere designado persona deter-
minada, responde de la delegación que haga en persona notoriamente inca-
paz o insolvente” (negrillas del autor). 
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B. Naturaleza jurídica 

Enseña la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia 
en su fallo del 15 de marzo de 2000, que el hecho notorio está exen-
to de prueba, al establecer que: 

Resulta un despilfarro probatorio y un ritualismo excesivo, 
contrario a las previsiones de una justicia idónea, responsable, 
sin dilaciones indebidas y sin formalismos, que consagra el ar-
tículo 26155 de la vigente Constitución, que se deba probar for-
malmente en un juicio, por ejemplo, que la Línea Aeropostal 
Venezolana es una línea aérea; … o que el equipo Magallanes es 
un equipo de béisbol; o que José Luis Rodríguez es un cantante; 
o Rudy Rodríguez una actriz; o que una persona fue asesinada, y 
que su presunto victimario resultó absuelto; se trata de conoci-
mientos de igual entidad que el difundido por la prensa en el 
sentido que un día y hora determinado hubo una gran congestión 
de tránsito en una avenida, o se cayó un puente en ella156 
Sobre ese criterio jurisprudencial se pueden derivar los princi-

pios filosóficos que inspiran el hecho notorio, como instituto jurídi-
co. Tales principios se pueden inferir de un principio general del 
proceso como lo es el de la economía procesal, o como afirmara 
Allorio, que ya la jurisprudencia italiana había reconocido “la utili-
dad de un instituto que consentía un beneficioso ahorro de activida-
des procesales”157. Asimismo, del principio de celeridad procesal, en 
tanto que complementario del valor constitucional procesal de una 
justicia expedita, sin formalismos inútiles y dilaciones indebidas, 
ellos subsumibles en el derecho fundamental, de contenido procesal, 
de la tutela judicial efectiva.  

Todos ellos en el marco político de un Estado Democrático y 
Social de Derecho y Justicia, que se sustenta en valores como “la 

 
155  “El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, 

transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin 
dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles”. 

156  Ramón Escovar, ob. cit., p. 359. 
157  Enrico Allorio, ob. cit., p. 395. 
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vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la demo-
cracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de 
los derechos humanos, la ética y el pluralismo político” (CRBV, 
1999: 2). 

C. Noción 

Quod notum est publique ómnibus vel pluribus, 
 et maiori parti hominum in republica, 
 ut nulla tergiversatione celari possit158 

El problema teórico que subyacía sobre los hechos notorios era 
el de su recepción en los sistemas legales, y de allí justificar legíti-
mamente su regulación como exención de prueba en el ordenamien-
to jurídico procesal. Ya que habiendo sido la regla general que los 
hechos deben ser probados, el carácter notorio de los hechos surge 
como excepción a la norma que establece la obligatoriedad de pro-
bar los hechos, conforme al principio onus probandi incumbit qui 
asserti. 

La doctrina ha formulado dos posiciones para justificar teórica-
mente la exención de prueba de los hechos notorios: la que sostienen 
Schmidt159, Stein160 y Calamandrei161, y la que sostiene Allorio162. 

La primera aproximación para justificar la máxima notorio non 
egent probationem, surge de la posición de Richard Schmidt, quien 
afirmara que frente a la “imposibilidad psicológica de enjuiciar im-
parcialmente la propia testificación” o afirmación, tal imposibilidad 
“psicológica desaparece cuando el hecho es públicamente conocido 

 
158  Otto. Dissertatio juridica sistens examen doctrinae de notorio, T. I, Hale, 

Madgeburgicae 1746, p. 9. 
159  En su obra Le Osservazioni stragiudiziali del giudice (1892), citado por 

Calamandrei (Cfr. Piero Calmandrei. “La definición del hecho notorio” en 
Estudios sobre el proceso civil, (Santiago Sentís Melendo, Trad.), EJEA, 
Buenos Aires 1945, p. 192).  

160  Friedrich Stein, ob. cit., p. 177  
161  Piero Calmandrei, ob. cit., p. 180-212. 
162  Enrico Allorio, ob. cit., pp. 391-406. 
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(hecho notorio en general), caso en el cual el juez puede aplicar en el 
proceso su saber privado, que le está prohibido respecto de los de-
más hechos”163. 

Calamandrei culmina señalando, “que la prohibición al juez de 
utilizar en el proceso su ciencia privada, no puede existir en cuanto a 
aquellas nociones (máximas de experiencia o juicios sobre hechos 
singulares) que el juez encuentra ya incorporadas al patrimonio cul-
tural de un determinado círculo social; porque, no habiendo necesi-
dad de ejercitar sobre las mismas la valoración crítica a la cual debe 
estar siempre sometida la deposición individual del testigo, el juez 
puede tranquilamente utilizarlas sin encontrarse en la peligrosa si-
tuación de tener que juzgarse a sí mismo, mientras, que las partes 
están siempre en situación de controlar su exactitud, por ser tales 
nociones patrimonio común de una colectividad”164. Finalmente, 
considera que los hechos notorios son “aquellos hechos, cuyo cono-
cimiento “forma parte de la cultura normal propia de un determinado 
círculo social en el tiempo en que se produce la decisión”165. 

Por otra parte, Allorio considera sobre el conocimiento del he-
cho notorio por parte del juez:  

a) Ella es el motivo que ha influido predominantemente sobre 
el legislador, en el sentido de determinarlo a imponer con ello la 
aplicación de los notorios, como un canon del cual no puede 
apartarse el juez. Está seguro el legislador de no imponer con 
ello al juez un cometido superior a sus fuerzas, ni desagradable 
tampoco; el legislador no se abstrae de la realidad: sabe que el 
juez, de ordinario, es un ciudadano de cultura media; y extrae de 
ello consecuencias legítimas, exigiendo de él que ponga a con-
tribución, en el proceso, sus conocimientos. Pero, b) el efectivo 
conocimiento de los notorios es también importante como crite-
rio práctico, del cual no habrá de apartarse el juez al establecer 
si un hecho entra o no en la categoría de los notorios: desde el 

 
163  Arístides Rengel, 1999, ob. cit., p. 251. 
164  Ibídem, p. 252. 
165  Piero Calamandrei, ob. cit., p. 206. 
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momento en que es decisiva, para determinarlo, la pertenencia 
de la noción de aquel hecho a la cultura del ciudadano de ins-
trucción media, para formarse una idea de los límites de dicha 
cultura el juez no tiene otro medio más a mano y expedito que el 
conocimiento de los límites de su propia cultura166. 
En Italia, el artículo 297 del Proyecto Carnelutti de Código de 

Procedimiento Civil (Proyecto Carnelutti) se establecía que se 
“reputan públicamente notorios aquellos hechos, cuya existencia 
es conocida de la generalidad de los ciudadanos de cultura me-
dia en el tiempo y en el lugar en que se produce la decisión”167 
(negrillas del autor). Se pretendió incorporar el elemento cultural, 
en sentido amplio, como uno de los caracteres que definen el hecho 
notorio; con lo cual se ratificaba la concepción medieval de que el 
hecho notorio es lo que permanecía en la esfera cultural de una de-
terminada colectividad168. Empero, desde la reforma de 1940, y su 
actualización al 4 de diciembre de 2014, el artículo 115 ha servido 
de base para que la doctrina y la jurisprudencia italiana construyeran 
una noción del hecho notorio, el cual quedó redactado de la siguien-
te forma: “El juez puede a todo evento, sin necesidad de prueba, 
fundamentar su decisión basado en la noción del hecho que perma-
nece en la experiencia común”169 (traducción libre del autor).  

Asimismo, tanto la jurisprudencia y la doctrina italiana han con-
siderado que no sólo se comprende, en el mencionado dispositivo, al 
hecho notorio, sino también a las máximas de experiencia. 

 
166  Enrico Allorio, ob. cit., p. 400. 
167  Piero Calamandrei, ob. cit., p. 185. 
168  Carlo Ghisalberti et alter, ob. cit., pp. 995-999. 
169  “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della 

decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti 
non specificatamente contestati dalla parte costituita. Il giudice può tuttavia, 
senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di 
fatto che rientrano nella comune esperienza” (Codice di Procedura Civile. 
Regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 aggiornato alla Legge n. 137/2023) 
[Documento en línea] Disponible: https://www.altalex.com/documents/codici-
altalex/2015/01/02/codice-di-procedura-civile [Consultado: 2024, Enero 24] 
(negrillas del autor). 
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Para el s. XIX, Stein divide los hechos notorios en hechos noto-
rios en general (allgemeinkundige, notorium facti), los cuales subdi-
vide en hechos notorios judiciales o notorios para el tribunal y los 
hechos notorios fuera del proceso. Por otra parte, los hechos notorios 
dentro del proceso o judicialmente notorios o del conocimiento judi-
cial específico (gerichtskundige, notorium iuris), según los hechos 
notorios sean percibidos o sean del conocimiento del público en ge-
neral o del juez, como parte de su conocimiento privado170.  

Previamente, los glosadores entre ellos Teutónico, habían clasi-
ficado lo notorio, en: hecho notorio (notorium facti) fundado en el 
principio de la evidencia, donde lo notorio es sinónimo de manifes-
tum, evidens, publicum, notum y cognitum; derecho notorio (noto-
rium iuris) considerándose que razones de práctica deben asumirse 
por cierto y verdadero aquello que viene asociado al juicio en la pre-
sencia del juez y de otros, como las partes; y, al final, las presuncio-
nes notorias (notorium praesumptionis) que se basa en una presun-
ción de verdad171. Donde el más importante es el primero (notorium 
facti) porque un hecho no puede ser negado cuando se ha estableci-
do de modo claro y rampante su propia evidencia, de tal modo viene 
a colocarse en la misma jerarquía de la prueba, como el testimonio 
colectivo, que unido a su evidencia, lo hace incontrovertible e inme-
diatamente conocido para el fin de la justicia, como señalara Carboni 
en su obra La notorietá del delitto nelle riforme ecclesiastiche me-
dievali (1957)172. 

En ese contexto, Stein define el hecho notorio fuera del proceso 
como aquellos hechos que:  

son tan generalizadamente percibidos o son divulgados sin 
refutación con una generalidad tal, que un hombre razonable y 
con experiencia de la vida puede declararse tan convencido de 
ellos como el juez en el proceso con base en la práctica de prue-
ba… Este conocimiento generalizado (Allgemeinbekanntshaft) 
como propiedad de un hecho es lo único que lingüísticamente 

 
170  Friedrich Stein, ob. cit., p. 178. 
171  Carlo Ghisalberti et alter, ob. cit., p. 996. 
172  Carboni citado por Carlo Ghisalberti et alter, ob. cit., p. 997. 
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manifiesta la expresión notorio (offenkunding). El conocimiento 
no está aquí articulado internamente de modo distinto al cono-
cimiento individual del testigo, sino solo en relación con el nú-
mero de cognoscentes: es patrimonio común de amplios círculos 
o por lo menos de uno tal que abarca ‘a un quién indeterminado 
y a un cuántos indeterminado’… Notorio quiere decir, pues, lo 
públicamente conocido173 (negrillas del autor). 
Mientras que, el hecho notorio judicial está configurado por 

los hechos del dominio público de cuya notoriedad preproce-
sal participan los concretos jueces que conocen. Con esto se les 
autoriza por segunda vez174 a utilizar en el proceso sus conoci-
mientos privados, ya que la percepción a través de la cual han 
llegado a poseer el conocimiento de los hechos públicamente 
notorios no la han realizado en cuanto jueces, sino como perso-
nas privadas… Vayamos… eliminando… al describir los hechos 
notorios, la coletilla de que el juez debe conocer estos ‘en cuan-
to juez’… Si el hecho es públicamente notorio, el juez puede 
utilizar su saber, cualquiera que sea la forma en que lo haya al-
canzado175 
De allí que el principio iura novit curia no se puede convertir en 

el principio de que el juez siempre debe conocer el hecho notorio 
(notoria novit curia), más cuando el hecho notorio es la premisa 
menor del silogismo judicial. 

Para Couture los hechos notorios son “aquellos hechos que en-
tran naturalmente en el conocimiento, en la cultura o en la informa-
ción normal de los individuos, con relación a un lugar o a un círculo 
social y a un momento determinado, en el momento que ocurre la 
decisión”176. 

Los hechos notorios no son objeto de prueba (notoria non egent 
probationem) de conformidad con lo establecido en el artículo 506 

 
173  Friedrich Stein, pp. 177-178. 
174  Cuando Stein hace referencia a una autorización por “segunda vez” se debe a 

que la primera vez está en la autorización dada al juez para emplear las má-
ximas de experiencia para la solución del caso o la valoración de una prueba. 

175  Ibídem, pp. 188-189. 
176  Eduardo Couture, 2005, ob. cit., p. 193. 
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del CPC (1985) venezolano, que establece “los hechos notorios no 
son objeto de prueba”. Ello se traduce en materia de conocimiento 
del juez, en la máxima notoria non novit curia, en otras palabras, el 
juez no tiene que conocer el hecho notorio; sino que la parte que lo 
alega debe demostrar su existencia, más no su ocurrencia, lo cual sí 
sería objeto de prueba. Mientras que, si el juez lo conoce lo debe 
aplicar. La excepción de prueba se fundamenta en el principio de 
economía procesal, de tal manera que las partes no tienen que probar 
innecesariamente. 

José Lorca García señala que:  
están exceptuados de la necesidad de ser probados los he-

chos notorios o de fama pública, los que por pertenecer a la 
ciencia, a la vida diaria, a la historia o al comercio social, son 
conocidos y tenidos como ciertos por un círculo más o menos 
grande de personas de cultura media. Son las verdades científi-
cas, históricas, geográficas, generalmente reconocidas, así 
como los llamados hechos evidentes o axiomáticos. Son, 
pues, notas distintivas del hecho notorio: pertenecer a la cul-
tura o experiencia común de los hombres y, por ende, del 
juez y no ser un medio de prueba, sino un supuesto de exen-
ción de prueba. No son hechos notorios: los que conozca el 
juez oficial o particularmente [EL CONOCIMIENTO PRIVADO DEL 
JUEZ]; la opinión pública y la fama pública, los que, en todo 
caso, serán un medio de prueba en sí. La Ley de Enjuicia-
miento Civil no se pronuncia sobre este particular. La juris-
prudencia admite la práctica de que los hechos notorios se ten-
gan en cuenta de oficio por el tribunal, cuando sean de fama pú-
blica absoluta y las máximas de experiencia al alcance de cual-
quier persona: fechas históricas, acontecimientos nacionales o 
mundiales, conceptos elementales de historia natural o de 
cultura general; pero no cuando no se hallen en estos supues-
tos, en los que está en vigencia el principio de controversia y, 
por ello, no están exentos de alegación y de prueba por la parte 
que intente servirse de ellos177 (negrillas del autor). 

 
177  José Lorca, ob. cit., p. 234. 
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También, doctrinalmente, el hecho notorio suele dividírsele en: a) 
hecho notorio histórico, como aquel que todos conocemos porque se 
ha incorporado a la cultura, de los cuales todo el mundo sabe lo mis-
mo, p. ej. Jesucristo es el Hijo de Dios o como quedara reflejado en la 
siguiente afirmación omnia quae sunt omnibus certa sunt notoria, ut 
Christum passum et Roma combustam a Nerone178; b) hecho notorio 
cultural es el hecho incorporado a la cultura, como los hechos geo-
gráficos: Caracas es la capital de la República Bolivariana de Vene-
zuela; y, c) hecho notorio contemporáneo se le conoce por su publi-
cidad y trascendencia, porque pasan a la cultura de todo el mundo, 
adquieren un carácter global. Todo el mundo conoce más o menos lo 
mismo sobre ellos, a saber, el 11 de septiembre de 2001 se hicieron 
colisionar dos (2) aviones contra las Torres Gemelas (World Trade 
Center) en la ciudad de Nueva York en los Estados Unidos de Norte-
américa, o el incendio en la Refinería de Amuay de Petróleos de Ve-
nezuela que se inició el 25 de agosto de 2012 y cesó el 29 de agosto 
de 2012, en Paraguaná, Estado Falcón, Venezuela, o, que Alemania 
ganó la Copa Mundial de Futbol 2014 en Brasil. 

Por su parte Escovar León ha señalado como ejemplos de he-
chos notorios. 

1. El viernes 18 de febrero de 1983 se cerró la venta de divisas 
en Venezuela y, por tal razón se le conoce como Viernes Ne-
gro; 

2. El incendio de Tacoa; 
3. La inflación179; 

 
178  Baldo citado por Carlo Ghisalberti et alter, ob. cit., p. 996. 
179  En fallo de la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia 

del 5 de diciembre de 1996 se estableció que “la pérdida del valor adquisitivo 
de la moneda no requiere probarse, ya que la inflación es un hecho notorio” 
(negrillas del autor). En igual sentido la Sala de Casación Civil de la Corte 
Suprema de Justicia, en fallo del 30 de septiembre de 1992 ya había estable-
cido que “Siendo la inflación un hecho notorio, el efecto que produce sobre 
el valor adquisitivo de la moneda, es perfectamente inferible a través de los 
conocimientos de hecho del juez. Al emplear las máximas de experiencia, 
puede el juez deducir que el aumento en el valor de la cosa dañada o debida 
es una consecuencia de la contingencia inflacionaria, resultando indispensa-
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4. La depreciación y desvalorización monetaria; 
5. La marcha del 11 de abril de 2002; 
6. La aparición del general Lucas Rincón el día 12 de abril de 

2002 anunciando la renuncia del presidente Hugo Chávez180 
En el Cuadro No. 10 se pueden apreciar unos hechos que confi-

guran máximas de experiencia y hechos notorios. 
  

 
ble para repararlo o reponerlo, emplear una cantidad mayor de dinero que 
aquella que fue estimada al momento de producirse la decisión o al tiempo 
del vencimiento del derecho de crédito” (negrillas del autor). Asimismo, Sala 
Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia del 30 de abril de 
1998, estableció “constituye un hecho notorio la inflación en los últimos 
años en nuestro país” Sin embargo, la Sala Constitucional del hoy Tribunal 
Supremo de Justicia, estableció mediante sentencia del 28 de abril de 2009 
que “A juicio de esta Sala, la inflación per se como fenómeno económico, 
no es un hecho notorio, ni una máxima de experiencia; ella a su vez difie-
re de los estados especulativos, o de los vaivenes transitorios de los precios, 
y, repite la Sala, su existencia debe ser reconocida por los organismos 
económicos oficiales competentes para ello, y cuando ello sucede es que 
la inflación se considera un hecho notorio” (negrillas del autor). Reciente-
mente, un fallo del 6 de agosto de 2012 de la Sala de Casación Civil del Tri-
bunal Supremo de Justicia ratifica el criterio sostenido por la Sala Constitu-
cional, en los siguientes términos ““la inflación per se no es un hecho noto-
rio ni una ni una máxima de experiencia, por cuanto el mismo se erige 
como hecho notorio cuando es reconocido por los organismos económi-
cos oficiales competentes, pues se trata de un asunto eminentemente técni-
co” (negrillas del autor). Finalmente, a criterio del autor, confunden tanto la 
Sala Constitucional como la Sala Civil la inflación como un hecho notorio 
con repercusiones prácticas en lo económico, político y social, con el ín-
dice de la inflación cuya revelación es competencia del Banco Central de 
Venezuela, índice que es empleado como criterio matemático para calcular 
la indexación de una deuda, lo cual in substantia no es un hecho notorio. 

180  Ramón Escovar, ob. cit., p. 334. 
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Cuadro No. 10:  
Máximas de Experiencia y Hechos Notorios 

Máximas de Experiencias Hechos Notorios 

- El Sol sale por el Este 
- En Venezuela se maneja por la derecha 
- Después del 18 de febrero de 1983 

[VIERNES NEGRO], se inició en Venezuela 
una etapa de pérdida del poder adquisi-
tivo del dinero con sucesivas devalua-
ciones 

- La moneda venezolana fluctúa día tras 
día frente al dólar de los Estados Uni-
dos de América y ha perdido valor 
frente a dicha moneda. 

- UN TRABAJADOR DE LA CIUDAD DE 
CARACAS NO PUEDE, CON UN SALARIO 
MÍNIMO DE BS. 130,00181, Y UN CESTA-
TICKET DE BS. 1.441, 00 ALIMENTAR A 
UNA FAMILIA DE CINCO PERSONAS182. 

- Un automóvil a una velocidad de cien 
kilómetros por hora no puede frenar en 
dos metros 

- El viernes 18 de febrero de 
1983 se cerró la venta de divi-
sas en Venezuela y, por tal ra-
zón se le conoce como Viernes 
Negro 

- El incendio de Tacoa 
- La inflación 
- La depreciación y desvaloriza-

ción monetaria 
- La marcha del 11 de abril de 

2002 
- La aparición del general Lucas 

Rincón el día 12 de abril de 
2002 anunciando la renuncia 
del presidente Hugo Chávez 

- La muerte de Hugo Chávez 
- La independencia de Venezuela 

el 5 de julio de 1811 
- La separación de Venezuela de 

la República de Colombia en 
1830 

Fuente: Elaboración propia basado en Escovar, Ramón, ob. cit., pp. 334-337 

La casación civil nacional fijó como un hecho notorio la huelga 
de los trabajadores de tribunales. Así en su sentencia del 9 de agosto 
de 1990 determinó que “un lamentable hecho público y notorio, el 
que los Tribunales de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal 
y Estado Miranda, y los del interior del país, en su mayor parte, ce-
saran en sus actividades como consecuencia de un mal llamado esta-
do de huelga de los trabajadores tribunalicios… Ese hecho público 

 
181  [Documento en línea] Disponible: https://larepublica.pe/mundo/venezuela/ 

2024/01/03/salario-en-venezuela-2024-que-se-sabe-del-aumento-de-sueldo-lrtmv 
-52335 [Consultado: 2024, Febrero 10] 

182  [Documento en línea] Disponible: https://larepublica.pe/datos-lr/venezuela/ 
2024/01/25/cestaticket-enero-2024-cobra-hoy-el-nuevo-pago-del-bono-de-ali 
mentacion-lrtmv-1073875 [Consultado: 2024, Febrero 10] 
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y notorio,…, está dispensado de prueba”183 (negrillas del autor). 
En igual sentido, el fallo de fecha 26 de julio de 1995 estableció “ac-
tualmente existe “huelga de los trabajadores tribunalicios” lo 
cual viene a constituir un hecho público y notorio que no necesi-
ta probarse, como ya en una oportunidad señaló esta Sala”184 (ne-
grillas del autor).  

El hecho notorio se distingue de las máximas de experiencia, 
en que lo notorio es un hecho y la máxima de experiencia es un jui-
cio separado de un hecho, aunque surja de un hecho. Lo notorio 
siempre va a ser premisa menor, mientras que la máxima de expe-
riencia siempre va a ser una norma de carácter no abstracto. Lo no-
torio forma parte de la litis, mientras que la máxima de experiencia 
al ser un juicio no forma parte de la litis, sino que sirve para formar 
el criterio del juez al sentenciar, tiene carácter normativo ubicándose 
en la premisa mayor del silogismo judicial. 

Por otro lado, la opinión es un juicio sujeto a máximas de expe-
riencia técnicas, mientras que lo notorio siempre es un hecho. A di-
ferencia de la fama, que siempre es un juicio fuera del hecho notorio 
y se convierte en objeto de prueba, más cercana a la notoriedad. 
Mientras que el rumor, es un hecho sobre el cual se desconoce su 
procedencia u origen, por tanto, no puede ser calificado dentro de 
los hechos notorios. 

Rengel Romberg concluye señalando que  
los hechos notorios son concretos sucesos que aparecen en el 

proceso como premisas menores del silogismo en qué consiste la 
sentencia; a diferencia de las máximas de experiencia, que por 
ser reglas generales extraídas de la experiencia aparecen en las 
premisas mayores generales no jurídicas, llamadas por ello 
“premisas mayores fácticas”. Y si bien, las máximas de expe-
riencia, lo mismo que los hechos notorios, constituyen una ex-
cepción a la regla de que el juez no debe utilizar en el proceso su 
conocimiento privado y tienen en común la notoriedad, porque 

 
183  Patrick Baudin, ob. cit., p. 812. 
184  Ibídem, p. 813. 
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ambas nociones entran en la cultura normal, propia de un deter-
minado círculo social en el tiempo en el que se dicta la decisión, 
esto no las convierte en un fenómeno único, porque la notorie-
dad, en ambos casos, sólo tiene trascendencia en cuanto es 
tomada en cuenta por la ley para eximir a unos y a otros, de 
la prueba correspondiente185 (negrillas del autor). 
Los tribunales del contencioso-administrativo han sostenido con 

relación a los hechos notorios: 
no necesitan probarse; sino que debe demostrarse concep-

tualmente que se está en presencia de un hecho de esa naturale-
za, y en tal sentido nuestra casación los ha definido como “aque-
llos que entran naturalmente en el conocimiento, en la cultura o 
en la información normal de los individuos, con relación a un 
lugar o círculo social y a un momento determinado en el mo-
mento en que ocurra la decisión186 
Por su parte, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de 

Justicia, definió el hecho notorio, en decisión del 22 de octubre de 
1998, indicando que “es notorio un hecho cuando es conocido y sa-
bido por el común de la gente de una región y época determinadas, 
de manera que sea del conocimiento general”187. Fijando en ese en-
tonces un criterio jurisprudencial sobre el hecho notorio basado en el 
carácter absoluto del conocimiento por parte de la totalidad de las 
personas de un lugar y en un tiempo determinado. 

Montero Aroca establece que “para que un hecho sea notorio no 
es preciso que sea conocido por todo el mundo, es decir, por todos 
los habitantes del planeta (no existen hechos notorios absolutos, sin 
limitaciones de tiempo y espacio, debiéndose distinguir entre noto-
riedad universal, nacional, regional y local). Tampoco es necesa-

 
185  Arístides Rengel, 1999, ob. cit., p. 257. 
186  Venezuela: Corte Primera de lo Contencioso-Administrativo. Sentencia (No-

viembre 29, 1990). Roger Rojo contra Universidad de Los Andes, en: Pierre, 
Oscar. Jurisprudencia de los Tribunales de Última Instancia, Noviembre 
1990, T. 7, Caracas 1990, p. 184. 

187  Patrick Baudin, ob. cit., p. 813. 
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rio… que sea conocido por todas las personas que residen en el ám-
bito geográfico del que se predica notoriedad, pues ésta atiende a las 
personas con un grado de cultura medio, entre las que naturalmente 
ha de encontrarse el Juez”188. 

Otro tema relacionado con lo notorio, es la forma como un he-
cho adquiere tal carácter de notorio, en otros términos ¿cómo se 
convierte un hecho en notorio? Stein establece que existen dos ma-
neras de cómo un hecho se convierte en hecho notorio, así:  

sólo hay… dos posibilidades: o la manera en que el hecho ha 
sucedido [PERCEPCIÓN DEL HECHO] o el modo en que el hecho 
acaecido se ha divulgado [DIVULGACIÓN DEL HECHO].  

En primer lugar, es completamente posible que un hecho sea 
percibido por muchos hombres mientras acontece…, sobre todo, 
cuando se percibe incontables veces por incontables sujetos, el 
estado de una cosa…, entonces tales hechos son notorios. Toda 
la masa de pueblo es testigo de su existencia. 

Pero con ello solo se ha agotado la parte más pequeña de los 
hechos notorios. La gran mayoría de ellos está configurada de 
tal forma que primero son percibidos por muy pocos y luego se 
convierten por su divulgación. [EN SEGUNDO LUGAR,]…, es la 
transmisión [INCONTRO-VERTIBLE] la que engendra en estos ca-
sos la notoriedad, y nosotros obtenemos de tres fuentes nuestro 
conocimiento de tales acontecimientos. 

En primer lugar, está la publicación oficial… 
La segunda fuente es la ciencia histórica en su sentido más 

amplio, incluyendo v. gr. la literatura, y la geografía y la etnolo-
gía, en la medida que estas ciencias son conocimiento de hechos. 

[LA TERCERA FUENTE SON]… los periódicos… Entre mil he-
chos de este tipo, apenas habrá uno que tenga fuente distinta del 

 
188  Montero Roca citado por Aner Uriarte. “La fijación de los hechos controver-

tidos como presupuesto del juicio sobre la admisión de los medios de prueba” 
en Abel Lluch y Joan Picó (directores) Aspectos Prácticos de la Prueba Ci-
vil. Bosch, Barcelona 2006, p. 88 
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periódico y considero un síntoma desconsolador de que el senti-
do de nuestros juristas está ajeno al mundo y alejado de la vida 
práctica, el que esta importantísima fuente de notoriedad sea 
mencionada una sola vez, que yo sepa, en toda la literatura cien-
tífica sobre esta materia189 (agregados y negrillas del autor). 
Sobre la adquisición del carácter de notorio de un hecho, a tra-

vés de la tercera fuente señalada por Stein, la casación civil nacional 
ha señalado, en su decisión del 19 de julio de 2000, “esta Sala de 
Casación Civil, en sentencia del 21 de julio de 1993, que hoy se 
reitera expresó que “la sola publicación por algún medio de comuni-
cación social, sin la certeza de que el hecho fuere “conocido y sabi-
do por el común de la gente en una época determinada”, no conver-
tía al hecho en notorio, pues la noticia aislada no se incorpora a la 
cultura”190. No obstante, la divulgación de un hecho, hoy no solo 
queda circunscrito al ámbito de la prueba escrita, de allí que la di-
vulgación de un hecho, y la aquiescencia del carácter “notorio”. En 
la actualidad se puede lograr a través de la Internet y las redes socia-
les, mediante el empleo de las TICs.  

Lo notorio “no es tampoco efectivo conocimiento, sino pacífica 
certidumbre; una especie de estado de seguridad intelectual con que 
el hombre reputa adquirida una noción”191. 

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fallo 
de fecha 15 de marzo de 2010 estableció un nuevo tipo de hecho no-
torio, es decir, el que denominó hecho notorio comunicacional, el 
cual ostenta los siguientes caracteres concurrentes: 

1) Se trata de un hecho, no de una opinión o testimonio, si 
no de un evento reseñado por el medio como noticia; 2) Su di-
fusión es simultánea por varios medios de comunicación so-
cial escritos, audiovisuales, o radiales, lo cual puede venir 
acompañado de imágenes; 3) Es necesario que el hecho no re-
sulte sujeto a rectificaciones, a dudas sobre su existencia, a pre-

 
189  Friederich Stein, ob. cit., pp. 173-175. 
190  Patrick Baudin, ob. cit., p. 814. 
191  Eduardo Couture, ob. cit., p. 192. 
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sunciones sobre la falsedad del mismo, que surjan de los mis-
mos medios que lo comunican, o de otros y, es lo que esta Sala 
ha llamado antes la consolidación del hecho, lo cual ocurre en 
un tiempo prudencialmente calculado por el Juez, a raíz de su 
comunicación; y 4) Que los hechos sean contemporáneos para 
la fecha del juicio o de la sentencia que los tomará en cuenta… 

Por la vía de la información periodística, el colectivo adquie-
re conocimiento, al menos en lo esencial, de determinados he-
chos y al mundo con respecto al proceso, mantener la prohibi-
ción del artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, princi-
pio general del derecho (que no se puede sentenciar sino de 
acuerdo a lo probado en autos). Tal principio persigue que el 
Juez no haga uso de su saber personal sobre el caso, ya que de 
hacerlo surgiría una incompatibilidad psicológica entre la fun-
ción del Juez y la del testigo…  

Pero con los hechos publicitados la situación es distinta, to-
dos conocen o pueden conocer de ellos lo mismo, y mal puede 
hablarse que se trata de un conocimiento personal del Juez in-
controlable para las partes… la prohibición del artículo 12… no 
opera ante este tipo de hecho, producto de los tiempos actuales y 
del desarrollo de la comunicación192 (negrillas del autor). 
Sobre este fallo ha comentado Escovar León que el “denomina-

do hecho notorio comunicacional no es otra cosa que el hecho noto-
rio que ha adquirido tal categoría gracias a la publicidad que le han 
dado los medios de comunicación”193.  

Ahora bien, siguiendo el criterio de Stein sobre las fuentes que 
dan nacimiento al hecho notorio es perfectamente válido inferir, que 
este denominado hecho notorio comunicacional, en modo alguno 
es un hecho notorio. Sino que producto de la divulgación del hecho 
a través de los medios de comunicación social, el contenido del 
mensaje publicitado se hace notorio, de donde se deriva que es el 
contenido como hecho, lo que lo transforma en notorio. Siendo 

 
192  Ramón Escovar, ob. cit., pp. 359-360. 
193  Ibídem, p. 360. 
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inexistente un hecho notorio comunicacional, que se pretende dis-
tinguir como subtipo del hecho notorio general, como apuntaba 
Stein, y ratifica Escovar en su apreciación previamente citada. 

D. Caracteres 

Resulta un tanto difícil obtener un catálogo de elementos que ca-
ractericen al hecho notorio. La siguiente aproximación a los caracte-
res del hecho notorio, es el producto de lo que distintos autores han 
indicado como sus caracteres esenciales, la cual se presenta para su 
entendimiento como instituto del derecho procesal. 

a. Autonomía 

Se deriva la autonomía del hecho notorio de su imposición na-
tural en la mente de las personas con un grado medio de cultura, 
surge allí su relación directa con el conocimiento que sobre el he-
cho notorio van a poseer mentalmente la generalidad de las perso-
nas. Ghisalberti ha señalado, el hecho notorio se impone por sí solo 
“y por tanto debe proceder originalmente y esencialmente el carác-
ter de la certeza”194. 

b. Incontrovertibilidad 

Lo incontrovertible está íntimamente vinculado al carácter irre-
futable, incuestionable y axiomático del hecho notorio. El hecho 
constituye per se una prueba cierta e indubitada. De allí que se deri-
ve la suspensión o desaplicación del principio de necesidad de prue-
ba, que en otros términos significa, la innecesaria carga de probarlo 
(notoria non esse probanda). 

c. Conocimiento (divulgación) 

Basta que los ciudadanos de cultura media lo conozcan. El co-
nocimiento notorio debe ser común a todos los sujetos, lo cual se 
contrapone a que sólo tengan conocimiento del mismo las personas 
con una cultura media. 

 
194  Carlo Ghisalberti et alter, ob. cit., p. 997. 
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La extensión del conocimiento (non potest ignorari quod publi-
ce notum est), o por lo menos, la presunción de la extensión del co-
nocimiento a todos los miembros de una determinada colectividad. 
Capra en su obra Tractus de notorio (Venecia, 1568), citado por 
Ghisalberti, señala que el hecho notorio “se muestra directamente a 
los ojos de los hombres… que todo el pueblo o al menos su mayor 
parte puede rendir testimonio de su ocurrencia [Y] que el testimonio 
sea numeroso, directo y no ex auditur prout fama”195 (agregado del 
autor). De esta afirmación, se puede concluir que el hecho notorio es 
conocimiento públicamente divulgado. 

d. Territorialidad 

El hecho notorio puede estar circunscrito a un espacio; pero, ese 
espacio o territorio no se circunscribe a todo el mundo, a toda una 
nación, a todo un pueblo o a toda una localidad. No se requiere que 
el hecho notorio sea conocido universalmente, por tanto, lo notorio 
puede ser mundial, nacional, regional o local. Es notorio en Vene-
zuela, que el Cerro Ávila en Caracas, ahora se le denomine guarai-
ra-repano. Pero no será notorio nacional, que uno de los mejores 
lugares para comer en la Isla de Margarita sea el otrora restaurant 
Rancho de Chana, hoy un complejo turístico con el mismo nom-
bre. Mientras, que puede ser un hecho notorio mundial la existen-
cia de la Tour Eiffel en París, Francia, o de la Estatua de la Liber-
tad en Nueva York, USA, aun cuando su réplica sobre el río Siena 
(París, Francia), tenga un grado de conocimiento no tan mundial en 
el público. 

e. Temporalidad 

El hecho notorio puede permanecer longus tempus en la mente o 
en el ideario de las personas. No obstante, el hecho notorio puede no 
permanecer por largos períodos de tiempo en la mente de las perso-
nas. Pero, puede ser registrada su ocurrencia, como ocurre cuando se 
reseña en los medios de comunicación o en las redes sociales; es 
cuando entonces el hecho notorio adquiere un carácter temporal 
transitorio, y de allí devenir su relatividad. 

 
195  Ibídem, p. 997. 



LEONEL SALAZAR REYES-ZUMETA 

376 

f. Certeza 

La certeza del hecho notorio es lo que lo califica como exención 
de prueba. Si existe duda sobre el mismo, y su registro histórico es 
dudoso, entonces tal hecho no será notorio, sino un hecho que será 
objeto de prueba. Los hechos notorios deben estar dotados de certe-
za, la cual se interpreta como la absoluta imposibilidad de guardar, 
negar o impedir que sea reconocida la existencia de tal dato o cir-
cunstancia de hecho o de derecho. La certeza se sustenta en que el 
hecho sea claro y evidente, más sobre el mismo no debe existir duda 
sobre su naturaleza y calidad196. 

E. El hecho notorio como excepción de prueba (notoria non 
egent probationen) 

El hecho notorio como excepción de prueba, exige del juez pru-
dencia en cuanto a su apreciación y valoración. Así se ha pronuncia-
do la casación civil nacional, al establecer un criterio para la con-
formación de la regla de valoración del hecho notorio, al destacar 
que “nuestra legislación… nos obliga a la prudencia en cuanto a la 
valoración del carácter notorio de un hecho, y en tal línea de ra-
zonamiento, a restringir el hecho notorio a lo generalmente conoci-
do, excluyendo aquellos hechos conocidos en una determinada rama 
del saber humano”197 (negrillas del autor). 

En sentido diferente, pero con el mismo efecto de exención de 
prueba, la Sala de Casación Civil en fallo del 7 de noviembre de 
2003 estableció que “el hecho notorio es aquel cuyo conocimiento 
forma parte de la cultura normal y propia de un determinado grupo 
social, y por tanto, el juez que tiene conocimiento de él debe utili-
zarlo como parte del material de los hechos del juicio, sin que 
exista necesidad de que las partes lo aleguen y menos que lo de-
muestren”198 (negrillas del autor). En el mismo fallo, la Sala esta-
bleció que el hecho notorio no es un medio de prueba, es decir, “no 

 
196  Ibíd., p. 996. 
197  Patrick Baudin, ob. cit., p. 813. 
198  Ibídem, p. 814. 
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es una prueba, sino un hecho que debe ser incorporado por el juez al 
cuadro fáctico, sin exigir su demostración en juicio. Por ello, si se 
califica erróneamente o se desconoce su notoriedad [SE PREFIERE EL 
EMPLEO DE LA VOZ “NOTORIO” Y “SE DESCONOCE SU CARÁCTER 
NOTORIO”], a pesar de haber sido alegado, no se viola el principio de 
exhaustividad probatoria, ni se comete el vicio de silencio de prue-
bas, sino que se infringe una norma de establecimiento de los he-
chos”199 (agregados del autor). 

Estando el juez frente a un hecho notorio, y el mismo es deter-
minante para la subsunción del mismo en el supuesto fáctico de la 
norma jurídica declarada aplicable para la solución de la litis, no po-
drá el juez evitar su incorporación en su fallo. 

La Ley de Enjuiciamiento Civil española establece que entre los 
elementos fácticos exentos de prueba están los hechos notorios, así 
“no será necesario probar los hechos que gocen de notoriedad abso-
luta y general” (Ley 1/2000: 281.4)200. Establece un sistema de he-
cho notorio de absoluto conocimiento, certeza e incontrovertibilidad, 
de amplio espectro temporal y territorial; contrario a sistemas más 
flexibles y relativos. 

3. La notoriedad 

A. Noción y naturaleza jurídica 

Una definición a priori de la notoriedad se puede circunscribir a 
la permanencia de un hecho en el conocimiento general en un medio 
dado, no obstante, su poca divulgación o difusión en el ámbito na-
cional o internacional. Claro está, que, si la transmisión espacial de 
ese conocimiento trasciende el ámbito local y se proyecta a lo na-
cional y global, es síntoma de una mayor permanencia en la mente 
de quienes puedan testificar sobre su ocurrencia o existencia. 

 
199  Ibíd., p. 814. 
200  Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (BOE de 8 de enero de 

2000; c.e. BOE de 14 de abril de 2000; c.e. BOE de 28 de julio de 2001), en: 
Consejo General de la Abogacía Española. Ley de Enjuiciamiento Civil, edi-
ción especial, LA LEY/Wolster Kluwer, Madrid 2008. 
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Sin embargo, tal aproximación conceptual, en nada se distingue 
del hecho notorio. La notoriedad como cualidad de notorio, resulta 
de la conducta desplegada por quien pretende el reconocimiento de 
un derecho subjetivo conforme a una disposición legal, o derivarse 
de un conjunto de factores de hecho que hace surgir la notoriedad 
como base del derecho que se reclama. Así, cuando la ley exige la 
notoriedad como sustrato material de un derecho, el justiciable no 
puede eximirse o estar exento de probar la notoriedad, siendo más 
exigente el legislador en la prueba de la notoriedad que la prueba 
requerida para el común de los hechos. 

La notoriedad como objeto de prueba e imperativo categórico 
contenido en la norma se percibe en la prueba de la posesión notoria 
del estado civil de hijo (CC, 1982: 214) y la prueba de la presunción 
de filiación paterna por concubinato público y notorio (CC, 1982: 
211). 

La doctrina administrativa, como la jurisprudencia nacional, no 
se han detenido a distinguir el hecho notorio y la notoriedad. Pero, si 
han dejado expresado en sus decisiones que la notoriedad como 
medio de adquisición de un derecho debe ser objeto de prueba. 

Ha establecido el Registro de la Propiedad Industrial, que la no-
toriedad está sujeta al principio de la carga de la prueba. Así, quien 
alega un hecho debe probarlo (CC, 1982: 1.354; CPC, 1985: 506). 

Este Despacho al entrar en conocimiento del caso planteado y 
realizando un análisis estructural del conjunto considera legíti-
ma la pretensión del oponente por cuanto existe similitud tanto 
gráfica como fonética de ambos signos, con el agravante de que 
ambos protegen productos relacionados, como lo son los artícu-
los de vestir. Al apreciar globalmente estos signos se evidencia 
que no pueden coexistir pacíficamente en el mercado debido al 
evidente riesgo de asociación, al creer que los productos provie-
nen de un mismo origen empresarial… En cuanto a la noto-
riedad alegada por la empresa oponente, este Despacho con-
sidera infundada tal pretensión, ya que éste no consignó nin-
gún tipo de pruebas que demuestre su notoriedad, ello de 
conformidad a lo establecido por el Tribunal Andino de Jus-
ticia en el Proceso 04-IP-94, el cual establece: “A quién alega 
o controvierte la notoriedad de una marca, pues debe aplicár-
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sele el principio de la carga de la prueba, por cuanto lo que se 
discute es precisamente la existencia o inexistencia de la noto-
riedad” en el caso que nos ocupa, el titular, no aportó ningún 
elemento de prueba que cumpla los extremos exigidos por el 
artículo 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de 
Cartagena, tal y como lo podemos constatar en autos, por lo 
que este Despacho NO reconoce un derecho que el titular no 
ha evidenciado con pruebas fehacientes que clasifiquen legal-
mente tal condición201. 
Por otro lado, el TSJ, sorprendentemente, ha establecido que la 

notoriedad se circunscribe a la clase, de tal manera que la notoriedad 
queda sujeta al principio de la especialidad o especificidad. 

… esta Sala concluye que el reconocimiento de notoriedad 
que otorgó el Registrador de Propiedad Industrial a la em-
presa recurrente en fecha 23 de mayo de 1995 sobre la marca 
comercial “SISLEY”, en las clases 37 y 22, contenido en las Re-
soluciones N° 1.589 y 1.590, respectivamente, no genera por sí 
sólo titularidad o derechos exclusivos sobre la marca comercial, 
en otra clase distinta, ni es un factor determinante para el dispo-
sitivo de la Resolución impugnada … el referido reconocimiento 
de notoriedad de la marca “SISLEY” para las clases 37 y 22, no 
guarda correspondencia con la clase objeto del acto administra-
tivo impugnado, toda vez que éste se circunscribe a la negativa 
de registro de la referida marca, pero en la clase 42202.  

 
201  Resolución N° 382 (Enero 1, 2005), en Registro de la Propiedad Industrial. 

Boletín de la Propiedad Industrial. N° 471, Tomo IV, SAPI, Caracas 2005, 
p. 62. 

202  En el fallo de la referencia las clases forman parte de la Clasificación Inter-
nacional de Niza, tal como el régimen de propiedad industrial andino ordena-
ba aplicar (Decisión 344), así la Clase 42 distingue “Servicios científicos y 
tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; 
servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de or-
denadores y software; servicios jurídicos”. Mientras que la Clase 22 distingue 
“Cuerdas, bramantes, redes, tiendas de campaña, toldos, velas, sacos (no 
comprendidos en otras clases); materias de relleno (con excepción del caucho 
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En consecuencia, conforme a todo lo expuesto, esta Sala 
debe desechar la denuncia referida a la violación del prin-
cipio de globalidad por falta de pronunciamiento de la Ad-
ministración, sobre la notoriedad argüida por la representa-
ción judicial de la parte actora203. 
El fallo de la referencia, asimismo, se pronuncia sobre la decla-

ratoria de notoriedad realizado por el ente administrativo competente 
respecto del signo distintivo SISLEY, al negar el reconocimiento por 
haberse hecho extensivo a una clase donde el signo presuntamente 
notoriamente conocido carece de registro. Además, que el sistema 
de notificaciones entre las Oficinas de Propiedad Industrial que inte-
gran el sistema de propiedad industrial andino al amparo de la D344 
(1993: 85204), resultaría inoficioso sobre la base de los argumentos 
sustentados en la ausencia de notoriedad del signo distintivo 
SISLEY. 

el referido sistema de notificaciones e información contenido 
en la normativa antes transcrita, va dirigido a proteger aquellas 
marcas cuya notoriedad haya sido reconocida por la entidad ad-
ministrativa competente. Ahora bien, de lo anteriormente ex-
puesto se observa que el vicio alegado en esta oportunidad por la 
representación judicial de la recurrente, se circunscribe y gravita 
nuevamente sobre el argumento de notoriedad analizado en ren-
glones anteriores; esta vez con base en la supuesta violación de 
la normativa antes transcrita, que prevé un sistema de notifica-
ciones para la protección de las marcas notorias. Al respecto, es-

 
o materias plásticas); materias textiles fibrosas en bruto”; y, la Clase 37 
“Construcción; reparación; servicios de instalación”. 

203  Venezuela: Tribunal Supremo de Justicia. Sala Político-Administrativa, Sen-
tencia Nº 00491 (Marzo 21, 2007). Benetton Group S.P.A. interpone recurso de 
nulidad contra Resolución N° 538, de fecha 22 de agosto de 2003, dictada por 
el entonces Ministerio de la Producción y el Comercio (hoy Ministerio del Po-
der Popular para las Industrias Ligeras y Comercio), Expediente N° 2004-
0158. [Documento en línea] Disponible:http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/ 
spa/marzo/00491-22307-2007-2004-0158.HTML [Consultado: 2011, Junio 15]. 

204  “A fin de facilitar la protección de las marcas notorias, las oficinas nacionales 
competentes establecerán un sistema de notificación e información”. 
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ta Sala reproduce lo señalado en relación a la notoriedad de la 
marca comercial “SISLEY”, otorgada por el Registrador de Pro-
piedad Industrial en fecha 23 de mayo de 1995, a favor de la so-
ciedad mercantil recurrente, para las clases 37 y 22, pues quedó 
suficientemente demostrada la incompatibilidad de las mencio-
nadas clases con aquel objeto del acto administrativo impugna-
do. En consecuencia, esta Sala desestima la violación de la refe-
rida normativa denunciada como infringida por la representación 
judicial de la recurrente, al no guardar correspondencia con la 
causa bajo examen205 
En fallo del 30 de septiembre de 1952, el Tribunal Superior de 

Bogotá estableció, como condición para la denegación de una marca 
solicitada en detrimento de una marca no registrada, pero notoria-
mente usada en territorio colombiano desde 1933, la prueba del uso 
previo y notorio. 

el juez…no halló demostradas…la prueba del conocimiento 
por parte de la persona que pretende el registro de la marca, de 
la existencia y uso de la marca en que se funda la oposición. Pe-
ro examinados con detenimiento los elementos de prueba aduci-
dos por el actor en orden a demostrar el uso notorio y público 
que de la marca “Palmer´s” había hecho la entidad opositora, 
uso que esta invocó también como fundamento de la propiedad 
de la marca, y por ende de su derecho a oponerse al nuevo regis-
tro solicitado, se llega a la conclusión inequívoca de que tal uso 
público y notorio se demostró plenamente. En efecto: obran en 
autos… elementos de convicción…, entre los cuales figuran do-
cumentos públicos, demuestran de manera plena e inequívoca 
que con anterioridad mayor de tres años a la fecha de la solicitud 
de registro de marca presentado por el señor…, la entidad oposi-

 
205  Venezuela: Tribunal Supremo de Justicia. Sala Político-Administrativa, Sen-

tencia Nº 00491 (Marzo 21, 2007). Benetton Group S.P.A. interpone recurso 
de nulidad contra Resolución N° 538, de fecha 22 de agosto de 2003, dictada 
por el entonces Ministerio de la Producción y el Comercio (hoy Ministerio 
del Poder Popular para el Comercio Nacional), Expediente N° 2004-0158. 
[Documento en línea] Disponible: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa 
/marzo /00491-22307-2007-2004-0158.HTML [Consultado: 2011, Junio 15]. 
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tora usaba de manera pública y notoria en el país el dictado 
“Palmer´s” para distinguir los productos a que tales documentos 
dicen relación… Las condiciones de publicidad y notoriedad de 
tal uso no pueden remitirse a duda,… 

Si lo público y notorio es aquello de todos conocido, y esa 
notoriedad y publicidad aparece acreditada en los autos, se-
ría contrario a la lógica y a la sana hermenéutica [SANA 
CRÍTICA] el afirmar que no se demostró que el solicitante del 
registro tenía conocimiento del uso de la marca “Palmer´s”: 
nada autorizaría la exclusión del solicitante de la marca, del 
conglomerado general social, cuya noticia y conocimiento se 
deduce de la propia significación gramatical de los conceptos 
de publicidad y notoriedad que la ley exige en el uso general 
del derecho de propiedad de la marca respectiva206 (negrillas 
y agregados del autor). 
La notoriedad, en suma, es una condición sine qua non que se 

exige como base del reconocimiento del derecho de propiedad 
sobre el signo distintivo notoriamente conocido. 

Se puede delimitar la naturaleza jurídica de la notoriedad, en la 
necesidad de probar un hecho, que el legislador exige como prerre-
quisito para el reconocimiento de un derecho. La notoriedad se sus-
tenta en los principios dispositivo y de la necesidad de prueba (carga 
de la prueba). Lo cual justifica la reiterada afirmación de la ubica-
ción de la notoriedad como un presupuesto fáctico de la existencia 
de un hecho repetido y permanente sobre el cual se hace nacer un 
derecho subjetivo, a favor de quien alegue su permanencia temporal, 
espacial y cognoscitiva por la colectividad, circunscrito a veces a un 
pueblo, una clase, una categoría, un círculo social o un sector perti-
nente de los circuitos comerciales. 

 
206  Cavalier, Germán. Marcas de Fábrica y Nombres Comerciales. Jurispruden-

cia del Tribunal Superior de Bogotá 1930-1961. Temis, Bogotá 1962, 
pp.156-158. 
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B. La prueba de la notoriedad 

Un problema relacionado con la notoriedad es el carácter abso-
luto de su exención de prueba desde la perspectiva del derecho pro-
cesal. Tanto la doctrina como la legislación han establecido distin-
ciones entre la notoriedad exenta de prueba, y la notoriedad cuya 
prueba es necesaria, por mandato del legislador, a los fines del reco-
nocimiento de un derecho.  

Rengel señala que en “el primer caso, dada la notoriedad del he-
cho, queda excluida su prueba, como así se ha hecho referencia. En 
el segundo, la notoriedad forma parte del supuesto de hecho de la 
norma, y debe ser probada, sin exigir la prueba de la veracidad del 
hecho”207. No obstante, se considera que sí es exigible la prueba de 
la veracidad del hecho afirmado, es decir, los hechos que configuran 
la presunción iuris tantum de notoriedad que da nacimiento al dere-
cho que se deriva de la misma. 

En ese contexto, Azula, distingue entre el hecho notorio y la no-
toriedad, donde el primero está exento de prueba y el segundo debe 
ser objeto de prueba a los fines de que el derecho que se reclama se 
sustente sobre la base de la notoriedad de los hechos que constituyen 
el supuesto de hecho de la norma jurídica. Así el mencionado jurista 
señala “el hecho notorio es diferente de la notoriedad… la notorie-
dad es la cualidad que rodea a un determinado hecho y que, por sí 
sola, constituye tema de prueba”208. 

Rocha sostiene.  
Lejos de ser una excepción a la carga de la prueba, impli-

ca una exigencia más rigurosa para probar cierta notoriedad 
exigida por la ley para reconocer un derecho… la prueba que 
se exige respecto de la notoriedad del ejercicio o goce de tales 
estados es más rigurosa y exigente que la prueba de un hecho 
cualquiera… en tales casos no se trata de probar directamente la 
verdad de un hecho, …, sino de deducir la existencia del hecho a 

 
207  Arístides Rengel, 1999, ob. cit., p. 253. 
208  Jaime Azula, ob. cit., p. 29. 



LEONEL SALAZAR REYES-ZUMETA 

384 

través de su notoriedad; es sobre ésta como se exige la certeza 
del hecho. De ahí el rigor de la prueba indirecta, como para 
compensar la posibilidad de error indirecto sobre el hecho. 
Siendo la notoriedad la pública noticia de las cosas y el conoci-
miento claro que todos tienen de ellas, linda con el concepto de 
fama y aun de rumor, que tampoco implican prueba directa 
del hecho sino de la creencia que suscitaron; entonces tam-
bién aquí se desciende de la creencia, de la fama, del rumor, 
al hecho. Y de ahí que su prueba sea así mismo exigente… si 
la notoriedad bien establecida prueba el hecho, y en forma 
plena, la fama de por sí apenas es prueba semiplena,…; en 
cambio el rumor de por sí no convence ni medianamente209 
(negrillas del autor) 
Ejemplo de lo anterior, son casos en los cuales la ley exige como 

requisito sine qua non para el reconocimiento de un derecho, la 
prueba de la notoriedad de los hechos que construyen el supuesto de 
hecho normativo, como elemento determinante del derecho. En la 
legislación civil se encuentra el caso de la posesión de estado de hi-
jo, sobre la base de la prueba de la notoriedad de nomen, tractus et 
fama210, la prueba de la posesión legítima211; y, en la legislación 
mercantil, se ubica en la prueba de la notoriedad de los signos distin-

 
209  Antonio Rocha, ob. cit., pp. 187-188. 
210  “La posesión de estado de hijo se establece por la existencia suficiente de 

hechos que indiquen normalmente las relaciones de filiación y parentesco de 
un individuo con las personas que se señalan como sus progenitores y la fa-
milia a la que dice pertenecer. Los principales entre estos hechos son: ‒Que 
la persona haya usado el apellido de quien pretende tener por padre o madre 
[NOMEN]. Que éstos le hayan dispensado el trato de hijo, y él, a su vez, los 
haya tratado como padre y madre [TRACTUS]. Que haya sido reconocido co-
mo hijo de tales personas por la familia o la sociedad [FAMA]” (CC, 1982: 
214) (agregados del autor). 

211  “La posesión es legítima cuando es continua, no interrumpida, pacífica, pú-
blica, no equívoca y con intención de tener la cosa como suya propia” (CC, 
1982: 772). 
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tivos212 (CUP, 1883: 6bis; ADPIC, 1994: 16.2, 16.3; PROTOCO-
LO, 1995: 9.5; 9.6). 

En el Cuadro No. 11 se demuestra la formulación del silogismo 
jurídico para la prueba de la notoriedad de un hecho que es constitu-
tivo de un derecho. Donde se observa claramente que la premisa 
mayor es ocupada por la norma jurídica, en la premisa menor los 
hechos objeto de prueba para determinar la notoriedad, y finalmente 
el juicio o conclusión a la que se va a llegar si de los hechos se deri-
va la notoriedad para el reconocimiento del derecho. 

 
212  “La recurrida a decir del recurrente ‘…B) Negó la notoriedad de la marca 

Timberland que alegó la actora, con fundamento en que la notoriedad de 
una marca no puede confundirse con la de un hecho notorio, y que por 
ello debe ser probada por la parte actora de conformidad con el princi-
pio contenido en el artículo 1.354 del Código Civil, ya quien alega debe 
probar’…” (Cfr. Venezuela: Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación 
Civil, Sentencia N° 141 (Marzo 7, 2002), The Timberland Company contra 
Corporación Remmore y Proveeduría de Calzados Timberland. Expediente 
N° 00-383. [Documento en línea: Disponible: http://historico.tsj.gob.ve/deci 
siones/scc/marzo/RC-0141-070 302-00383-00174.HTM Consultado: 2011, 
junio 15]) (negrillas del autor). 
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Cuadro No. 11: 
 Silogismo de la prueba de la notoriedad 

ELEMENTOS CONTENIDO 
TEÓRICO CONTENIDO PRÁCTICO 

 
 
 

PREMISA 
MAYOR 

 
NORMA QUE  
ESTABLECE  

LOS 
PRESUPUESTOS 
DE PRUEBA DE 

LA NOTORIEDAD 
(CC, 1982: 214) 

 

POSESIÓN DE ESTADO DE HIJO: 
-Nomen: Que la persona haya usado 
el apellido de quien pretende tener por 
padre o madre.  
-Tractus: Que éstos le hayan dispen-
sado el trato de hijo, y él, a su vez, los 
haya tratado como padre y madre.  
-Fama: Que haya sido reconocido 
como hijo de tales personas por la 
familia o la sociedad. 
 

 
 

PREMISA 
MENOR 

 
HECHOS  

QUE 
CONFIGURAN  

LA NOTORIEDAD 
LEGALMENTE 

EXIGIDA 

-Nomen: Juan Pérez García, hijo de 
Pedro Pérez y de Juana García, Nom-
bre y Apellidos que usa en su vida 
diaria, en su correspondencia, en sus 
registros escolares, en su partida de 
bautizo, así como en otros documen-
tos; salvo en su cédula de identidad 
donde aparece como Juan García. 
-Tractus: Pedro Pérez “este es mi hijo 
Juan Pérez, hijo de Juana García y 
yo”. “este es mi padre, Pedro Pérez, y 
ella es mi madre Juana García”. 
-Fama: Los vecinos de Prados del 
Este (Caracas, Venezuela) reconocen 
como hijo de Pedro Pérez y Juana 
García A Juan Pérez, y sobre él se dice 
“este es el hijo de Pedro Pérez y de 
Juana García”. 

CONCLUSIÓN NOTORIEDAD 
PROBADA 

 

Juan García es Juan Pérez García hijo 
de Pedro Pérez y Juana García 

Fuente: Elaboración propia 

La notoriedad es un conocimiento de carácter relativo (verifica-
ción de su existencia), no es conocimiento absoluto; es del conoci-
miento de una parcialidad, no es del conocimiento general, aunque 
puede llegar a serlo. La notoriedad es conocimiento efectivo (per-
cepción directa del hecho, la pacífica certidumbre de su existencia), 
es conocimiento real. Así, la notoriedad puede comprender el cono-
cimiento por todos los hombres de un mismo país o de un mismo 
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lugar, sino que puede también circunscribirse a un grupo o parciali-
dad de personas de un mismo país o lugar. De donde se deriva que la 
notoriedad como fuente de derecho, impone a quien la alega la carga 
de probarla de forma tangible e inequívoca, por tanto, no queda re-
levado o exento de prueba.  

Tal como refiere Cardoso “cuando la ley establece la notoriedad 
como fuente de derecho, no existe relevo de carga probatoria sino, 
por el contrario, obligación de aportar prueba rigurosa y estricta”213. 
Asimismo, dada la importancia de la notoriedad como fuente de de-
recho, señala el referido autor, que el riesgo de no probarla puede 
derivar una decisión negativa del juez. Al efecto explica, “la noto-
riedad de un hecho está sujeta al criterio del juez [APRECIACIÓN Y 
VALORACIÓN], por lo cual, cuando se aduce…, es más prudente 
aportar prueba para demostrarlo, pues hasta puede suceder que el 
juez del conocimiento lo considere como notorio y lo dé por proba-
do y que el superior, al revisar la respectiva providencia por vía de 
apelación o por otra causa, estime que el hecho carece de notoriedad 
y lo tenga por no probado”214 (agregados del autor). De allí, que la 
prueba que se aporte debe ser irrefutablemente pertinente, idónea y 
conducente para establecer y demostrar la notoriedad, en particular 
del signo distintivo cuya notoriedad se ha reivindicado. 

4. La prueba de la notoriedad de los signos distintivos 

A. Introducción 

Habiéndose delimitado la diferencia entre el hecho notorio y la 
notoriedad de un hecho, como causa de reconocimiento o descono-
cimiento de un derecho subjetivo, queda entonces precisar cómo se 
prueba la notoriedad de un signo distintivo a los fines de su recono-
cimiento como SDNC. 

No obstante, es meritorio destacar el comentario de Prías y Ca-
david sobre la sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Co-

 
213  Jorge Cardoso. Pruebas judiciales, 4ª edición, Librería del Profesional, Bo-

gotá 1986, p. 91. 
214  Jorge Cardoso, ob. cit., pp. 92-93. 
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lombia (2004, julio 21), quienes señalan que el referido fallo con-
funde el hecho notorio y el signo distintivo notorio, así: 

el tema del conocimiento privado del juez…, la Corte afirma 
que a través de ese medio no se puede dar por probado un he-
cho, así este se califique de notorio. Precisa, además, que la no-
toriedad exige la presencia de una prueba que la acredite… 
la confusión… se mantuvo durante el trámite de la casación, 
respecto de los conceptos de marca notoria [SDNC] y hecho 
notorio. La primera está definida en el artículo 224 de la Deci-
sión 486… El hecho notorio…, se configura como una excep-
ción a la carga de la prueba que corresponde al sujeto que persi-
gue un efecto jurídico determinado. Es un hecho notorio enton-
ces aquel que no requiere prueba (CPC, art. 177) [HOY, 
ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL 
COLOMBIANO] y que incluso, según lo ha sostenido parte de la 
doctrina, no necesita siquiera ser alegado para que sea conside-
rado por el juez en la sentencia… no son un mismo concepto y 
por ende, no puede confundirse su aplicación. La marca notoria 
[SDNC] tiene el concreto objetivo y razón de proteger una mar-
ca no registrada [SIGNO DISTINTIVO O UN SDNC NO REGISTRADO] 
en un territorio determinado, pero que por su especial entidad 
debe ser protegida de usos indebidos por terceros. Esta no se 
protege porque se trata de un hecho notorio, sino porque la 
normativa supranacional sobre propiedad intelectual creó la 
figura y estableció las reglas para su aplicación. La protec-
ción opera, por ende, porque la ley así lo establece [OPE LEGIS].  

El único elemento que comparten estos dos términos es 
del amplio reconocimiento por la comunidad. Pero su ori-
gen, función y forma de aplicación son completamente dife-
rentes215 (agregados y negrillas del autor) 
Asimismo, la importancia de la notoriedad de los signos distin-

tivos, no se circunscribe al ámbito exclusivo de la concurrencia em-

 
215  Juan Prías y Paula Cadavid. “La prueba del ingrediente normativo en el delito 

de usurpación de marcas y patentes en Colombia” en Foro de Derecho Mer-
cantil, N° 7, abril-junio, Legis, Bogotá 2005, pp. 167-168. 
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presarial, sino también para proteger los derechos de los herederos, 
tal como sentenció la casación civil nacional con respecto al signo 
distintivo Billo. 

el indudable parecido fonético y gráfico con la marca que 
perteneció al ciudadano Luis María Frómeta Pereira y que ahora 
pertenece a la sucesión de éste, y en la notoriedad de dicha 
marca, pues señaló que <...es público y notorio en el ámbito so-
cial venezolano, que la labor más destacada y conocida de LUIS 
MARÍA FRÓMETA PEREIRA la llevó a cabo a través de su 
orquesta “BILLO’S CARACAS BOYS”, y que durante su largo 
desempeño en el campo musical usó y se le identificó con el 
seudónimo “BILLO”; todo lo cual configura la hipótesis legal 
prevista en el literal e)216 del artículo 136 [D486, 2000]217 (agre-
gado y negrillas del autor). 
La otrora Corte Suprema de Justicia en Sala Político-Admi-

nistrativa, con ocasión de la notoriedad del signo distintivo Pepe®, 
estableció que la notoriedad es en la clase, negando la ultraespecia-
lidad de los SDNC.  

[SI] existe una evidente colisión entre la marca notoriamente 
conocida ‘Pepe’, propiedad de la sociedad extranjera ‘Pepe U.K. 
Limited’, que distingue artículos de vestido, con cualesquiera 
otras marcas comerciales que pretendan distinguir con la misma 

 
216  “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio 

afectan indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:… e) con-
sistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas 
con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del 
nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o 
caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector 
pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se 
acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quie-
nes fueran declarados sus herederos” (negrillas del autor). 

217  Venezuela: Tribunal Supremo de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia 
N° RC-01317 (Noviembre 9, 2004). Luis Frómeta Bello et alter contra Luis 
Frómeta Peraza. Expediente N° 02-460. Caracas [Documento en línea] Dis-
ponible: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/noviembre/RC-01317-0911 
04-02460.HTM [Consultado: 2011, Junio 15]. 
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expresión, con una expresión gráfica y fonéticamente parecida o 
con una palabra compuesta que conjugue o intercale la expre-
sión ‘Pepe’, productos de consumo masivo de la misma clase N° 
39-25” [PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD O ESPECIFICIDAD]; 2) “Cual-
quier fondo de comercio puede utilizar como denominación co-
mercial una palabra compuesta por el nombre ‘Pepe’, sin que 
con ellos sean violados los derechos de propiedad industrial de 
la sociedad extranjera ‘Pepe U.K. Limited´, ni afectado el inte-
rés general, representado en la libre y leal competencia” 
[COEXISTENCIA PACÍFICA DE SIGNOS DISTINTIVOS IGUALES O 
SIMILARES EN CLASES DIFERENTES]; y, 3) “Cualquier persona ti-
tular de derechos [SIC] de autor sobre un personaje de nombre 
‘Pepe’, así como cualquier propietario de un fondo de comercio 
denominado con una palabra compuesta por el nombre ‘Pepe’, 
puede promocionarlo en los medios de comunicación o en ar-
tículos de vestido u otros, sin que ello ocasione alguna confu-
sión entre el producto distinguido con la marca comercial ‘Pepe’ 
y el fondo de comercio denominado ‘Pepe’ o el personaje de au-
tor de nombre ‘Pepe’ [COEXISTENCIA PACÍFICA DE BIENES 
INTELECTUALES]218 (agregado y negrillas del autor) 
En otro orden de ideas, el RPI ha sostenido que cuando no existe 

riesgo de confusión o de asociación entre dos marcas, aun cuando 
una de ellas pueda gozar de notoriedad, es viable la coexistencia pa-
cífica de ambos signos en el mercado. 

Nos encontramos ante un conflicto entre dos marcas deno-
minativas simples TICKETMASTER y TICKETCENTER, 
las cuales al ser comparadas lo único que tienen en común es la 
inclusión en ambas del término TICKET, vocablo del idioma 
inglés con significado propio en nuestro idioma, el cual sin ne-
cesidad de ser traducido resulta familiar para el consumidor me-
dio quien lo asocia directamente con características relacionadas 

 
218  Venezuela: Corte Suprema de Justicia. Sala Político-Administrativa. Senten-

cia N° 706 (Noviembre 6, 1997). Pepe El Grande contra Registro de la Pro-
piedad del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual. Expediente N° 
11.916. Caracas. 
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con determinados servicios para los cuales ha sido solicitada su 
protección; siendo por tanto utilizado en combinación con otras 
palabras para formar marcas que en su conjunto resultan absolu-
tamente distintivas entre sí. De allí que la comparación deba 
efectuarse viendo ambas marcas en sus respectivos conjuntos 
otorgándole un justo valor a los complementos de cada una, re-
presentados por las palabras MASTER y CENTER, en virtud de 
lo cual a simple vista se aprecian totalmente diferentes desde el 
punto de vista gráfico, y fonéticamente suenan de manera muy 
diferente, eliminando así cualquier posibilidad de confusión y 
error entre el público consumidor y los medios comerciales, y 
permitiendo su coexistencia pacífica en el mercado. 

En relación con la pretensión del observante sobre la su-
puesta notoriedad de la marca TICKETMASTER, es necesa-
rio aclarar que la calificación de notoria de una marca, tal 
como se establece en la norma comunitaria [D486, 2000: 224], 
la cual le permite romper el principio de la especialidad e impe-
dir el registro de otra marca que distinga productos diferentes 
incluidos en otras clases, no procede como causal de irregis-
trabilidad en este caso, porque como ha sido anteriormente 
demostrado que no existe parecido al grado de causar un 
riesgo de confusión entre las marcas en conflicto, las cuales 
son perfectamente distintivas y capaces de cumplir a cabali-
dad con la función diferenciadora de sus respectivos produc-
tos en el mercado, por esta razón tal alegato es desestimado219 
(negrillas y agregados del autor). 
La notoriedad como situación de hecho, “requiere de prueba al 

momento de ser invocada en un procedimiento”220 administrativo o 
judicial. Más cuando se le alegue como fuente de derecho o de reco-
nocimiento de un SDNC. Hildegard Rondón de Sansó comentando 

 
219  Resolución N° 0120 (2005, Febrero 28), en Registro de la Propiedad Indus-

trial, Boletín de la Propiedad Industrial N° 471, T. I, (2005, Febrero 28), 
SAPI, Caracas. 

220  Víctor Bentata y Robert Schuman, 1998, ob. cit., p.209. 
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el artículo 84 de la D344 (1993) acoge el criterio de la prueba de la 
notoriedad de los SDNC en el ámbito andino221. 

Contrario a lo expuesto, Otamendi, señala “la notoriedad de una 
marca no requiere prueba. Si fuera necesario el hacerlo, entonces tal 
notoriedad no existe. Así lo han reconocido los tribunales al sostener 
que ‘la notoriedad de una marca es un hecho al alcance de todos o de 
una buena mayoría y no requiere, por tanto, de prueba específica’… 
nada prueba respecto de la notoriedad lo que se ha invertido en pu-
blicidad, o lo que se ha vendido, o qué celebridad usa el producto de 
determinada marca. Lo único que se probaría son esos hechos, pero 
no la notoriedad”222. En sentido contrario, Bertone & Cabanellas in-
dican que “la notoriedad relevante es la que tiene lugar en el país en 
donde se pretende la protección correspondiente a las marcas noto-
rias. Si una marca es notoria en el país X y se pretende obtener 
la protección especial para las marcas notorias en el país Y, se 
deberá demostrar que la marca es notoria en el país Y”223 (negri-
llas del autor). 

Por su parte Manuel Broseta Pont ha señalado. 
El derecho al signo distintivo puede, pues, nacer por el regis-

tro como por su creación y uso notorio, prevalece en estas cir-
cunstancias el signo distintivo creado y usado en forma noto-
ria frente al signo posterior, idéntico o semejante, registra-
do224 (negrillas del autor) 
De tal argumentación, se puede inferir que un signo distintivo 

puede obtener su notoriedad con independencia de su registro o no, 
siendo a su vez motivo de protección mayor si el signo distintivo ha 
adquirido notoriedad, aun cuando existiese otro registrado. Deriván-
dose, en consecuencia, la protección del SDNC no registrado. 

 
221  Hildegard Rondón de Sansó, 1995, ob. cit., p. 204. 
222  Jorge Otamendi, ob. cit., pp. 374-375. 
223  Luis Bertone y Guillermo Cabanellas, ob. cit., T.I, p. 318. 
224  Manuel Broseta Pont. Manual de Derecho Mercantil, 10ª edición, 1ª reimpre-

sión, Tecnos, Madrid 2000, p.144.  
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B. La prueba de la notoriedad a priori 

La declaración de notoriedad del SDNC a priori, es el resultado 
de la argumentación jurídica que se deriva de una conclusión por 
deducción. Ello, debido a la preexistencia de ciertos hechos, que al 
ser declarados verdaderos conducen a tales consecuencias; es decir, 
la declaratoria de notoriedad del signo distintivo.  

Tal pronunciamiento o decisión puede ser el resultado de un 
procedimiento administrativo autónomo que tenga por objeto tal fin. 
La sentencia proferida en un procedimiento mero-declarativo de cer-
teza, o, en el decurso de un procedimiento donde se dirima el mejor 
derecho del demandante, y que igualmente se alegue la notoriedad 
del signo distintivo. No aplicable, por tanto, el procedimientos de 
justificativos de perpetua memoria, conducentes a la obtención de un 
título supletorio225. 

En ese sentido, Bentata y Schuman exponen “la notoriedad de 
una marca requiere de la constitución de un expediente [ADMINIS-
TRATIVO O JUDICIAL] contentivo de pruebas cuyo valor queda a juicio 
de la administración”226 (agregado del autor), o del juez. 

En el asunto Sisley, el RPI hizo reconocimiento de la notoriedad 
del signo distintivo, el cual fue desestimado posteriormente por la 
Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. 

Del contenido de las Resoluciones parcialmente transcritas, 
se evidencia que, el Registrador de la Propiedad Industrial, re-
conoció la notoriedad de la marca comercial “SISLEY” en las 
clases 22 y 37, de acuerdo a la clasificación contenida en el ar-
tículo 106 de la Ley de Propiedad Industrial. 

En este sentido, aduce la representación judicial de la recu-
rrente que el referido reconocimiento de notoriedad a favor de 
su representada, “…constituye un elemento de hecho que afecta 
radicalmente el caso presente así como todos los que guarde re-
lación con los derechos de [su] mandante sobre el signo distin-
tivo notorio SISLEY…”… 

 
225  Vid. supra 6.B. 
226  Víctor Bentata y Robert Schuman, ob. cit., p. 209. 
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…, esta Sala concluye que el reconocimiento de notoriedad 
que otorgó el Registrador de Propiedad Industrial a la empresa 
recurrente… sobre la marca comercial “SISLEY”, …, no genera 
por sí sólo titularidad o derechos exclusivos sobre la marca co-
mercial, en otra clase distinta, ni es un factor determinante para 
el dispositivo de la Resolución impugnada. 

Aunado a lo anterior, esta Sala observa que el referido reco-
nocimiento de notoriedad de la marca “SISLEY” para las clases 
37 y 22, no guarda correspondencia con la clase objeto del acto 
administrativo impugnado, toda vez que éste se circunscribe a la 
negativa de registro de la referida marca, pero en la clase 42227 
Asimismo, en el caso AZT la Sala Político-Administrativo niega 

nuevamente, como medio de prueba de la notoriedad del signo dis-
tintivo mencionado, la declaratoria de reconocimiento de notoriedad 
a priori por parte del RPI. También, ese reconocimiento a priori 
puede ser el resultado conclusivo de un procedimiento de oposición 
a la solicitud de registro de un signo distintivo que reproduzca en su 
totalidad o el elemento esencial del SDNC. A juicio de la Sala, en la 
declaratoria administrativa de notoriedad del signo distintivo no se 
evidencia una exhaustiva actividad probatoria por la parte actora y, 
la apreciación y valoración que hace el RPI carece de los elementos 
probatorios que permitan sustentar la notoriedad del mencionado 
signo distintivo. 

la empresa recurrente formuló observaciones y oposición 
contra el registro de la marca “AZTEONAL”, por considerar 
que se encontraba incursa en la disposición prohibitiva del literal 
d) del artículo 73 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuer-
do de Cartagena sobre el Régimen Común de Propiedad Indus-

 
227  Venezuela: Tribunal Supremo de Justicia. Sala Político-Administrativa, Sen-

tencia Nº 00491 (Marzo 21, 2007). Benetton Group S.P.A. interpone recurso 
de nulidad contra Resolución N° 538, de fecha 22 de agosto de 2003, dictada 
por el entonces Ministerio de la Producción y el Comercio (hoy Ministerio 
del Poder Popular para las Industrias Ligeras y Comercio), Expediente N° 
2004-0158. [Documento en línea] Disponible: http://historico.tsj.gob.ve/de 
cisiones/spa/marzo/00491-22307-2007-2004-0158.HTML [Consultado: 2011, 
Junio 15]. 
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trial, es decir, por reproducir una marca notoriamente conocida, 
alegando al efecto ser titular de la marca “AZT” que –según 
adujo- identifica un producto farmacéutico usado a nivel mun-
dial para combatir la enfermedad del SIDA. 

Asimismo, manifestó que en la oportunidad de presentar la 
oposición contra la inscripción N° 19316-99 correspondiente 
a la marca AZTEONAL, su representada alegó y evidenció 
la notoriedad de la marca AZT, la cual… fue reconocida por 
el Registrador de la Propiedad Industrial… 

En la Resolución impugnada el funcionario ministerial lo que 
hizo fue apartarse de la interpretación dada por el Registrador de 
la Propiedad Industrial para negar el registro de la marca 
“AZTEONAL”, sosteniendo al efecto que no se infiere del con-
tenido del numeral 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad 
Industrial protección alguna a favor de las marcas notorias, 
sino que dicha protección debe estar consagrada expresamente 
en la Ley, o al menos deducirse de su espíritu. 

El Registrador de la Propiedad Industrial afirma que la 
marca “AZT” es notoriamente reconocida en Venezuela y el 
mundo entero. No obstante, no indica los elementos de hecho 
que avalan tal circunstancia y si los mismos fueron debida-
mente acreditados en autos por la recurrente228. 
En la sentencia Nintendo®, la Sala Político-Administrativa de la 

entonces Corte Suprema de Justicia, estableció un procedimiento sui 
generis para la declaratoria de notoriedad de los signos distinti-
vos por parte del RPI en armonía con el artículo 6bis del CUP 
(1883), así propuso: 

 
228  Venezuela: Tribunal Supremo de Justicia. Sala Político Administrativa Ac-

cidental. Sentencia N° 01382 (Julio 31, 2007). The Wellcome Foundation 
Limited contra Viceministerio de Industria del Ministerio de Industria y 
Comercio (caso AZT). Expediente N° 2003-1434. [Documento en línea: 
Disponible: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/agosto/01382-1807-2007 -
2003-1434.HTML Consultado: 2011, junio 15]. 
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dos son los elementos necesarios para que pueda ser acorda-
da una marca notoriamente conocida: 1.- Qué el que se conside-
re titular de la misma, la solicite señalando su carácter de marca 
notoriamente conocida y, 2.- Que el solicitante demuestre que es 
el creador intelectual del signo o su legítimo titular. En tal caso, 
el acto administrativo decisorio, corresponde al organismo regis-
tral, que deberá determinar la titularidad originaria y, hacer una 
declaración expresa al respecto. 

Esta declaratoria, de ser favorable al solicitante, permitirá el 
otorgamiento del registro a su nombre y, de ser desfavorable al 
mismo, estará constituida por una denegación de dicho registro, 
aun cuando, hubiesen aportado pruebas tendientes a demostrar 
su eventual derecho. El legítimo titular deberá mediante soli-
citud separada pedir el otorgamiento a su favor del registro 
de la marca notoria, en una solicitud separada. En efecto, la 
declaratoria de la autoridad administrativa de que una marca es 
notoria y que el solicitante no es su legítimo titular, no implica 
de pleno derecho que se le traspase al eventual oponente la soli-
citud de registro que fuere denegada…, la solicitud rechazada de 
quien no es su creador originario, puede ser constituida, como lo 
prevé la Decisión 344, por la alteración, reproducción, imita-
ción, traducción o transcripción de la marca notoria, o bien, 
puede tratarse de un signo diferente, pero que, se preste a confu-
sión con ella. La declaratoria de la autoridad administrativa, 
no puede en consecuencia, obligar al verdadero titular de la 
marca notoriamente conocida a adquirir un registro que el 
mismo no había solicitado y cuyo objeto, como se señalara, 
puede ser una alteración de su marca originaria. 

Queda así dilucidada la cuestión relativa a quien corresponde 
la titularidad de una marca notoriamente conocida229 
El referido procedimiento nunca ha sido aplicado por la instan-

cia administrativa correspondiente, es decir, el Registro de la Pro-
 

229  Venezuela: Corte Suprema de Justicia. Sala Político Administrativa. Senten-
cia N° 591 (Agosto 3, 1995). Atari Mundial, C.A. contra Ministerio de Fo-
mento (caso Nintendo®), en: Bentata, Víctor (1998), ob.cit., pp. 385-386. 
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piedad Industrial, ni existe evidencia de su solicitud por algún in-
teresado desde la fecha de la anterior sentencia (Agosto 3, 1995), 
todo ello conforme las disposiciones de la D344 (1993).  

Vale acotar, que, de haberse implantado tal procedimiento, hu-
biese sido primigenio en Latinoamérica, quizás en el mundo, y en el 
mercado comunitario andino para ese entonces. 

Ha sido criterio interpretativo del Tribunal de Justicia de la 
CAN, que las declaratorias de notoriedad de los signos distintivos 
son de la competencia exclusiva tanto de las instancias administrati-
vas como de las judiciales de los países miembros de la CAN. Crite-
rio judicial supranacional que ha quedado establecido en el Proceso 
28-IP-96 correspondiente a la interpretación prejudicial solicitada 
por el Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso-Administrativo, 
Distrito de Quito, República del Ecuador, Caso: Marca Ciel. 

Sin embargo, ni el titular de la marca o los consumidores por 
sí solos podrían llegar a la conclusión de que una marca es no-
toria, resolución que corresponde bien sea a la Oficina Na-
cional Competente dentro de la etapa administrativa o a la 
autoridad judicial, cuando en el trámite o en el proceso se 
aporten las pruebas para llegar a esa conclusión…  

La calificación de notoria de una marca no puede ser atri-
buida ni a la simple afirmación del titular ni de los consumidores 
en forma aislada, “sino que debe ser el resultado del recono-
cimiento por resolución en la etapa administrativa o judi-
cial”, cuando en el trámite del proceso se aporten las pruebas 
necesarias suficientes para que el juzgador con pleno convenci-
miento pueda calificar a una marca de notoria…  

La declaración del funcionario administrativo de que una 
marca es notoria derivada de su simple intuición o informa-
ción o por un conocimiento general que tenga sobre una de-
terminada marca, no es suficiente para que la misma sea no-
toria. Esa declaración, como acto administrativo puede ser 
impugnada o recurrida de acuerdo con los trámites proce-
dimentales de cada País Miembro. “El antecedente para que el 
juzgador declare la notoriedad de la marca y ese hecho sirva pa-
ra rechazar una solicitud, ha de ser el producto o la consecuencia 
de un análisis, procedimiento o investigación que haya tenido 
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lugar previamente y que con las pruebas presentadas por las par-
tes lleven al juez a la convicción de que la marca tiene o reúne 
las condiciones para poder calificarse de notoria”230. 
A los efectos de evidenciar la regulación, en el derecho compa-

rado, de la declaratoria de notoriedad a priori de los SDNC, se hace 
especial referencia a la legislación mexicana (2012) que establece un 
procedimiento para el otorgamiento de la Declaratoria de Notoriedad 
de un SDNC, haciendo extensiva tal declaratoria a los signos distin-
tivos famosos. 

En la reciente Ley de Reforma Parcial de la Ley de Propiedad 
Industrial de la República de México, del del 5 de noviembre de 
2020231, se estableció como signos distintivos irregistrables aque-
llos que el Instituto de la Propiedad Intelectual haya estimado o 
declarado notoriamente conocido en el territorio mexicano, con 
independencia de si son de productos o de servicios (2020: 
173.XVI232). Asimismo, hace una protección extensiva a los 
SDNC, declarados o no, cuando pudiese crear confusión o un ries-
go de asociación, constituir un aprovechamiento no autorizado, 

 
230  Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: Proceso 28-IP-96, Sentencia 

(Octubre 31, 1997), Caso: Marca CIEL  [Documento en línea] Disponible: 
http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/28-IP-96.doc [Con-
sultado: 2014, Septiembre 8] 

231  [Documento en línea] Disponible: https://www.wipo.int/wipolex/es/text/577 
612 [Consultado: 2024, Febrero 9]. 

232  “No serán registrables como marca:… XVI. Los signos iguales o semejantes 
en grado de confusión a una marca que el Instituto estime o haya declarado 
notoriamente conocida en México, en términos del Capítulo III de este Títu-
lo, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio, cuando la marca cuyo 
registro se solicita pudiese: a) Crear confusión o un riesgo de asociación con 
el titular de la marca notoriamente conocida; b) Constituir un aprovechamien-
to no autorizado por el titular de la marca notoriamente conocida; c) Causar 
el desprestigio de la marca notoriamente conocida, o d) Diluir el carácter dis-
tintivo de la marca notoriamente conocida. Este impedimento no será aplica-
ble cuando el solicitante del registro sea titular de la marca notoriamente co-
nocida” 
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causar el desprestigio o diluir el carácter distintivo del signo noto-
riamente conocido (2020:191233). 

Igualmente, distingue entre notoriedad y fama de los signos dis-
tintivos. En la notoriedad se evalúa el conocimiento por un sector 
determinado del público o de los círculos comerciales del país, a 
consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en Méxi-
co o en el extranjero por una persona que emplea ese signo distintivo 
en relación con sus productos o servicios o bien, como consecuencia 
de la promoción o publicidad de la misma. Mientras que la fama, la 
circunscribe al conocimiento por la mayoría del público consumidor 
en México, “o bien, cuando ésta tenga una difusión o reconocimien-
to en el comercio global” (2020: 190234). Así, la norma expresamen-
te recepciona el principio de la ultraterritorialidad de los SDNC, en 
los términos expuestos en esta investigación. 

La protección a las marcas notoriamente conocidas o famosas, 
se aplicarán con independencia de que éstas se encuentren registra-
das o declaradas (2020:191235). 

Sin embargo, para obtener la declaratoria administrativa de no-
toriedad o de la fama (acto administrativo), se exige la existencia del 

 
233  “Los impedimentos previstos en el artículo 173, fracciones XVI y XVII, para 

la protección de marcas notoriamente conocidas o famosas, se aplicarán con 
independencia de que éstas se encuentren registradas o declaradas”. 

234  “Para efectos de esta Ley, se entenderá que una marca es notoriamente 
conocida en México cuando un sector determinado del público o de los 
círculos comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las ac-
tividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una per-
sona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios o bien, 
como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma. Se entenderá 
que una marca es famosa en México cuando sea conocida por la mayoría 
del público consumidor, o bien, cuando ésta tenga una difusión o reconoci-
miento en el comercio global. A efecto de demostrar la notoriedad o fama de 
la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios permitidos por esta 
Ley.” (negrillas del autor). 

235  “Los impedimentos previstos en el artículo 173, fracciones XVI y XVII, para 
la protección de marcas notoriamente conocidas o famosas, se aplicarán con 
independencia de que éstas se encuentren registradas o declaradas”. 
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registro previo para iniciar el trámite. El titular tiene la carga de pro-
bar la notoriedad o fama del signo, por un lado; y, haberlo registrado 
en México para los productos o servicios, en los que el signo distin-
tivo obtuvo su notoriedad o fama (2020: 191, encab.236).  

El titular del signo distintivo registrado en México que pretenda 
obtener la Declaratoria de Notoriedad o Fama, deberá probar (fuen-
tes de prueba), los siguientes hechos (2020:192): 

I.- El sector del público integrado por los consumidores reales o po-
tenciales que identifiquen la marca con los productos o servicios que 
ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cual-
quier otro medio permitido por la ley [FUENTES Y MEDIOS DE 
PRUEBA];  
II.- Otros sectores del público diversos a los consumidores reales o 
potenciales que identifiquen la marca con los productos o servicios 
que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o 
cualquier otro medio permitido por la ley [FUENTES Y MEDIOS DE 
PRUEBA];  
III.- Los círculos comerciales integrados por los comerciantes, indus-
triales o prestadores de servicios relacionados con el género de pro-
ductos o servicios, que identifiquen la marca con los productos o ser-
vicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado 
o cualquier otro medio permitido por la ley [FUENTES Y MEDIOS DE 
PRUEBA];  
IV.- La fecha de primer uso, el tiempo de uso continuo y el tiempo de 
publicidad efectiva de la marca en México y, en su caso, en el extran-
jero [FUENTES Y MEDIOS DE PRUEBA];  
V.- Los canales de comercialización en México y, en su caso, en el ex-
tranjero [FUENTE DE PRUEBA];  
VI.- Los medios de difusión de la marca en México y, en su caso, en 
el extranjero [FUENTE DE PRUEBA];  

 
236  “La declaratoria o cualquiera de sus actualizaciones constituyen un acto ad-

ministrativo por medio del cual el Instituto declara, con base en los elementos 
de prueba aportados, que las condiciones por virtud de las cuales una marca 
es notoriamente conocida o famosa, subsisten al tiempo en que el acto se 
emite”. 
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VII.- Las licencias o franquicias que se hayan otorgado en relación 
con la marca [FUENTE DE PRUEBA], y  
VIII.- El porcentaje de la participación de la marca en el sector o 
segmento correspondiente del mercado. [MERCADO RELEVANTE] 
[FUENTE DE PRUEBA] (agregados del autor). 

La solicitud de la declaratoria debe cumplir con los requisitos de 
fondo y forma exigidos por el legislador mexicano (2020: 194237). 
La declaratoria tiene una vigencia de cinco años renovable por pe-
ríodos sucesivos (2020: 193238), sometida a publicidad registral 
(2020: 196239; 197240) y sujeta a nulidad (2020: 198241). 

 
237  “La solicitud de declaración de notoriedad o fama se hará con las formalida-

des que para las solicitudes y promociones están señaladas en esta Ley y su 
Reglamento, a la que se acompañarán los elementos probatorios que funden 
la petición y en la que se expresará cuando menos lo siguiente: I.- Nombre, 
nacionalidad, domicilio, teléfono y correo electrónico del solicitante y, en su 
caso, de su representante, y II.- Los documentos y elementos probatorios que 
se acompañan a la solicitud”.  

238  “El Instituto presumirá, salvo prueba en contrario, que las condiciones que 
originaron la declaratoria o sus actualizaciones, subsisten por un período de 
cinco años a partir de la fecha de su expedición; en consecuencia, durante di-
cho período deberá aplicar según corresponda, el impedimento previsto en el 
artículo 173, fracción XVI o el previsto en la fracción XVII, de manera expe-
dita. La declaratoria podrá actualizarse en cualquier tiempo, a petición de 
quien tenga interés jurídico, siempre que acredite que las condiciones que le 
dieron origen subsisten a la fecha de la solicitud respectiva”. 

239    “Concluido el trámite de la solicitud y satisfechos los requisitos legales y 
reglamentarios, se expedirá la declaratoria correspondiente”. 

240  “Las resoluciones sobre declaratorias de notoriedad o fama serán publicadas 
en la Gaceta”. 

241  “Procederá la nulidad de la declaratoria cuando: I.- Se haya otorgado en con-
travención a las disposiciones de esta Ley, y II.- Se hubiese concedido a 
quien no tuviera derecho a obtenerla. Las declaraciones administrativas de 
nulidad se harán por el Instituto, a petición de quien tenga interés jurídico y 
acredite los supuestos en los que funda su solicitud”. 
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C. La prueba de la notoriedad a posteriori 

Es el reconocimiento administrativo o judicial resultante de un 
procedimiento administrativo y judicial de oposición por mejor de-
recho; o, judicial de nulidad del registro por mejor derecho de terce-
ro. En ambos casos, el decisor puede concluir que uno cualquiera de 
los signos distintivos en conflicto es notoriamente conocido y quien 
ostenta la cualidad de titular legítimo. 

En el caso SISLEY, también se observa que la Sala Político-
Administrativa abre la puerta para el reconocimiento de la notorie-
dad de un signo distintivo a posteriori. Cuando no siendo requisito 
indispensable de concesión, puede la notoriedad ser reconocida por 
un acto administrativo o una decisión judicial. 

Asimismo,… se evidencia la exigencia de determinados re-
quisitos de forma a los fines de obtener el registro de una mar-
ca,…observa la Sala que aunque el funcionario competente 
tiene amplias facultades para revisar todo lo concerniente a 
la materia marcaria, la notoriedad del diseño no comporta 
un requisito indispensable para el otorgamiento del registro 
solicitado, cuestión que podría discutirse, eventualmente, en 
caso de oposición a ese registro o su posterior impugnación242 
(negrillas del autor) 
En el asunto Hugo Boss, la Sala Político-Administrativa otorgó 

pleno reconocimiento a la declaración de notoriedad del SDNC por 
parte del RPI. Anulando el acto administrativo del Ministro de la 
Producción y el Comercio, y declarando la notoriedad del mencio-
nado signo distintivo (Figura No. 3), a tal fin argumentó. 

 
242  Venezuela: Tribunal Supremo de Justicia. Sala Político-Administrativa, Sen-

tencia Nº 00491 (Marzo 21, 2007). Benetton Group S.P.A. interpone recurso 
de nulidad contra Resolución N° 538, de fecha 22 de agosto de 2003, dictada 
por el entonces Ministerio de la Producción y el Comercio (hoy Ministerio 
del Poder Popular para las Industrias Ligeras y Comercio), Expediente N° 
2004-0158. [Documento en línea] Disponible: http://historico.tsj.gob.ve 
/decisiones/spa/marzo/00491-22307-2007-2004-0158.HTML [Consultado: 2011, 
Junio 15]. 
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Así también, resulta de interés indicar, …, que para que a un 
signo se le atribuya la cualidad de notorio y por consiguiente 
la protección especial, se requiere probarlo, dado que la noto-
riedad es una figura distinta de la del hecho notorio, pero no es 
menos cierto … que, “…la protección que la ley otorga a la 
marca notoria es en beneficio no sólo del titular que goza de un 
derecho individual, sino del consumidor cuya protección va en 
interés general de la comunidad respecto de los particulares…” 
y es precisamente por esta razón que “…En relación con el inte-
rés general, es al juez o a la oficina nacional competente a 
quien le corresponde la apreciación de las circunstancias de 
notoriedad, pues es a ella a la que le corresponde decidir, in-
cluso de oficio, sobre el rechazo del registro de una marca que 
pueda crear confusión con otra considerada como notoriamente 
conocida…” (destacado de esta sentencia). 

En ese orden de ideas, en el caso bajo análisis, la notoriedad 
del signo HUGO BOSS fue declarada por el Registrador de 
la Propiedad Industrial243 en virtud de la doctrina reiterada de 
ese Despacho, dirigida a prohibir el registro de aquellas marcas 
que “…constituyan la reproducción total de una marca noto-
riamente conocida, independiente de la clase, ya que inducirían 
a error o confusión al público consumidor…” y que en el caso 
particular de la solicitud efectuada por la empresa CITADINO 
INTERNACIONAL C.A., para registrar el signo BOSS DE 
CITADINO, dicho funcionario consideró expresamente que re-
producía íntegramente parte de la “marca notoriamente conoci-
da a nivel mundial HUGO BOSS”. Notoriedad ésta última que 
a juicio del mencionado Registrador deriva de su “…extensivo 
conocimiento y difusión internacional, subregional o nacional, 
divulgación publicitaria, antigüedad y constancia en el uso, éxi-
to comercial y liderazgo en el mercado…” 

 
243  Resolución N° 2.455 (Junio 12, 1995), Resolución N° 00886 (Febrero 25, 

1997), Resolución N° 2.501 (Mayo 30, 1997) y Resolución N° 2.581 (Junio 
4, 1997) del Registrador de la Propiedad Industrial, SAPI, Caracas. 
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… si bien ratione temporis el régimen jurídico aplicable es el 
contenido en la precitada Decisión de la Comisión del Acuerdo 
de Cartagena, de la cual ciertamente deriva la necesidad de que 
la notoriedad de la marca sea probada por aquél que reclame su 
titularidad, no obstante como fue indicado, la protección espe-
cial a esta categoría de signos no se obtiene únicamente bajo 
este condicionamiento, sino que es el resultado conjunto de 
las pruebas aportadas por el pretendido titular de la marca 
notoria y de la apreciación y determinación que efectúe el 
órgano administrativo o el operador judicial, que por demás 
está en la obligación de tutelar el interés general de los con-
sumidores. 

En el caso que se examina, como se ha establecido cursan en 
el expediente administrativo pruebas y elementos suficientes pa-
ra considerar y determinar la notoriedad del signo HUGO 
BOSS y que como consecuencia de dicha apreciación, se hubie-
se negado el registro de la marca BOSS DE CITADINO (eti-
queta), solicitada por la empresa CITADINO INTENACIONAL 
C.A, con fundamento a la causal de irregistrabilidad prevista en 
el citado literal d) del artículo 83 de la Decisión 344, esa y no 
otra, es la correcta aplicación del dispositivo comunitario cuya 
finalidad es proscribir el riesgo de confusión respecto del regis-
tro marcario y con esto tratar de evitar el engaño que pueda pro-
ducirse en el comercio, respecto de los usuarios acerca de la 
procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características o 
cualidades del producto o del servicio244 (agregados y negrillas 
del autor) 
 
 

 
244  Venezuela: Tribunal Supremo de Justicia. Sala Político-Administrativa. Sen-

tencia N° 00374 (Mayo 4, 2010). Hugo Boss Ag. interpone recurso de nuli-
dad contra la Resolución N° 412 de fecha 24-10-03 dictada por el Ministerio 
del Poder Popular para el Comercio. Expediente N° 2004-0006. [Documen-
to en línea] Disponible: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/mayo/00 
374 -5510-2010-2004-0006.HTML [Consultado: 2012, Febrero 15]. 
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Figura No. 3:  
Hugo Boss contra Boss de Citadino 

 
 
 
 
 

El RPI245 ha señalado que en materia de prueba de la notoriedad 
de los signos distintivos, la declaratoria que previamente hubiere 
realizado con relación a la notoriedad de un signo distintivo, tal de-
claratoria sólo tiene un efecto para el caso resuelto. Es decir, que si 
el oponente es el titular de un SDNC y este debe formular oposición 
a la solicitud de registro de un signo distintivo por razones de simili-
tud gráfica o fonética, deberá nuevamente probar la notoriedad del 
signo distintivo. Como así se refleja en la doctrina administrativa 
establecida en el caso del conflicto intersubjetivo entre los signos 
distintivos Leven´s contra Levi´s, donde el RPI sostuvo lo siguiente. 

Con relación al argumento del observante respecto de la no-
toriedad de sus marcas alegadas, esta Autoridad Administrativa 
observa una vez efectuada la revisión el (SIC) presente expedien-
te, que no se encuentran consignadas ningún tipo de pruebas que 
permitan valorar la notoriedad alegada en los términos estable-
cidos por la legislación vigente para ese momento, así es reitera-

 
245  “En el presente caso lo que con ellas se prueban [LOS CERTIFICADOS DE 

REGISTROS extranjeros DEL SIGNO DISTINTIVO EN CONFLICTO], es de la exis-
tencia de registros en otros países sobre los productos invocados para la pro-
tección y no la notoriedad de la marca, que debe probarse mediante los 
supuestos establecidos en la norma, y como ya hemos dicho cada vez que 
se pretenda obtener tal reconocimiento a cada caso en concreto, es decir, 
no es extensible a otros procesos administrativos ventilados ante esta Autori-
dad Registral, por lo tanto estas pruebas no son pertinentes para probar 
la notoriedad” (negrillas del autor). (Cfr. Resolución N° 849 (2013, Octubre 
15), en Registro de la Propiedad Industrial, Boletín de la Propiedad Indus-
trial, Nro. 541, T. VI (2013, Octubre 15), SAPI, Caracas, p. 24-25). 
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da la Doctrina del Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad 
Andina que establece, al respecto lo siguiente: “A quien alegue o 
controvierte la notoriedad de una marca, pues, debe aplicársele 
el principio de la carga de la prueba, por cuanto lo que se dis-
cute es precisamente la existencia o inexistencia de la notorie-
dad” (Proceso 4-IP-94), igualmente, es imperativo agregar, que 
cada vez que la notoriedad de una marca se alegue la misma de-
be probarse, ya que esta situación de notoriedad es variable en el 
tiempo; en ese sentido puede ser declarada notoria una marca y 
perder tal condición en el trascurso del tiempo, así, en principio 
el recurrente debió aportar los elementos probatorios que 
demostrarán la notoriedad de la marca en los extremos exi-
gidos por la Ley, al momento de presentar la observación a 
la solicitud…En este sentido, y bajo estos argumentos este 
Despacho no puede homologar la resolución invocada por el 
observante…, por ello el presente alegato basado en la men-
cionada resolución, se desestima. Y ASI SE DECLARA246. 
El criterio sustentado por el RPI hace surgir dos interrogantes: a) 

¿La notoriedad previamente declarada por el RPI tiene efectos abso-
lutos y por tanto tiene una vigencia indefinida?, o b) ¿Cada vez que 
el titular de un SDNC deba oponerse a la solicitud de un signo simi-
lar o parecido por riesgo de confusión o de asociación con el SDNC, 
debe probar nuevamente la notoriedad del signo, por tanto la decla-
ración tiene un efecto relativo y circunscrito a cada caso que se deba 
decidir? 

Tales interrogantes, subsistirán ante la ausencia de una norma 
reguladora de estas situaciones, a semejanza de lo previsto en la ley 
mexicana de propiedad industrial, o en las de China y Rusia, como 
se ha referido. Por ello, es que subsisten este tipo de dudas, como 
incertidumbre sobre las decisiones que habían declarado la notorie-
dad de signos distintivos bajo el amparo de las normas comunitarias 
andinas por el RPI. Sin embargo, si se reinterpreta el artículo 33 

 
246  Resolución N° 860 (2013 Octubre 15), en Registro de la Propiedad Industrial, 

Boletín de la Propiedad Industrial, Nro. 541, T. VI (Octubre 21, 2013), 
SAPI, Caracas, p. 77. 
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numeral 12 de la LPI (1955) a la luz del artículo 6bis.1 del CUP 
(1883) y del 16.2 el ADPIC (1994); conjuntamente, con lo que había 
sido la interpretación jurisprudencial venezolana hasta antes de la 
entrada en vigencia de las normas comunitarias andinas. Entonces, 
bien puede considerarse que, actualmente, el RPI puede declarar la 
notoriedad de un signo distintivo.  

Toda vez que las normas internacionales (CUP, 1883; ADPIC, 
1994) establecen que el RPI como autoridad competente para el re-
gistro de signos distintivos y evaluadora del uso de un signo distinti-
vo en fase de concesión administrativa, está facultada para declarar 
la notoriedad de un signo distintivo. Asimismo, si el asunto es some-
tido al conocimiento judicial, el juez del mérito podrá declarar la 
notoriedad del signo distintivo en disputa, bien sea en procesos au-
tónomos donde se ventilen pretensiones como la oposición por me-
jor derecho (LPI, 1955: 77.2 y 80) o la nulidad del registro en per-
juicio de mejor derecho de tercero (LPI, 1955: 84), todo ello basado 
en el uso previo como criterio de apreciación y valoración de la no-
toriedad. 

Situaciones semejantes ya habían sido resueltas, por la jurispru-
dencia de nuestro más Alto Tribunal. En primer lugar, en el caso 
Nintendo®, cuando instituye un procedimiento para conceder la de-
claratoria de notoriedad de un signo distintivo por parte del RPI247. 

 
247  “Según la Decisión 344 corresponderá al órgano administrativo en sede ad-

ministrativa que el solicitante es el legítimo titular de una marca notoriamen-
te conocida cuando declare que un signo merece tal calificativo y éste lo hu-
biese alegado. De allí que, será la propia autoridad administrativa competente 
del país, que en Venezuela es el Servicio Autónomo Registro de la Propiedad 
Industrial, a la que le corresponda pronunciarse sobre la titularidad de la mar-
ca notoriamente conocida… De allí, que corresponda al solicitante de la mar-
ca que se considera como creador de la misma, señalarlo en forma expresa en 
el escrito que pretenda el otorgamiento del registro, haciendo valer su condi-
ción del signo de marca notoriamente conocida. En tal caso, el organismo 
administrativo, al pronunciarse sobre la registrabilidad, deberá también, ha-
cerlo sobre la condición del solicitante. De lo anterior emerge que dos son los 
elementos necesarios para que pueda ser acordada una marca notoriamente 
conocida: 1.- Que el que se considere titular de la mism, la solicite señalando 
su carácter de marca notoriamente conocida y, 2.- Que el solicitante demues-
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Como, en el fallo Hugo Boss® 248 sobre el reconocimiento de la noto-
riedad del signo distintivo, donde se le otorga validez a las declara-
ciones de notoriedad otorgadas por el RPI, en los procesos administra-
tivos de su competencia. Omitiéndo pronunciamiento sobre la vigen-
cia temporal de la referida declaración de notoriedad de un SDNC. 

D. La prueba de los presupuestos de la notoriedad de los sig-
nos distintivos 

Santiago Sentís Melendo señaló que “fuente es un concepto meta-
jurídico, extrajurídico, que corresponde forzosamente a una realidad 
anterior y extraña al proceso, mientras que medio es un concepto jurí-
dico y absolutamente procesal. La fuente existirá con independencia 
de que se siga o no el proceso, aunque mientras no se llegue a él su 
existencia carecerá de repercusiones jurídicas; el medio nacerá y se 
formará en el proceso. Buscamos las fuentes y cuando las tenemos, 
proponemos los medios para incorporarlas al proceso”249. Delimitados 
los conceptos de fuente y medio de prueba, corresponde estudiar los 
presupuestos de prueba (el supuesto fáctico normativo) que la legisla-
ción y la jurisprudencia han señalado como factores determinantes 
para la prueba de la notoriedad de los signos distintivos. 

 
tre que es el creador intelectual del signo o su legítimo titular. En tal caso, el 
acto administrativo decisorio, corresponde al órgano registral, que deberá de-
terminar la titularidad originaria y, hacer una decalración expresa al respec-
to”, es decir, la declaratoria de notoriedad del signo distintivo (Cfr. Vene-
zuela: Corte Suprema de Justicia. Sala Político Administrativa. Sentencia N° 
591 (Agosto 3, 1995). Atari Mundial, C.A. contra Ministerio de Fomento 
(caso Nintendo), en Víctor Bentata, 1998, ob. cit., pp. 385-386). 

248  Venezuela: Tribunal Supremo de Justicia. Sala Político-Administrativa, Sen-
tencia Nº 00491 (Marzo 21, 2007). Benetton Group S.P.A. interpone recurso 
de nulidad contra Resolución N° 538, de fecha 22 de agosto de 2003, dictada 
por el entonces Ministerio de la Producción y el Comercio (hoy Ministerio 
del Poder Popular para las Industrias Ligeras y Comercio), Expediente N° 
2004-0158. [Documento en línea] Disponible: http://historico.tsj.gob.ve/de 
cisiones/spa/marzo/00491-22307-2007-2004-0158.HTML [Consultado: 2011, 
Junio 15]. 

249  Arístides Rengel, 1999, ob. cit., pp. 327-328. 
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Conforme algunos casos jurisprudenciales, se presenta la evolu-
ción del tratamiento de los presupuestos de prueba (supuestos fác-
ticos normativos) sobre los cuales recaerá la labor interpretativa del 
juez para para la “calificación jurídica del hecho, subsumiéndolo en 
el supuesto legal”250. Para así derivar la notoriedad del signo distin-
tivo. Reiterando, que las fuentes de prueba son aquellos hechos que 
las partes consideran relevantes para evidenciar tanto sus pretensio-
nes, como defensas o excepciones, que configuran los hechos con-
trovertidos. En otros términos, distinto a los medios de prueba, las 
fuentes de prueba son aquellos hechos que las partes han considera-
do como suficientes para probar el contenido del supuesto de hecho 
o supuesto fáctico normativo, y así lograr la materialización de la 
calificación jurídica o consecuencia jurídica establecida por el legis-
lador en la norma.  

Por tanto, probado el hecho o hechos que configuran el presu-
puesto de prueba o supuesto fáctico normativo, la consecuencia no 
podrá ser otra que revestir el hecho de la calificación jurídica que se 
deriva de la aplicación de la norma. En el presente estudio, tal ope-
ración mental del juez tendría como resultado: Probado el hecho 
previsto en el supuesto fáctico normativo para la calificación de la 
notoriedad de un signo distintivo, produce el reconocimiento de la 
notoriedad que subyace en el signo distintivo, en tanto que objeto de 
la pretensión del justiciable. Como bien puede apreciarse en el Cua-
dro No. 12. 
  

 
250  Román Duque Corredor. Apuntes sobre el Procedimiento Civil Ordinario, 

Colección Manuales de Derecho, Fundación Projusticia, Caracas 2000, p. 
375. 
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Cuadro No. 12:  
Fuente, Medio y Presupuesto de prueba 

La fuente de prueba El testigo y su conocimiento de los hechos sobre la noto-
riedad del signo distintivo 

El medio de prueba El testimonio, la declaración del testigo en el proceso 
sobre la notoriedad del signo distintivo. 

El presupuesto de 
prueba 

El supuesto fáctico normativo o supuesto de hecho esta-
blecido en la norma donde descansa la carga de la prueba 
de la notoriedad del signo distintivo, p.ej. “el grado de 
conocimiento y difusión nacional e internacional de la 
notoriedad del signo distintivo”. 

Fuente: Elaboración propia basado en Montero Aroca y Devís Echandía251 

Montero Aroca ha señalado que “si… una parte pretende… be-
neficiarse de la aplicación de una norma jurídica ha de soportar la 
carga de la prueba del supuesto fáctico de esa norma o, mejor dicho, 
sobre ella recaerá la carga primero de afirmar y luego de probar los 
hechos que componen ese supuesto fáctico”252.  

En igual sentido, Devis Echandía, citado por Montero Aroca, 
indica que “a cada parte le corresponde la carga de probar los hechos 
que sirven de presupuesto a la norma que consagra el efecto jurídico 
perseguido por ella, cualquiera que sea su posición procesal”253. 

La LPI (1955) no contiene un catálogo de fuentes de prueba de 
la notoriedad de los signos distintivos, así como tampoco para la 
prueba del uso de un signo distintivo.  

En la LPI (1955) sólo se establece que, entre las causas de    
extinción de una marca, están su nulidad por haber sido expe-    
dida en perjuicio de mejor derecho de tercero (1955: 36.c254 y     

 
251  Ibíd., pp. 62, 69-73. 
252  Juan Montero, ob. cit., p. 62. 
253  Ibídem. 
254  “El registro de una marca queda sin efecto:… c) Cuando por fallo de los tri-

bunales competentes se anule por declararlo expedido en perjuicio de mejor 
derecho de tercero, o, cuando promovida una cuestión sobre validez de una 
marca el fallo haya declarado que la marca no ha debido ser concedida”. 



LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS 

411 

84255), por no haberse hecho uso del signo distintivo durante dos 
años consecutivos por su legítimo titular (1955: 36.d256) y la oposi-
ción por mejor derecho (1955: 77.2257 y 80258). En todos estos su-
puestos normativos, la prueba del uso del signo distintivo queda a la 
libertad del promovente, quien habrá de procurarse de cualquier 
fuente probatoria, a través del medio de prueba idóneo y pertinente 
que la contenga, sometido al control por su contraparte y, finalmente 
evaluado, apreciado y valorado por el juez. 

Por otra parte, y mientras estuvo vigente el régimen co-
munitario andino en materia de signos distintivos, sólo las De-
cisiones 344 (1993: 84259) y 486 (2000: 228260), establecieron un 

 
255  “La nulidad del registro de una marca que hubiere sido concedida en perjui-

cio de derecho de tercero, podrá ser pedida ante los tribunales competentes, si 
el interesado no hubiere hecho la oposición a que se contrae el artículo 77 de 
esta Ley. Esta acción sólo podrá intentarse en el término de dos años, conta-
dos a partir de la fecha del certificado”. 

256  “El registro de una marca queda sin efecto:… d) Cuando caduque por no ha-
berse hecho uso de la marca durante dos años consecutivos”. 

257  “Durante treinta días hábiles contados a partir de la fecha de la publicación 
en el Boletín de la Propiedad Industrial, cualquier persona podrá objetar la 
solicitud y oponerse a la concesión de la marca: …2. Por considerarse el opo-
sitor con mejor derecho que el solicitante”. 

258  “En el caso del ordinal 2 del artículo 77, el Registrador pasará el expediente al 
Tribunal de Primera Instancia en lo Civil para que éste resuelva la oposición 
con las pruebas que ante él se presenten, y suspenderá el correspondiente pro-
cedimiento administrativo hasta que la oposición haya sido decidida judicial-
mente y la parte interesada, si fuere el caso, gestione nuevamente el asunto”. 

259  “Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuen-
ta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento en-
tre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios 
para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la 
publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso 
constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que dis-
tingue la marca”. 

260  “Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en conside-
ración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento en-
tre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) 
la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera 
de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica 
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numerus clausus de presupuestos de prueba para la demostración de 
la notoriedad de los signos distintivos. 

En la actualidad, el PROTOCOLO (1995) en su artículo 9.5, 
aparte de reconocerle eficacia normativa al artículo 6bis del CUP 
(1883), establece que para determinar la notoriedad de un signo dis-
tintivo “se tomará en cuenta el conocimiento del signo en el sector 
de mercado pertinente, inclusive el conocimiento en el Estado Parte 
en que se reclama la protección, adquirido por el efecto de una pu-
blicidad del signo”. 

El CUP (1883: 6bis.1) establece genéricamente el supuesto fácti-
co normativo para la protección, más no los presupuestos de prueba 
para la determinación de la notoriedad de los signos distintivos.  

el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya 
la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear 
confusión, de una marca que la autoridad competente del país 
del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida 
como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse 
del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o si-
milares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca 
constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o 
una imitación susceptible de crear confusión con ésta. 

 
de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la 
publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los 
productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se apli-
que; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promo-
ver el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; 
e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al 
signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del 
País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad 
inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo 
empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una 
franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de 
actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el ti-
tular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos 
del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier re-
gistro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el 
extranjero”. 
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Mientras, que el ADPIC (1994: 16.2) expresamente señala que 
la notoriedad puede derivar del conocimiento del signo distintivo en 
el sector pertinente del público (supuesto fáctico normativo), inclu-
sive la notoriedad obtenida en el Estado Miembro de que se trate 
como consecuencia de la promoción de dicha marca. 

La Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, 
en su fallo sobre el reconocimiento de la notoriedad de la marca 
GUESS?®, al interpretar el artículo 84 de la D344 (1993). Reconoció 
como presupuestos de prueba de la notoriedad de los signos distinti-
vos en el ámbito nacional y comunitario –además, de restarle el ca-
rácter de numerus clausus a la norma andina–, los siguientes hechos. 

a) El conocimiento de la marca entre los consumidores; 
b) El ámbito de difusión y los medios empleados; 
c) La antigüedad de la marca y la continuidad en su uso; 
d) El examen de la producción y mercadeo. 
La redacción del artículo 84 de la Decisión 344 nos revela que 

los criterios [SUPUESTOS FACTICOS NORMATIVOS O PRESUPUESTOS DE 
PRUEBA] enunciados en el mismo para verificar si una marca es o no 
notoriamente conocida no constituyen un numerus clausus, esto 
es, no son taxativos, sino que operan con carácter enunciativo. 
De allí que, otros criterios podrán ser utilizados, pero al mismo 
tiempo los indicados en la normativa deben ser necesariamente veri-
ficados. La calificación que le estamos dando a la situación, tiene en 
consecuencia, matices especiales por cuanto si bien es cierto que el 
órgano administrativo o jurisdiccional que determine la calificación 
de la marca puede aplicar algunos elementos de juicio que considere 
determinantes a los fines de calificar la notoriedad, no puede, sin 
embargo, dejar de referirse a los que el artículo 84 establece. De allí 
que, no se trata de una enunciación taxativa, en el sentido expre-
sado de que es posible añadir otros elementos de valoración, pe-
ro al mismo tiempo el enunciado presenta una cierta rigidez al 
obligar a que se verifiquen todos y cada uno de los supuestos que 
la norma prevé.  
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El motivo de tal severidad radica en la gravedad que tiene 
para el mercado la calificación de una marca como notoria261 
(negrillas y agregados del autor). 

El Tribunal Andino de Justicia también ha señalado que la D344 
(1993) no estableció los medios de prueba de la notoriedad, sino sus 
presupuestos de prueba, con arreglo al artículo 84 eiusdem. Es decir, 
la prueba del supuesto fáctico normativo (presupuesto de prueba) 
que lleve al juez o administrador al convencimiento de que el signo 
distintivo es notoriamente conocido. 

En el artículo 84 de la Decisión 344 no se establece, expre-
samente los medios de prueba, pero si algunos criterios 
[SUPUESTOS FACTICOS NORMATIVOS O PRESUPUESTOS DE PRUEBA] 
enumerativos -no taxativos-, que pueden guiar al juzgador 
para determinar la notoriedad de la marca, como son la ex-
tensión del uso de la marca, su difusión, su antigüedad, el 
conocimiento por parte de los usuarios, etc.; aparte de otras 
pruebas directas [MEDIOS DE PRUEBA] que pueden evacuarse en 
el término probatorio como declaraciones de testigos o son-
deos de mercado o encuestas sobre marcas”. La marca notoria 
conserva la dinámica propia de lo que constituye el mercado de 
bienes y de servicios: aquello que fue notorio en el pasado puede 
dejar de serlo en el futuro y de igual forma lo que no tuvo noto-
riedad en el presente podrá alcanzarlo en un momento dado.262 
(negrillas y agregados del autor). 

 
261  Venezuela: Corte Suprema de Justicia, Sala Político-Administrativa, Senten-

cia N° 370, (Mayo 4, 1999), Expediente N° 11.792. Almacenes Dallas Jean´s 
contra GUESS? Inc., en: Pierre-Tapia, Oscar (1999). Jurisprudencia de la 
Corte Suprema de Justicia, Repertorio Mensual de Jurisprudencia. Año 
XXVI, N° 5, Caracas. Pierre Tapia, pp. 391-408, y, Ramírez & Garay (1999). 
Jurisprudencia Venezolana, Tomo CLIV, Mayo, Caracas: Ramírez & Garay, 
pp. 552-561. 

262  Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 31-IP-98. Senten-
cia (Marzo 5, 1999), Caso: Marca: LOS ALPES [Documento en línea] Dispo-
nible: http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/31-IP-98.doc 
[Consultado: 2012, febrero 9]. 
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A modo de ilustrar la globalización normativa de la instituciona-
lización de los presupuestos de prueba para comprobar la notoriedad 
de los signos distintivos, se trae al efecto la regulación de este ins-
tituto en la República Popular China cuando establece en el artícu-
lo 14263 de la Ley de Marcas (2019)264, los siguientes presupuestos 
de prueba para la determinación de la notoriedad de los signos dis-
tintivos. 

Se deben tomar en consideración los siguientes hechos en la de-
terminación de una marca notoriamente conocida:  

(l)  La reputación de la marca en el público relevante;  
(2)  El tiempo de uso continuo de la marca;  
(3)  Duración y extensión geográfica de la promoción, di-

fusión y publicidad de la marca;  
(4)  Los registros de protección como marca notoriamente 

conocida; y 
(5)  Cualesquiera otros hechos relevantes sobre la repu-

tación de la marca (negrillas y traducción libre del autor). 
De seguidas se describen algunos presupuestos de prueba para la 

determinación de la notoriedad de los signos distintivos. 

 
263  “The following factors shall be taken into consideration in the recognition of 

a well-known trademark: (1) the recognition degree of the trademark among 
the relevant public; (2) the duration in which the trademark has been in use; 
(3) the duration, extent and geographical scope of all publicity operations car-
ried out for the trademark; (4) the records of protection of a well-known 
trademark provided for the trademark and (5) Other factors making the 
trademark well-known.” 

264  Ley de Marcas de la República Popular China (Abril 23, 2019) [Documento 
en línea] Disponible: https://www.wipo.int/wipolex/es/text/579988 [Consul-
tado: 2024, Febrero 11]. 
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a. Grado de conocimiento y ámbito de difusión nacional e 
internacional (D344, 1993: 84.a; D486, 2000: 228.a; 
ADPIC, 1994:16.2; PROTOCOLO, 1995: 9.5; RECO-
MENDACIÓN, 2000: 2.1.b.1) 

El grado de conocimiento es la penetración psicológica del 
SDNC en la psique del consumidor y del usuario, aunado a su cono-
cimiento tanto en el ámbito nacional e internacional. 

En el caso Guess?®, se interpretó este presupuesto de prueba en 
los siguientes términos. 

Por otra parte, no puede dejar de señalarse que la letra "a" del 
mencionado artículo 84 [D344, 1993] tiene una redacción que se 
presta a dudas, por cuanto al aludir a la extensión del conoci-
miento de la marca entre el público consumidor, señala que debe 
ser en relación con los productos y servicios “para los que fue 
acordada”, permitiendo intuir que es sólo marca notoria aquella 
que ha sido registrada. Lo anterior no se compadece con el con-
texto de la norma, que prescinde de tal condición al proteger al 
signo notorio aun cuando el mismo no está registrado preceden-
temente y, en contra del que sí lo hubiese estado, incluso por va-
rios períodos… 

Por lo que atañe al primer criterio [SUPUESTO FACTICO 
NORMATIVO O PRESUPUESTO DE PRUEBA] propuesto por el legis-
lador, el mismo está constituido por “el conocimiento de la 
marca entre los consumidores”. Al respecto se observa, que no 
puede deducirse del texto de la norma si los consumidores a los 
cuales se alude son consumidores locales o si son consumidores 
en el ámbito internacional.  

Estimamos al efecto que, el primer elemento relativo al 
conocimiento de la marca enunciado… se bifurca en dos 
ámbitos espaciales diferentes: en el ámbito externo donde la 
marca tuvo su origen y su difusión y en el ámbito interno 
con relación a los adquirentes del bien o del servicio identifi-
cados por dicho signo. Es decir que, cuando se habla de con-
sumidores, la referencia no es puramente nacional 
[PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD] sino que alude a los sujetos 
que en las diferentes latitudes donde la marca circula tienen 
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el conocimiento de los productos que ella distingue [PRIN-
CIPIO DE LA ULTRATERRITORIALIDAD]265 (agregados y negrillas 
del autor) 
En el caso Kínder®, el RPI señaló respecto del ámbito de difu-

sión como supuesto fáctico normativo para la determinación de la 
notoriedad, que la difusión no basta con que se efectuara con poste-
rioridad al registro, sino que también debe haberse realizado a 
priori, es decir, con antelación a la solicitud del registro del signo 
distintivo266. 

En la RECOMENDACIÓN se establece que este presupuesto de 
prueba consiste en el “reconocimiento de la marca en el sector perti-
nente del público” (1999: 2.1.b.1.), y podrán emplearse como me-
dios de prueba las “encuestas a los consumidores y [LOS] sondeos de 
opinión pública” (Nota explicativa, 2.3. No. 1). De donde se colige 
que el conocimiento que los consumidores tengan del signo distinti-
vo serán las fuentes de prueba de su notoriedad.  

Ahora bien, por sector pertinente se considerarán para determi-
nar la notoriedad de un signo distintivo (D486, 2000: 230, 
RECOMENDACIÓN, 1999: 2.2), entre otros, los siguientes: a) Los 

 
265  Venezuela: Corte Suprema de Justicia, Sala Político-Administrativa, Senten-

cia N° 370, (Mayo 4, 1999), Expediente N° 11.792. Almacenes Dallas Jean´s 
contra GUESS? Inc., en: Pierre-Tapia, Oscar. Jurisprudencia de la Corte Su-
prema de Justicia, Repertorio Mensual de Jurisprudencia. Año XXVI, N° 5, 
Caracas 1999, pp. 391-408, y, Ramírez & Garay. Jurisprudencia Venezolana, 
Tomo CLIV, Mayo, Ramírez & Garay, Caracas 1999, pp. 552-561. 

266  “el ámbito de difusión… puede demostrarse con documentos de registro de-
bidamente otorgados por las oficinas nacionales competentes (órganos admi-
nistrativos encargados de la materia de Propiedad Industrial) de cada uno de 
los países a que hace referencia… el representante de la sociedad mercantil 
FERRERO S.p.a., debió consignar la documentación en la cual se evidencie 
que efectivamente la empresa realizó la acción de divulgación, a través de 
medios publicitarios, previa aprobación del otorgamiento de la marca en cada 
uno de los países, juicio que a criterio de este Despacho, no fue debidamente 
comprobado” (negrillas del autor) [Cfr. Resolución N° 036 (Abril 5, 2011). 
Ministerio del Poder Popular para el Comercio, en: Registro de la Propiedad 
Industrial (2011). Boletín de la Propiedad Industrial (Junio 9, 2011), N° 520, 
Tomo VI, Año 55, Caracas: SAPI, p. 109-110]. 
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consumidores reales o potenciales267 del tipo de productos o servi-
cios a los que se aplique; b) Las personas que participan en los cana-
les de distribución268 o comercialización del tipo de productos o ser-
vicios a los que se aplique; y, c) Los círculos empresariales269 que 
actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, pro-
ductos o servicios a los que se aplique. 

b. Duración y uso continuo (D344, 1993: 84.b, 84.c; D486, 
2000: 228.b, 228.c) 

La duración del SDNC no sólo se percibe a través del registro o 
solicitud de registro más antiguo, sino de la permanencia del SDNC 
previo al primer acto formal de protección. La duración es la anti-
güedad consolidada del SDNC como consecuencia del primer acto 
de comercialización del signo distintivo, antes de que adquiriera no-

 
267  “La expresión “consumidor” deberá entenderse en su sentido más amplio y 

no limitarse a las personas que consumen de hecho el producto físicamente. 
En ese sentido, cabe referirse al término “protección del consumidor”, que 
abarca todas las partes del público consumidor. Puesto que la naturaleza de 
los productos o servicios a los que se aplica una marca puede variar conside-
rablemente, los consumidores reales y/o potenciales pueden ser diferentes en 
cada caso. Se pueden identificar los grupos de consumidores reales y/o po-
tenciales con la ayuda de parámetros tales como el grupo objetivo de los pro-
ductos y servicios en relación con los que se utiliza la marca, o el grupo de 
compradores efectivos” (Nota explicativa N° 2.12 Punto i). 

268  “En función de la naturaleza de los productos y servicios, los canales de dis-
tribución pueden variar considerablemente. Algunos productos se venden en 
supermercados y los consumidores pueden obtenerlos fácilmente. Otros pro-
ductos se distribuyen mediante concesionarios acreditados o mediante vende-
dores directamente al comercio o al domicilio del consumidor. Ello significa, 
por ejemplo, que toda encuesta que se realice entre los consumidores que fre-
cuentan exclusivamente supermercados puede que no sea una buena indica-
ción para determinar el sector pertinente del público en relación con una mar-
ca que se utiliza exclusivamente para productos que se venden por corres-
pondencia” (Nota explicativa N° 2.13 Punto ii). 

269  “Los círculos comerciales que manejan los productos y/o servicios a los que 
se aplica una marca están constituidos en general por importadores, mayoris-
tas, licenciatarios o concesionarios de franquicias, que están interesados y 
preparados para comerciar con los productos o servicios a los que se aplica la 
marca” (Nota explicativa N° 2.14 Punto iii). 
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toriedad. Duración (longus tempus) y uso continuo son requisitos 
inseparables. Si bien el primero puede hacer referencia a la longevi-
dad del signo distintivo; el segundo, no solamente se puede circuns-
cribir al principio del first to use, sino a la actividad que se caracteri-
za por ser continua, ininterrumpida, pacífica, pública, inequívoca y 
dominum270. 

c. Extensión geográfica de su utilización, promoción y pu-
blicidad (D344, 1993: 84.b; D486, 2000: 228.b, 228.c; 
ADPIC, 1994: 16.2; PROTOCOLO, 1995: 9.5; RECO-
MENDACIÓN, 2000: 2.1.b.2, 2.1.b.3.) 

La utilización, promoción y publicidad guarda relación íntegra-
mente con la forma en que el signo distintivo penetra en los circuitos 

 
270  En el caso Guess?®, igualmente, se explicó esta fuente de prueba de la forma 

siguiente: “En realidad, la letra “c” del artículo 84 contiene dos diferentes re-
quisitos: [A)] el requisito de la antigüedad en virtud del cual la marca noto-
ria debe haber afianzado los elementos que la constituyen y definen a través 
del tiempo en forma tal que se presente como anterior a las eventuales imita-
ciones o reproducciones ilícitas, y [B)] el criterio de la continuidad, relativo 
a la permanencia de su utilización en forma constante. Esta exigencia deriva 
del hecho de que muchas legislaciones contemplan la posibilidad de la cadu-
cidad por falta de uso, lo cual la hace caer en el dominio público. En conse-
cuencia, es necesario que el órgano que ha de decidir sobre la notoriedad 
de la marca examine si la misma tiene una cierta raigambre temporal 
que supere los lapsos de vigencia de las marcas que constituyan su imita-
ción o reproducción ilícita. Al mismo tiempo, el organismo calificador de-
be precisar si el uso de la marca ha sido constante y no interrumpido, 
eludiendo así las sanciones que la legislación establece por la interrupción en 
tal uso, consagrando la caducidad del registro en algunos casos, incluso, no 
por la falta de la explotación del producto o servicio al cual distingue, 
sino por la explotación ineficiente en lo que atañe al elemento cuantitati-
vo, al punto de no satisfacer las necesidades de todos los consumidores 
(agregados y negrillas del autor). [Cfr. Venezuela: Corte Suprema de Justicia, 
Sala Político-Administrativa, Sentencia N° 370, (Mayo 4, 1999), Expediente 
N° 11.792. Almacenes Dallas Jean´s contra GUESS? Inc., en: Pierre-Tapia, 
Oscar. Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Repertorio Mensual 
de Jurisprudencia. Año XXVI, N° 5, Caracas 1999, pp. 391-408, y Ramírez 
& Garay. Jurisprudencia Venezolana, Tomo CLIV, Mayo, Caracas 1999, pp. 
552-561]. 
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comerciales y el entorno personal de los consumidores y usuarios, 
cuya base radica en la divulgación permanente y expansiva en el 
tiempo y en el espacio271. 

Por su parte la RECOMENDACIÓN (1999) sugiere que se de-
termine a los efectos del reconocimiento de la notoriedad de los sig-
nos distintivos la duración, la magnitud y el alcance geográfico272 de 
cualquier utilización273 y promoción274 del signo distintivo. Inclu-

 
271  Asimismo, en el affaire Guess?® se demostró que esta fuente de prueba hace 

referencia a que: “… los términos utilizados están vinculados a los espacios 
geográficos en los cuales la marca ha operado y a los medios a través de los 
cuales se produjo su divulgación. Será relevante en el análisis de este aspecto 
la determinación de los países en los cuales se producen o comercializan los 
productos que la marca distingue y las vías utilizadas para divulgar entre los 
consumidores la marca en cuestión. Estas vías se refieren tanto a las agencias, 
licenciatarios, concesionarios, franquicias, pactos societarios u otras vías ju-
rídicas para la introducción de la marca en el mercado; pero asimismo alude a 
los medios de difusión como lo son la propaganda escrita, la divulgación te-
levisiva, las campañas audiovisuales de cualquier otra índole dentro de las 
cuales resalta el uso de las vallas o grandes anuncios publicitarios [Cfr. Ve-
nezuela: Corte Suprema de Justicia, Sala Político-Administrativa, Sentencia 
N° 370, (Mayo 4, 1999), Expediente N° 11.792. Almacenes Dallas Jean´s 
contra GUESS? Inc., en: Pierre-Tapia, Oscar. Jurisprudencia de la Corte Su-
prema de Justicia, Repertorio Mensual de Jurisprudencia. Año XXVI, N° 5, 
Caracas 1999, pp. 391-408, y Ramírez & Garay (1999). Jurisprudencia Ve-
nezolana, Tomo CLIV, Mayo, Caracas 1999, pp. 552-561]. 

272  “La duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de 
la marca son indicadores muy pertinentes para determinar si una marca es o 
no notoriamente conocida por el sector pertinente del público. Se hace hinca-
pié en el Artículo 2.3)a)i), que prevé que no puede exigirse la utilización 
efectiva de una marca en el Estado en el que ha de protegerse como marca 
notoriamente conocida. No obstante, la utilización de la marca en territorios 
vecinos, en territorios en los que se habla el mismo idioma o idiomas, en los 
territorios que poseen los mismos medios de comunicación (televisión o 
prensa escrita) o en los territorios con vínculos comerciales estrechos, podrá 
ser pertinente para establecer el conocimiento de esa marca en un Estado de-
terminado” (Nota explicativa N° 2.4 Nº 2). 

273  “No se define el término “utilización”. En el plano nacional o regional, la 
cuestión de lo que constituye “utilización” de una marca surge normalmente 
en el contexto de la adquisición de derechos de marca mediante la utilización, 
la invalidación de los registros por la no utilización, o la adquisición del ca-
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yendo la publicidad o la propaganda y la presentación, en ferias o 
exposiciones, de los productos o servicios a los que se aplique la 
marca.  

Asimismo, un medio de constatar la notoriedad del signo es el 
uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, 
destacándose la Internet. Al igual, que las redes sociales como me-
dios para la utilización, promoción y publicidad del signo distintivo, 
y la obtención de su notoriedad.  

d. La inversión para la promoción (D344, 1993: 84.b; 
D486, 2000: 228.d; ADPIC, 1994:16.2) 

La inversión destinada por el titular del SDNC se resume en to-
do el esfuerzo financiero desplegado para alcanzar la promoción, 
divulgación, publicidad y comercialización del signo distintivo en 
los circuitos comerciales locales, nacionales y globales. Todo ello, a 
los fines de captar el interés de consumidores y usuarios respecto de 
los bienes y servicios distinguidos para su consumo y empleo.  

 
rácter distintivo de una marca mediante la utilización. No obstante, a los fines 
de las disposiciones, el término “utilización” debería cubrir la utilización de 
una marca en Internet” (Nota explicativa N° 2.5). 

274  “Si bien podría considerarse que la “promoción de una marca” constituye 
utilización, se incluye como criterio separado para determinar si una marca es 
notoriamente conocida. Esto se hace principalmente para evitar disputas so-
bre si la promoción de una marca puede considerarse uso de la marca. Cuan-
do en el mercado haya un número cada vez mayor de productos y/o servicios 
en competencia, el conocimiento por el público de una marca determinada, 
especialmente en lo que respecta a nuevos productos y/o servicios, se podría 
deber principalmente a la promoción de esa marca. Por ejemplo, la publici-
dad en medios impresos o electrónicos (incluido Internet) es una forma de 
promoción. Otro ejemplo de promoción sería la presentación de productos 
y/o servicios en ferias o exposiciones. Puesto que los visitantes de una expo-
sición pueden provenir de distintos países (incluso si el acceso a los exposito-
res está limitado a los nacionales de un país, por ejemplo, en el caso de una 
feria o exposición nacional), la “promoción” en el sentido del punto N° 3 no 
se limita a las ferias o exposiciones internacionales” (Nota explicativa N° 2.6 
Nº 3). 
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Asimismo, se puede considerar la inversión en la protección co-
mo un criterio para la adquisición de la notoriedad de un signo distin-
tivo, tal como refiere Knight “las mayores compañías de fabricación 
de ordenadores norteamericanas como Apple, IBM y Xerox, gastan el 
equivalente de sus costes de investigación y desarrollo para proteger 
sus marcas en el extranjero”275. Mientras otras marcas, como Ferra-
gamo®, Louis Vuitton®, Moncler®, Gucci® o Fendi® en vez de abrir 
nuevas tiendas a nivel mundial, optan por remodelar sus locales y 
“deciden aprovechar mejor el espacio de las existentes”276. 

No existe empresa o empresario en el mundo actual, que no des-
tine parte de sus ingresos o inicie operaciones sin antes haber reali-
zado una campaña de publicidad de sus bienes intelectuales. Esta 
regla se ha convertido en parte del manual del empresario moderno, 
ello denota eficiencia, eficacia y competitividad en la gestión y la 
administración de la empresa277.  

 
275  Knight, M.; “The Economic Importance de Trademarks in Commercializa-

tion of Goods and Services in Domestic and International Markets: National 
and International Systems of Legal Protection of Trademarks”, Conferencia 
pronunciada en OMPI National Roving Seminar on the Role of Trademarks 
in Marketing of Goods and Services, New Delhi, 1995, Documento 
WIPO/TM/ IN/95/1, p. 4. 

276  Passariello, Christina. “Las marcas de lujo remodelan sus locales”. El Nacio-
nal, Caracas, Octubre 2, 2013, p. 8. 

277  Un caso emblemáticoo en materia de publicidad de un SDNC lo conseguimos 
en Coca-Cola®, la cual fuera inventada como bebida en 1886 por John Syth 
Pemberton en Atlanta, Georgia, USA. Se reseña que entre 1892 a 1929 las 
inversiones en publicidad aumentaron rápidamente. Solamente en 1901, in-
virtió USD $ 100.000,00. Su futura competidora internacional Pepsi®, antes 
Pepsi-Cola, para 1903 tenía en un presupuesto de USD $1,888.78; mientras 
que, Coca-Cola® invirtió más de los USD $ 200.000,00. En su campaña pu-
blicitaria de 1912 invirtió USD $ 1,2 millón, colocándola como el mejor pro-
ducto publicitado en los Estados Unidos para esa fecha, monto mayor a las 
utilidades percibidas en 1904277. En el año 2010, Coca-Cola® (USD $ 2,9 mi-
llardos) invirtió más dinero en publicidad que Microsoft® (USD $ 1,6 millar-
dos) y Apple® (USD $ 691 millones) juntas (Cfr. Bhasin, Kim (Junio 9, 
2011). 15 Facts About Coca-Cola That Will Blow Your Mind [Documento en 
línea] Disponible: http://www.businessinsider. com/facts-about-coca-cola-
2011-6?op=1 [Consultado, 2014, Septiembre 10]). 
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A nivel nacional, producto de la denominada “guerra de las cer-
vezas” en el año 2002, se reseñan las estrategias publicitarias des-
plegadas por las grandes empresas del mercado cervecero nacional, 
Polar® y Regional®, las cuales en su campaña de relanzamiento de 
sus productos (cervezas) realizaron inversiones para el posiciona-
miento de sus respectivos signos distintivos y los productos que dis-
tinguen. En el año 2002, Polar invirtió en publicidad 140 millones 
de dólares278; y, Cervecería Regional, para ese mismo año 2002, 
2.400 millones de bolívares en medios publicitarios279. 

e. Los ingresos por ventas (D344, 1993: 84.d; D486, 2000: 
228.a; ADPIC, 1994: 16.2) 

Un supuesto fáctico normativo de carácter económico, es la de-
terminación de los ingresos por ventas de los productos o servicios 
que distingue el SDNC. Para tal labor, el titular del SDNC deberá 
promover y producir el medio de prueba idóneo demostrativo del 

 
278  “Para el cambio de imagen de Polar tipo Pilsen fueron 140 millones de dóla-

res, cifra que incluyó el acondicionamiento de las líneas de producción, la in-
versión publicitaria, y la reposición total del parque de botellas… El cambio 
de imagen de Solera fue una de las estrategias que, con menor inversión, 
causó mayor impacto. En los estudios, el diseño y la botella, apenas se invir-
tieron entre 50 mil y 60 mil dólares. En publicidad solo se hicieron algunos 
avisos de prensa y material gráfico para los puntos de venta, además de pro-
mociones en locales de consumo como bares y restaurantes” (negrillas del 
autor) [Cfr. Esther De Paulo y David Pérez. Estrategias de mercadeo y publi-
cidad de Cervecería Polar C.A. y Cervecería Regional en su lucha por domi-
nar el mercado cervecero venezolano a partir del lanzamiento de nuevos 
productos. Trabajo de Grado no publicado, Universidad Metropolitana, Cara-
cas 2005. [Documento en línea] Disponible: http://repositorios.unimet.edu.ve/ 
docs/42/ATHF5500D46B4.pdf [Consultado: 2014, Septiembre 10], pp. 147-
150]. 

279  “relanzó su cerveza de la misma categoría con una campaña protagonizada 
por La Catira, en la que se invirtieron 2.400 millones de bolívares en medios 
publicitarios. La estrategia se inició con una campaña de intriga que aprove-
chó la ola generada por el lanzamiento de Polar, en la que Regional hizo uso 
del mensaje “Quién sacó al oso de la cueva”, apuntando a la nueva actitud del 
nuevo icono de Polar” (negrillas del autor) [Cfr. Esther De Paulo y David Pé-
rez, ob. cit, p. 155]. 
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volumen de las ventas, no tan sólo en el territorio donde pretenda 
obtener la protección, sino en aquellos otros lugares, mercados o 
países en los cuales los ingresos por ventas están directamente aso-
ciados a la notoriedad del signo distintivo280. 

f. El grado de distintividad (D486, 2000: 228.f) 

Este es un requisito que es de la esencia de todo signo distintivo. 
La función de distinción está directamente asociada a la diferencia-
ción e individualización de un producto o servicio de otro producto 
o servicio del mismo género o similar, con independencia de si porta 
o incorpora otro signo distintivo o carece de alguno.  

La fuerza distintiva del signo distintivo es directamente propor-
cional a la fuerza de atracción de la clientela. Así como la originali-
dad está inmersa en todo signo distintivo. 

En tal sentido, la distintividad que debe ostentar todo SDNC ha 
de interpretarse como superior a la normalmente exigida a un signo 
distintivo emergente o consolidado sin notoriedad. La pérdida de la 
distintividad, su total carencia, afecta la existencia del signo distinti-

 
280  En el asunto Guess?® se explicó esta fuente de prueba atándola, a su vez a la 

disponibilidad de los bienes y servicios para el consumo por las personas: 
“… el último de los criterios propuestos por la Decisión 344 es el del examen 
de la producción y mercadeo, lo cual alude al volumen de las transaccio-
nes económicas relativas a la adquisición de los bienes y servicios que el 
signo posea. De la anterior exigencia emerge que sería posible que una mar-
ca particularmente calificada, cuyos productos o servicios sean destinados 
exclusivamente a un círculo muy reducido de sujetos, no podría constituir 
una marca notoria, por cuanto para ello es menester que exista una amplia 
distribución en el mercado. El requisito explicado antes, relativo al examen 
de la producción y mercadeo, tiene como finalidad la comprobación de que el 
producto o servicio se encuentra efectivamente en el ámbito del consumidor 
medio” (negrillas del autor) [Cfr. Venezuela: Corte Suprema de Justicia, Sala 
Político-Administrativa, Sentencia N° 370, (Mayo 4, 1999), Expediente N° 
11.792. Almacenes Dallas Jean´s contra GUESS? Inc., en: Pierre-Tapia, Os-
car. Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Repertorio Mensual de 
Jurisprudencia. Año XXVI, N° 5, Caracas 1999, pp. 391-408, y, Ramírez & 
Garay. Jurisprudencia Venezolana, Tomo CLIV, Mayo, Caracas 1999, pp. 
552-561]. 



LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS 

425 

vo y, por tanto, su tutela judicial o administrativa efectiva al amparo 
del régimen de propiedad industrial. Ad exemplum, la vulgarización 
del SDNC. 

g.  El valor contable como activo empresarial intangible 
(D486, 2000: 228.g; RECOMENDACIÓN, 1999: 2.1.b.6) 

Un criterio financiero se asocia a este supuesto fáctico normati-
vo para la determinación de la notoriedad de un signo distintivo. Pe-
ro, habría que ser más preciso sobre este particular, porque existe 
una diferencia entre el valor contable o valor en libro de un bien in-
tangible, respecto de su valor mercado. 

Ana María Pacón destaca que la protección del SDNC va más 
allá de los productos o servicios iguales o similares, siempre que se 
pueda ocasionar un perjuicio a la fuerza distintiva o al valor comer-
cial del signo distintivo, todo lo cual implica un reconocimiento de 
su valor económico281. 

En la RECOMENDACIÓN (1999) se establece como criterio “el 
valor asociado a la marca”, donde se deja evidenciar que la existencia 
de una variedad considerable de métodos para la evaluación de los 
signos distintivos, sin recomendar ninguno en particular. Reconocien-
do “que el valor asociado a una marca puede ser un indicador de si 
esa marca es notoriamente conocida” (Nota explicativa N° 2.9 Nº 6). 

Un derecho de propiedad intelectual, más concretamente un de-
recho de propiedad industrial sobre un SDNC es un activo intangi-
ble, siempre que el derecho reconocido produzca un beneficio a su 
legítimo propietario. Un activo intangible es “aquel que no tiene 
forma física, pero que tiene un valor a causa del derecho o privilegio 
o ventaja que representa y da a su dueño”282, tales como las patentes 
de invención, los derechos sobre los signos distintivos y el derecho 
de autor. 

 
281  Ana María Pacón. Los derechos sobre los signos distintivos y su importancia 

en una economía globalizada. Trabajo no publicado, (s/f), p. 35. 
282  Bernard Hargadon y Armando Múnera. Principios de Contabilidad, 3ª edi-

ción, Norma, Bogotá 1993, p. 347. 
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Finalmente, para el año 2023283, los diez más valiosos SDNC a 
nivel mundial eran Apple®, Microsoft®, Amazon®, Google®, Sam-
sung®, Toyota®, Mercedes-Benz®, Coca-Cola®, Nike® y BMW ®. 

h. El volumen de los pedidos para obtener una franquicia o 
licencias de uso territoriales (D486, 2000: 228.h) 

Otro factor cuantitativo asociado para la determinación de la no-
toriedad de un signo distintivo es el número de solicitudes de licencias 
territoriales o no, con o sin exclusividad, y de contratos de franquicia 
negociados vinculados al signo distintivo cuya notoriedad se pretende. 

Así, la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Jus-
ticia, hoy Tribunal Supremo de Justicia, en el asunto GUESS?® acla-
ró este presupuesto de prueba en los siguientes términos. 

del expediente administrativo se observa que el fundador y 
presidente de la firma, Georges Marciano, afirma que la Com-
pañía GUESS?, Inc. cuenta con un departamento especial que 
se dedica al otorgamiento de licencias…, lo cual pone de ma-
nifiesto, a través de la obtención de certificados de registros en 
los antes mencionados países… 

Será relevante en el análisis de este aspecto la determina-
ción de los países en los cuales se producen o comercializan los 
productos que la marca distingue y las vías utilizadas para di-
vulgar entre los consumidores la marca en cuestión. Estas 
vías se refieren tanto a las agencias, licenciatarios, concesio-
narios, franquicias, pactos societarios u otras vías jurídicas 
para la introducción de la marca en el mercado; pero asi-
mismo alude a los medios de difusión como lo son la propagan-
da escrita, la divulgación televisiva, las campañas audiovisuales 
de cualquier otra índole dentro de las cuales resalta el uso de las 
vallas o grandes anuncios publicitarios284 (negrillas del autor) 

 
283  Interbrand 2023 [Documento en línea] Disponible https://interbrand.com/best-

global-brands/ [Consultado: 2024, Enero 26] 
284  Venezuela: Corte Suprema de Justicia, Sala Político-Administrativa, Senten-

cia N° 370, (Mayo 4, 1999), Expediente N° 11.792. Almacenes Dallas Jean´s 
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i.  Actividades de producción y mercadeo (D344, 1993: 
84.d; D486, 2000: 228.i; ADPIC, 1994: 16.2) 

Este supuesto fáctico normativo está vinculado con la notorie-
dad de los SDNC, pudiendo percibirse a través de la conducta desa-
rrollada por el titular del signo distintivo en actividades comerciales 
de producción. Tales como, la explotación del signo distintivo me-
diante el establecimiento de fábricas o la concesión de licencias tan-
to en el país donde se pretende la protección, como en aquellos don-
de ya existan estas actividades de producción. Asimismo, se medirán 
las actividades de mercadeo, por intermedio de las compañías publi-
citarias o de las estrategias de mercadeo dirigidas por el titular-
propietario, sus licenciatarios y franquiciatarios285. 

 
contra GUESS? Inc., en: Pierre-Tapia, Oscar. Jurisprudencia de la Corte Su-
prema de Justicia, Repertorio Mensual de Jurisprudencia. Año XXVI, N° 5, 
Caracas 1999. pp. 391-408, y Ramírez & Garay. Jurisprudencia Venezolana, 
Tomo CLIV, Mayo, Caracas 1999, pp. 552-561. 

285  Para la solución del conflicto de mejor derecho sobre el signo distintivo 
Maxell, el juez del mérito sentenció que la comercialidad de los productos 
distinguidos con el referido signo distintivo se podía derivar de un conjunto 
de factores o hechos que por sí solos no son suficientes para demostrar la 
comercialidad, que conjuntamente apreciados y valorados hacen plena prueba 
de la comercialidad, o, de las actividades de producción y mercadeo: “… ni 
los documentos ni los recibos antes señalados, ni las referidas publicaciones 
por sí solas constituyen prueba suficiente del derecho que se reclama, por lo 
menos constituyen un indicio de la comercialidad de los productos Maxell 
en Venezuela, desde 1959. Indicio éste que, unido a la declaración de los tes-
tigos… hábiles y haber quedado contestes, constituye prueba terminante del 
uso de la marca “Maxell” en Venezuela, para distinguir pilas eléctricas fabri-
cadas por la firma Japonesa Maxell Electric Industrial Co. Ltd. Quedando de 
ese modo plenamente demostrado que la firma Maxell Electric Industrial Co. 
Ltd, ha usado la marca Maxell En [SIC] Venezuela para distinguir pilas eléc-
tricas, con anterioridad a la solicitante “La Reina, C.A.” la presente oposición 
a la concesión de la marca de fábrica debe ser declarada con lugar” (Cfr. Ve-
nezuela: Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil del Distrito Fede-
ral y del Estado Miranda. Sentencia (8 marzo 1967), Maxell Eléctric Indus-
trial Co, Ltd, contra Compañía Anónima “LA REINA”, en Repertorio Foren-
se, 2° Trimestre 1967, Caracas, p. 373). 
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j.  Aspectos de comercio internacional (D486, 2000: 228.j) 

Este presupuesto de prueba para la determinación de la notorie-
dad de los SDNC está ligado a una noción de comercio internacio-
nal. El comercio internacional está comprendido por una variedad de 
componentes que son objeto de transacciones económicas interna-
cionales dinámicas y complejas, que comprende desde la importa-
ción y exportación de bienes y servicios, hasta las transacciones 
donde están involucradas los recursos naturales en su forma original 
(barriles de petróleo crudo, madera, oro, hierro, algodón, etc.) hasta 
los procesados o manufacturados (gasolina, naftas, muebles, joyas, 
acero, telas, entre otros). En atención a ello, y tratando de entender 
al legislador, cuando establece este factor de determinación de la 
notoriedad de los signos distintivos, se sugiere que los aspectos del 
comercio internacional relacionados con la determinación de la no-
toriedad de los signos distintivos está relacionado con las transac-
ciones y tráfico de bienes manufacturados y servicios identificados 
con signos distintivos que concurren no sólo en el ámbito de un te-
rritorio determinado, sino que se hace extensivo al mercado mundial 
de bienes y servicios286. 

 
286  En el fallo del signo distintivo notoriamente conocido GUESS?®, el máximo 

tribunal nacional interpretó este presupuesto de prueba en los siguientes tér-
minos: “Por otro lado, del expediente administrativo se observa que el funda-
dor y presidente de la firma, Georges Marciano, afirma la Compañía 
GUESS?, Inc. cuenta con un departamento especial que se dedica… a la 
distribución internacional, lo cual pone de manifiesto, a través de la obten-
ción de certificados de registros en los antes mencionados países … la firma 
GUESS?, Inc., aportó al expediente administrativo las cifras que alcanzó la 
venta de dicha firma en sus primeros años de comercialización, de las cuales 
se evidencia la evolución positiva de las mismas. Así, en la declaración ju-
rada de George Marciano (fundador y presidente de GUESS?®, Inc.), tra-
ducida al español, que cursa en el expediente administrativo, se muestra las 
ventas de la firma entre 1981 y 1986, en US dólares: 1981 (1.900.000,oo); 
1982 (6.500.000,oo); 1983 (18.700.000,oo); 1984 (83.500.000,oo); 1985 
(84.000.000,oo); 1986 (230.000.000,oo) (negrillas del autor) (Cfr. Venezuela: 
Corte Suprema de Justicia, Sala Político-Administrativa, Sentencia N° 370, 
(Mayo 4, 1999), Expediente N° 11.792. Almacenes Dallas Jean´s contra 
GUESS? Inc., en: Pierre-Tapia, Oscar. Jurisprudencia de la Corte Suprema 
de Justicia, Repertorio Mensual de Jurisprudencia. Año XXVI, N° 5, Cara-
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En ese sentido, este factor ameritará por parte del legítimo pro-
pietario del SDNC probar las transacciones comerciales donde se 
reflejen el volumen de las ventas y los ingresos por la comercializa-
ción global de los bienes y servicios.  

Las fronteras comerciales son cada vez más pequeñas, el 
mundo es un gran mercado. Los bienes y servicios se crean, 
producen, comercializan desde diferentes lugares, y las ganan-
cias son recibidas, invertidas y reinvertidas, tal como ha suce-
dido con el comercio global electrónico de bienes y servicios 
vía Internet, el mercado global virtual. Las cuentas de las em-
presas se consolidan regional e internacionalmente287. 
Por su parte, el tema del comercio internacional ha sido objeto 

de regulación a nivel internacional, especialmente en el ADPIC 
(1994), el cual en su preámbulo destaca que: 

Deseosos de reducir las distorsiones del comercio interna-
cional y los obstáculos al mismo, y teniendo en cuenta la nece-
sidad de fomentar una protección eficaz y adecuada de los dere-
chos de propiedad intelectual y de asegurarse de que las medidas 
y procedimientos destinados a hacer respetar dichos derechos no 
se conviertan a su vez en obstáculos al comercio [INTERNA-
CIONAL] legítimo. (agregado y negrillas del autor) 

k. La existencia y antigüedad de las solicitudes de registro 
y los registros a nivel nacional e internacional (D344, 
1993: 84.b, D486, 2000: 228.k, RECOMENDACIÓN, 
1999: 2.1.b.4.) 

Un factor de carácter cualitativo y cuantitativo está asociado con 
esta disposición. En primer lugar, se debe demostrar la existencia de 
solicitudes de registro o certificados de registro del signo distintivo 
cuya notoriedad se pretende amparar, es decir, mientras mayor núme-
ro de solicitudes y registros detente el titular del signo y la irrefutabi-

 
cas 1999, pp. 391-408, y Ramírez & Garay. Jurisprudencia Venezolana, To-
mo CLIV, Mayo, Caracas 1999, pp. 552-561). 

287  Leonel Salazar, ob. cit., 2010a, p. 35. 
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lidad de los mismos (carácter cuantitativo), mayor probabilidad de 
éxito tendrá su pretensión de protección como SDNC. Y, en segundo 
lugar, la antigüedad de las solicitudes y registros que debe comenzar 
por la demostración del primer uso del signo distintivo por parte del 
titular, aspecto cualitativo esencial para cualificar la notoriedad del 
signo distintivo288. 

La RECOMENDACIÓN (1999) sugiere que la duración y el al-
cance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de 
registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el 
reconocimiento de la marca; debe sustentarse en el “número de re-

 
288  En su sentencia sobre el caso Guess?®, la Sala Político-Administrativa inter-

pretó esta fuente de prueba en los siguientes términos: “… en el expediente 
administrativo correspondiente, como en el legajo de pruebas presentado por 
los apoderados de GUESS?, Inc., tanto documentos originales legalizados, 
como copias fotostáticas de los Registros de la Marca GUESS? en muchos 
países: a) En el país de origen: Estados Unidos, registros obtenidos en los 
años 1984, 1987, 1989, 1991; b) En países miembros del Pacto Andino: Bo-
livia, Colombia, Perú, Ecuador; c) En otros países: Canadá, Alemania, Espa-
ña, Holanda, Irlanda, Noruega, Japón, Nicaragua, Brasil, Antillas Neerlande-
sas, Italia, Tailandia, Chile, Argentina, Corea, Malasia, Suráfrica, Singapur, 
Suecia, Australia, Israel, Chile, Suiza, Paraguay, Antillas Neerlandesas, No-
ruega, Filipinas, Costa Rica, Francia, Grecia, Hong Kong, Reino Unido, Ir-
landa y Panamá; y d) en Venezuela (22 registros). ¿Respecto de lo expuesto 
se observa que la marca GUESS?, objeto de este juicio, tiene sus orígenes en 
los inicios de los años 80, esto es, tiene casi 20 años en el mercado norteame-
ricano, expandiéndose rápidamente por el mundo entero, tal como se eviden-
cia de los certificados de registros obtenidos. En Venezuela, el primer re-
gistro de tal signo data del año 1986. Asimismo, se desprende del expe-
diente administrativo que las importaciones del producto de los oponentes 
al Puerto Libre de Margarita datan del año 1986. Desde entonces, la marca 
ha estado en el mercado nacional, y progresivamente amplió su ámbito a 
nuevos productos, al punto que se obtuvieron 22 registros existentes en-
tre los años 1986 y 1994, lo cual pone en evidencia su amplia utilización y 
la persistencia en el uso” (negrillas del autor) [Cfr. Venezuela: Corte Su-
prema de Justicia, Sala Político-Administrativa, Sentencia N° 370, (Mayo 4, 
1999), Expediente N° 11.792. ¿Almacenes Dallas Jean´s contra GUESS? 
Inc., en: Pierre-Tapia, Oscar. Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justi-
cia, Repertorio Mensual de Jurisprudencia. Año XXVI, N° 5, Caracas 1999, 
pp. 391-408, y Ramírez & Garay. Jurisprudencia Venezolana, Tomo CLIV, 
Mayo, Caracas 1999, pp. 552-561]. 
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gistros de una marca obtenidos en todo el mundo. La duración de 
dichos registros puede servir de indicador sobre si la marca puede 
considerarse notoriamente conocida. Cuando el número de registros 
a nivel mundial se considere pertinente, no debería exigirse que di-
chos registros estén a nombre de la misma persona, ya que en mu-
chos casos el titular de la marca en diferentes países pueden ser em-
presas diferentes pero que pertenecen al mismo grupo. Los registros 
son pertinentes únicamente en la medida en que reflejan la utiliza-
ción o el reconocimiento de la marca, por ejemplo, si la marca se 
utiliza realmente en el país para el que se haya registrado, o si se ha 
registrado con la intención auténtica de utilizarla” (Nota explicativa 
2.7 Nº 4). 

E. La declaratoria de notoriedad (ADPIC, 1994: 16.2; CUP, 
1883: 6bis.1; RECOMENDACIÓN, 1999: 2.1.b.5) 

Previamente, se ha mencionado la importancia del reconoci-
miento del SDNC por parte de las autoridades administrativas o ju-
diciales competentes, mediante la expedición de un certificado de 
notoriedad (acto administrativo con fuerza de documento público). 
Instrumento que constituye un elemento de prueba de la notoriedad 
y del reconocimiento como SDNC por parte de la autoridad nacional 
competente (judicial o administrativa) del país del registro del uso 
(CUP, 1883: 6bis.1).  

En ese sentido la RECOMENDACIÓN (1999) señala, siguiendo 
lo establecido en el CUP (1883) y el ADPIC (1994), que existe 
constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre el signo 
distintivo, particularmente cuando “la marca haya sido reconocida 
como notoriamente conocida por las autoridades competentes” de un 
Estado o un país vecino289. 

 
289  “Debido al principio de territorialidad, las marcas notoriamente conocidas 

deberán aplicarse en el plano nacional. Las pruebas de un ejercicio real del 
derecho a una marca notoriamente conocida o del reconocimiento de una 
marca como marca notoriamente conocida en un país vecino, pueden servir 
de indicador sobre si es una marca notoriamente conocida en un Estado de-
terminado. El ejercicio está destinado a entenderse en términos amplios, que 
abarcan también procedimientos de oposición en los que el titular de una 
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En Venezuela, los reconocimientos de la notoriedad declarada 
por el organismo administrativo competente han sido objeto de es-
timación o desestimación por las instancias judiciales, especialmente 
la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, así 
como también por la otrora Corte Suprema de Justicia. 

F. Los medios de prueba de la notoriedad de los signos distin-
tivos: apreciación y valoración: jurisprudencia y doctrina 
administrativa nacional 

a. Introducción 

En materia de medios de prueba, el legislador nacional ha esta-
blecido: las posiciones juradas (CPC, 1985: 403290; CC, 1982: 
1.400291), el juramento decisorio (CPC, 1985: 420292; CC, 1982: 
1.406293), los instrumentos o documentales (CPC, 1985: 429, 433294; 

 
marca notoriamente conocida haya impedido el registro de una marca con-
flictiva” (Nota explicativa N° 2.8 Nº 5). 

290  “Quien sea parte en el juicio estará obligado a contestar bajo juramento las 
posiciones que le haga la parte contraria sobre hechos pertinentes de que ten-
ga conocimiento personal” 

291  “La confesión es judicial o extrajudicial” 
292  “El juramento puede deferirse en cualquier estado o grado de la causa, en 

toda especie de juicio civil, salvo disposiciones especiales. Quien defiera el 
juramento deberá proponer la fórmula de éste. Esta debe ser una, breve, clara, 
precisa y comprensiva del hecho o los hechos, o del conocimiento de éstos, 
de que las partes hagan depender la decisión del asunto”. 

293  “El juramento debe prestarse siempre personalmente, y no por medio de 
mandatario” 

294  “Cuando se trate de hechos que consten en documentos, libros, archivos u 
otros papeles que se hallen en oficinas públicas, Bancos, Asociaciones gre-
miales, Sociedades civiles o mercantiles e instituciones similares, aunque és-
tas no sean parte en el juicio, el Tribunal, a solicitud de parte, requerirá de 
ellas informes sobre los hechos litigiosos que aparezcan de dichos instrumen-
tos, o copia de los mismos. Las entidades mencionadas no podrán rehusar los 
informes o copias requeridas invocando causa de reserva, pero podrán exigir 
una indemnización, cuyo monto será determinado por el Juez en caso de in-
conformidad de la parte, tomando en cuenta el trabajo efectuado, la cual será 
sufragada por la parte solicitante”. 
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CC, 1982: 1.355), la experticia (CPC, 1985: 451; CC, 1982:1.422), 
la inspección judicial (CPC, 1985: 472; CC, 1982: 1.428), los testi-
gos (CPC, 1985: 477; CC, 1982: 1.387), la reproducción, copias y 
experimentos (CPC, 1985: 502295), las presunciones e indicios 
(CPC, 1985: 510; CC, 1982: 1.395, 1.399), y, las pruebas libres 
(CPC, 1985: 395, único aparte). 

En la reforma del CPC (1985) se estableció en Venezuela el 
principio de libertad de prueba, el cual sustenta el sistema de admi-
sión de los medios de prueba innominados o de numerus apertus. 
Por lo que el sistema probatorio venezolano siguió la tendencia in-
ternacional en esta área296. 

Ahora bien, la jurisprudencia y la doctrina administrativa nacio-
nal ha dado por válido algunos medios de prueba, como los más 
idóneos para la prueba de la notoriedad de los SDNC, a saber: los 
documentos, la experticia, la inspección judicial, los testigos, y las 
pruebas libres. Pero, ello no es obstáculo para que otro medio de 
prueba que forme parte de la tarifa legal pueda ser empleado por las 
partes para demostrar sus respectivas pretensiones, o, valerse de 
otros medios no tarifados. Ya que si reúnen los criterios del sistema 
de prueba libre (CPC, 1985: 395) pueden ser utilizados en la litis 
para la demostración de la notoriedad de un signo distintivo.  

La doctrina administrativa ha desestimado algunos medios de 
prueba. Ello se evidencia de la decisión en el conflicto marcario en-
tre Norton Company contra Compañía Colombiana de Tabaco, 
C.A., respecto de los Certificados de Registro correspondientes a un 
signo distintivo, cuya notoriedad se pretendía probar únicamente a 
través de documentales promovidas y evacuadas en sede administra-
tiva, como se manifiesta en la decisión del Registro de la Propiedad 
Industrial.  

 
295  “El Juez, a pedimento de cualquiera de las partes y aun de oficio, puede dis-

poner que se ejecuten planos, calcos y copias, aun fotográficas, de objetos, 
documentos y lugares, y cuando lo considere necesario, reproducciones ci-
nematográficas o de otra especie que requieran el empleo de medios, instru-
mentos o procedimientos mecánicos”. 

296  Arístides Rengel, 1999, ob. cit., pp. 329-340. 
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Ahora bien, respecto de la notoriedad, alegada tanto por el 
solicitante como por el observante de cada una de sus marcas, e 
incluso la de este último de invocar una resolución emitida por 
este Despacho, en la que reconocía la notoriedad de su mar-
ca,…; se precisa decir al respecto, que es imperativo que cada 
vez que la notoriedad de una marca se alegue la misma debe 
probarse, … la regla en Derecho Marcario ha sido que el dere-
cho exclusivo que le otorga el registro de una marca a su titular, 
debe circunscribirse al ámbito territorial en que se aplica la ley 
marcaria; esta connotación territorial hace también que las mar-
cas registradas en el extranjero no puedan gozar del derecho de 
exclusividad en un país determinado. El alcance de la protección 
extraterritorial [PRINCIPIO DE ULTRATERRITORIALIDAD] de las 
marcas no está limitado a un grupo de países o un territorio es-
pecífico sino que puede ser de cobertura universal cuando se dan 
las condiciones previstas en la ley marcaria, según lo establece 
la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, vigente para ese 
momento, respecto de las marcas notorias, pero que en el pre-
sente caso lo que con ellas se prueban, es la existencia de re-
gistros en otros países sobre los productos invocados para la 
protección y no la notoriedad de la marca, que debe probar-
se mediante los supuestos establecidos en la norma, y como 
ya hemos dicho cada vez que se pretenda obtener tal reconoci-
miento a cada caso en concreto, es decir, no es extensible a otros 
procesos administrativos ventilados ante esta Autoridad Regis-
tral, por lo tanto estas pruebas no son pertinentes para pro-
bar la notoriedad297 (agregados y negrillas del autor). 
Ahora bien, antes de explanar como la jurisprudencia y la doc-

trina administrativa nacional han apreciado y valorado algunos me-
dios de prueba, a los cuales ha calificado de pertinentes, idóneos y 
conducentes, para la prueba de la notoriedad de los signos distinti-
vos. Es menester explicar, como ha evolucionado internacionalmen-
te el sistema de apreciación y valoración de los medios de prueba. 

 
297  Resolución N° 849 (2013, Octubre 15), en Registro de la Propiedad Indus-

trial. Boletín de la Propiedad Industrial, N° 541, T. VI (2013, Octubre 15), 
SAPI, Caracas 2013, p. 24-25. 
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Para así percibir, el fenómeno de la construcción de la convicción 
del operador jurídico, y, evidenciar los criterios judiciales y adminis-
trativos sobre la apreciación y valoración de los medios de prueba 
para la determinación de la notoriedad de los signos distintivos en el 
ámbito nacional.  

El conjunto de medios de pruebas tasados y libres relacionados 
con la prueba de la notoriedad de los SDNC se pueden articular si-
multáneamente, para la demostración del hecho o hechos que confi-
guran la notoriedad del signo distintivo en conflicto. Hecho o hechos 
que como fuentes de prueba van a conducir a la construcción de la 
convicción del juez sobre la notoriedad del signo distintivo. La con-
vicción del juez, como proceso intelectual, se ha basado en el exa-
men, apreciación y valoración de los medios de pruebas promovi-
dos, admitidos y evacuados o aportados por las partes en el iter litis 
o el recorrido del proceso. 

Este recorrido procesal se materializará en la sentencia, la cual 
viene a ser el resultado de la búsqueda de una respuesta única lo más 
próxima correcta, o, la respuesta única más aceptable en justicia a la 
verdad material por parte del decisor judicial. En razón, de la culmi-
nación del proceso intelectual racional de minimización de las incer-
tidumbres que han rodeado al caso sometido a su examen y decisión. 
Así como, la certidumbre que se deriva del establecimiento de las 
cuestiones de hecho y de derecho para la materialización del fallo. 

Es la búsqueda de la verdad, a través de los medios de prueba 
promovidos y admitidos; que, una vez evacuados o aportados al pro-
ceso, deben demostrar los hechos alegados y probados por las partes. 
Acontece, entonces, el sucedáneo examen, apreciación y valoración 
por el juez para la fijación de aquellos hechos que sustentan el su-
puesto fáctico o de hecho de la norma. Que va a constituir la verdad 
material cuya relevancia jurídica quedará plasmada en la sentencia, 
reconociendo o rechazando el derecho subjetivo material invocado 
por el actor sobre la notoriedad del signo distintivo bajo examen ju-
dicial. 

El examen, apreciación y valoración del medio de prueba es  
un tema de la sentencia. Al efecto, Sentis Melendo, al prologar a 
Cappelletti señala:  
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el proceso es uno y único, porque el proceso, cualquier pro-
ceso, significa subsunción de un hecho bajo una norma o, con 
otra terminología o con otra visión, aplicación del derecho al he-
cho; en síntesis, construcción… de premisas mayor y menor, de 
las que surgirá una conclusión… El silogismo es la forma nor-
mal de la sentencia, y cuando no se lo formula explícitamente es 
porque se lo sobreentiende298. 
O, como también expresara Döhring que la “decisión depende a 

menudo de cómo se establece la base fáctica,… la actividad deter-
minadora del derecho consiste casi exclusivamente en determinar el 
estado de los hechos… esclarecer la cuestión de hecho es tan impor-
tante como esclarecer la de derecho”299. 

La labor del juez se transforma en un diálogo mediato o inme-
diato constante e interactivo con las partes. Percibe los diálogos de 
aquellas entre sí, los hechos alegados y probados, y, el derecho sub-
jetivo material invocado. Aplica la norma jurídica pertinente para la 
construcción de una respuesta única, lo más próxima correcta o más 
aceptable en justicia a la verdad material. Respuesta resultante de la 
labor judicial a través del examen, apreciación y valoración de las 
fuentes-medios de prueba300.  

 
298  Mauro Cappelletti. El Proceso Civil en el Derecho Comparado, Santiago 

Sentís Melendo (traductor), Ara, Lima 2006, p. 15. 
299  Erich Döhring. La Prueba. Su práctica y apreciación. La investigación del 

estado de los hechos en el proceso, Tomás Banzahf (traductor), EJEA, Bue-
nos Aires 1972, p. 1. 

300  “Es el juez quien debe valorar y apreciar las pruebas. En el sistema venezo-
lano se acogió una especie de mixtura, asumiéndose el sistema de la sana crí-
tica, pero manteniendo el principio legal de determinados medios de prueba” 
(Cfr. Rodrigo Rivera. Las pruebas en el derecho venezolano, Referencia a 
los procedimientos civil, penal, agrario, laboral y de niños y adolescentes, 6ª 
edición aumenta y corregida, J. Rincón G., Barquisimeto 2009, p. 935). “La 
labor del jurista no se limita a las normas jurídicas a las cuales ha de dar vi-
gencia; además de ello, ha de elaborar el estado de los hechos al cual esas 
normas han de aplicarse…, deberá constatar lo que es o, en su caso, lo que ha 
sido” (Erich Döhring, ob. cit., p.1). 
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A decir de Döhring, la “ciencia jurídica no es, pues, puramente 
normativa. No se agota con la deducción, sino que depende asimis-
mo en gran medida del manejo del saber experiencial y del método 
inductivo propio de éste”301. Para luego concluir, que “la cuestión de 
hecho es a menudo la parte verdaderamente difícil del proceso de 
determinación del derecho”302. 

El debate sobre el establecimiento de la verdad de los hechos pa-
ra derivar la sentencia también es tema del derecho probatorio. Por 
ello se arguye, si hay que establecer la verdad completa o absoluta, o 
una verdad material o procesal. Todo lo cual se hace descansar en un 
principio-valor de que el proceso se estructura sobre la base de la 
captación y logro de la verdad material como sustento de la compro-
bación de los hechos303. 

Siendo el supuesto de hecho, o supuesto fáctico normativo, de la 
norma la fuente de prueba es por ello que la finalidad de la labor 
probatoria es establecer si un determinado suceso o situación “se ha 
producido realmente o, en su caso, si se ha producido en una forma 
determinada”304. Para así, “crear el sustrato fáctico para resolver co-
rrectamente la cuestión jurídica”305. Sobre cuya “base se forma el 
juicio e influye así sobre el resultado del proceso” 306, que no es otro 
que la sentencia. 

 
 

 
301  Erich Döhring, ob. cit., p.1. 
302  Ibídem, p. 2. 
303  “El proceso está estructurado al efecto de lograr la verdad completa… La 

determinación del estado de los hechos en el proceso tiene que partir siempre 
de la base… de que, en principio, es posible captar la verdad” (Ibíd., p. 6). 
“Lograr la verdad material es… tan importante que se lo considera… el crite-
rio capital para resolver los problemas relacionados con la comprobación de 
los hechos” (Erich Döhring, ob. cit., p. 7). 

304  Erich Döhring, ob. cit., p. 12. 
305  Ibídem, p. 13. 
306  Ibíd., p. 14. 
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De lo anterior, se arguye la importancia de comprender los sis-
temas de valoración de los medios de prueba. Para lo cual se ha de 
partir de la diferenciación entre los medios de prueba legales y los 
medios de prueba libres. Así adentrarse, en el entendimiento de los 
distintos sistemas de valoración de los medios de prueba. 

Se tiene, que la prueba legal o nominada es el medio de prue-
ba establecido expresamente por el legislador en la legislación, par-
ticularmente cuando el legislador nacional en el encabezamiento del 
artículo 395307 del CPC (1985) señala que son “medios de prueba 
admisibles en juicio aquellos que determina el Código Civil, el pre-
sente Código y otras leyes de la República”. En igual sentido en el 
Proyecto de Reforma del Código de Procedimiento Civil (2014: 
392308). O, como así refiriera Sentís Melendo, que “la prueba legal” 
es un medio o mecanismo de fijación de los hechos, de construcción 
de la premisa menor del inevitable silogismo en que –nos guste o no 
nos guste- se traduce toda sentencia; pero esa denominación “prueba 
legal” no es prueba. La prueba requiere… la libertad. Donde falta li-
bertad, habrá sucedáneos [SIMILARES O SUSTITUTOS] de prueba; pero 
no habrá prueba”309 (agregados del autor). 

 
307  “Medios de pruebas admisibles. Son medios de prueba admisibles en juicio 

aquellos que determina el Código Civil, el presente Código y otras leyes de la 
República. Las partes pueden también valerse de cualquier otro medio de 
prueba no prohibido expresamente por la ley y que consideren condu-
cente a la demostración de sus pretensiones. Estos medios se promoverán 
y evacuarán aplicando por analogía las disposiciones relativas a los medios 
de pruebas semejantes en el Código Civil, en las demás leyes, y en su defec-
to, en la forma que señale el juez” (negrillas del autor). 

308  “Medios de pruebas admisibles. Son medios de prueba admisibles en juicio 
aquellos que determina el Código Civil, el presente Código y otras leyes de la 
República. Las partes pueden también valerse de cualquier otro medio de 
prueba no prohibido expresamente por la ley y que consideren conducente a 
la demostración de sus pretensiones. Estos medios se promoverán y evacua-
rán aplicando por analogía las disposiciones relativas a los medios de pruebas 
semejantes en el Código Civil, en las demás leyes, y en su defecto, en la for-
ma que señale el juez”. 

309  Mauro Cappelletti, ob. cit., p. 15. 
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Mientras que, la prueba libre o innominada es el medio de 
prueba no establecido expresamente por el legislador, pero que bien 
pueden promover las partes y el jurisdicente admitir, si su promo-
ción, eventual admisión y evacuación o aportación por las partes no 
es contraria a la ley. Como ello, así se desprende de la norma en co-
mento en su único aparte, al permitir que pueden “también las partes 
valerse de cualquier otro medio de prueba no prohibido expresamen-
te por la ley, y que consideren conducente a la demostración de sus 
pretensiones” (CPC, 1985: 392).  

De donde se infiere que todo medio de prueba debe estar inves-
tido de legalidad, por una parte. Igualmente, debe gozar de condu-
cencia, además de pertinencia e idoneidad. Para probar los hechos, 
que seran subsumidos en la fuente de prueba, que es el supuesto fác-
tico o de hecho de la norma jurídica, así como también de una má-
xima de experiencia. Por otra parte, el legislador señala como crite-
rios para la promoción y evacuación del medio de prueba libre o in-
nominado, que se le apliquen por analogía las normas relativas a los 
medios de prueba legales o nominados semejantes o parecidos. A 
falta de regla legal expresa o análoga, el juez libremente establecerá, 
para el caso de admisión –una vez promovida por la parte interesa-
da-, las formalidades que deberán cumplirse para su evacuación y 
subsiguiente incorporación al proceso310. 

Por lo tanto, los medios de prueba nominados o innominados 
tienen en común el carácter de legalidad, conducencia, pertinencia e 
idoneidad. 

Ahora bien, en cuanto a los sistemas de valoración de los me-
dios de prueba, el asunto tiene un cariz totalmente diferente, porque 
se hace necesario ubicar temporalmente y distinguir a los tres siste-
mas que han evolucionado con el desarrollo de la ciencia jurídica 
procesal.  

 
310  “Estos medios se promoverán y evacuarán aplicando por analogía las dispo-

siciones relativas a los medios de pruebas semejantes contemplados en el 
Código Civil, y en su defecto, en la forma que señale el Juez” (CPC, 1985: 
395). 
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En un primer término, tenemos al sistema legal de valoración 
de los medios de prueba nominados. En este sistema, el legislador 
define como debe ser valorado el medio de prueba, estableciéndole 
al juez los criterios para su valoración cualitativa y cuantitativa, la 
denominada tarifa legal de valoración del medio de prueba. Por 
ejemplo, testis unus testis nullus. No obstante, la casación civil ve-
nezolana ha admitido el valor probatorio del testigo único, siempre y 
cuando su testimonio sea “idóneo para demostrar los hechos alega-
dos en la demanda, siempre y cuando lo declarado le merezca fe y 
confianza al sentenciador y éste no sea inhábil para actuar en el pro-
ceso, lo que quiere decir que la valoración de la referida prueba que-
da al prudente arbitrio del juez”, no siendo por tanto motivo de des-
estimación, sino de apreciación, en el marco de la sana crítica311.  

Luego, el sistema discrecional o de la libre convicción de va-
loración de los medios de prueba nominados e innominados don-
de se deja al juez la más absoluta libertad para estimar y desechar 
los medios de prueba. Sin que exista mayor control legal sobre el 
ejercicio del arte de juzgar. Dado el alto grado de arbitrariedad y 
subjetividad que apareja este sistema, no se admite en las más mo-
dernas legislaciones procesales. Siendo tal discrecionalidad, incluso, 
contraria a los principios generales del Derecho.  

 
311  Venezuela: Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia 

N° RC.000334 (Junio 8, 2015), Expediente N° 2014-000797. Aníbal Jesús 
Malavé contra Organización Comunitaria de Viviendas Casas del Sol y otra, 
en el que intervino como tercero Edgar José Zapata Foucault, [Documento 
en línea: Disponible: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/junio/178288-
RC.000334-8615-2015-14-797.HTML Consultado: 2015, Septiembre 16]. 
Otras decisiones de la Sala de Casación Civil: a) Abelardo Caraballo Klei 
contra Barbara Ann Gar-cía de Caraballo del 17 de noviembre de 1988, b) 
Mireya Torres de Belisario contra José Román Belisario López, Sentencia 
N° 322 del 23 de mayo de 2006, Documento en línea: [Disponible: http:// 
historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/mayo/RNYC-00322-230506-05609.HTM 
Consultado: 2015, Septiembre 16], y, c) Venezuela: Corte Suprema de Justi-
cia, Sala de Casación Civil, Sentencia (Junio 12, 1986), en Oscar Pierre Ta-
pia. Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Repertorio Mensual de 
Jurisprudencia, Vol. 6, Junio, Bibliografía Jurídica, Caracas 1986, pp. 109-
110. 
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Finalmente, se tiene el sistema de la libre o razonada valora-
ción de los medios de prueba nominados o innominados, que tie-
ne por base la sana crítica. Ahora bien, existen tratadistas como 
Montero Aroca312 (España) y Rengel Romberg313 (Venezuela), que 
califican a sus respectivos sistemas procesales nacionales de valora-
ción de los medios de pruebas como sistemas mixtos, basándose en 
la voluntad del legislador de mantener en sus legislaciones la coexis-
tencia del sistema de la tarifa legal, conjuntamente con el de la libre 
o razonada valoración de la prueba. Así en Venezuela, el ar-tículo 
507 del CPC (1985) establece salvo “que exista una regla legal ex-
presa para valorar el mérito de la prueba, el Juez deberá apreciarla 
según las reglas de la sana crítica”. El Proyecto de Reforma de la ley 
adjetiva nacional prevé idéntica regulación en su artículo 398314; 
asimismo, en España (LEC; 2001: 326315, 376316). Sin embargo, De-
vis Echandía es contrario a un carácter mixto en el sistema de valo-
ración de los medios de prueba317, y propugna el sistema de la libre 
o razonada valoración de los medios de prueba, basado en la sana 
crítica318, como único método admisible para la apreciación y valo-
ración de los medios de prueba. 

 
312  Juan Montero. La prueba en el proceso civil, 2ª edición, Civitas, Madrid 

1998, p. 316. 
313  Arístides Rengel, 1999, ob. cit., pp. 422-428. 
314  “Apreciación de las pruebas. A menos que exista una regla legal expresa 

para valorar la prueba, el tribunal podrá apreciarla según la sana crítica”. 
315  “Si del cotejo o de otro medio de prueba se desprendiere la autenticidad del 

documento, se procederá conforme lo previsto en el apartado tercero del ar-
tículo 320. Cuando no se pudiere deducir su autenticidad o no se hubiere pro-
puesto prueba alguna, el tribunal lo valorará conforme a las reglas de la sana 
crítica”. 

316  “Los tribunales valorarán la fuerza probatoria de las declaraciones de los tes-
tigos conforme a las reglas de la sana crítica, tomando en consideración la ra-
zón de ciencia que hubieren dado, las circunstancias que en ellos concurran y, 
en su caso, las tachas formuladas y los resultados de la prueba que sobre éstas 
se hubiere practicado”. 

317  Hernando Devis. Teoría General de la Prueba, T. I, 5ª edición, Zavalía, Bue-
nos Aires 1981, pp. 86-87. 

318  Hernando Devis, ob. cit., pp. 111-113. 
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b. Evaluación, apreciación y valoración de los medios de 
prueba 

El término evaluar o examinar se emplea para significar el pro-
ceso mental de rechazo o aceptación del valor o eficacia del medio 
de prueba promocionado, admitido, evacuado y aportado por cada 
una de las partes. Incluso, es más preciso que el de “apreciar”, ya 
que este último no se diferencia sustancialmente del término “valo-
rar”. Apreciar y valorar son sinónimos para la construcción de la de-
cisión judicial. La apreciación como percepción, es descubrir el he-
cho por el juez a través de los sentidos o de la mente. De cuyo avis-
tamiento inicial y examen posterior, se producirá la valoración o efi-
cacia probatoria del medio de prueba para la construcción del argu-
mento fáctico-jurídico contenido en la sentencia.  

La evaluación o examen conduce a la apreciación y valoración 
del medio de prueba. Ello permite determinar la fuerza probatoria 
del medio de prueba para derivar la consecuencia jurídica permitida 
por el supuesto de hecho de la norma que quedará reflejado en la 
sentencia. Todo lo cual, se puede reducir en la voz valorar, que está 
inclusa en la sentencia o decisión judicial. 

El examen es a la apreciación, lo que es la apreciación a la valo-
ración y subsiguiente decisión. El examen surge “después de practi-
cada la prueba lo primero que debe hacer el juzgador… es determi-
nar cuál es el resultado que se desprende de ella… interpretación 
[EXAMEN Y APRECIACIÓN] de la prueba… consiste en, partiendo de 
una forma de representación de los hechos, fijar los que el testigo 
afirma, del documento se deducen, el perito concluye”319 (agregados 
del autor). 

La valoración es “determinar el valor concreto que debe atri-
buirse al [MEDIO DE PRUEBA] en la producción de certeza, lo que 
comporta una decisión sobre su credibilidad”320 (agregado del    
autor). 

 
319  Juan Montero, ob. cit., p. 307. 
320  Ibídem, p. 308. 
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De allí que la argumentación jurídica, como proceso racional pa-
ra la minimización de las incertidumbres del juez, con ocasión del 
conflicto intersubjetivo de las partes, es construir una opinión o con-
clusión de la lógica derivación de premisas mayores y menores. Así, 
la construcción de una sentencia resulta del proceso de derivar e in-
ferir conclusiones sobre la base de cuestiones de hecho y de derecho, 
que se han debatido en el proceso. Justificado es el debate sobre la 
pertinencia de la afirmación de que la sentencia sea la respuesta úni-
ca lo más próxima correcta, o, la respuesta única más aceptable en 
justicia al conflicto intersubjetivo de intereses con relevancia jurídi-
ca sometido a la decisión del juez321. 

Al apreciar el medio de prueba, si la misma se evacuó o aportó 
por las partes, corresponde al juez “examinar, si tal prueba solamen-
te o en asociación con otras pruebas es idónea, para fundar su con-
vicción de la verdad o falsedad de la afirmación de parte”322. 

La existencia de reglas legales para la valoración de los medios 
de prueba legales o libres, convirtió al proceso civil, por un tiempo, 
en un proceso con resultados previsibles o calculables. Así, por 
ejemplo, la regla testis unus, testis nullus, que permitía establecer, 
por una parte, una valoración cuantitativa o numérico-objetiva del 
medio de prueba. O, aquella otra que establecía “dos testigos hábiles 
y contestes hacen plena prueba de sus dichos”, y por supuesto la 
subsiguiente valoración cualitativa (subjetiva) del medio de prueba. 
Minimizaba la responsabilidad del juez al valorar los medios de 
prueba y por supuesto la derivable de la construcción de la decisión. 

 
321  “Habiendo varias posibilidades contradictorias entre sí, habrá que tratar de ir 

angostando, mediante paulatinas exclusiones, el campo donde debe de hallar-
se la solución correcta. De esa manera, se logra no pocas veces, cuando el 
estado de pruebas está cargado de muchas eventualidades diversa, desplazar a 
tal punto las ambigüedades, que por último se obtiene una ciencia cierta… la 
exclusión de determinadas posibilidades suele cumplirse indagando el juzga-
dor si la versión mejor atestiguada puede seguir corroborándose y si,… las 
configuraciones divergentes pueden ser arrumbadas” (Cfr. Erich Döhring, ob. 
cit., p. 416). 

322  Stefan Leible. Proceso civil alemán, 2a ed., DIKÉ, Fundación Konrad Ade-
nauer, Medellín-Bogotá́ 1999, p. 264 
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Es por ello, que en la actualidad someter al juez a reglas legales 
rígidas de valoración de los medios de prueba es de admisión ex-
cepcional323. 

Al amparo del principio de la evaluación o apreciación de la 
prueba “cualquiera que sea el sistema legislativo que rija y la natu-
raleza civil o penal del proceso, la prueba debe ser objeto de valora-
ción en cuanto a su mérito para llevar la convicción al juez sobre los 
hechos que interesan al proceso… no se concibe un proceso civil, 
penal, contencioso-administrativo, laboral o fiscal modernos, en el 
cual el juez no tenga libertad para apreciar las pruebas allegadas, ni 
facultades inquisitivas para conseguirlas…”324. La función de exa-
minar y apreciar la prueba “es la más delicada del proceso, espe-
cialmente para el juez a quien [LE] está encomendada, porque las 
partes son al respecto simples colaboradoras. La suerte de la justicia 
depende del acierto o del error en la apreciación de la prueba, en la 
mayoría de los casos”325 (agregado del autor). 

La apreciación parte del análisis conjunto sobre el esclareci-
miento de la cuestión jurídica y la reflexión “acerca de cuáles son 
los hechos a los que corresponde atribuir relevancia jurídica” y coer-
cibilidad326. Aclarar si a los medios de prueba puede atribuírseles 
credibilidad suficiente. Así si las testimoniales, las documentales, las 
experticias, las presunciones e indicios conducen, como en esta in-
vestigación se ha propuesto, a determinar la notoriedad de los signos 
distintivos. Es la ponderación para establecer la autenticidad del ins-
trumento escrito sobre la existencia del signo distintivo cuya noto-
riedad se reivindica, como la veracidad de su contenido. Si de las 
deposiciones de los testigos se puede percibir el amplio conocimien-
to del signo distintivo por el sector pertinente del mercado. O, el re-
sultado de las encuestas permite establecer la posición competitiva 
del signo distintivo, cuya notoriedad se pretende establecer. 

 
323  Stefan Leible, ob. cit., p. 264. 
324  Hernando Devis, 1981, ob. cit., pp. 137-138. 
325  Ibídem, p. 138. 
326  Erich Döhring, ob. cit., p.15. 
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Calamandrei citado por Montero327, señaló que el juez debe rea-
lizar dos operaciones mentales. Primero, la interpretación (examen-
apreciación) de los resultados de la prueba; y, en segundo lugar, la 
valoración que se dirige a determinar la credibilidad que ha de con-
cedérsele al medio de prueba para derivar la decisión judicial. Bien 
sea concebida la decisión judicial, como respuesta única correcta o 
respuesta única aceptable, cuya proximidad a la verdad real siempre 
será objeto de revisión, hasta que adquiera la condición de cosa juz-
gada material y formal; lease, sentencia definitivamente firme. A 
este proceso de interpretación (examen-apreciación) y valoración es 
lo que Montero afirma como el proceso de apreciación judicial del 
medio de prueba328. 

Calamandrei sostiene que para el proceso de interpretación, que 
incluye, el proceso de examen y apreciación, no puede existir una 
regla legal expresa que obligue al juez a apreciar (evaluar o exami-
niar) el medio de prueba con arreglo a la voluntad del legislador; 
pero, “sí puede haberlas respecto de la valoración”, (v.gr. CPC, 
1985: 508329).  

Como bien refiere Montero, la “ley no puede decirle al juez có-
mo tiene que proceder para llegar a determinar el contenido de la 
declaración de un testigo,… el juez tiene que realizar aplicando su 

 
327  Juan Montero, ob. cit., p. 308. 
328  “Al conjunto… de la interpretación y de la valoración puede llamarse apre-

ciación de la prueba, la cual consiste en operaciones mentales que ha de rea-
lizar el juzgador para, partiendo de las fuentes-medios de prueba, llegar a es-
tablecer certeza respecto de las afirmaciones de hechos de las partes, afirma-
ciones que se refieren al supuesto fáctico de la consecuencia jurídica que pi-
den” (Cfr. Juan Montero, ob. cit., p. 308).  

329  Valoración de la prueba de testigos “Para la apreciación de la prueba de 
testigos, el Juez examinará si las deposiciones de éstos concuerdan entre sí y 
con las demás pruebas y estimará cuidadosamente los motivos de las declara-
ciones y la confianza que merezcan los testigos por su edad, vida y costum-
bres, por la profesión que ejerzan y demás circunstancias, desechando en la 
sentencia la declaración del testigo inhábil, o del que apareciere no haber di-
cho la verdad, ya por las contradicciones en que hubiere incurrido, o ya por 
otro motivo, aunque no hubiese sido tachado, expresándose el fundamento de 
tal determinación”. 
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experiencia y su conocimiento práctico de la vida… respecto de la 
valoración de la prueba sí cabe que la ley le diga al juez que a cierto 
resultado probatorio externo le atribuya valor o se lo niegue, de mo-
do que no es el juez el que acaba realizando la valoración”330, sino el 
legislador. 

c. Los sistemas de valoración de los medios de prueba 

a’.  El sistema legal de valoración de los medios de 
prueba: La certeza objetiva 

Con el sistema legal de valoración de los medios de prueba 
(nominados e innominados), el legislador instituye un método de 
valoración construido sobre la base de la certeza objetiva331. 

En la prueba ordálica o “el juicio de Dios”, cuyo origen se sitúa 
en el sistema jurídico germánico, la decisión sobre la culpabilidad 
del sub iudice descansa en una presunta voluntad divina. Palmaria-
mente percibible, de las resultas de medios de prueba como la justa 
de caballeros, la supervivencia a la tortura o a las llamas de una pira. 
Por lo que el “rechazo a estos medios de prueba para el logro de la 
verdad, es lo que dio origen, primeramente, a las reglas legales de 
valoración de los medios de prueba, por la irracionalidad inmersa en 
estas, presuntas, prácticas judiciales. Las Partidas del Rey Alfonso 
El Sabio, expresamente prohibían “la ‘lid de caballeros o de peo-
nes’… y que la confesión bajo tortura no tenía valor ni perjudicaba 
al confesante”332. 

Otro factor que influyó en el surgimiento del sistema probatorio 
legal y el sistema legal de valoración de los medios de prueba, es la 
oposición a la prueba apriorística. Esta última basada en la primacía 
de lo abstracto y general sobre lo concreto y especial, lo cual consti-
tuía un obstáculo al nacimiento de la experimentación, como medio 
de prueba, en la formación del “razonamiento individual del juez”333. 

 
330  Juan Montero, ob. cit., p. 309. 
331  Ibídem, p. 311. 
332  Ibíd., p. 311. 
333  Ibíd., p. 312. 
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Consecuencia de lo anterior, es la prevalencia de los principios 
procesales de la mediación y de la escritura (quod non est in actis 
non est in mundo), sobre los principios de la inmediación y la orali-
dad, como límites a las facultades de apreciación y valoración de los 
medios de prueba por el juez334. 

Las reglas legales de valoración de los medios de prueba –
construidas en la tutela del principio de legalidad y para salvaguar-
dar la seguridad jurídica–, se erigieron como un derecho subjetivo 
público constitucional del ciudadano frente al juez. A quienes, aho-
ra, “se les dejaba en libertad para establecer los hechos que debían 
considerarse probados”335.  

a”. Las máximas de experiencia legales (id quod ple-
rumque accidit) 

En el marco del sistema legal de apreciación y valoración de los 
medios de prueba, la doctrina, particularmente Montero Aroca, ha 
interpretado que, entre esas reglas legales, están las denominadas 
máximas de experiencia legales. El mencionado jurista español ha 
señalado que las máximas de experiencia legales son normas jurídi-
cas para la valoración de los medios de prueba, establecidas por el 
legislador para que el juez construya su convicción sobre los hechos 
probados336. 

Por una parte, son reglas para obtener la certeza sobre los he-
chos controvertidos probados que derivan de la recepción legislativa 
como normas jurídicas de id quod plerumque accidit (las cosas que 
ocurren con normalidad o frecuencia), es decir, la juridización de las 
reglas o máximas de experiencia. Por otra parte, dada la juridización 
de las máximas de experiencia, la máxima de experiencia legal va a 
ocupar, en el silogismo de la argumentación del juez, la premisa 
mayor. Así, el legislador “ordena al juez que proceda a aplicar esa 
máxima en el caso concreto, de modo que las reglas legales de valo-

 
334  Ibíd., p. 311. 
335  Ibíd., p. 311. 
336  Ibíd., pp. 311-313. 
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ración de la prueba no son más que máximas de la experiencia que 
el legislador objetiva sin dejar que sea el juez el que determine la 
máxima de la experiencia que ha de aplicarse en el caso”337 concreto 
(CPC, 1985:12338). 

Quedando construido el silogismo de la máxima de experiencia 
legal, por una premisa mayor, que es la máxima de experiencia le-
gal, una premisa menor, conformada por la fuente-medio de prue-
ba, y, la conclusión resultante que es el juicio de evaluación, apre-
ciación y valoración del juez sobre “la existencia o inexistencia del 
hecho que se pretendía probar”339. Ya que, la evaluación, aprecia-
ción y valoración de los medios de prueba son espacios de la única 
actuación del juez340. 

b’. El sistema discrecional o de la libre convicción para 
la valoración de los medios de prueba 

El sistema discrecional o de la libre convicción, también cono-
cido como de la íntima convicción o el íntimo convencimiento, per-
mite la arbitrariedad judicial, dista de la prueba racional “que es la 
verdadera manifestación actual de la llamada [EVALUACIÓN, APRE-

 
337  Ibíd., p. 313. 
338  “Los Jueces tendrán por norte de sus actos la verdad, que procurarán conocer 

en los límites de su oficio. En sus decisiones el Juez debe atenerse a las nor-
mas del derecho, a menos que la Ley lo faculte para decidir con arreglo a la 
equidad. Debe atenerse a lo alegado y probado en autos, sin poder sacar ele-
mentos de convicción fuera de éstos, ni suplir excepciones o argumentos de 
hecho no alegados ni probados. El Juez puede fundar su decisión en los co-
nocimientos de hecho que se encuentren comprendidos en la experiencia co-
mún o máximas de experiencia. En la interpretación de contratos o actos que 
presenten oscuridad, ambigüedad o deficiencia, los Jueces se atendrán al pro-
pósito y a la intención de las partes o de los otorgantes, teniendo en mira las 
exigencias de la ley, de la verdad y de la buena fe”. 

339  Juan Montero, ob. cit., p. 313. 
340  La tarifa legal en la otrora Unión Soviética, “el convencimiento interno solo 

tiene valor para la indagación del estado de los hechos sí reposa en un mate-
rial probatorio obtenido por vías legalmente válidas y valorado en regla” 
(Cfr. Erich Döhring, ob. cit., p.439) 
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CIACIÓN Y VALORACIÓN DE LA] prueba libre”341. Se señalan como 
postulados de la íntima convicción que la valoración de la prueba 
“no consiste en un ejercicio de la razón, sino en una declaración de 
voluntad”342, y, que la declaración de voluntad “no tiene que ser mo-
tivada”343. Así, discrecionalidad, inmotivación e irresponsabilidad 
son las características esenciales del sistema discrecional o de la li-
bre convicción del juez. 

Es un sistema que en doctrina ha recibido las más duras críticas, 
Sentís Melendo, indica que: 

libre convencimiento se ha convertido en una de las más am-
biguas… esa ambigüedad, ha llevado a equiparar el sistema de 
la libre convicción con el denominado prueba en conciencia344 
Rivera Morales comenta:  

el sistema de la libre convicción de la prueba es…, aquel en 
que la certeza no está ligada a un criterio legal, sino que se fun-
da en una valoración personal, básicamente de conciencia… no 
se exige al juez la motivación racional y razonada de su fallo. 
Dos problemas básicos se presentan a este sistema: el subjeti-
vismo que domina en la convicción y la dificultad para impug-
nar la decisión, puesto que no hay decisión razonada345 
Y, Montero Aroca, finalmente, enseña que “la íntima convicción 

no está realmente relacionada con la prueba racional”346. 

 
341  Juan Montero, ob. cit., p. 315. 
342  Ibídem, p. 314. 
343  Ibídem, p. 314. 
344  Santiago Sentís. La prueba. Los grandes temas del derecho probatorio. 

EJEA, Buenos Aires 1978, p. 52. 
345  Ibíd.,  p. 937. 
346  Juan Montero, ob. cit., p. 315. 
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c’. El sistema de la libre o razonada valoración de los 
medios de prueba 

Este sistema se basa en la crítica racional y la buena lógica en la 
valoración de los medios de prueba, de donde surge la sana crítica 
como método para minimizar el arbitrio judicial y la racionalidad en 
la decisión. 

a”. Las máximas de experiencia judiciales 

Lo característico de este sistema y del silogismo que le sustenta 
radica en que “la premisa mayor, que es una máxima de la experien-
cia, es determinada por el juez. Esto conduce a una valoración ra-
zonada, motivada y responsable”347 (negrillas del autor), de donde 
surgen las máximas de experiencia judiciales. 

El sistema que aquí se describe tiene su fuente legal en las Parti-
das del Rey Alfonso El Sabio, que se ha señalado contiene reglas de 
la sana crítica, como “reglas fundadas en la crítica racional y en la 
buena lógica, como seguras guías moderadoras del arbitrio judi-
cial”348. Sana crítica que “se corresponde con la lógica, con la expe-
riencia empírica, con las máximas de la experiencia”349 judiciales, 
en contraste con las exclusivamente legales. 

El sistema español “pone el énfasis en la racionalidad que ha de 
estar en la base de la valoración”350; lo cual se manifiesta a través 
del empleo por el juez de la sana crítica. Así la legislación española, 
en su Ley de Enjuiciamiento Civil351 (LEC, 2000) remite a la valo-
ración de algunos medios de pruebas según las reglas de la sana crí-
tica, así se percibe en la valoración de las declaraciones de las partes 

 
347  Ibídem, p. 315. 
348  Ibíd., pp. 315. 
349  Ibíd., pp. 316. 
350  Ibíd., p. 315. 
351  España: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (Boletín Oficial 

Español de 8 de enero de 2000; c.e. Boletín Oficial Español de 14 de abril de 
2000; c.e. Boletín Oficial Español, Julio 28, 2001).  
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(LEC, 2000: 316352), documentos públicos (LEC, 2000: 319.3353), 
documentos privados (LEC, 2000: 326.2354), y testigos (LEC, 2000: 
376355); como en la motivación de la sentencia (LEC, 2000: 
218.2356). 

Precisamente, se tienen por ejemplos de máximas de experiencia 
judiciales, y por tanto perfectamente razonables: a) “que debe ser 
creída la parte que reconoce hechos personales que la perjudican”, 

 
352  “Valoración del interrogatorio de las partes. 1. Si no lo contradice el resul-

tado de las demás pruebas, en la sentencia se considerarán ciertos los hechos 
que una parte haya reconocido como tales si en ellos intervino personalmente 
y su fijación como ciertos le es enteramente perjudicial. 2. En todo lo demás, 
los tribunales valorarán las declaraciones de las partes y de las personas 
a que se refiere el apartado 2 del artículo 301 según las reglas de la sana crí-
tica, sin perjuicio de lo que se dispone en los artículos 304 y 307” (negrillas 
del autor) 

353  “Fuerza probatoria de los documentos públicos… 3. En materia de usura, los 
tribunales resolverán en cada caso formando libremente su convicción sin 
vinculación a lo establecido en el apartado primero de este artículo”. 

354  “Fuerza probatoria de los documentos privados… 2. Cuando se impugnare la 
autenticidad de un documento privado, el que lo haya presentado podrá pedir 
el cotejo pericial de las letras o proponer cualquier otro medio de prueba que 
resulte útil y pertinente al efecto. Si del cotejo o de otro medio de prueba se 
desprendiere la autenticidad del documento, se procederá conforme a lo pre-
visto en el apartado tercero del artículo 320. Cuando no se pudiere deducir 
su autenticidad o no se hubiere propuesto prueba alguna, el tribunal lo 
valorará conforme a las reglas de la sana crítica” (negrillas del autor). 

355  “Valoración de las declaraciones de testigos. Los tribunales valorarán la 
fuerza probatoria de las declaraciones de los testigos conforme a las re-
glas de la sana crítica, tomando en consideración la razón de ciencia que 
hubieren dado, las circunstancias que en ellos concurran y, en su caso, las 
tachas formuladas y los resultados de la prueba que sobre éstas se hubiere 
practicado” (negrillas del autor). 

356  “Exhaustividad y congruencia de las sentencias. Motivación…. 2. Las sen-
tencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que 
conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplica-
ción e interpretación del derecho. La motivación deberá incidir en los dis-
tintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individual-
mente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la 
razón [SANA CRÍTICA]” (negrillas y agregados del autor).  



LEONEL SALAZAR REYES-ZUMETA 

452 

b) “que en las escrituras públicas los notarios hacen constar la fecha 
verdadera en que se otorga y reflejan con exactitud lo que dicen los 
contratantes”, o, c) “que el testigo que es padre o madre de la parte 
es parcial”357. 

Por su parte la casación venezolana, ha definido las máximas de 
experiencia como el “saber o conocimiento normal o general que 
todo hombre de cierta cultura tiene del mundo y de sus cosas en el 
estado actual de información que poseemos”358. Señalando como 
ejemplos representativos:  

El sol sale por el este; un cuerpo abandonado en el vacío cae; 
los frutos maduran en el verano; en Venezuela se conduce por la 
derecha; las personas ancianas caminan con lentitud; las aves 
emigran en el invierno359. 
La casación civil nacional ha, igualmente, establecido la técnica 

de formalización de la denuncia por infracción de una máxima de 
experiencia: 

la infracción de una máxima de experiencia puede conducir a 
la casación del fallo, es necesario que se exprese claramente de 
cuál máxima se trata, relacionándola con la infracción de una 
regla legal; para lo cual debe el concurrente indicar, por una par-

 
357  Juan Montero, ob. cit., p. 318. 
358  Venezuela: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia 

(Enero 27, 1982) en: Ramírez & Garay. Jurisprudencia Venezolana, Tomo 
LXXVIII, Primer Trimestre, Gaceta Legal, Caracas 1982, p. 376. 

359  Venezuela: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia 
(Marzo 25, 1992), criterio jurisprudencial reiterado en Sentencia N° 324 (Oc-
tubre 15, 1997) Régulo Antonio Tineo Arismendi contra Jesús Fermín. Asi-
mismo, Tribunal Supremo de Justicia: Sala de Casación Civil, Sentencia Nro. 
RC.00017 (Enero 25, 2006), Lucio Raga Sarmiento y Otra contra Marco An-
tonio Segovia Luque y Otra, Expediente N° 04-029 [Cfr. Documento en lí-
nea: Disponible: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/enero/RC.00017-
250106-04029.HTM Consultado: 2015, Septiembre 22] y en Sentencia Nro. 
RC.00073 (Marzo 8, 2007), Olga María Angelino Manzo contra Lina Rome-
lia González de Angelino y otros, Expediente N° 06-820 [Cfr. Documento en 
línea: Disponible: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/marzo/RC-00073 
-080307-06820.HTM Consultado: 2015, Septiembre 22]. 
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te, el contenido de la disposición que resulta incompatible con la 
máxima de experiencia, para luego explicar cómo el resultado 
de la violación de la premisa mayor fáctica o máxima de expe-
riencia tiene como resultado la violación de la regla legal360 
Claro está, que estos hechos también pueden constituir hechos 

notorios, pero para interpretar hay que partir de que la máxima de 
experiencia es producto de la creación o construcción de un cono-
cimiento a través de la aplicación de un método inductivo-deductivo. 
Tómese el hecho “EL SOL SALE POR EL ESTE”, este hecho que 
es constante y forma parte del conocimiento generalizado de la hu-
manidad, además de ser un “hecho notorio”, constituye a su vez una 
regla de la experiencia que puede ser empleada para derivar una 
consecuencia jurídica respecto de un derecho material conculcado. 
¿Cómo ello puede ocurrir?  

Para el caso de que un conductor A se dirija en sentido Oeste-
Este a las 7:00 am; y en su trayectoria colisiona con otro vehículo 
que viene en sentido contrario (Este-Oeste). Alegando en su descar-
go, que su visión fue obstruida por la incandescencia de la luz solar, 
lo cual le impidió ver la aproximación del otro vehículo, por tanto se 
produjo el choque. El juez va a estar frente a un hecho notorio, cual 
es que “EL SOL SALE POR EL ESTE”, por tanto, es lógico con-
cluir que si el conductor causante del choque iba en sentido Oeste-
Este a las 7:00 am es probable que a esa hora, y por ese lugar, la luz 
solar sea muy incandescente, por tanto no haya podido avizorar la 
aproximación del otro vehículo, de allí que el resultado fuera la coli-
sión de los vehículos. Pero, al mismo tiempo, la máxima de la expe-

 
360  Venezuela: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia N° 

324 (Octubre 15, 1997) Régulo Antonio Tineo Arismendi contra Jesús Fer-
mín. Reiterada por Tribunal Supremo de Justicia: Sala de Casación Civil, 
Sentencia Nro. RC.00017 (Enero 25, 2006), Lucio Raga Sarmiento y Otra 
contra Marco Antonio Segovia Luque y Otra, Expediente N° 04-029 [Docu-
mento en línea] Disponible: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/enero/ 
RC.00017-250106-04029. HTM [Consultado: 2015, Septiembre 22] y en 
Sentencia Nro. RC.00073 (Marzo 8, 2007), Olga María Angelino Manzo 
contra Lina Romelia González de Angelino y otros, Expediente N° 06-820 
[Documento en línea] Disponible: http://historico. tsj.gob.ve/decisiones/scc 
/marzo/ RC-00073-080307-068 20.HTM [Consultado: 2015, Septiembre 22] 
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riencia estaría, igualmente conformada, por la regla “EL SOL SALE 
POR EL ESTE”, que como imperativo categórico361, puede hacer de-
rivar una exención de la responsabilidad civil extracontractual del 
agente del daño fundamentado en una causa extraña no imputable. No 
obstante, ello no pudiese ocurrir si hubo negligencia, imprudencia e 
inobservancia de la Ley de Tránsito Terrestre, por parte del conductor, 
como agente del daño, por incumplimiento de la diligencia debida. 

La casación civil nacional ha establecido que son supuestos de 
violación de máximas de experiencia, de naturaleza judicial, los si-
guientes casos:  

a) cuando el juez base su decisión en una máxima de expe-
riencia y la viole o la infrinja; y b) cuando el juez no aplique en 
su decisión una máxima de experiencia y, sin embargo, emite 
pronunciamiento o criterio que están reñidos con ella, todo lo 
cual se traduce en que el quebrantamiento de las máximas de 
experiencia se puede producir por acción o por omisión, respec-
tivamente. 

De lo antes expuesto se colige, que el juez continúa facultado 
por la ley para fundar su decisión en máximas de experiencia, 
según su prudente arbitrio, sólo que cuando no las aplique en su 
decisión éste deberá abstenerse de emitir pronunciamientos o 
criterios que las contraríen, so pena de incurrir en violación por 
omisión de máxima de experiencia, con la consiguiente infrac-
ción de lo contemplado en el ar-tículo 12 del Código de Proce-
dimiento Civil362 

 
361  Según Kant, toda la moral del ser humano debe poder reducirse a un solo 

mandamiento fundamental, nacido de la razón, no de la autoridad divina, a 
partir del cual se puedan deducir todas las demás obligaciones humanas. De-
finió el concepto de «imperativo» como «cualquier proposición que declara a 
una acción (o inacción) como necesaria». En su opinión, las máximas mora-
les anteriores se basaban en imperativos hipotéticos, por lo cual no eran de 
obligado cumplimiento en cualquier situación y desde cualquier planteamien-
to moral, religioso o ideológico. 

362  Venezuela: Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia 
N° RNYC-00669 (Agosto 9, 2006), Cristina Parada Mendoza y Otro contra 
Alberto Leopoldo Pierini Bonaiuto. Expediente N° 2003-000537 [Documen-
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b”. La sana crítica 

La sana crítica no es una máxima de experiencia, como así refie-
re Taruffo, las máximas o “reglas de la experiencia no deben con-
fundirse con las reglas de la lógica y de la argumentación racional. 
Estas reglas no se refieren a un pretendido conocimiento sobre he-
chos y comportamientos, sino que fijan los criterios [NORMAS] que 
deben seguirse para construir un razonamiento lógicamente correc-
to”363 (agregado del autor), es decir, el método de la sana crítica. 

En tal sentido, la sana crítica es un método heurístico para apre-
ciar y valorar los medios de prueba, sus reglas son válidas para ese 
fin, puede que sus reglas deriven, como las máximas de experiencia 
–en cuanto a su carácter no formal de su nacimiento–, de la expe-
riencia humana. Pero, en todo caso, sometidas a las reglas de la lógi-
ca y la racionalidad para crear certeza jurídica, la cual es un resulta-
do del proceso de argumentación jurídica, que se materializa en la 
sentencia. 

La máxima de experiencia sirve para subsumir un hecho en su 
enunciado normativo; y, la regla de la sana crítica permite determi-
nar si la conclusión obtenida del silogismo de la máxima de expe-
riencia, es válido y eficaz para aceptar o rechazar la consecuencia 
jurídica o derivable en el silogismo de la sentencia.  

Montero, al analizar las reglas de la sana crítica, establece que 
son máximas de experiencia judiciales, porque “deben integrar la 
experiencia de la vida del juez y que éste debe aplicar a la hora de 
determinar el valor probatorio de cada una de las fuentes-medios de 
prueba. Estas máximas no pueden estar codificadas, pero sí han de 
hacerse constar en la motivación de la sentencia, pues sólo así podrá 
quedar excluida la discrecionalidad y podrá controlarse por los re-
cursos la razonabilidad de la declaración de hechos probados”364. 

 
to en línea] Disponible: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/agosto/RN 
YC-00669-090806-03537.HTM [Consultado: 2015, Septiembre 14] 

363  Rodrigo Rivera, ob. cit., p. 942. 
364  Juan Montero, ob. cit., p. 316. 
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Parra Quijano señala que “el juez-ser humano, en la valoración 
de la prueba debe emplear las reglas de la experiencia”365, en tanto 
que criterio conforme al cual, el juez ha de aplicar su buen sentido y 
la crítica racional, como elementos esenciales de la sana crítica. 

Sentís Melendo asocia a la sana crítica “con la lógica; por otros 
con el buen sentido, extrayendo las reglas de la lógica, basándose 
en la ciencia, en la experiencia y en la observación; otras veces es 
la lógica crítica aplicada al proceso; el buen sentido; coincide con 
las reglas del correcto entendimiento humano; con la crítica o el 
criterio racional; se confía a la prudencia, rectitud y sabiduría de 
los jueces; debiendo en cada caso examinar las circunstancias que 
lo rodean”366.  

Mientras que Devís Echandía sentencia que “sana crítica y apre-
ciación razonada o libre apreciación razonada, significan lo mismo: 
libertad para apreciar las pruebas de acuerdo con la lógica y las re-
glas de la experiencia que, según el criterio personal del juez, sean 
aplicables al caso”367. 

Couture define a las reglas de la sana crítica como: 
las reglas del correcto entendimiento humano. En ellas inter-

fieren las reglas de la lógica, con las reglas de la experiencia del 
juez. Unas y otras contribuyen de igual manera a que el magis-
trado pueda analizar la prueba (ya sea de testigos, de peritos, de 
inspección judicial, de confesión en los casos que no es lisa y 
llana) con arreglo a la sana razón y a un conocimiento experi-
mental de las cosas.  

El juez que debe decidir con arreglo a la sana crítica, no es 
libre de razonar a voluntad, discrecionalmente, arbitrariamente. 
Esta manera de actuar no sería sana crítica, sino libre convic-
ción. La sana crítica es la unión de la lógica y de la experien-
cia, sin excesivas abstracciones de orden intelectual, pero tam-

 
365  Jairo Parra Quijano, ob. cit., p. 61. 
366  Santiago Sentís, 1978, ob. cit., p. 52. 
367  Hernando Devis, ob. cit., p. 99. 
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bién sin olvidar esos preceptos que los filósofos llaman de hi-
giene mental, tendientes a asegurar el más certero y eficaz ra-
zonamiento368. 

las reglas de la sana crítica son reglas del correcto entendi-
miento humano; contingentes y variables con relación a la ex-
periencia del tiempo y del lugar; pero estables y permanentes 
en cuanto a los principios lógicos en que debe apoyarse la sen-
tencia369 
Ahora bien, un problema que puede emanar de la creación de 

reglas para interpretar o aplicar la sana crítica, sería convertir a la 
sana crítica, en una insana tarifa legal. Parra Quijano, citado por Ri-
vera Morales, señala que las reglas de la sana crítica son: “a) Pautas 
que elaboramos [PARA JUZGAR], utilizando como materiales el am-
biente creado por el proceso en cuestión [PEQUEÑA HISTORIA DEL 
PROCESO], las máximas de experiencia y si es el caso las reglas de 
técnicas, científicas o artísticas [PRUEBA PERICIAL], b) Sana [OBJE-
TIVA, SINCERA] y c) Crítica: Juzgar de conformidad con las reglas 
para la cual debe narrar y hacer discurso [ES DECIR, INFORMAR]”370 
(agregados del autor). 

Por otra parte, la casación civil nacional, tampoco aporta una 
clara definición de que han de entenderse por reglas de la sana críti-
ca, estableciendo genéricamente que son reglas para la apreciación y 
valoración de los medios de prueba, sometidas al control de la casa-
ción, como así en el siguiente fallo queda plasmado. 

Al respecto esta Sala observa, que si bien las reglas de la sa-
na crítica deben regir al Juzgador a los fines conducentes de 
apreciar y valorar las pruebas, y que en caso de su relajación 
está permitido a esta Sala extender su examen al establecimiento 
y valoración de los hechos, tal y como lo establece el segundo 

 
368  Eduardo Couture. Fundamentos del Derecho Procesal Civil. 3ª edición (pós-

tuma), De Palma, Buenos Aires 1958, pp. 270-271. 
369  Eduardo Couture. Estudios de Derecho Procesal Civil. Pruebas en materia 

civil. T.II, 3ª edición, Depalma, Buenos Aires 1979, p. 195. 
370  Rodrigo Rivera, ob. cit., p. 947. 
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aparte del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, es 
oportuno recordar al recurrente que dichas pautas o reglas es-
tán delimitadas en función de la valoración de la prueba y del 
convencimiento del juez acerca del mérito de ésta, por lo que 
y como lo ha sostenido la jurisprudencia sentada por este Supre-
mo Tribunal, la sana crítica se infringe cuando la sentencia se 
limita a describir los elementos de autos sin analizarlos en ab-
soluto en su virtualidad probatoria, o cuando su valoración de 
las pruebas esté en franca contradicción con las pautas lógicas 
que rigen la investigación de la verdad, o cuando se hacen 
aseveraciones apodícticas para el establecimiento de los he-
chos, de forma que revele una prematura o irreflexiva forma-
ción de la convicción del juez; de tal forma que ha debido el 
formalizante especificar de qué manera el Sentenciador vulneró 
las reglas de la sana crítica, para así estar facultado [SIC] esta Sala 
a extenderse al examen del establecimiento y apreciación de los 
hechos o de las pruebas371. 
La libre apreciación compromete al juez a realizar un examen 

de las fuentes-medios de prueba con un criterio personal basado en 
la lógica y las máximas de experiencia. Mientras, que la libre valo-
ración compromete al juez a otorgar fuerza probatoria al medio em-
pleado aplicando la sana crítica. Sana crítica, que, como método de 
argumentación jurídica basado en las reglas de la lógica, la racio-
nalidad del operador judicial y las máximas de experiencia, condu-
cen a la justificación-motivación de la decisión, devenida del exa-
men y apreciación de los hechos alegados y probados. A través, de 
las fuentes-medios de prueba promovidos por las partes, admitidos 
por el órgano jurisdiccional, y evacuados o aportados por aquellas 
conforme las normas procesales de prueba, para su incorporación 
al proceso.  

 
371  Venezuela: Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Social, Sentencia 

N° 26 (Febrero 22, 2001), Juan de la Cruz Rodríguez contra Cándido Ramón 
Rodríguez, Expediente N° 00-391 [Documento en línea] Disponible: http:// 
historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/febrero/026-220201-00391.HTM. [Con-
sul-tado: 2015, Septiembre 14]. 
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Sobre la base de lo afirmado, siguiendo a Jorge Fábrega372, se 
pueden derivar las siguientes características de la sana crítica, a sa-
ber: racionalidad, legalidad, motivación, transversalidad, y recursi-
vidad. Las cuales se explican a continuación: 

a. Racionalidad “el juez debe examinar la prueba racionalmen-
te, con arreglo a las normas de la lógica y de la experiencia”;  

b. Legalidad “la prueba debe haber sido practicada y aportada 
al proceso de acuerdo a las formalidades legales”; 

c. Motivación “la apreciación y valoración deben tener puntos 
objetivos de referencia y dejarse constancia de ello en el fa-
llo”; 

d. Transversalidad (el análisis transversal de la prueba) el 
“examen integral de cada medio de prueba, debe estar entre-
lazado con los otros distintos medios de prueba que cursen en 
el expediente. El examen en conjunto requiere obviamente, 
análisis del valor probatorio de cada medio de prueba en sus 
particularidades y su relación con los otros medios de prue-
ba; y,  

e. Recursividad o control de la decisión, toda vez que “la apre-
ciación y valoración del medio de prueba por el juez está su-
jeta a control superior”.  

Más cuando, en Venezuela es motivo de casación por error in 
iudicando (CPC, 1985: 313.2373). 

Un elemento consustancial de la sana crítica es que la sentencia 
debe gozar de motivación fáctica. Por ello, la vigencia de la prohibi-

 
372  Jorge Fábrega, ob. cit., pp. 336-340. 
373  “Se declarará con lugar el recurso de casación: … 2º Cuando se haya incurri-

do en un error de interpretación acerca del contenido y alcance de una dispo-
sición expresa de la ley, o aplicado falsamente una norma jurídica; cuando se 
aplique una norma que no esté vigente, o se le niegue aplicación y vigencia a 
una que lo esté; o cuando se haya violado una máxima de experiencia. En los 
casos de este ordinal la infracción tiene que haber sido determinante de lo 
dispositivo en la sentencia”. 
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ción de la máxima non liquet, la cual consiste en la prohibición de 
absolución de la instancia (CPC, 1985: 19374), consistente en la de-
claración del juez “de que no ha sido posible esclarecer el estado de 
los hechos”375, y por tanto no decidir es un criterio contra legem. 

Como así ha quedado plasmado en la casación penal nacional, 
sobre la motivación fáctica del fallo, con arreglo a la sana crítica.  

El sistema de valoración probatorio, acogido por el Código 
Orgánico Procesal Penal, de sana crítica, impone al juez la obli-
gación de realizar una libre, motivada y razonada labor de análi-
sis, comparación y decantación del acervo probatorio del proce-
so, lo cual debe dejarse establecido en el contexto del fallo.  

El proceso intelectivo del juez no puede consistir en la simple 
mención desarticulada de los hechos, ni en la mera mención ais-
lada e inconexa de los medios probatorios, pues, en ese caso, la 
sentencia, impugnada no cumple la plenitud, hermética de bas-
tarse a sí misma. 

En el sistema de la sana crítica, no basta que el juez se 
convenza así mismo, y lo manifieste en su sentencia, es nece-
sario que, mediante el razonamiento y la motivación, el fallo 
tenga la fuerza de demostrar a los demás la razón de su con-
vencimiento, basado este en las leyes de la lógica, los princi-
pios de la experiencia, y los fundamentos científicos de la de-
terminación judicial, y cuya inobservancia, por parte de los 
jueces de mérito, amerita la censura de casación376 (negrillas 
del autor) 

 
374  “El Juez que se abstuviere de decidir so pretexto de silencio, contradicción o 

deficiencia de la ley, de oscuridad o de ambigüedad en sus términos, y asi-
mismo, el que retardare ilegalmente dictar alguna providencia, será penado 
como culpable de denegación de justicia”. 

375  Erich Döhring, ob. cit., p. 9. 
376  Venezuela: Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia 

N° 301 (Marzo 16, 2000), Juan José Oliveros García, Expediente N° C99-
0150 [Documento en línea] Disponible: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones 
/scs/ febrero/026-220201-00391.HTM.[Consultado: 2015, Septiembre 14]. 
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De allí que se afirme que la motivación de la sentencia es una 
garantía de la tutela judicial efectiva y del debido proceso. Es por 
ello, que toda sentencia “en la que no se diga de modo claro cuáles 
son los hechos afirmados por las partes y cuáles de ellos han queda-
do probados, carece de motivación fáctica”377.  

Así que una verdadera motivación fáctica de la sentencia exige 
“precisar, con relación a cada hecho probado, el medio de prueba del 
que se ha extraído la certeza sobre el mismo”378. 

El tribunal de la instancia apreció y valoró las pruebas admini-
culadas por la parte actora para demostrar el uso ilegítimo del signo 
distintivo The Home Depot® conforme a la sana crítica, en los si-
guientes términos. 

En consecuencia, y haciendo uso de la sana crítica, según 
lo previsto en los artículos 507 y 508379 de nuestro Código de 
Procedimiento civil,… Este Juzgado considera que todas estas 
pruebas en conjunto, evacuadas en su debida oportunidad de-
muestran un uso ilegal de la marca “THE HOME DEPOT”, por 
parte de la demandada “THE HOME DEPOT, C.A.”, cuyo 
nombre comercial imita, copia, y/o reproduce textualmente la 
marca comercial registrada “THE HOME DEPOT” propiedad 
de la parte actora HOMER TLC, INC., aprovechándose ilíci-
tamente de la fama, prestigio y notoriedad de la marca de la 
empresa actora, contraviniendo así las normas de la sana y 
justa competencia entre las empresas que se desenvuelven 
en un mismo mercado, creando además confusión y engaño 

 
377  Juan Montero, ob. cit., p. 319. 
378  Ibíd., p. 323. 
379  “Para la apreciación de la prueba de testigos, el Juez examinará si las deposi-

ciones de éstos concuerdan entre sí y con las demás pruebas, y estimará cui-
dadosamente los motivos de las declaraciones y la confianza que merezcan 
los testigos por su edad, vida y costumbres, por la profesión que ejerzan y 
demás circunstancias, desechando en la sentencia la declaración del testigo 
inhábil, o del que pareciere no haber dicho la verdad, ya por las contradiccio-
nes en que hubiere incurrido, o ya por otro motivo, aunque no hubiese sido 
tachado, expresándose el fundamento de tal determinación”. 
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en el público consumidor, y ocasionándole considerables da-
ños y perjuicios económicos a Homer Tlc, Inc.380 (negrillas del 
autor) 
Curiosamente, la Ley de Propiedad Industrial de Chile (2022), 

en su artículo 111 ordena a los jueces en los asuntos de observancia 
de los derechos de propiedad industrial apreciar las pruebas “según 
las reglas de la sana crítica”. Si bien tal deber de los jueces puede 
estar establecido en las leyes adjetivas civiles, mercantiles o penales 
ordinarias, resulta un avance positivo para la labor judicial en esta 
disciplina jurídica. 

d’. El sistema mixto de valoración de los medios de prueba 

El sistema mixto se construye sobre la base del sistema de valo-
ración legal y el sistema de valoración libre o razonada de los me-
dios de prueba. Por lo que, por un lado se aplica preferentemente el 
sistema legal, y si este no puede ser aplicado para valorar el medio 
de prueba (nominado o innominado), entonces ha de aplicarse el sis-
tema de la libre o razonada valoración de los medios de prueba, con-
forme a las reglas de la sana crítica. 

a”. Medios de prueba con regla legal expresa de va-
loración 

El ordenamiento jurídico nacional, a través de la legislación sus-
tantiva civil (CC,1982) y adjetiva civil (CPC, 1985) fija precisas re-
glas para la valoración de los medios de prueba nominados tanto 
como para la valoración de los documentos públicos y privados, co-
pias certificadas, confesión, testigos, posiciones juradas y el instru-
mento privado reconocido.  

 
380  Venezuela: Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, 

Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción 
Judicial del Estado Anzoátegui, Sentencia (Agosto 17, 2004) Homer Tlc, Inc 
contra The Home Depot, C.A. (antes denominada Construhogar, C.A.), Asunto 
N° BH03-M-2001-000039. [Documento en línea] Disponible: http://anzoate 
gui.tsj.gob.ve/DECISIONES/2004/AGOSTO/1066-17-BH03-M-2003-000039-
.HTML. [Consultado: 2011, junio 15]. 



LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS 

463 

Analizar cada regla de valoración correspondiente a los medios 
de prueba a que se ha hecho alusión, excede el fin de esta investi-
gación. 

Por ello, en el Cuadro No. 13 se hace una especial referencia al 
medio de prueba y la regla legal expresa que establece el supuesto 
de hecho para su valoración. 

b”. Medios de prueba de valoración razonada 

En la propuesta de reforma del Código de Procedimiento Civil 
(2014) se establece el principio de libertad de prueba (PRCPC, 
2014: 392). Estableciendose, un sistema mixto de valoración razo-
nada de los medios de prueba sobre la base de la sana crítica (PRCP, 
2014: 398). Mientras, que rige el principio de valoración legal de los 
medios de prueba, la sana crítica tiene un carácter supletorio y com-
plementario. 

En cuanto, a la regulación expresa de la sana crítica como méto-
do de valoración de los medios de prueba, el legislador ha estableci-
do que los documentos privados emanados de terceros, previa su ra-
tificación mediante la prueba testimonial, serán valorados por el juez 
según las reglas de la sana crítica (PRCPC, 2014: 423381).  

No existen otras disposiciones expresas que remitan al juez a va-
lorar un determinado medio de prueba conforme a las reglas de la 
sana crítica. No obstante, dado el carácter genérico contenido en la 
norma que regula el sistema de valoración de los medios de prueba 
en la reforma propuesta, se mantienen los criterios previamente sos-
tenidos de la mixtura del sistema nacional procesal de valoración de 
los medios de prueba. Donde la sana crítica cede su espacio al sis-
tema legal de valoración de los medios de prueba. 

 
381  “Documentos privados emanados de terceros. Los documentos privados 

emanados de terceros, que no son parte en el proceso ni causantes del mismo, 
deberán ser ratificados por el tercero mediante la prueba testimonial, y serán 
valorados de conformidad con la sana crítica, salvo disposición especial en 
contrario”. 
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Cuadro No. 13:  
Medios de prueba: Reglas legales de valoración 

Medio de prueba Norma de valoración de la prueba 

Documentos públicos y privados CC, 1982: 1.358382, 1.360383, 1.363384  
Copias certificadas CC, 1982: 1.384385  
Confesión CC, 1982: 1.401386, 1.402387  

Prueba de testigos CC, 1982: 1.387388, 1.399389, 1.403390 
CPC, 1985: 508391  

 
382  “El instrumento que no tiene la fuerza de público por incompetencia del fun-

cionario o por defecto de forma, es válido como instrumento privado, cuando 
ha sido firmado por las partes”. 

383  “El instrumento público hace plena fe, así entre las partes como respecto de 
terceros, de la verdad de las declaraciones formuladas por los otorgantes 
acerca de la realización del hecho jurídico a que el instrumento se contrae, 
salvo que en los casos y con los medios permitidos por la ley se demuestre la 
simulación”. 

384  “El instrumento privado reconocido o tenido legalmente por reconocido, 
tiene entre las partes y respecto de terceros, la misma fuerza probatoria que 
el instrumento público en lo que se refiere al hecho material de las decla-
raciones; hace fe, hasta prueba en contrario, de la verdad de esas declara-
ciones”. 

385  “Los traslados y las copias o testimonios de los instrumentos públicos o de 
cualquier otro documento auténtico, hacen fe, si los ha expedido el funciona-
rio competente con arreglo a las leyes”. 

386  “La confesión hecha por la parte o por su apoderado dentro de los límites del 
mandato, ante un Juez, aunque éste sea incompetente, hace contra ella plena 
prueba”. 

387  “La confesión extrajudicial produce el mismo efecto, si se hace a la parte mis-
ma o a quien la representa.Si se hace a un tercero produce sólo un indicio”. 

388  “No es admisible la prueba de testigos para probar la existencia de una con-
vención celebrada con el fin de establecer una obligación o de extinguirla, 
cuando el valor del objeto exceda de dos mil bolívares. Tampoco es admisi-
ble para probar lo contrario de una convención contenida en instrumentos 
públicos o privados o lo que la modifique, ni para justificar lo que se hubiese 
dicho antes, al tiempo o después de su otorgamiento, aunque se trate en ellos 
de un valor menor de dos mil bolívares. Queda, sin embargo, en vigor lo que 
se establece en las leyes relativas al comercio”. 
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Posiciones juradas CPC, 1985: 412392  
Instrumento privado reconocido CPC, 1985: 444393 

Fuente: Elaboración propia 

Sin embargo, Montero, hace la siguiente acotación: “si el legis-
lador no ha establecido reglas particulares de valoración con arreglo 
a la sana crítica, no es necesario asumir una defensa a ultranza de 

 
389  “Las presunciones que no estén establecidas por la Ley quedarán a la pruden-

cia del Juez, quien no debe admitir sino las que sean graves, precisas y concor-
dantes, y solamente en los casos en que la Ley admite la prueba testimonial”. 

390  La confesión extrajudicial no puede probarse por testigos, sino en los casos 
en que la Ley admite la prueba de testigos. 

391  “Para la apreciación de la prueba de testigos, el Juez examinará si las deposi-
ciones de éstos concuerdan entre sí y con las demás pruebas y estimará cui-
dadosamente los motivos de las declaraciones y la confianza que merezcan 
los testigos por su edad, vida y costumbres, por la profesión que ejerzan y 
demás circunstancias, desechando en la sentencia la declaración del testigo 
inhábil, o del que apareciere no haber dicho la verdad, ya por las contradic-
ciones en que hubiere incurrido, o ya por otro motivo, aunque no hubiese si-
do tachado, expresándose el fundamento de tal determinación”. 

392  “Se tendrá por confesa en las posiciones que la parte contraria haga legal-
mente en presencia del Tribunal: a la que se negare a contestarlas, a menos 
que el absolvente, por su propia determinación, se niegue a contestar la posi-
ción por considerarla impertinente, y así resulte declarado por el Tribunal en 
la sentencia definitiva; a la que citada para absolverlas no comparezca sin 
motivo legítimo, o a la que se perjure al contestarlas, respecto de los hechos a 
que se refiere el perjurio. Si la parte llamada a absolver las posiciones no 
concurre al acto, se dejarán transcurrir sesenta minutos a partir de la hora fi-
jada para la comparecencia, ya se refiera ésta al primer acto de posiciones o a 
la continuación del mismo después de alguna suspensión de aquél o de haber-
se acordado proseguirlo ante un Juez comisionado al efecto. Pasado este 
tiempo sin que hubiese comparecido el absolvente, se le tendrá por confeso 
en todas las posiciones que le estampe la contraparte, sin excederse de las 
veinte indicadas en el artículo 411”. 

393  “La parte contra quien se produzca en juicio un instrumento privado como 
emanado de ella o de algún causante suyo, deberá manifestar formalmente si 
lo reconoce o lo niega, ya en el acto de la contestación de la demanda, si el ins-
trumento se ha producido con el libelo, ya dentro de los cinco días siguientes a 
aquel en que ha sido producido, cuando lo fuere posteriormente a dicho acto. El 
silencio de la parte a este respecto, dará por reconocido el instrumento”. 
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que, en reformas al sistema probatorio, se incluyan especiales nor-
mas de valoración razonada, ya que la sana crítica es el sistema hoy 
auspiciado por los tribunales y la doctrina”394. Ello se evidencia de 
la vigente disposición nacional contenida en el artículo 507 del CPC 
(1985). En el cuadro siguiente se presentan, a título de resumen, los 
silogismos posibles correspondientes a los tres sistemas de valora-
ción de los medios de prueba a que se ha centrado este acápite, a ex-
cepción del sistema de la libre convicción, con el fin de ilustrar me-
jor cada uno de ellos.  

Cuadro No. 14:  
Silogismo de la valoración de los medios de prueba 

 
SILOGISMO 

Sistema legal 
de valoración  
del medio de 

 prueba  
nominado 

(prueba legal o 
tarifa legal) 

Sistema mixto de 
valoración de los 
medios de prueba 

nominados (prueba 
legal o tarifa legal) e 

innominados 
 (pruebas libres) 

Sistema libre de  
valoración los me-

dios de  
prueba nominados 

(prueba legal o tarifa 
legal) e innominados 

(pruebas libres) 

 
Premisa  
mayor 

Norma de valo-
ración del medio 
de prueba 

Norma de valoración 
del medio de prueba, 
y la sana crítica. 

Sana crítica (Reglas 
de la lógica y las má-
ximas de experiencia) 

 
 

Premisa  
menor 

El medio de 
prueba es valo-
rado conforme 
al supuesto fác-
tico normativo 
de valoración de 
la prueba. 

El medio de prueba es 
valorado conforme al 
supuesto fáctico nor-
mativo de valoración 
de la prueba. Si no 
existe regla legal ex-
presa de valoración, 
se aplica la sana críti-
ca: Reglas de la lógica 
y máximas de expe-
riencia (CPC, 185: 
507) 

El medio de prueba es 
valorado conforme a 
la sana crítica. 
El juez no está atado a 
una regla legal expresa 
de apreciación y valo-
ración de la prueba. 
Pero, tampoco puede 
actuar a su libre con-
vicción, sino sujeto a 
las reglas de la lógica y 
las máximas de expe-
riencia. 

Conclusión Admisión o rechazo del medio de prueba, 
por tanto del hecho controvertido 

Fuente: Elaboración propia 

 
394  Ibídem, p. 318. 
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Finalmente, Montero indica que, en el sistema mixto de valora-
ción de la prueba, la motivación del fallo exige, en primer lugar “la 
justificación de por qué se entiende probado un hecho, para lo 
cual habrá de referirse a la aplicación de la regla legal de valoración 
correspondiente al medio de prueba de que se trate, aligerándose, 
así, la motivación. Y, en segundo lugar, si la valoración del medio 
de prueba se ha de “realizar conforme a la sana crítica, la rela-
ción entre un hecho probado y un medio de prueba consistirá en ex-
presar la máxima de la experiencia en virtud de la cual el juzgador 
ha atribuido credibilidad a la fuente de prueba introducida en el pro-
ceso por el medio de prueba… la verdadera motivación no consiste 
en decir simplemente que se ha creído a un testigo y a otro no, sino 
que exige exteriorizar la máxima de la experiencia en virtud de la 
cual se ha concedido esa credibilidad”395.  

 
395  Juan Montero, ob. cit., p. 324. 
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e’. Criterios jurisprudenciales y doctrina administrati-
va nacional sobre la apreciación y valoración de los 
medios de prueba de la notoriedad de los signos dis-
tintivos 

a”. Documentales (CPC, 1985: 429396; CC, 1982: 
1.355397) 

Rengel Romberg, al estudiar la prueba documental, define el do-
cumento como una “cosa representativa de un hecho o de un acto 
jurídico relevante”398; destacando como características propias del 
mismo las siguientes: 

a) El documento es una cosa representativa. Vale decir una 
cosa material en la cual está representado un hecho, una declara-
ción, un pensamiento del hombre, etc.; de donde se deduce que 
son diferentes el medio representativo (cosa) y el hecho repre-
sentado (objeto). Si no se llega a percibir esta diferencia, entre la 

 
396  “Los instrumentos públicos y los privados reconocidos o tenidos legalmente 

por reconocidos, podrán producirse en juicio originales o en copia certificada 
expedida por funcionarios competentes con arreglo a las leyes. Las copias o 
reproducciones fotográficas, fotostáticas o por cualquier otro medio mecáni-
co claramente inteligible, de estos instrumentos, se tendrán como fidedignas 
si no fueren impugnadas por el adversario, ya en la contestación de la de-
manda, si han sido producidas con el libelo, ya dentro de los cinco días si-
guientes, si han sido producidas con la contestación o en el lapso de promo-
ción de pruebas. Las copias de esta especie producidas en cualquier otra 
oportunidad no tendrán ningún valor probatorio si no son aceptadas expresa-
mente por la otra parte. La parte que quiera servirse de la copia impugnada 
podrá solicitar su cotejo con el original, o a falta de éste con una copia certi-
ficada expedida con anterioridad a aquélla. El cotejo se efectuará mediante 
inspección ocular o mediante uno o más peritos que designe el juez, a costa 
de la parte solicitante. Nada de esto obstará para que la parte produzca y haga 
valer el original del instrumento o copia certificada del mismo si lo prefiere. 

397  “El instrumento redactado por las partes y contentivo de sus convenciones es 
sólo un medio probatorio; su validez o su nulidad no tienen ninguna influen-
cia sobre la validez del hecho jurídico que está destinado a probar, salvo los 
casos en que el instrumento se requiera como solemnidad del acto”. 

398  Arístides Rengel. Tratado de Derecho Procesal Civil venezolano, 5ª edición, 
Vol. IV, Gráficas Capriles, Caracas 2004, p. 111. 
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declaración, el negocio o el contrato, que es el acto representa-
do, y el documento que es la cosa representativa, no se podrá 
comprender la estructura propia del documento, lo que nos lle-
varía a confundir el escribir, que es un acto o una acción del 
hombre, con lo escrito, que es una cosa, el documento… 
b) El documento representa un hecho jurídicamente relevan-
te… tratándose de prueba documental, en cuanto prueba legal 
con valor para la resolución de controversias en el proceso civil, 
es evidente que el hecho en ella representado, debe ser un hecho 
jurídicamente relevante que pueda ser subsumido por el juez en 
la hipótesis general que prevé la norma jurídica… 
c) Las anteriores notas que caracterizan al documento, llevan a 
considerar a esta prueba instrumental como una prueba indi-
recta… 
d) El documento es una prueba histórica, por oposición a la 
prueba crítica. La prueba histórica es una subespecie de prueba 
indirecta, porque tiene en sí la propiedad de poder revelar la idea 
de otro hecho, esto es, de representarlo, de hacerlo presente, de 
provocar a través de los sentidos de otro, la idea correspondiente 
al hecho mismo…399 
Por lo que respecta a la valoración de este medio de prueba des-

de la perspectiva de un sistema mixto de valoración, Montero señala 
que el “problema es que el CC va detallando supuestos respecto de 
los públicos y de los privados, con lo que establece un cuadro com-
plejo en el que hay que ir precisando supuesto por supuesto para de-
terminar aquellos en los que el CC establece regla legal de valora-
ción y aquellos otros en los que no, es decir, en los que la valoración 
la hará el juez conforme a la sana crítica”400.  

El referido proceso de valoración de este particular medio de 
prueba habrá de aplicarse mutatis mutandi a cualquier otro medio de 
prueba, conocido o por conocerse. Donde concurran normas jurídi-

 
399  Arístides Rengel, 2004, ob. cit., pp. 112-115. 
400  Juan Montero, ob. cit., p. 317. 
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cas expresas de valoración, o frente a su ausencia de regla legal ex-
presa, la aplicación de la sana crítica como método heurístico de va-
loración del medio de prueba legal o libre. 

Ahora bien, dada la influencia de la sociedad de la información 
y las TICs que la circunscribe, se deberá tener en cuenta en la labor 
probatoria la existencia de los documentos desmaterializados, sobre 
todo en el área mercantil en cuanto a los títulos valores desmateriali-
zados. Asimismo, las pruebas documentales electrónicas habidas en 
la Internet, estas como medio para la prueba de la notoriedad de los 
SDNC. 

El RPI ha considerado que, entre los medios de prueba idóneos 
para comprobar la notoriedad de un signo distintivo, sobre la base de 
las fuentes de pruebas contenidas en la D344 (1993: 84), es la prue-
ba documental, tal como lo estableció en su decisión sobre el signo 
distintivo Kinder. 

los documentos que cursan en el expediente administrati-
vo, que puedan demostrar la notoriedad del signo, tales co-
mo: su publicidad, duración, amplitud y extensión en el mercado 
nacional e internacional, el volumen de pedidos de las personas 
interesadas en adquirir el producto, así como también la existen-
cia y antigüedad de registro o solicitud de la marca, no constan 
en autos, por tanto lo presentado por el recurrente no contiene 
elementos lo suficientemente valederos como para comprobar 
fehacientemente la marca registrada ante los países que aduce el 
administrado401 (negrillas del autor) 
En el caso Maxell, el juez de la instancia sobre la base del ar-

tículo 33.12 de la LPI (1955) valoró la notoriedad del signo distinti-
vo de la referencia, basado en los siguientes instrumentos privados. 

Entiende el sentenciador que los instrumentos escritos 
promovidos por la parte oponente, como son las facturas co-
merciales y otros documentos, de venta debidamente traduci-

 
401  Resolución N° 036 del Ministro del Poder Popular para el Comercio (Abril 5, 

2011), en Registro de la Propiedad Industrial. Boletín de la Propiedad Indus-
trial. 520, Tomo VI, SAPI, Caracas 2013, p. 111. 
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das al castellano… Si bien, no son emanados de la partes, con-
tribuyen a establecer un hecho, como es el que la oponente 
Maxell Electric Industrial Co. Ltd, a través de sus exportadores 
japoneses, vendió productos “Maxell” desde aproximadamente 
el año de 1959 e ininterrumpidamente hasta la fecha en que fue 
planteada la solicitud de la marca y la oposición de la misma... 
las revistas… “Electrical Trade New”;… un ejemplar de la edi-
ción de “Japan  Electric Industry”; y un ejemplar de la edición 
del 29 de enero de 1961 de “Life Internacional”, en las cuales 
aparecen anuncios publicitarios de las pilas eléctricas marca 
Maxell402 (negrillas del autor) 
Con ocasión de la decisión sobre el SDNC Galleries Lafayette®, 

la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, con-
sideró como documentales idóneas y pertinentes para demostrar la 
notoriedad del signo distintivo, las siguientes: 

la empresa SOCIETE ANONYME DES GALLERIES 
LAFAYETTE ha demostrado suficientemente en autos, median-
te documentos públicos debidamente traducidos, ser propie-
taria de la marca “GALERIES LAFAYETTE”. Efectivamente, 
consta en el expediente que la actora desde el 4 de octubre de 
1948,…, desde hace aproximadamente 44 años, goza como pro-
tección como propietaria de la marca bajo discusión, por ser titu-
lar del… registro… en Gran Bretaña e Irlanda del Norte… Adi-
cionalmente se observa que,… desde… el 16 de octubre de 
1979… goza de protección… en France… Por su parte, la em-
presa “GALERIAS LAFAYETTE, C.A.”,…, únicamente ha 
demostrado haber hecho uso de la marca desde la fecha cierta de 
su inscripción en el Registro Mercantil… el 17 de agosto de 
1984… La relevancia de haber traído al presente juicio el referi-
do registro mercantil únicamente estriba en su valor para probar 
que desde esa fecha la tercera interviniente ostenta y hace uso de 

 
402  Venezuela: Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil del Distrito 

Federal y del Estado Miranda, Sentencia (Marzo 8, 1967). Maxell Eléctric 
Industrial Co, Ltd, contra Compañía Anónima La Reina, en: Repertorio Fo-
rense, 2° Trimestre, Talleres de Lisiados Trabajadores de Venezuela, Caracas 
1967, p. 373. 
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la mención “GALERIAS LAFAYETTE, S.A.” para distinguirla 
como empresa, pero no como marca o lema comercial identifi-
catorio de locales comerciales o productos. Igualmente consta en 
autos que la actora no tiene registradas inversiones en el país y 
que no reposa en el Registro Mercantil… registro alguno a su 
nombre. … resulta claro, dado el uso que la recurrente ha hecho 
desde hace 40 años de la marca… que la presunción de pro-
piedad…, como antes se dijo rigen territorialmente… no 
obstan para que sea aceptada la titularidad respecto de una 
propiedad privada obtenida fuera de nuestras fronteras. Lo 
contrario sería restringir de manera indebida la garantía del 
derecho de propiedad prevista en el artículo 99403 de la 
Constitución Nacional [CN, 1961]404 (negrillas y agregados del 
autor). 
En el caso Guess?®, el juez apreció y valoró las documentales 

consistentes en documentos públicos y privados, como medios de 
prueba demostrativos del conocimiento del SDNC entre los consu-
midores del mercado nacional. 

¿De las pruebas presentadas por los apoderados de la 
firma GUESS?, Inc. se deduce que la marca en cuestión ha 
sido divulgada ampliamente tanto en su lugar de origen, los 
Estados Unidos, como en innumerables países.  

Existen varios elementos que permiten arribar a la anterior 
conclusión,… la existencia de innumerables tiendas, alrededor 
del mundo, tal como se evidencia de los catálogos y publica-
ciones consignados por los apoderados de GUESS?, Inc. Por 
otro lado, hay que tomar en cuenta la gran cantidad de países 
donde se comercializa la marca en referencia, que se deducen de 
los certificados de registros consignados a los autos.  

 
403 “Se garantiza el derecho de propiedad. En virtud de su función social la pro-

piedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que 
establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general”. 

404  Víctor Bentata, 1998, ob. cit., pp. 166-167. Igualmente, en: Ramírez & Ga-
ray. Jurisprudencia venezolana, Tercer Trimestre, T. CXXIV, Caracas 1993, 
pp. 638-645. 
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Por lo que respecta al ámbito nacional, de especial interés pa-
ra las conclusiones de este Juzgador, del expediente administra-
tivo se evidencia que la referida marca se introdujo al mercado 
venezolano, casi desde el mismo comienzo de la protección del 
signo a nivel mundial y nacional, con las importaciones que hi-
cieron tiendas del puerto libre de la isla de Margarita. Así, puede 
observarse un legajo de facturas de las exportaciones que se 
hicieron en 1986, de productos de la firma GUESS?®, Inc. a las 
tiendas “Sucess (Exito S. A.)” y “Traffic, S. A.”, ubicadas en la 
conocida Avenida 4 de Mayo de Porlamar. 

Finalmente, las publicaciones aportadas a los autos demues-
tran, por una parte, la difusión de la marca, la existencia de in-
numerables tiendas exclusivas, y por otra parte, la calidad de los 
productos que distingue, en razón del ámbito publicitario, dentro 
de la cual la misma se ha dado a conocer, esto es, las revistas, 
las modelos, las tiendas donde se expenden tales productos, 
elementos indispensables para la consideración de una marca 
como notoria405 (negrillas del autor) 
Igualmente, en el asunto Guess?® se apreciaron y valoraron lo 

siguientes instrumentos públicos y privados, como medios de prueba 
demostrativos del ámbito territorial de conocimiento del signo dis-
tintivo, y los medios empleados para la difusión del SDNC entre los 
consumidores. 

En el caso presente los opositores al recurso han aportado in-
numerables pruebas que tienden a demostrar el cumplimiento de 
este requisito. En efecto, han consignado evidencias de la in-
troducción de esta marca en el mercado, tanto desde el pun-
to de vista jurídico como publicitario. Así, consta, tanto en el 
expediente administrativo correspondiente, como en el legajo de 

 
405  Venezuela: Corte Suprema de Justicia, Sala Político-Administrativa, Senten-

cia N° 370, (Mayo 4, 1999), Expediente N° 11.792. ¿Almacenes Dallas 
Jean´s contra GUESS? Inc., en: Pierre-Tapia, Oscar. Jurisprudencia de la 
Corte Suprema de Justicia, Repertorio Mensual de Jurisprudencia. Año 
XXVI, N° 5, Caracas 1999, pp. 391-408, y Ramírez & Garay. Jurisprudencia 
Venezolana, Tomo CLIV, Mayo, Caracas 1999, pp. 552-561. 
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pruebas presentado por los apoderados de GUESS?, Inc., tanto 
documentos originales legalizados, como copias fotostáticas 
de los Registros de la Marca GUESS? en muchos países: a) 
En el país de origen: Estados Unidos, registros obtenidos en los 
años 1984, 1987, 1989, 1991; b) En países miembros del Pacto 
Andino: Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador; c) En otros países: 
Canadá, Alemania, España, Holanda, Irlanda, Noruega, Japón, 
Nicaragua, Brasil, Antillas Neerlandesas, Italia, Tailandia, Chi-
le, Argentina, Corea, Malasia, Suráfrica, Singapur, Suecia, Aus-
tralia, Israel, Chile, Suiza, Paraguay, Antillas Neerlandesas, No-
ruega, Filipinas, Costa Rica, Francia, Grecia, Hong Kong, Reino 
Unido, Irlanda y Panamá; y d) en Venezuela (22 registros). 

¿Desde el punto de vista publicitario, los opositores han pre-
sentado un extenso volumen de publicaciones varias, relativas 
a la difusión de la marca GUESS? en el mundo entero; así se 
observa la amplia publicidad de esta marca, entre otras, en las 
siguientes publicaciones: 

a) Del expediente administrativo se observa, entre otras, pu-
blicidad en las Revistas “Vogue” 1986, “Los Ángeles” 1986, 
“Mademoiselle”, 1983, 1984, 1989, 1990, 1991. 

b) De las pruebas que aportaron en sede judicial, se evidencia 
que la actividad desplegada por los opositores para demostrar la 
difusión de la marca y la calidad de los medios empleados 
fue extensa; ¿así, se consignaron ejemplares como “A Decade 
of GUESS? Images”, de gran formato, publicación que contiene 
innumerable cantidad de fotografías de la colección GUESS? 
desde 1981 hasta 1991, dirigido por Paul Marciano, publicada 
en setiembre de 1991; ¿Catálogos de las tiendas denominados 
“GUESS? Boutique”, ¿con fotografías de los diversos estable-
cimientos de GUESS?  ubicados alrededor del mundo (EEUU, 
Australia, Hong Kong, Singapur, etc.). Igualmente, ¿presenta un 
directorio de GUESS?® Boutique International en el ámbito in-
ternacional; catálogos de GUESS?®, Inc. correspondientes a los 
años 1991, 1992, 1993, con imágenes promocionales; Magazine 
Semestral Guess Journal de 1994; International Magazine Guess 
Journal, otoño, 1994; Spring 1993, by Georges Marciano, Bou-
tique Collection; People, Guess Ranch, 1993; catálogo de foto-
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grafías, 1991; agenda GUESS? para el período 1992, etc. Por 
otro lado, consignan copias de reconocidas revistas a nivel in-
ternacional, tales como Gentleman, Mademoiselle, Vogue, ¿etc., 
donde aparecen propagandas y anuncios promocionales de la 
marca GUESS?  

Todas estas publicaciones y su promoción dan una idea 
clara de la amplia publicidad de la marca a nivel mundial, y 
la alta calidad de los medios de difusión; asimismo, de los fo-
lletos de publicación periódica se colige que no se trata de 
una divulgación casual o esporádica sino más bien perma-
nente y expansiva en el tiempo, tal como lo exige el literal 
"b" de la norma aludida [DECISIÓN 344, 1993: 84]406 (agrega-
do y negrillas del autor) 
Igualmente, ¿en la sentencia Guess?®, el juez apreció y valoró 

las siguientes documentales, como medios de prueba demostrativos 
de la antigüedad y uso continuo del SDNC entre los consumidores. 

¿Respecto de lo expuesto se observa que la marca GUESS?, 
objeto de este juicio, tiene sus orígenes en los inicios de los años 
80, esto es, tiene casi 20 años en el mercado norteamericano, 
expandiéndose rápidamente por el mundo entero, tal como se 
evidencia de los certificados de registros obtenidos. En Vene-
zuela, el primer registro de tal signo data del año 1986. Asi-
mismo, se desprende del expediente administrativo que las im-
portaciones del producto de los oponentes al Puerto Libre de 
Margarita datan del año 1986. Desde entonces, la marca ha es-
tado en el mercado nacional, y progresivamente amplió su 
ámbito a nuevos productos, al punto que se obtuvieron 22 
registros existentes entre los años 1986 y 1994, lo cual pone 
en evidencia su amplia utilización y la persistencia en el uso407 
(negrillas del autor) 
En el asunto Timberland®, la casación civil fue determinante al 

descalificar los certificados de registro del signo distintivo como ins-
 

406  Ibídem. 
407  Ibíd. 



LEONEL SALAZAR REYES-ZUMETA 

476 

trumentos públicos por no haber sido legalizados por los funciona-
rios de los países de origen de los certificados, además de haber sido 
promovidos y evacuados en copias simples. 

Los certificados de Registro de la marca Timberland en 
Australia, Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Ita-
lia, España, Reino Unido e Irlanda del Norte y de los Estados 
Unidos de América. Todos esos certificados fueron consignados 
en copia simple y no fueron legalizados.  

Respecto del valor probatorio de estos certificados ema-
nados de autoridades extranjeras, este Tribunal manifiesta 
que de los mismos no consta el cumplimiento de las formalida-
des legales para que produzcan efectos jurídicos en nuestro or-
denamiento jurídico. Así dichas documentales no han sido ob-
jeto de la legalización correspondiente, sin lo cual las mismas 
carecen de autenticidad y no pueden ser calificados como 
documentos públicos según lo previsto en el artículo 1.357 del 
Código Civil, por no poder determinarse a ciencia cierta si en el 
país de su otorgamiento tales certificados emanaron del emplea-
do público con expresa facultad para otorgarle fe pública al 
mismo y así se decide.  

En consecuencia, dichas documentales no tienen ningún valor 
como documento público, y tampoco lo podrían tener como do-
cumento privado, por cuanto de conformidad a lo previsto en el 
artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, sólo es admisi-
ble en juicio la copia simple o fotostática de los documentos pú-
blicos y los privados reconocidos o tenidos legalmente como re-
conocidos, categoría dentro de la cual no es subsumible las do-
cumentales analizadas y por la que carecen de valor probatorio 
alguno y así se decide. 

Por las razones antes expuestas no puede este Tribunal decla-
rar si la marca Timberland es propiedad de la actora en dichos 
países, ya que las pruebas promovidas con tal objeto, como lo 
son las documentales que se vienen de analizar, carecen de valor 
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probatorio, por lo cual tal pretensión de la parte actora es decla-
rada sin lugar408 (negrillas del autor). 
En el affaire The Home Depot®, el juzgado de la instancia apre-

ció y valoró las documentales promovidas y evacuadas para probar 
la notoriedad del signo distintivo, sobre la base de la siguiente ar-
gumentación. 

De estos documentos públicos legalizados y traducidos, se 
evidencia que la marca THE HOME DEPOT, está registra-
da a nombre de la empresa HOMER TLC, INC.,…, en los 
Estados Unidos de América. De los mismos y conforme la nor-
mativa supranacional que regula la materia, se deriva un derecho 
exclusivo a nivel internacional a favor de la empresa HOMER 
TLC, INC., por ser la única titular de dicha marca. [PROTECCIÓN 
DEL SDNC NO REGISTRADO EN VENEZUELA]. 

Asimismo, cabe resaltar que este Juzgado comparte plena-
mente el criterio de la sentencia citada por la actora, publicada 
por la antes denominada Corte Suprema de Justicia en el caso 
Galerías Lafayette del 10 de marzo de 1993, mediante la cual se 
estableció no solo la titularidad de la marca “Galeries Lafayet-
te”, independientemente de que su registro hubiese sido otorga-
do en otro país, pues caso contrario se estaría violando la garan-
tía constitucional del derecho a la propiedad establecido en 
nuestra carta Magna, sino además estableció que la notoriedad 
de una marca no puede circunscribirse necesariamente al te-
rritorio nacional, pues “De lo contrario se estaría negando la 
posibilidad de proteger al propietario de una marca extranjera, 
por lo demás notoria fuera de las fronteras patrias, por el hecho 
de que no sea notoria en el país.” 

En consecuencia es obvio que existe por parte de la actora, 
una titularidad a nivel internacional de data anterior, y que la 

 
408  Venezuela: Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia 

N° 141 (Marzo 7, 2002), The Timberland Company contra Corporación Rem-
more y Proveeduría de Calzados Timberland. Expediente N° 00-383. [Do-
cumento en línea] Disponible: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/ mar-
zo/RC-0141-070302-00383-00174.HTM [Consultado: 2011, junio 15]. 
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notoriedad de las marcas propiedad de HOMER TLC, INC., 
desplaza del mercado a cualquier otra que utilice sus mis-
mos elementos [PRINCIPIO DE LA ESENCIALIDAD DE LOS SDNC], 
cualquiera sea el producto o servicio al cual se destine 
[PRINCIPIO DE LA ULTRAESPECIALIDAD DE LOS SDNC], si la mis-
ma constituye su copia o reproducción… los Certificados de 
Registro Nacionales e Internacionales y Resoluciones y Sen-
tencias emitidas por organismos, tanto administrativos como 
judiciales, a nivel internacional y nacional [PRINCIPIO DE LA 
ULTRATERRITORIALIDAD DE LOS SDNC], producidos junto al libe-
lo de demanda y en el transcurso del presente proceso, demues-
tran que la marca THE HOME DEPOT es efectivamente una 
marca notoria que se encuentra registrada desde el año de 1979, 
en Estados Unidos de Norteamérica, y seguidamente en países 
como Canadá, Colombia, Chile, Brasil, Puerto Rico y Venezue-
la, de lo que se deriva el previo registro internacional de la 
marca THE HOME DEPOT, así como su notoriedad a nivel 
nacional e internacional, y así se declara409 (agregados y negri-
llas del autor) 
En el caso Kínder® se desestima la notoriedad declarada en un 

país miembro de la CAN (Ecuador), para que surta efecto recíproco 
en Venezuela. A pesar de que Venezuela no es miembro de la CAN, 
el ADPIC (1994) en su artículo 16.2410, establece la obligación de 
respetar la notoriedad declarada por un Estado Miembro del men-

 
409  Venezuela: Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, 

Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción 
Judicial del Estado Anzoátegui, Sentencia (Agosto 17, 2004) Homer Tlc, Inc 
contra The Home Depot, C.A. (antes denominada Construhogar, C.A.), 
Asunto N° BH03-M-2001-000039. [Documento en línea] Disponible: http:// 
anzoategui.tsj.gob.ve/DECISIONES/2004/AGOSTO/1066-17-BH03-M-2003 
-000039-.HTML. [Consultado: 2011, junio 15]. 

410  “El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a 
los servicios. Al determinar si una marca de fábrica o de comercio es noto-
riamente conocida, los Miembros tomarán en cuenta la notoriedad de esta 
marca en el sector pertinente del público inclusive la notoriedad obtenida en 
el Miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha 
marca”. 
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cionado tratado. Esto se podría interpretar como un caso de desapli-
cación de una norma ejecutiva u operativa de un tratado internacio-
nal, en detrimento del trato nacional (ADPIC, 1994: 3). 

[FACTURAS Y REGISTROS NACIONALES E INTERNACIONALES] 
En el expediente administrativo encontramos abundante docu-
mentación tendiente a probar la notoriedad de las marcas 
“KINDER” y sus variaciones en el Ecuador, contando entre las 
más importantes: a) la presencia de 208 facturas de ventas del 
producto desde el año 1993 a 1997…, demostrando continuidad 
y montos de transacciones acordes a la naturaleza de los produc-
tos; [B] un detalle de 984 marcas registradas en el mundo con la 
denominación “KINDER” y sus variaciones en las clases 28, 29, 
30, 32… copias de varios títulos de registro de varias partes del 
mundo;… 8 títulos de registro de la denominación “KINDER” y 
sus variaciones en el Ecuador. En consecuencia, la documenta-
ción y facturas aportadas cumplen con los requisitos exigidos 
por la norma comunitaria (Art. 228 de la Decisión 486) respecto 
de la notoriedad, razón por la que este Comité ha llegado a la 
convicción de que la marca acciónate (sic) goza de la condición 
de notoriedad previa al registro impugnado”. Sobre este particu-
lar, se evidencia claramente la consignación de elementos de 
prueba que verifican la notoriedad de la marca en cuestión 
en la República del Ecuador, situación contraria a lo presen-
tado en el Registro de la Propiedad Industrial venezolano, 
puesto que es consignado únicamente un listado con nom-
bres de países donde presuntamente se encuentra registrado 
el signo KINDER, sin expedir documentos con sellos oficiales 
y comprobantes de registro en países donde aduce el recurrente 
su registrabilidad411 (agregados y negrillas del auto) 
Especial importancia tiene la valoración y apreciación del de-

nominado documento administrativo con efecto de documento 

 
411  Resolución N° 036 (Abril 5, 2011). Ministerio del Poder Popular para el Co-

mercio, en: Registro de la Propiedad Industrial, en: Boletín de la Propiedad 
Industrial (Junio 9, 2011), N° 520, Tomo VI, Año 55, SAPI, Caracas 2011, p. 
109-110. 
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público. Así “la función del documento administrativo, que no es 
otra sino la documentación de actos de la administración pública y 
no la función certificatoria, con facultad de dar fe pública que tiene 
el funcionario en el campo civil, la jurisprudencia ha venido desta-
cando la diferencia que separa a estos documentos del documento 
público o auténtico del derecho civil”412. 

En fallo de la Corte Primera en lo Contencioso-Administrativo 
del año 1984, se estableció que: 

las actuaciones administrativas formalizadas en una docu-
mentación, constituyen el documento administrativo y versan, 
bien sobre manifestaciones de voluntad del órgano administrati-
vo que la suscribe, conformando la extensa gama de los actos 
constitutivos (concesiones, autorizaciones, habilitaciones, admi-
siones, suspensiones, sanciones, etc.) o bien constituyen mani-
festaciones de certeza jurídica, que son las declaraciones de 
ciencia y conocimiento, que a su vez conforman la amplia gama 
de los actos declarativos, certificaciones, verificaciones, regis-
tros, etc.). 

De allí las siguientes características de los documentos 
administrativos que ha venido señalando la jurisprudencia: 
- Están dotados de una presunción de veracidad y legitimi-

dad de lo declarado por el funcionario en el ejercicio de sus 
funciones; presunción que corresponde desvirtuar al particular 
involucrado en el acto. 

- La presunción de veracidad y legitimidad puede ser des-
truida por cualquier medio de prueba, ya verse el documen-
to sobre manifestaciones de voluntad del órgano administrati-
vo, o bien verse sobre manifestaciones de certeza o declara-
ciones de ciencia o conocimiento. 

- La presunción de veracidad y legitimidad de los documen-
tos administrativos, se basa en el principio de ejecutividad y 
ejecutoriedad que les atribuye el Art. 8° de la Ley Orgánica de 

 
412  Arístides Rengel, 2004, ob. cit., p. 152. 
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Procedimientos Administrativos, por lo que deben considerar-
se ciertos hasta prueba en contrario. 

- De no ser destruida la presunción de veracidad y legitimi-
dad, es procedente atribuir al documento administrativo 
los efectos plenos de los documentos públicos. 

- No es procedente, en cuanto a su virtualidad probatoria, asi-
milar absolutamente el documento administrativo al do-
cumento público, porque entre otras diferencias este solo 
puede ser destruido mediante la tacha de falsedad, mientras 
que el administrativo, por cualquier clase de prueba proceden-
te413 (negrillas del autor) 

Una clase de documentos administrativos con efecto de docu-
mento público son los Certificados de Registro de los Signos Distin-
tivos emanados por el Registrador de la Propiedad Industrial, a tenor 
de los previsto en el artículo 39 de la LPI (1955) que establece los 
“actos y documentos que autorice el Registrador en el ejercicio de 
sus atribuciones, merecen fe pública”, de conformidad con las atri-
buciones conferidas para firmar los títulos y libros de registro, así 
como autorizar con su firma los documentos extendidos por el Re-
gistro de la Propiedad Industrial (LPI, 1955: 42. d, f). 

En todo caso, la nulidad de los actos administrativos por las par-
tes “o sujetos afectados por la providencia, no se cumple por la vía 
de la tacha de los documentos, propia de los documentos públicos o 
auténticos del Derecho Civil, sino por la vía del recurso contencio-

 
413  Ibídem, pp. 152-153. En fallo de la Sala Político Administrativa del Tribunal 

Supremo de Justicia, se aclara lo referente al valor probatorio de los expe-
dientes administrativos, y se diferencia entre acto administrativo y acta 
administrativa, así como los modos de impugnación de los referidos instru-
mentales. (Cfr. Venezuela: Sala Político Administrativa, Tribunal Supremo 
de Justicia, Sentencia N° 1257 (Julio 12, 2006) Echo Chemical 2000, C.A. 
contra Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo [Documento 
en línea] Disponible: http://historico.tsj.gob.ve/deci-siones/spa/julio/01257-
12707-2007-2006-0694.HTML. [Consultado: 2017, octubre 9]. 
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so-administrativo de anulación”414 previsto en la LOJCA. Particu-
larmente, la nulidad del registro en perjuicio de derecho de tercero. 

b”. Experticia (CPC, 1985: 451415, CC, 1982: 1.422416) 

La experticia como medio de prueba es el dictamen elaborado 
por personas dotadas de conocimientos especiales científicos, técni-
cos prácticos o artísticos por virtud de su profesión, industria o arte, 
denominados peritos o expertos (CPC, 1985: 453). Ellos son desig-
nados por las partes o por el juez, “con el fin de cooperar en la apre-
ciación técnica de cuestiones de hecho sobre las cuales debe decidir 
el juez según su propia convicción”417. 

La experticia se caracteriza por ser un medio de prueba indi-
recta, ya que el dictamen de los peritos es una declaración escrita 
representativa. En la prueba testimonial, el testigo aporta al proceso 
la representación de su percepción individual (el testimonio); mien-
tras, que, en la experticia, el perito aporta la representación de su 
saber no individual y fungible. El juez no percibe por sí mismo el 
hecho sobre el cual recae la experticia, sino que es a través del dic-
tamen de los expertos que los percibe. Asimismo, es una prueba 
personal, pues únicamente las personas tienen la capacidad para co-
nocer, percibir y transmitir sus experiencias al resto de las personas, 
bien de forma oral o escrita. Dado el carácter especialísimo, de la 
prueba y el objeto de la prueba, se requiere que las personas desig-
nadas posean conocimientos especiales científicos, técnicos, prácti-
cos o artísticos, puesto que ellas vienen con su informe pericial a 
coadyuvar al juez en la toma de su decisión, dadas las razonables 
deficiencias científicas o técnicas del Juez en cuanto a dichos conoci-

 
414  Ibídem, p. 153. 
415  “La experticia no se efectuará sino sobre puntos de hecho, cuando lo deter-

mine el Tribunal de oficio, en los casos permitidos por la ley, o a petición de 
parte. En este último caso se promoverá por escrito, o por diligencia, indi-
cándose con claridad y precisión los puntos sobre los cuales debe efectuarse”. 

416  “Siempre que se trate de una comprobación o de una apreciación que exija 
conocimientos especiales, puede procederse a una experticia”. 

417  Aristides Rengel, 2004, ob. cit., p. 383. 
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mientos. De allí que tenga por función formar la convicción del juez 
sobre hechos de la causa, lo cual se disipa en propuestas para la 
comprobación de los alegatos de las partes sobre los hechos de la litis. 

Desde la práctica forense es un medio que es promovido por las 
partes o, de oficio por el juez de la causa, en determinadas circuns-
tancias (CC, 1982: 1.426; CPC, 1985: 401.5, 514.4, 249). El dicta-
men pericial no es vinculante para el juez, quien podrá desecharlo o 
desestimarlo, al momento de apreciar y valorar el conjunto de me-
dios de prueba evacuados o adminiculados al proceso, ya que el juez 
es soberano en descartar lo que se oponga a su convicción (CC, 
1982: 1.427). Como así enseña Rengel, que esta “es una de las ca-
racterísticas de la experticia como medio de prueba y una manifesta-
ción del principio racional de la valoración de las pruebas por el 
Juez conforme a las reglas de la sana crítica”418. 

En el caso Guess?®, el juez desestimó la delación realizada por 
el representante legal de la firma propietaria del signo distintivo, por 
cuanto el medio de prueba elegido (declaración jurada o affidavit), 
no se corresponde a un medio probatorio idóneo, como la expertica, 
para demostrar la producción y el mercadeo del SDNC entre los 
consumidores. Sin embargo, de otros medios de prueba apreciados y 
valorados derivó la notoriedad del signo distintivo. 

la firma GUESS?, Inc., aportó al expediente administrativo 
las cifras que alcanzó la venta de dicha firma en sus primeros 
años de comercialización, de las cuales se evidencia la evolu-
ción positiva de las mismas. Así, en la declaración jurada de 
George Marciano (fundador y presidente de GUESS?, Inc.), 
traducida al español, que cursa en el expediente administrativo, 
se muestra las ventas de la firma entre 1981 y 1986, en US dóla-
res: 1981(1.900.000,oo); 1982 (6.500.000,oo); 1983 (18.700. 
000,oo); 1984 (83.500.000,oo); 1985 (84.000.000,oo); 1986 
(230.000.000,oo). 

Sin embargo, las anteriores cifras son una declaración de 
aumento de la venta que, al no ser producto de una experti-

 
418  Ibídem, p. 390. 
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cia no puede sino considerarse un elemento circunstancial, lo 
cual lleva a esta Sala a considerar otros elementos cualitativos 
que le permitan aproximarse al verdadero alcance del cumpli-
miento del requisito exigido por la Decisión 344 para considerar 
que una marca es notoria. ¿En tal sentido, se observa que la 
marca GUESS? se ha caracterizado por la diversidad de los pro-
ductos que ella distingue, no se trata pues de identificar con esta 
marca a un producto particularizado (por ejemplo, un avión), 
sino que, en este caso, se trata más bien de todo un sector de la 
productividad, que bien podríamos catalogar como todo lo rela-
tivo al mundo de la moda (ropas y accesorios del vestir). De allí 
que, si bien no existen elementos concretos que permitan cuanti-
ficar la productividad de la marca en cada uno de los países, 
siendo que ello implicaría un análisis de mercadeo, de compara-
ción con otros productos similares, sin embargo, se observa que, 
durante el debate procesal, ¿la extensión de las transacciones 
económicas de GUESS? Inc., que permiten deducir la notorie-
dad de la marca, pueden desprenderse de varios elementos: la 
variedad de artículos y el tipo de éstos (ropas de diversas natura-
lezas y accesorios del vestir), lo cual denota que se trata de un 
signo distintivo que identifica productos que están destinados a 
un público consumidor bastante amplio (mujeres, hombres, ni-
ños). Asimismo, se observa que los productos aludidos no están 
dirigidos exclusivamente a un círculo reducido de sujetos. De lo 
anterior, es fácil inferir que los artículos que la marca protege 
estarían ampliamente distribuidos en el mercado y son de fácil 
ubicación y adquisición por parte de los consumidores, circuns-
tancia que para esta Sala se encuentra, además, avalada por los 
otros elementos analizados antes, esto es, la antigüedad de la 
marca, la amplia publicidad, y la extensión territorial en el co-
nocimiento de este signo distintivo419 (negrillas del autor). 

 
419  Venezuela: Corte Suprema de Justicia, Sala Político-Administrativa, Senten-

cia N° 370, (Mayo 4, 1999), Expediente N° 11.792. Almacenes Dallas Jean´s 
contra GUESS? Inc., en: Pierre-Tapia, Oscar. Jurisprudencia de la Corte Su-
prema de Justicia, Repertorio Mensual de Jurisprudencia. Año XXVI, N° 5, 
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c”. Inspección judicial (CPC, 1985:  472420, CC, 1982: 
1.428421) 

Por inspección judicial se entenderá el medio de prueba que tie-
ne por objeto la constatación directa y personal por el juez de los 
hechos que habrá de percibir sensorialmente (vista, olfato, oído, gus-
to y tacto). Conforme el pedimento formulado por las partes o por él 
mismo, sobre el estado fáctico de personas, cosas, documentos o si-
tuaciones que no pueden ser documentados o registrados de alguna 
otra manera, para que surtan efecto en el proceso. Con el objeto de 
obtener argumentos de prueba para la formación de su convicción, 
mediante el examen y la observación con sus propios sentidos, de he-
chos ocurridos durante la verificación de la inspección, o con anterio-
ridad a ella, si subsisten rastros o huellas de hechos pasados, y en oca-
siones de su reconstrucción. De esto último, es lo que permite a Ri-
cardo Henríquez derivar que la hoy denominada inspección judicial, 
dejó de denominarse inspección ocular –sólo como prueba preconsti-
tuida, con mero valor de indicio (CC, 1982: 1.429 y 1.430) –, porque 
ya el juez no sólo emplea para la constatación sensorial de los hechos 
objeto de la prueba, la vista (de visu) sino los otros cuatro restantes 
sentidos422. Así en palabras de Hernando Devis.  

Ese examen y la percepción de los hechos y de sus huellas o 
rastros los realiza el juez principalmente con su vista, pero en 
ocasiones también con su oído, su olfato, su tacto e incluso su 
gusto.  

 
Caracas 1999, pp. 391-408, y Ramírez & Garay. Jurisprudencia Venezolana, 
Tomo CLIV, Mayo, Caracas 1999, pp. 552-561. 

420  “El Juez, a pedimento de cualquiera de las partes o cuando lo juzgue opor-
tuno, acordará la inspección judicial de personas, cosas, lugares o documen-
tos, a objeto de verificar o esclarecer aquellos hechos que interesen para la 
decisión de la causa o el contenido de documentos. La inspección ocular pre-
vista en el Código Civil se promoverá y evacuará conforme a las disposicio-
nes de este Capítulo”. 

421  “El reconocimiento o inspección ocular puede promoverse como prueba en 
juicio, para hacer constar las circunstancias o el estado de los lugares o de las 
cosas que no se pueda o no sea fácil acreditar de otra manera, sin extenderse 
a apreciaciones que necesiten conocimientos periciales”. 

422  Ricardo Henríquez, 2013, ob. cit., pp. 365-367. 
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Por esta razón es incorrecto denominar estas diligencias ins-
pecciones oculares, en vez de inspecciones o reconocimientos 
judiciales423 
Acogiendo la caracterización formulada por Rengel Romberg, la 

inspección judicial goza de las siguientes características: 
a) La inspección judicial es un medio de prueba, porque la di-
ligencia que realiza el juez está dirigida a la percepción de un 
hecho a probar y a su incorporación al proceso… 
b) La inspección judicial puede promoverse por cualquiera 
de las partes, o por el juez cuando este lo juzgue oportuno 
(Art. 472 CPC)… excepcionalmente… el juez tiene la iniciativa 
probatoria, como ocurren … una vez concluido el lapso probato-
rio (Art. 401, 4° CPC) o mediante auto para mejor proveer (514, 
3° CPC)… 
c) La inspección judicial es una prueba directa y personal, 
porque se practica mediante la actividad de percepción por el 
juez del hecho a probar; razón por la cual…, se le considera “la 
prueba por excelencia”… 
d) La percepción directa y personal del Juez, ha de versar so-
bre personas, cosas, lugares, documentos, o circunstancias de 
hecho objeto de prueba en el proceso, esto, que interesen para la 
decisión de la causa… 
e) La inspección judicial se acuerda cuando no se pueda o no sea 
fácil acreditar de otra manera la situación de hecho objeto de la 
inspección [CC, 1982: 1.428]… 
f) Las personas, cosas, lugares, documentos y situaciones ob-
jeto de la inspección judicial, han de ser aquellos que intere-
san para la decisión de la causa,… En otras palabras, aquellos 
hechos que directa o indirectamente, forma principal o acceso-
ria, puedan tener alguna relación con la materia debatida en el 
proceso. 

 
423  Hernando Devis. Teoría General de la Prueba Judicial. T. II, Víctor P. de 

Zavalía, Buenos Aires 1981, p. 415. 
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Si el hecho que se pretende demostrar con la inspección judicial, 
no interesa para la decisión de la causa, tal hecho es impertinen-
te y el Juez debe negar la prueba del mismo424 (negrillas y agre-
gados del autor) 
La decisión sobre la notoriedad del signo distintivo Galleries 

Lafayette®, aparte de valorar una inspección judicial como medio de 
prueba pertinente para dirimir el conflicto de intereses, estableció su 
condición de SDNC. 

se observa que la marca “GALLERIAS LAFAYETTE” es 
notoriamente conocida en el extranjero, básicamente en Europa 
y específicamente en Francia, hecho este por lo demás no nega-
do en el presente caso. Tratándose de un hecho notorio, puede 
derivar su conocimiento dentro del sector comercial al cual se 
refiere el tercero opositor… Resulta ostensible el conocimiento 
que esta empresa podía tener de la notoriedad de la marca en 
disputa, dado que la misma identifica,…, una de las grandes 
tiendas por departamento del mundo. Al fin de adicionar ele-
mentos probatorios al respecto, la parte actora presentó en origi-
nal la inspección judicial hecha en la agencia de viajes…, en la 
cual se puso a la disposición del tribunal inspeccionante material 
proveniente de las exposiciones anuales de turismo, realizadas 
en Venezuela por medio de la Embajada de Francia y de la línea 
aérea Air-France, en el Hotel Tamanaco, en los cuales se hacen 
amplias reseñas turística sobre los almacenes de la actora en Pa-
rís usando la denominación de su propiedad GALLERIES 
LAFAYETTE… este criterio ha sido acogido inclusive por el 
Registro de la Propiedad Industrial en los casos de otras marcas 
notorias tales como BLOOMINGDALES, JORDAN MARSH, 
IVES SAINT LAURENT, BAMBI, CIMA y VALENTINO,… 
Con base a las consideraciones antes hechas, no puede sino con-
cluirse… la nulidad de la Resolución…, toda vez que la misma 
ordenó el registro de una marca que no era propiedad del solici-
tante y que además goza de notoriedad internacional [PRINCIPIO 
DE LA ULTRATERRITORIALIDAD DE LOS SDNC] suficiente como 

 
424  Arístides Rengel, 2004, ob. cit., pp. 421-428. 
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para que resultare factible el que su uso, por parte de 
quien no ha dado origen a tal notoriedad, pueda inducir a error     
por indicar falsa procedencia o cualidad425 (negrillas y agrega-
do del autor). 
En el caso The Home Depot®, el juez apreció y valoró las ins-

pecciones judiciales como medios de prueba demostrativos del uso 
no autorizado del SDNC por parte del accionado. 

la parte actora promovió diversas inspecciones judiciales en 
los locales comerciales identificados como HOME DEPOT J. 
GASPARD, propiedad de la empresa demandada, los cuales se 
mencionan a continuación: … Guarenas, Estado Miranda, Cara-
cas… Porlamar, Estado Nueva Esparta… Barcelona, Estado An-
zoátegui… Maturín, Estado Monagas…  

Del análisis de las inspecciones evacuadas, este Juzgador ob-
serva: El acta levantada en cada inspección, dejó constancia de 
iguales particulares, por lo que nos remitiremos a transcribir par-
te del acta que al efecto se levantó durante la inspección judicial 
practicada en el local comercial identificado como HOME 
DEPOT J. GASPARD ubicado en la Ciudad de Barcelona, en 
fecha veintidós (22) de febrero de 2.002, en la que el Tribunal 
comisionado dejó constancia de los siguientes particulares:  

…que el establecimiento inspeccionado tiene como denomi-
nación comercial HOME DEPOT J. GASPARD…  

… que el letrero que se encuentra en la parte externa del local 
está delineado en color naranja, con fondo morado claro (lila), 
que incluye en su interior a otro cuadro de color naranja, con le-
tras grandes blancas que dicen HOME DEPOT y otras más pe-
queñas de color blanco que dice J. GASPARD, ubicadas en 
forma diagonal dentro del cuadrado…  

 
425  Víctor Bentata, 1998, ob. cit., pp. 167-168. Igualmente, en: Ramírez & Ga-

ray. Jurisprudencia venezolana, Tercer Trimestre, T. CXXIV, Caracas 1993, 
pp. 638-645. 
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… una pancarta publicitaria, en tela plastificada, colgando del 
techo, el cual tiene un cuadrado color naranja con letras blancas 
que dice: HOME DEPOT J. GASPARD en letras rojas dice: 
Bienvenidos al patio, abierto los fines de semana y en letras ne-
gras todo en: madera – hierro – cemento – plomería – herra-
mientas – cerámicas. Además de un hombre pintado de pantalón 
azul, camisa amarilla, delantal naranja, así como botas y gorra 
color naranja. En el delantal tiene un cuadrado blanco las letras 
color naranja que dicen: HOME DEPOT J. GASPARD…  

A través de un análisis de las actas levantadas por los Tribu-
nales que practicaron las Inspecciones Judiciales, incluyendo los 
particulares antes trascritos, se determinó que en ninguno de 
los locales comerciales objeto de las inspecciones practicadas 
a solicitud de la parte demandante, presentaron o evidencia-
ron registros, autorización o licencias, que le permitiese usar 
la marca “THE HOME DEPOT”. 

Igualmente, de lo trascrito en cada inspección, se observa 
una clara similitud entre el nombre comercial propiedad de 
la actora “THE HOME DEPOT” y el nombre comercial que 
distingue los locales inspeccionados “HOME DEPOT J. 
GASPARD”, pues del dicho de los testigos el nombre que iden-
tifica los locales The Home Depot, comprende “un cuadro de 
color naranja con las letras THE HOME DEPOT, todas en ma-
yúsculas de color blanco, colocadas en el cuadro naranja de 
forma diagonal” y en las inspecciones judiciales se dejó expresa 
constancia que en los locales de la demandada tienen a la entra-
da letreros y pancartas “que incluye en su interior a otro cuadro 
de color naranja, con letras grandes blancas que dicen HOME 
DEPOT y otras más pequeñas de color blanco que dice J. 
GASPARD, ubicadas en forma diagonal dentro del cuadrado”. 

Para este Juzgado resulta claro, que tales similitudes, pue-
den inducir y en efecto inducen, según las testimoniales ana-
lizadas, al engaño al público consumidor, que ingresa a estas 
tiendas con la creencia de que acuden a un local comercial 
avalado por el nombre comercial The Home Depot, y que el 
producto que adquiere está respaldado por esta marca. Es-
tás infracciones violan en efecto no sólo normas de propie-
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dad industrial, sino también normas de orden constitucional 
y de orden público, como lo son las normas de la sana y justa 
competencia y las normas de protección al consumidor, 
quien resulta plenamente perjudicado por el engaño y con-
fusión que en su buena fe ocasionan este tipo de ilícitos mar-
carios426 (negrillas del autor) 

d”. Testigos (CPC, 1985: 477427, CC, 1982:1.387428) 

A continuación, se presentan algunas aproximaciones concep-
tuales sobre la prueba de testigos. 

Ricardo Henríquez la ha definido indicando: 
La prueba testimonial es la constatación de un hecho a través 

de la afirmación que de él hace una persona, por haberlo percibi-
do ocularmente o a través de los sentidos, o por habérselo referido 
otro sujeto (testigo referencial)… la reproducción del hecho de re-
levancia jurídica se logra a través de la evocación (vocatio, llamar 
un recuerdo a la mente) de la memoria.  

 
426  Venezuela: Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, 

Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción 
Judicial del Estado Anzoátegui, Sentencia (Agosto 17, 2004) Homer Tlc, Inc 
contra The Home Depot, C.A. (antes denominada Construhogar, C.A.), 
Asunto N° BH03-M-2001-000039. [Documento en línea] Disponible: http:// 
anzoategui.tsj. gob.ve/DECISIONES/2004/AGOSTO/1066-17-BH03-M-2003-
000039-.HTML. [Consultado: 2011, junio 15]. 

427  “No podrán ser testigos en juicio: el menor de doce años, quienes se hallen en 
interdicción por causa de demencia, y quienes hagan profesión de testificar 
en juicio”. 

428  “No es admisible la prueba de testigos para probar la existencia de una con-
vención celebrada con el fin de establecer una obligación o de extinguirla, 
cuando el valor del objeto exceda de dos mil bolívares. Tampoco es admisi-
ble para probar lo contrario de una convención contenida en instrumentos 
públicos o privados o lo que la modifique, ni para justificar lo que se hubiese 
dicho antes, al tiempo o después de su otorgamiento, aunque se trate en ellos 
de un valor menor de dos mil bolívares. Queda, sin embargo, en vigor lo que 
se establece en las leyes relativas al comercio”. 
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El testimonio debe ser rendido bajo juramento promisorio de 
decir la verdad, so pena de incurrir el testigo en delito de perjuro 
(perjurio)429. 
Devis Echandía señala que el testimonio puede ser definido 

strictu sensu y lato sensu. 
en sentido estricto, testimonio es un medio de prueba que 

consiste en la declaración representativa que una persona, que 
no es parte en el proceso en que se aduce, hace a un juez, con fi-
nes procesales, sobre lo que sabe respecto a un hecho de cual-
quier naturaleza. En sentido amplio, es testimonio también esa 
declaración, cuando proviene de quien es parte en el proceso en 
que se aduce como prueba, siempre que no perjudique su situa-
ción jurídica en ese proceso porque entonces sería confesión430 
(negrillas del autor) 
Por su parte, René Molina refiere que:  

El testigo es, en todo caso, una persona, y PERSONA 
NATURAL y física. Ni las personas jurídicas ni las cosas pue-
den revestir tal cualidad, ya que como hemos evidenciado, la 
declaración testifical requiere de un proceso intelectivo del 
que carecen las personas jurídicas y las cosas. En consecuen-
cia, no se puede rendir testimonio por conducto de un mandata-
rio o apoderado, ni de un representante legal o convencional. Es, 
pues, un medio de prueba personal, suministrada en el proceso 
por personas naturales hábiles para ello. En consecuencia, pue-
den ser testigos todas las personas de uno u otro sexo que no 
sean inhábiles431 (negrillas del autor)  
Rengel, a su vez, define que el testimonio como “el juicio de 

una persona diversa de las partes y del juez, emitido en presencia de 
este sobre la propia experiencia en torno a un hecho pasado que tie-
ne trascendencia para el proceso”432. Señalando, al mismo tiempo, 

 
429  Ricardo Henríquez, 2013, ob. cit., pp. 367-368. 
430  Hernando Devis, ob. cit., p. 33-34. 
431  René Molina. “La Prueba de Testigos”, en: Revista de Derecho Probatorio, 

3, ALVA, Caracas 1994, p. 124. 
432  Arístides Rengel, 2004, ob. cit., p. 289 
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cuales han de ser las características del testimonio: a) el testimonio 
estructuralmente, no es una declaración o narración de un hecho, 
sino un juicio, porque el testigo narra el hecho como ha sido perci-
bido por él a través de sus sentidos, lo que no excluye que pueda 
también narrar hechos realizados por él y que no han sido objeto de 
su percepción, b) el juicio contenido en el testimonio es expresado 
por un sujeto (testigo) distinto de las partes, del juez y de sus auxi-
liares, c) el testimonio es rendido en presencia del juez y de las par-
tes, para su control, y en ausencia del hecho percibido, ya que no es 
una prueba preconstituida como el documento (aunque ambas son 
históricas), sino constituenda, esto es que se forma en el proceso an-
te el juez y en ausencia del hecho narrado que pertenece al pasado, 
y, d) el hecho objeto del testimonio ha de tener trascendencia para el 
proceso, caso contrario será sancionado por su impertinencia, inido-
neidad e inconducencia para probar o contradecir el hecho contro-
vertido433. 

Devis Echandía analiza el testimonio y la calidad del testigo pa-
ra la prueba de la notoriedad de los hechos. Tal argumentación si la 
extrapolamos al ámbito de la prueba de la notoriedad de los signos 
distintivos, será un marco de referencia valioso para la apreciación y 
valoración de los testimonios de los testigos que se promuevan y 
evacuen en un proceso donde se dirima una pretensión de notoriedad 
de un signo distintivo. 

la notoriedad de un hecho es muy diferente de la fama públi-
ca. Aquella implica el conocimiento del hecho por una relativa 
generalidad de las personas que forman el círculo social respec-
tivo, en un lugar determinado y en el momento de ser apreciada 
por el juez, de tal manera que a éste no le quede duda acerca del 
hecho mismo y de su calidad de notorio… El hecho notorio im-
plica la certeza absoluta de su existencia, mientras que la fama 
puede no corresponder a la realidad. Esta diferencia conduce a 
otra materia de testimonios: en tanto que los oídos sirven para 
establecer la existencia de la fama, son en cambio ineficaces pa-
ra probar la notoriedad, porque los testigos deben conocer el he-

 
433  Ibídem, pp. 289-292. 
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cho notorio, por formar parte de su patrimonio cultural, aun 
cuando no lo hayan percibido, y no por el simple dicho de otras 
personas, pues en el último caso no puede haber certeza sobre su 
existencia. 

Cuando la ley exige que un determinado hecho sea notorio 
para que de él se deduzcan ciertos efectos jurídicos (como en el 
caso de la posesión de estado [O, LA PRUEBA DE LA NOTORIEDAD 
DE UN SIGNO DISTINTIVO]…), tampoco los testimonios de oídas 
pueden servir para esa cualidad, porque es indispensable que 
aparezca evidente que muchas personas conocen ese hecho por 
percepción o deducción directa y no simplemente por haberlo 
oído narrar otras434 (agregados del autor) 

De la argumentación anterior se infiere la necesidad de analizar 
un tipo especial de testimonio, como el testimonio proveniente del 
testigo experto. Devis Echandía ha señalado que el testimonio téc-
nico es el proveniente de “aquellas personas que conocen el hecho 
en virtud o con el auxilio de sus conocimientos científicos o técnicos 
especiales y que, por consiguiente, fundamentan su narración en 
esos conocimientos, además de sus percepciones”435.  

Así tampoco, el testimonio que rinda el testigo experto no debe 
estar viciado de juicios de valor, porque son “apreciaciones subje-
tivas que exceden los límites del juicio técnico sobre sus percep-
ciones”436.  

En cuanto a la conveniencia de este tipo de testimonio especiali-
zado, señala el jurista de la referencia, que en ocasiones es “indis-
pensable para probar por ese medio un hecho determinado, sin nece-
sidad de recurrir al dictamen de peritos, como las causas de la muer-
te de una persona que fueron conocidas por la observación directa de 
un médico, o la clase de enfermedad que padeció y la calidad de 

 
434  Hernando Devis, 1981, ob. cit., T. II, p. 79. 
435  Ibídem, p. 71. 
436  Ibíd., p. 73. 
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grave para excusar el incumplimiento de una citación a absolver po-
siciones o para pedir una restitución de términos”437. 

En el caso The Home Depot®, el juez apreció y valoró las testi-
moniales promovidas y evacuadas por la parte actora como demos-
trativos del uso no autorizado del SDNC por parte del accionado, 
uso que tiende a inducir a error y confusión en el público consumi-
dor sobre el origen empresarial de los productos y servicios ampara-
dos bajo el signo distintivo. 

Este Tribunal en la oportunidad de valorar las pruebas de tes-
timoniales evacuadas por la parte demandante, observa que de la 
lectura y del análisis de las preguntas y respuestas dadas por los 
testigos, es evidente que los mismos conocen la marca THE 
HOME DEPOT y están al tanto de que distingue a nivel in-
ternacional, almacenes que ofrecen servicios y/o productos 
en el ámbito de la decoración, construcción, ferretería, ce-
rámicas, cocinas, baños, jardinería, utensilios de cocina y 
productos de limpieza para el hogar. 

Asimismo, en su carácter de consumidores y clientes de las 
tiendas THE HOME DEPOT, concuerdan entre si, al decla-
rar la indiscutible identificación de los citados almacenes, 
propiedad de la actora, con el signo distintivo THE HOME 
DEPOT escrito en letras blancas, todas mayúsculas, y enmarca-
das de forma diagonal en un cuadrado color naranja. 

Igualmente, y de lo dicho por cada testigo, se evidencia que 
efectivamente la empresa actora hace uso del nombre comer-
cial THE HOME DEPOT, y que el logo o diseño que identifica 
la misma es igual al que usa la empresa demandada para identi-
ficar sus locales, lo cual induce a error y crea confusión en el 
público consumidor que ha ingresado a los locales identifica-
dos con HOME DEPOT J. GASPARD en la creencia de que 

 
437  Ibíd, p. 73. 
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está ingresando a un local propiedad de THE HOMER TLC, 
INC438 (negrillas del autor). 

e”. Presunciones e indicios (CPC, 1985: 510439, CC, 
1982: 1.394440, 1.395441, 1.399442) 

Las presunciones y los indicios constituyen, conjuntamente con 
los anteriores medios de prueba analizados, medios alternos para de-
mostrar los hechos afirmados por las partes en la litis, en concreto la 
notoriedad de los signos distintivos. Citándose Mazaud, se puede dar 
inicio a este acápite con la siguiente afirmación “cuando el indicio 
estimula el pensamiento del juzgador se produce la presunción”443. 

 
438  Venezuela: Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, 

Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción 
Judicial del Estado Anzoátegui, Sentencia (Agosto 17, 2004) Homer Tlc, Inc 
contra The Home Depot, C.A. (antes denominada Construhogar, C.A.), 
Asunto N° BH03-M-2001-000039. [Documento en línea] Disponible: http:// 
anzoategui.tsj. gob.ve/DECISIONES/2004/AGOSTO/1066-17-BH03-M-2003-
000039-.HTML. [Consultado: 2011, junio 15]. 

439  “Los Jueces apreciarán los indicios que resulten de autos en su conjunto, te-
niendo en consideración su gravedad, concordancia y convergencia entre sí, y 
en relación con las demás pruebas de autos”. 

440  “Las presunciones son las consecuencias que la ley o el Juez sacan de un 
hecho conocido para establecer uno desconocido”.  

441  “La presunción legal es la que una disposición especial de la Ley atribuye a 
ciertos actos o a ciertos hechos. Tales son: 1º Los actos que la Ley declara 
nulos sin atender más que a su cualidad, como hechos en fraude de sus dispo-
siciones. 2º Los casos en que la Ley declara que la propiedad o la liberación 
resultan de algunas circunstancias determinadas. 3º La autoridad que da la 
Ley a la cosa juzgada. La autoridad de la cosa juzgada no procede sino res-
pecto de lo que ha sido objeto de la sentencia. Es necesario que la cosa de-
mandada sea la misma; que la nueva demanda esté fundada sobre la misma 
causa; que sea entre las mismas partes, y que éstas vengan al juicio con el 
mismo carácter que en el anterior”. 

442  “Las presunciones que no estén establecidas por la Ley quedarán a la pru-
dencia del Juez, quien no debe admitir sino las que sean graves, precisas      
y concordantes, y solamente en los casos en que la Ley admite la prueba 
testimonial”. 

443  Ricardo Henríquez, 2013, ob. cit., p. 305. 
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De allí, que parafraseando a Federico Glück citado por Rengel 
Romberg se puede argüir que a los fines de evitar el non liquet en la 
sentencia definitiva, las presunciones jurídicas (praesumptum homi-
nis) cumplen su fin de medio de prueba idóneo, conducente y perti-
nente, ante la ausencia total de otros medios de prueba. Así, como 
Glück asevera que “a falta de prueba, deben hacer las veces de ella 
las presunciones jurídicas, las cuales son conclusiones fundadas so-
bre cualidad y relaciones ordinarias de las cosas y aquellas cir-
cunstancias que suelen acompañarlas, y que sin embargo, son pro-
bables”444. 

Por su parte, Joaquín Calvo observa que la “presunción es el re-
sultado del razonamiento que de algún modo hace el juez con un si-
logismo. Parte como premisa mayor de una regla de experiencia 
[MÁXIMA DE EXPERIENCIA]…; pone como premisa menor un hecho 
conocido, cierto, determinado, que, por su conexión directa con otro 
desconocido, guía hacia este, le manifiesta; y por ello deduce como 
conclusión: se da este otro hecho, a saber, el que se requiere probar, 
y se acepta provisionalmente como cierto o probable. Ha de haber 
hecho probado en la premisa menor, no otra presunción, porque 
praesumptum de praesumpto non admittur”445 (agregado del autor). 
Es decir, la premisa menor del silogismo de la presunción está con-
formada por un hecho determinado y probado, que guarda una ínti-
ma conexión con un hecho desconocido, que se va a originar de la 
conclusión del silogismo, vale decir, la existencia de este otro hecho, 
el cual se aceptará como cierto446, que quedará plasmado en la sen-
tencia. 

De la norma sustantiva civil (CC, 1982: 1.394), se deriva que la 
presunción es un juicio, que pretende la minimización de la incerti-
dumbre judicial, partiendo de un proceso de racionalización encami-
nado a la búsqueda de la verdad de los hechos, sobre la base de un 
hecho conocido y probado, que impide la admisión de la praesum-
ptum de praesumpto, y, que las presunciones son de dos tipos las 

 
444  Aristides Rengel, 2004, ob. cit., p. 451. 
445  Ibídem, p. 452. 
446  Ibíd., p. 455. 
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iuris y las hominis, las primeras se subdividen en iuris et de iure e 
iuris tantum. Mientras, que las segundas son las que son de la libre 
apreciación y valoración por el juez, a las cuales se les atribuyen las 
cualidades de graves, precisas y concordantes (CC, 1982: 1.399), y 
por no conformar plena prueba por sí mismas, deben ser corrobora-
das y completadas con otros medios de prueba existentes en los au-
tos. Como así afirmara Couture la presunción judicial u hominis es 
la “acción y efecto de conjeturar el juez, mediante razonamientos de 
analogía, inducción o deducción, la existencia de hechos desconoci-
dos partiendo de los conocidos”447.  

Nuevamente, sobre la base de los criterios jurisprudenciales de 
la casación nacional, se pueden establecer las condiciones de vali-
dez de las presunciones judiciales, en tal sentido, la otrora Corte 
Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, sentó los siguientes 
criterios interpretativos. 

la prueba indiciaria es una presunción lógica en que cada par-
te sostiene a las demás, a la par que es sometida por ellas; y que 
para merecer la fe, las presunciones deben reunir las siguien-
tes condiciones: 1ª. Que han de arrancar del hecho mismo, 
punto de partida para la conclusión que persigue; en consecuen-
cia, deben ser directas. 2ª. Que han de ser lógicas y concor-
dantes las unas con las otras, de suerte que se encadenen mu-
tuamente. 3ª. De número suficiente, y no singulares, a fin de 
que haya continuidad e ilación entre ellas, y 4ª Constar de modo 
positivo, esto es, que no se apoyen en otros indicios o presuncio-
nes. Si se multiplican las pruebas del mismo hecho, el indicio 
se fortificará cada vez más subjetivamente, pero objetivamen-
te será siempre un solo indicio448 (negrillas del autor). 
Así, para Muñoz Sabaté el indicio es “la cosa, el suceso, el he-

cho conocido del cual se infiere otra cosa, otro suceso, otro hecho 
desconocido”449. Más adelante establece, “el indicio potenciador 

 
447  Ibíd., p. 462. 
448  Ibíd., p. 464-465. 
449  Luis Muñoz, ob. cit., p. 243. 
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suele recibir… el nombre de principio de prueba… que… es aquel 
que no puede nunca por sí solo, servir de prueba de un hecho”450. 
Por su parte Couture, citado por Rengel, define el indicio como el 
“objeto material o circunstancia de hecho que permite formular una 
conjetura y sirve de punto de partida para una prueba… el indicio 
se inscribe en el ámbito fáctico, de cosa, suceso, signo, señal, hue-
lla, hecho conocido; mientras que la presunción judicial es la forma 
lógica inferencial que partiendo de la base fáctica de uno o varios 
indicios permite llegar al conocimiento de otra cosa o hecho des-
conocido”451.  

La valoración de los indicios, según la casación nacional, des-
cansa sobre los siguientes principios jurídicos para su apreciación, y 
evitar su censura en casación por contraria a derecho o por violación 
de norma legal expresa: 

a) Que el hecho considerado como indicio esté comproba-
do, b) Que esa comprobación conste de autos, c) Que no debe 
atribuirse valor probatorio a un solo indicio… el precepto 
tradicional del Art. 1399…, como el reciente Art. 510 del nuevo 
Código de Procedimiento… contienen reglas de valoración de 
esta prueba, semejantes a la establecida para la prueba testimo-
nial en el Art. 508 CPC, cuya infracción hace posible la Casa-
ción sobre los hechos. 

Esta regla de valoración de los indicios, lo mismo que la 
señalada para la prueba testimonial, es en esencia una regla de 
la sana crítica, que se refiere al modo de valoración, pero no a 
la sustancia de la misma, puesto que no vincula la convicción 
del juez acerca del valor de los elementos de hecho menciona-
dos, y deja a la prudencia del juez (libertad de apreciación) esta-
blecer esos hechos que dan fundamento a la inferencia452 (negri-
llas del autor). 

 
450  Ibídem, p. 252. 
451  Arístides Rengel, 2004, ob. cit., p. 462. 
452  Ibídem, p. 463. 
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Igualmente, derivando de la jurisprudencia nacional, se pueden 
inferir criterios de racionalización probatoria de los indicios, así. 

El juzgador de fondo tiene completa libertad y soberanía… 
[PARA] resolver acerca de la entidad de los hechos de los cuales 
pretende inferir la existencia de otros hechos desconocidos. 

En su función evaluadora, el juez debe ponderar en conjun-
to las circunstancias indiciantes. 

Debe examinar sus mutuas relaciones y su mayor o menor 
correspondencia con el hecho primordial de cuya comproba-
ción se trate. 

Debe examinar y apreciar coordinadamente los elementos 
de la prueba conjetural [ES DECIR, LO QUE DENOMINA HENRÍQUEZ 
LA ROCHE EL JUICIO CONJETURAL453]. 

En la aritmética procesal, los indicios son quebrados: aisla-
dos, poco o nada valen; pero sumados, forman, y en ocasiones 
exceden, la unidad probatoria plena,… la característica de los 
indicios es que ninguno por sí solo ofrece prueba plena; 
ellos deben apreciarse en conjunto; su eficacia probatoria 
debe contemplarse con la suma de todos los que den por 
probados los jueces y no con algunos aisladamente. 

La valoración de la prueba circunstancial o indiciaria tiene 
por base un trabajo de la inteligencia del juez, y por tanto libre, 
pero con fundamento en la lógica, pues sólo de esa manera es 
como se aprecian las relaciones o ligámenes existentes entre el 
hecho demostrado y aquél que se trata de demostrar, vale decir, 
cómo se establece el engranaje que los une y la fuerza recíproca 
que se prestan unos a otros454 (negrillas y agregados del autor)   

 
453  “En esta heurística, o reconstrucción histórica de los hechos, el juez… tiene 

que atener… a meros indicadores, atisbos y sospechas que por sí mismos y 
objetivamente considerados, no tienen fuerza persuasiva suficiente. El con-
junto hace la convicción” (Cfr. Ricardo Henríquez, 2003, ob. cit., pp. 304-
305). 

454  Arístides Rengel, 2004, ob. cit., p. 464. 
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Al efecto, con relación a la prueba de la comercialidad y uso de 
los productos distinguidos bajo el signo distintivo Maxell®, el juez 
de la instancia estableció. 

Si bien es cierto que ni los documentos ni los recibos antes 
señalados, ni las referidas publicaciones por sí solas consti-
tuyen prueba suficiente del derecho que se reclama, por lo 
menos constituyen un indicio de la comercialidad de los pro-
ductos Maxell en Venezuela, desde 1959.  

Indicio éste que, unido a la declaración de los testi-
gos…hábiles y haber quedado contestes, constituye prueba 
terminante del uso de la marca “Maxell” en Venezuela, para 
distinguir pilas eléctricas fabricadas por la firma Japonesa 
Maxell Electric Industrial Co. Ltd. Quedando de ese modo ple-
namente demostrado que la firma Maxell Electric Industrial Co. 
Ltd, ha usado la marca Maxell En [SIC] Venezuela para distin-
guir pilas eléctricas, con anterioridad a la solicitante “La Reina, 
C.A.” la presente oposición a la concesión de la marca de fábri-
ca debe ser declarada con lugar455 (negrillas del autor) 
En el asunto The Home Depot®, el juez de la instancia apreció y 

valoró como prueba libre de carácter documental el material publici-
tario, pero dando el peso probatorio de indicios, como soporte para 
la construcción del argumento de notoriedad del signo distintivo en 
conflicto. 

Con respecto al material publicitario consignado por la ac-
tora … debe ser considerado como una prueba libre, que por 
analogía puede ser valorado como una prueba documental … 
De dicho material publicitario, se evidencia que el nombre 
comercial THE HOME DEPOT, es usado masivamente en Esta-
dos Unidos, así como los servicios que ofrecen los locales que 
dicho nombre distingue, lo que crea una serie de indicios que 

 
455  Venezuela: Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil del Distrito 

Federal y del Estado Miranda, Sentencia (Marzo 8, 1967). Maxell Eléctric 
Industrial Co, Ltd, contra Compañía Anónima La Reina, en: Repertorio Fo-
rense, 2° Trimestre, Talleres de Lisiados Trabajadores de Venezuela, Caracas 
1967, p. 373. 
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aunado al análisis que este Juzgador ha realizado anteriormente, 
hacen concluir que The Home Depot es efectivamente una mar-
ca notoria que se promociona, publicita y mercadea constante-
mente,…, por lo que considera este Sentenciador que en efecto 
la demandada se haya haciendo un uso ilegal de la misma, me-
diante la explotación no autorizada de ella, y así se declara456 
(negrillas del autor). 
Conforme enseñara Stein, los indicios no son medios de prueba, 

sino que conjuntamente con otros medios de prueba apreciados y 
valorados por el juez le permitirán construir su convicción sobre los 
hechos para derivar su decisión. En nuestro sistema jurídico procesal 
conduce a aplicar las reglas de la sana crítica, que se observa refle-
jado en los artículos 507 y 510 de la ley adjetiva civil. Mientras, que 
para el citado jurista alemán la diferencia entre medio de prueba e 
indicio radica, en el contexto de la libre apreciación de la prueba. 

La libre apreciación de la prueba tiene dos objetos, los 
medios probatorios y los indicios, respecto de los cuales el tri-
bunal tiene que llevar a cabo la misma tarea de subsunción se-
gún los mismos principios fundamentales… pero que, por lo 
demás, no tienen parentesco alguno entre sí. Los medios proba-
torios son declaraciones… o estados de cosas que el juez ha 
percibido en el transcurso del proceso a los fines de la prue-
ba. Los indicios son hechos,…, acontecimientos o circunstan-
cias, a partir de las cuales y por medio de la experiencia, se 
puede concluir en otros hechos que están fuera del proceso y 
constituyen el objeto de la prueba. Medios probatorios e in-
dicios sólo se encuentran y reúnen en el tratamiento de la 
apreciación de la prueba457 (negrillas y subrayados del autor). 

 
456  Venezuela: Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, 

Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción 
Judicial del Estado Anzoátegui, Sentencia (Agosto 17, 2004) Homer Tlc, Inc 
contra The Home Depot, C.A. (antes denominada Construhogar, C.A.), Asunto 
N° BH03-M-2001-000039. [Documento en línea: Disponible: http://anzoate 
gui.tsj.gob.ve/DECISIONES/2004/AGOSTO/1066-17-BH03-M-2003-000039 
-HTML. Consultado: 2011, junio 15]. 

457  Friedrich Stein, ob. cit., p. 41-42. 
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Por ello, como refiere Henríquez La Roche la presunción y el 
indicio, e incluso el adminículo458, significan esencialmente lo mis-
mo, es decir, “la determinación de un hecho desconocido a partir de 
otro hecho distinto y cierto acreditado en los autos”459. Con lo cual 
se da cumplimiento a la labor probatoria, cuya finalidad es crear la 
convicción necesaria en el juez sobre los hechos controvertidos ale-
gados y probados por las partes. Pudiendo aquél, arribar al argumen-
to de derecho fundado en el resultado de la operación intelectual de 
subsumir en el supuesto de hecho de la norma el hecho definitiva-
mente probado, donde la consecuencia jurídica se verá reflejada en 
la sentencia. 

El legislador estableció como criterios a evaluar por el operador 
judicial para apreciar y valorar las presunciones, que las mismas fue-
ran graves, precisas y convergentes o concordantes. La doctrina, par-
ticularmente, Henriquez La Roche señala la aplicación de los referi-
dos criterios de evaluación para apreciar y valorar los indicios, en 
los siguientes términos. 

el indicio debe ser grave, preciso y concordante o conver-
gente…  

… grave… su relación con el hecho deducido o presumido 
debe ser manifiesta o necesaria… cuando es necesaria, se habla 
entonces de hecho normal que no impone la onerosidad (el 
onus) de la prueba… 

Preciso… el hecho indicador de otro debe estar acreditado 
convincentemente y no ser mera consecuencia una corazonada, 
intuición o presentimiento simplemente psicológico, no objeti-
vado. 

Concordantes y convergentes… cuando existe pluralidad de 
indicios y esos indicios indican, apuntan todos, hacia un mismo 

 
458  “Alude a una relación de accesoriedad y complementariedad que tiene el 

indicio respecto a una prueba autónoma de mayor convicción, y a la cual 
completa o corrobora en cierto aspecto” (Cfr. Henríquez, Ricardo, ob. cit., 
2013, p. 305.) (negrillas del autor). 

459  Ricardo Henríquez, 2013, ob. cit., p. 305. 
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supuesto; es decir, deben ser complementarios y correspondien-
tes entre sí. “Para que constituyan plena prueba es indispensable 
que sean indicios plurales, graves, concurrentes o concordantes 
y que las inferencias que otorguen converjan hacia el mismo re-
sultado, de tal manera que en conjunto merezcan plena credibi-
lidad y le lleven al juzgador el absoluto convencimiento sobre el 
hecho investigado”… si ensamblan como piezas de un rompe-
cabezas… de tal manera que demuestren unívocamente la con-
clusión que debe adoptarse, sin que subsistan dudas razona-
bles… (Devis Echandía)… 

La concordancia debe hacerla el juez, no sólo con otros indi-
cios, sino también con otras pruebas que obran en autos… el 
juez es soberano para asignarle valor de convicción a los indi-
cios según su prudente arbitrio…, pero la sana crítica… debe 
ser… objetiva, sana, razonada. Si… ha habido un distorsiona-
miento del indicio o hecho comprobado inferente, procederá la 
casación por suposición falsa460 (negrillas del autor) 
Señala Devis Echandía, citando a Guasp, que es “más importan-

te para el moderno proceso la libertad de apreciación que la libertad 
de los medios de prueba, porque dentro de los enumerados general-
mente en los códigos de procedimiento penales y civiles pueden in-
cluirse casi todos los métodos de investigación descubiertos o por 
descubrirse, los cuales se traducen, en último caso, en testimonios, 
peritaciones, documentos, indicios o inspecciones judiciales”461. 

Con respecto a los indicios señala Fernández-Novoa que “el 
usuario podrá alegar la existencia de indicios de los que cabe dedu-
cir razonablemente la notoriedad. Entre estos indicios cabe destacar 
los siguientes: el uso prolongado de la marca a lo largo de los años; 
la realización de intensas campañas publicitarias que han tenido co-
mo protagonista principal a la marca; y la circunstancia de que el 

 
460  Ibídem, pp. 305-307. 
461  Hernando Devis, 1981, ob. cit., T. I,  p. 555. 
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usuario ha alcanzado una elevada cifra de ventas de los productos 
portadores de la marca”462. 

Así que, quien alegue la notoriedad de un signo distintivo, debe 
probarla no sólo sobre la base de indicios y presunciones, sino que 
además con otros medios de prueba tasados o libres, y así lograr la 
plena convicción judicial sobre la pretensión de notoriedad aducida 
y objeto de prueba. 

f’. Prueba libre (CPC, 1985: 395, único aparte 463, 
507464) 

¿Qué es la prueba libre? La prueba libre se sustenta en el siste-
ma de la libertad de prueba que se aleja del sistema tradicional de la 
prueba tasada o de la tarifa legal; en concreto, el sistema de la prue-
ba legal. Este sistema da una amplia libertad a las partes de aportar 
medios de pruebas al proceso, no contemplados en los sistemas lega-
les de pruebas tarifadas, que establecen un numerus clausus de me-
dios de prueba. Por ello, se puede inferir, que prueba libre es todo 
medio de prueba que permite demostrar las pretensiones de las par-
tes en el proceso, y sobre el cual no existe ninguna prohibición legal 
expresa para su promoción y evacuación. Salvo, que no sea su im-
pertinencia, inidoneidad, inconducencia, inconstitucionalidad o ile-
galidad, incluso su contrariedad a una norma de un tratado interna-
cional.  

El fin perseguido por este sistema de libertad probatoria es per-
mitir cualquier medio de prueba distinto a los existentes en la tarifa 
legal, los cuales serán libremente evaluados, apreciados y valorados 

 
462  Carlos Fernández-Novoa, 1997, ob. cit., p. 95. 
463  “Pueden también las partes valerse de cualquier otro medio de prueba no 

prohibido expresamente por la ley, y que consideren conducente a la demos-
tración de sus pretensiones. Estos medios se promoverán y evacuarán apli-
cando por analogía las disposiciones relativas a los medios de pruebas seme-
jantes contemplados en el Código Civil, y en su defecto, en la forma que se-
ñale el Juez”. 

464  “A menos que exista una regla legal expresa para valorar el mérito de la 
prueba, el Juez deberá apreciarla según las reglas de la sana crítica”. 



LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS 

505 

en su decisión por el juez. Ambos sistemas se complementan y 
coadyuvan en la labor probatoria de las partes, o, del juez en aque-
llos casos permitidos por el legislador. Más que una labor probatoria 
del juez, es un medio para formar su convicción sobre los hechos 
alegados y probados por las partes; en otras palabras, diligencias ad 
clarificandum, que servirán para construir la sentencia. 

Así Devis argumenta 
Para que triunfe la verdad, para que se obtenga el fin de inte-

rés público del proceso y no sea éste una aventura incierta cuyo 
resultado dependa de la habilidad de los abogados litigantes, es 
indispensable que, además de la libre apreciación de las pruebas, 
el juez civil disponga de facultades inquisitivas para practicar las 
que, conforme a su leal saber y entender, considere convenientes 
al esclarecimiento de los hechos que las partes afirman. Sólo así 
se obtendrá la igualdad de las partes en el proceso y la verdadera 
democracia en la justicia 465 
El CPC (1985) vigente acoge la tendencia moderna del numerus 

apertus de los medios de prueba, conforme lo establece su artículo 
395. 

Son medios de prueba admisibles en juicio aquellos que de-
termina el Código Civil, el presente Código y otras leyes de la 
República. 

Pueden también las partes valerse de cualquier otro medio de 
prueba no prohibido expresamente por la ley, y que consideren 
conducente a la demostración de sus pretensiones. Estos medios 
se promoverán y evacuarán aplicando por analogía las dis-
posiciones relativas a los medios de pruebas semejantes con-
templados en el Código Civil, y en su defecto, en la forma 
que señale el Juez (negrillas del autor) 
En la Exposición de Motivos del CPC (195) al referirse a esta 

disposición, se indica: 

 
465  Hernando Devis, 1981, ob. cit., T. I,  p. 112. 
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se consideró conveniente introducir una ampliación de los 
medios de prueba con el propósito de que el debate probatorio 
sea lo más amplio posible, y de que las partes puedan aportar 
cualquier otro medio no regulado expresamente en el Código 
Civil, haciendo posible de este modo una mejor apreciación de 
los hechos por parte del Juez, y la posibilidad de una decisión 
basada en la verdad real y no solamente formal, procurándose, 
además, de este modo, una justicia más eficaz. 

Se asocia así el Proyecto en este punto, a la corriente doctri-
nal y positiva, hoy dominante en esta materia, de permitir el uso 
de medios de prueba no regulados expresamente en el Código 
Civil, pero que son aptos, sin embargo, para contribuir al triunfo 
de la verdad y a la justicia de la decisión.466 
Rodrigo Rivera afirma que en Venezuela se aplican los sistemas 

de la tarifa legal y la sana crítica.  
el sistema venezolano en el artículo 395 del Código de Pro-

cedimiento Civil se consagra el principio de la libertad pro-
batoria; si bien dispone que son medios de prueba admisi-
bles aquellos que determina el Código Civil, el presente Có-
digo de Procedimiento Civil y otras leyes de la República… 
autoriza a valerse de cualquier otro medio no prohibido por 
la ley… Es el juez quien debe valorar y apreciar las pruebas. En 
el sistema venezolano se acogió una especie de mixtura, asu-
miéndose el sistema de la sana crítica, pero manteniendo el prin-
cipio legal de determinados medios de prueba.467 (negrillas del 
autor) 
Enseña el jurista patrio Rengel468 que son características propias 

de los medios de prueba libre:  
 

 
466  Ricardo Henríquez. Comentarios al Nuevo Código de Procedimiento Civil, 

Centro de Estudios Jurídicos del Zulia, Maracaibo 1986, p. 31. 
467  Rodrigo Rivera, ob. cit., pp. 394-395. 
468  Arístides Rengel, 1999, ob. cit., pp. 329-340.  
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-  Que funcionan concurrentemente con los medios de prueba 
legales, en condiciones de igualdad entre todos, permitiéndo-
se a las partes elegir un medio innominado en concurrencia 
con aquellos expresamente determinados en el Código Civil, 
en el Código de Procedimiento Civil y en otras leyes de la 
República;  

-  Que la concurrencia de ambos medios de prueba posibilita la 
complementación de medios nominados e innominados 
(CPC, 1985: 475, 502, 504). Complementariedad que se ma-
nifiesta en la concurrencia de los medios de prueba libres y 
tarifados para la demostración del hecho controvertido;  

-  Que el legislador al consagrar la libertad de medios de prue-
ba, legitimó a las partes para elegir y promover aquellos que 
consideren conducentes para la demostración de sus respec-
tivas pretensiones, defensas o excepciones. Así, la ley coloca 
sobre las partes, no solo la carga de la prueba de sus respec-
tivas afirmaciones de hecho, sino también la de elegir aque-
llos medios probatorios apropiados al caso concreto, median-
te la carga subjetiva de la elección de los medios, la amplia-
ción objetiva de los mismos, sirviéndose del imperativo del 
propio interés de las partes, que en definitiva resulta ser el 
mejor contralor de la prueba; y,  

-  Los medios de prueba innominados, se promueven y practi-
can aplicando por analogía las disposiciones relativas a los 
medios de prueba semejantes contemplados en el CC (1982), 
en el CPC (1985) y en otras leyes de la República y en su de-
fecto en la forma que señale el juez. La analogía exigida, se 
refiere tanto a la naturaleza del medio legal, como a su forma 
de promoción y evacuación, y solo en caso de imposibilidad 
de establecer la forma, corresponde al juez indicarla. 

Ni la jurisprudencia ni la doctrina administrativa nacional han 
emitido pronunciamiento alguno sobre la admisión de pruebas libres 
como la encuesta, el sondeo de opinión o el estudio de mercado 
para determinar el grado de conocimiento de los SDNC en el públi-
co, bien sea este una parcela o su totalidad. Sin embargo, no existiría 
obstáculo legal alguno para su promoción, admisión u evacuación de 
conformidad con el artículo 395 del CPC (1985). 
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En ese contexto, la legislación mexicana ha establecido dos 
medios de prueba, es decir, la encuesta y el estudio de mercado 
como medios de prueba para declarar la notoriedad o fama basada 
en el grado de conocimiento del signo distintivo por parte del pú-
blico (Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, 2020: 
192.I, II, III). 

Con arreglo a la ley adjetiva civil venezolana, se puede inferir 
que tales medios de prueba serían admisibles como pruebas libres 
(CPC, 1985: 395), promovidos y evacuados conforme las reglas de 
la experticia, ya que lo que se pretende esclarecer son “puntos de 
hecho”, siendo evaluados, apreciados y valorados con arreglo a las 
reglas de la sana crítica (CPC, 1985: 507). En este último sentido, 
las mismas podrán ser valoradas mediante criterios de racionalidad y 
de las máximas de experiencia por parte del operador judicial. 

Conviene, asimismo, ilustrar tal planteamiento con la jurispru-
dencia inglesa que señala sobre el modo de promover y evacuar la 
prueba de encuesta o sondeo de opinión, ya que es regularmente 
promovida en juicios y es por lo general muy imperfecta. En el con-
flicto entre Imperial Group plc v. Philip Morris Limited en 1984, tal 
como se desprende del Reports of Patent, Design and Trade Mark 
Cases No. 293, se establecieron los parámetros básicos para la con-
ducción de esta prueba. No sin antes advertir que si una de las partes 
desea promover la prueba de encuesta debe entonces buscar directri-
ces o instrucciones de parte del Tribunal, sobre su forma y conduc-
ción, así como sobre la encuesta. Esto no impedirá al Tribunal acep-
tar los resultados, pero al menos previene obvios errores y, la pérdi-
da de tiempo y costos asociados. Los parámetros sugeridos para la 
prueba de encuesta son: 

Si una encuesta debe tener valor, en la misma se deben pre-
servar: a) los entrevistados deben ser seleccionados de tal mane-
ra que representen una sección relevante del público, b) el tama-
ño de la muestra debe ser estadísticamente representativo 
[MUESTRA REPRESENTATIVA], c) la entrevista debe ser dirigida 
moderadamente, d) todas las encuestas utilizadas deben ser reve-
ladas, incluyendo el total de encuestas practicadas, como fueron 
conducidas y el total de las personas involucradas, e) el total de 
las respuestas dadas deben ser reveladas y disponibles al de-



LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS 

509 

mandado [PRINCIPIO DE CONTROL DE PRUEBA], f) las preguntas 
no deben ser especulativas ni deben conducir las respuestas de 
las personas a un nivel de especulación, de tal manera que no 
respondería a ese tipo de preguntas, g) las respuestas completas 
deben ser registradas, más no abreviaciones de las mismas, h) 
las instrucciones a los entrevistadores cómo se debe conducir la 
entrevista deben ser reveladas y i) donde las respuestas son codi-
ficadas para su ingreso a computadores, las instrucciones de los 
códigos deben ser reveladas469 (traducción libre del autor) (ne-
grillas y agregados del autor). 
Fernández-Novoa señala como prueba directa de la notoriedad 

la encuesta de opinión señalando al respecto “Al ejercitar las accio-
nes defensivas de su posición jurídica, el usuario tiene que demos-
trar adecuadamente la notoriedad de la marca. La prueba más perti-
nente en este punto es, sin duda, la relativa a las reacciones de los 
consumidores ante la marca; esto es, las encuestas de opinión que 
arrojen resultados relativamente fiables”470 (negrillas del autor). 

A título de reflexión, se puede afirmar, ¿que conforme se dejara 
establecido en la sentencia Guess?®, la evaluación, apreciación y 
valoración de los medios de pruebas, tanto tarifados como libres, ha 
de ser de la única y exclusiva actividad del juez. Como resultado de 
un proceso de comprensión de los hechos probados y la subsunción 

 
469  “If a survey is to have validity (a) the interviewees must be selected so as to 

represent a relevant cross-section of the public, (b) the size must be statisti-
cally significant, (c) it must be conducted fairly, (d) all the surveys carried 
out must be disclosed including the number carried out, how they were con-
ducted, and the totality of the persons involved, (e) the totality of the answers 
given must be disclosed and made available to the defendant, (f) the ques-
tions must not be leading nor should they lead the person answering into a 
field of speculation he would never have embarked upon had the question not 
been put, (g) the exact answers and not some abbreviated form must be rec-
orded, (h) the instructions to the interviewers as to how to carry out the sur-
vey must be disclosed and (i) where the answers are coded for computer in-
put, the coding instructions must be disclosed.” [Documento en línea] Dispo-
nible: https://academic.oup.com/rpc/article-abstract/101/17/293/1567580?redi 
rectedFrom=PDF [Consultado: 2024, Febrero 12]. 

470  Carlos Fernández-Novoa, 1997, ob.cit., pp. 94-95. 
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de los mismos en los supuestos fáctico-normativos de la legislación 
aplicable a la solución del conflicto de intereses. En concreto, para 
determinar la notoriedad del SDNC. Evidencia de ello, se puede 
apreciar en la siguiente argumentación:  

Después del análisis que exige la norma para que se consi-
dere una marca como notoria, esta Sala concluye en que es ex-
tenso el conocimiento del signo entre el público consumidor 
para distinguir artículos de indumentaria; que ha sido am-
plia la difusión del signo mediante su publicidad y promo-
ción; que se ha cumplido el requisito del tiempo de vigencia 
de la marca; y que los resultados de los exámenes permiten 
inferir asimismo una amplia producción y mercadeo de los 
productos por ella distinguidos, en el mundo entero, dada su 
variedad y su fácil conocimiento y acceso para el consumi-
dor. La determinación de los anteriores elementos permite 
considerar como notoria a la marca GUESS?, de acuerdo con 
el sistema previsto en la Decisión 344 que, por otra parte, es 
común a otros acuerdos suscritos por Venezuela, tales como 
los que derivan de sus obligaciones con la Organización Mundial 
de Comercio, al efecto, el Acuerdo sobre los Aspectos de los 
Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Co-
mercio (Trip’s) y el Tratado de Libre Comercio entre la Repúbli-
ca de Venezuela, los Estados Unidos Mexicanos y la República 
de Colombia, anunciada en Gaceta Oficial Nº 4.833 Extraordina-
rio, del 29 de diciembre de 1994 (Grupo de los 3 o “G-3”)471. 
Vale destacar la adopción del ADPIC (1994) como norma de 

aplicación para dirimir un conflicto de intereses relacionados con la 
determinación de la notoriedad de un signo distintivo, particular-
mente sus artículos 16.1 y 16.2. 

 
471  Venezuela: Corte Suprema de Justicia, Sala Político-Administrativa, Senten-

cia N° 370, (Mayo 4, 1999), Expediente N° 11.792. Almacenes Dallas Jean´s 
contra GUESS? Inc., en: Pierre-Tapia, Oscar (1999). Jurisprudencia de la 
Corte Suprema de Justicia, Repertorio Mensual de Jurisprudencia. Año 
XXVI, N° 5, Caracas. Pierre Tapia, pp. 391-408, y Ramírez & Garay (1999). 
Jurisprudencia Venezolana, Tomo CLIV, Mayo, Caracas: Ramírez & Garay, 
pp. 552-561. 
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G. Criterios jurisprudenciales en el derecho comparado sobre 
la prueba de la notoriedad de los signos distintivos 

De gran importancia para el jurista es acceder a los criterios ju-
risprudenciales que han sostenido diversos órganos jurisdiccionales 
comunitarios (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tribu-
nal de Justicia de la Unión Europea) o de algunos tribunales de otros 
países a los cuales Venezuela está unida a través de convenios inter-
nacionales bilaterales o multilaterales (OMC (ADPIC), CUP, 
MERCORSUR, UNASUR, ALBA, CELAC), en cuyas decisiones 
han brindado protección a los SDNC. 

a.  Comunidad Andina de Naciones 

a’. Decisión 85 

Para interpretar el concepto de SDNC a la luz de la Decisión 85 
(1974: 58472, g-h), el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena 
(TJAC), hoy Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), 
en un fallo del 19 de febrero de 1998, estableció: 

La marca notoria. Es la que goza de difusión, o sea la que es 
conocida por los consumidores de la clase de producto o servi-
cio de que se trate. Esta notoriedad es fenómeno relativo y di-
námico, según sea el grado de difusión o de reconocimiento de 
la marca entre el correspondiente grupo de consumidores… 

Tiene especial interés en este proceso la noción de “marca 
notoria”, ya que ella está protegida por las normas del Acuerdo 
de Cartagena que son materia de esta consulta, más allá de los 
límites de “la clase” de producto o servicio o "regla de especia-
lidad”, siempre que, además de ser notoria, esté también regis-
trada, así sea en el exterior. En efecto, el literal f) del art. 58 de 
la Decisión 85, protege del riesgo de confusión a las marcas re-

 
472  “No podrán ser objeto de registro como marcas:… g) Las que sean confundi-

bles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior 
para productos o servicios idénticos o similares;… j) La traducción de marcas 
registradas en otro idioma o de marcas extranjeras notoriamente conocidas, a 
no ser por sus titulares”. 
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gistradas o válidamente solicitadas, en general, pero tal protec-
ción se otorga únicamente dentro de la regla de la especialidad, 
o sea, como dice la norma, en relación con “productos o servi-
cios comprendidos en una misma clase”. El literal g) del mismo 
artículo, en cambio, protege además a la “marca notoriamen-
te conocida y registrada en el país o en el exterior”, en rela-
ción con “productos o servicios idénticos o similares", no nece-
sariamente de la misma “clase”, o sea más allá de los límites 
que establece la “regla de la especialidad” [PRINCIPIO DE LA 
ULTRAESPECIALIDAD]473 (negrillas y agregados del autor). 
El TJAC señaló que la intervención del titular del SDNC y del 

público consumidor en la adquisición de la notoriedad son determi-
nantes. Así como la carga de la prueba de la notoriedad por quien la 
alegue. En materia de medios de prueba, por aplicación del principio 
de complementariedad indispensable474, estos serán los contempla-
dos en la legislación procesal de los países miembros. 

La notoriedad de un signo distintivo es una consecuencia de las 
acciones ejercidas por el titular del SDNC, como la publicidad, las 
ventas, la inversión, el posicionamiento del signo en la mente del 
público consumidor. Acciones, todas ellas que dan lugar al naci-
miento de la notoriedad del signo, que en varios casos pueden ser 
desconocidas inclusive por la autoridad administrativa y judicial. 
Por lo tanto, es a raíz de la prueba de la notoriedad como pretenderá 
el accionante convencer al juzgador de que el signo distintivo reúne 
las condiciones o características para ser declarado como tal.  

 
473  TJAC: Proceso 1-IP-87, Sentencia (Diciembre 3, 1987), Caso: Interpretación 

prejudicial de los artículos 58, 62 y 64 de la Decisión 85 de la Comisión del 
Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República 
de Colombia. Documento en línea] Disponible: http://intranet.comunidadan 
dina.org/Documentos/Procesos/31-IP-98.doc [Consultado: 2012, febrero 9]. 

474  Cfr. Interpretaciones judiciales del TJCA Nros. 340-IP-2019 (Julio 29, 2020), 
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nro. 4037 (Julio 30, 2020); y, 145-
IP-2019 (Abril 22, 2021), Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nro. 
4213 (Abril 22, 2021). 
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Con el fin de que, un determinado y específico público tiene co-
nocimiento del mismo (sector pertinente del mercado); lo cual no 
obsta para que el conocimiento sea general. 

El TJAC en el Proceso 8-IP-95 estableció que la “protección a la 
marca notoria, le otorga otros derechos que no los tienen las marcas 
comunes, pero esto no significa que la notoriedad surja de la marca 
por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que pro-
barse las circunstancias que precisamente han dado a esa marca esa 
característica”.475 

En síntesis, la prueba de la marca notoria al amparo del ré-
gimen de la Decisión 85 es necesaria para comprobar el hecho 
de la notoriedad de la marca sin que esa Decisión establezca ni 
medios ni criterios probatorios como lo hace el artículo 84 de la 
Decisión 344. Ante el vacío comunitario, se han de aplicar en 
cuanto a las [FUENTES DE] pruebas y medios probatorios, los sis-
temas procesales de cada País Miembro, en concordancia con el 
principio de la “complementariedad” [INDISPENSABLE] entre el 
derecho comunitario y el derecho nacional, de aplicación excep-
cional cuando ante el silencio del primero, el segundo lo com-
plementa476 (agregados y negrillas del autor). 

b’. Decisión 311 

Dada la corta vigencia de esta Decisión –es decir, de Noviembre 
1991 a Febrero 1992–, no hubo criterios jurídicos interpretativos del 
TJAC que analizara sus disposiciones sobre los signos distintivos 
notoriamente conocidos. Muy a pesar de su expresa regulación; la 
cual a la postre fue adoptada por la D313 (1992). 

 
475  Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: Proceso 8-IP-95, Sentencia 

(Agosto 30, 1996), Caso: Marca LISTER. Documento en línea] Disponible: 
http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/8-IP-95.doc [Con 
sultado: 2012, febrero 9]. 

476  Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: Proceso 8-IP-98, Sentencia 
(Marzo 13, 1998), Caso: Marca HERMES. [Documento en línea] Disponible: 
http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/8-IP-98.doc [Consul-
ta: 2010, Julio 15]. 
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c’. Decisión 313 

La notoriedad de un signo distintivo depende de la conducta 
probatoria del titular para el logro de tal calificación. Asume la carga 
de demostrar que es un SDNC, sea en un procedimiento judicial o 
administrativo, cuyo thema decidendum sea la notoriedad del signo. 
Al efecto, el Tribunal Andino de Justicia estableció.  

La calificación de marca notoria no puede ser atribuida 
por la simple afirmación ni del titular ni de los consumidores, 
sino que debe ser el resultado de la etapa administrativo judi-
cial cuando en el trámite del proceso se aportan las pruebas 
necesarias para que el juzgador pueda calificar a una marca de 
notoria.477 

d’.  Decisión 344 

El TJCA, durante la vigencia de esta norma comunitaria, sus cri-
terios jurídicos interpretativos, en procesos de interpretación preju-
dicial, fueron ejemplarizantes para formar los criterios de convicción 
de los jueces de los países miembros.   

a. Sobre los medios de prueba admisibles para probar la noto-
riedad de los signos distintivos, el TJCA ha aceptado todos aquellos 
admitidos por la legislación nacional del país del conflicto. Así que 
sobre esa base los medios de prueba libre quedan diáfanamente ad-
mitidos, a tenor de lo dispuesto en la ley procesal venezolana, como 
ya fuera argumentado, en concordancia con el principio de comple-
mentariedad indispensable. 

Asimismo, en el caso del reconocimiento de un SDNC, median-
te la Declaratoria de Notoriedad, el título donde conste tal declara-
ción deberá ser aportado en el juicio como carga del promovente. Es 
de advertir, nuevamente que esta normativa comunitaria no estable-
ció un procedimiento para la declaratoria de notoriedad de un signo 
distintivo.  

 
477  TJCA. Proceso 23-IP-96. Sentencia (Abril 21, 1998) Marca: VODKA 

BALALAIKA. [Documento en línea] Disponible: http://intranet.comunidad 
andina.org/Documentos/Procesos/23-IP-96.doc [Consulta: 2010, Julio 15] 
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probar las circunstancias que permitieron a la marca alcan-
zar ese nivel [NOTORIEDAD], sino que, al contrario, la parte que 
la alegue está en la obligación de justificar su afirmación utili-
zando todos los medios de prueba reconocidos por la legisla-
ción nacional.  

En el tema de la prueba el Tribunal de Justicia de la Comu-
nidad Andina, ha expresado sobre la marca notoria:  

“En la práctica, varios son los hechos o antecedentes que de-
terminan que una marca sea notoria: ...conocimiento por parte 
de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, 
que deben ser conocidos por el juez o administrador para califi-
car a la marca de notoria, y que para llegar a esa convicción de-
ben ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o 
administrativo. Aun en el supuesto de que una marca haya si-
do declarada administrativa o judicialmente como notoria, 
tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, 
constituyéndose éstas en una prueba con una carga de gran 
contenido procedimental.” (Referida sentencia 07-IP-97).”  

“En definitiva, en la demostración de notoriedad que de la 
marca deba hacerse, privan los criterios aportados por el artículo 
84 de la Decisión 344, ya trascrito, los cuales facilitan a quien la 
alega -‒a través de los medios de prueba con que cuente‒, de-
mostrar las situaciones previstas en la referida norma comunita-
ria”478 (negrillas y agregado del autor). 
De lo que se infiere, que el medio probatorio que podría satisfa-

cer tal criterio no es otro que la prueba documental, que, a pesar de 
ser de su libre apreciación y valoración por el operador judicial, si-
gue siendo un medio de prueba tarifado, como así lo serían la sen-
tencia y el acto administrativo.  

 
478  Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 5-IP-2001. Sentencia 

(Marzo 26, 2001). Caso: Marca: ACERO DIAMANTE (gráfica). [Documento 
en línea] Disponible: http://server.tribunalandinoorg.ec/ips/Pr05ip01.pdf [Con-
sultado: 2012, febrero 9]. 
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b. La carga de la prueba de la notoriedad del signo distinti-
vo compete a quien la alegue (onus probandi), quien deberá probar 
los presupuestos de prueba; con otros términos, los supuestos fácti-
vos normativos a que alude la norma comunitaria andina. 

Las marcas notorias son ampliamente conocidas por los 
consumidores de esa clase de bienes o servicios. Estos signos 
distintivos gozan de una protección especial más amplia que los 
signos ordinarios, pero es obligación el probar la condición de 
notoria del signo o marca por la persona que lo alegue. En la 
demostración de notoriedad que de la marca deba hacerse, pri-
van los criterios aportados por el artículo 84 de la Decisión 344, 
los cuales facilitan a quien la alega ‒a través de los medios de 
prueba con que cuente [INCLUSO, LOS MEDIOS DE PRUEBA 
LIBRES]‒, demostrar las situaciones previstas en la referida nor-
ma comunitaria. Adicionalmente, cabe resaltar en el presente ca-
so, que la notoriedad de una marca también puede constituir un 
elemento diferenciador de la misma, evitando dicha calidad de 
notoria el que se produzca la confusión, pues la notoriedad es 
considerada también como elemento importante de distinción. 
Sin embargo, el juez consultante tendrá que tomar muy en cuen-
ta lo expresado por la Administración ahora demandada entre 
los fundamentos de la resolución impugnada. En efecto, afirma, 
que la marca en cuestión, “...en el lenguaje corriente o uso co-
mercial, se ha convertido en una designación común o usual 
[VULGARIZACIÓN DEL SDNC]479 (negrillas y agregados del autor) 

La notoriedad de la marca no se presume, debe ser pro-
bada por quien la alega. Al respecto, el Tribunal recogiendo 
criterios doctrinarios ha sentado la siguiente jurisprudencia: 
“Varios son los hechos o antecedentes que determinan que 
una marca sea notoria: calidad de los productos o servicios, 
conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publici-
dad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o 

 
479  TJCA: Proceso N° 62-IP-00. Sentencia (Marzo 21, 2001). Caso: Marca: 

DOUGLETS. [Documento en línea] Disponible: http://intranet.comunidadan 
dina.org/Documentos/Procesos/62-IP-2000. doc [Consultado: 2012, febrero 9]. 
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administrador para calificar a la marca de notoria, y que para 
llegar a esa convicción deben ser probados y demostrados 
dentro del proceso judicial o administrativo. Aún en el su-
puesto de que una marca haya sido declarada administrativa o 
judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal 
resolución o sentencia, constituyéndose éstas en una prueba con 
una carga de gran contenido procedimental” [TÍTULO DE 
DECLARATORIA DE NOTORIEDAD DEL SDNC]480 (negrillas y agre-
gados del autor) 

la marca común, para elevarse al estado de marca notoria, 
debe contar con una serie de factores, tales como: (...) difusión 
de la marca, imagen en el mercado, comercialización del pro-
ducto, etc. La carga de la prueba corresponde al titular de la 
marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la au-
toridad administrativa o judicial y la prueba precisamente 
pretende convencer al juzgador de que la marca alegada 
como notoria reúne características especiales que no poseen 
las marcas comunes481 (negrillas y agregados del autor). 
c. Principio de ultraespecialidad de los signos distintivos no-

toriamente conocidos. Público relevante. Protección de los SDNC 
como signos distintivos de alto renombre o famosos. 

el Tribunal, en la interpretación efectuada a las disposicio-
nes que sobre marca notoria contempla la Decisión 344 de la 
Comisión del Acuerdo de Cartagena, ha sostenido que: “el prin-
cipio establecido en los literales d) y e) del artículo 83 de la De-
cisión 344, mediante el cual la protección excede del principio 
de la especialidad marcaria, solamente exige los presupuestos 
de la marca notoriamente conocida, es decir, la que como se ha 
afirmado a lo largo de esta Sentencia es conocida por los con-

 
480  TJCA: Proceso 8-IP-95, Sentencia (Agosto 30, 1996), Caso: Marca LISTER. 

Documento en línea] Disponible: http://intranet.comunidadandina.org/Docu 
mentos /Procesos/8-IP-95.doc [Consultado: 2012, febrero 9]. 

481  TJCA. Proceso 23-IP-96. Sentencia (Abril 21, 1998) Marca: VODKA BALA 
LAIKA. [Documento en línea] Disponible: http://intranet.comunidad andi-
na.org/Documentos/Procesos/23-IP-96.doc [Consulta: 2010, Julio 15] 
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sumidores o ‘público relevante’ de la clase de producto o ser-
vicio de que se trate, entendiéndose por aquel no sólo a los 
potenciales adquirentes sino a los usuarios y otras personas 
que estén involucradas con los productos o servicios antes, 
durante o después de su venta; sin embargo, como bien lo ha 
definido el profesor Otero Lastres, mediante las normas in co-
mento se le han otorgado características ajenas a su naturaleza y 
propias de las marcas renombradas o de alto renombre, al exten-
der su protección a todas las clases, inclusive para designar pro-
ductos o servicios distintos (…). Es por ello, que se considera 
que por mandato expreso de las disposiciones antes comenta-
das, la Decisión (…) 344, le otorga a la marca notoria la 
misma protección y efectos jurídicos que a la marca de alto 
renombre, pues su tutela excede del principio de especiali-
dad marcaria, por lo que este Tribunal considera que por 
consecuencia inmediata se le impone a las oficinas nacionales 
de registro, la carga de aplicar criterios restrictivos, unifor-
mes y rigurosos para reconocer el status de notoriedad al-
canzado por una marca, a los efectos de aplicar las causales de 
irregistrabilidad contenidas en los literales d) y e) del artículo 73 
de la Decisión 313, actualmente 83 de la Decisión 344482 (negri-
llas del autor) 
Del fallo en comento, se deriva que la notoriedad es un criterio 

de uniformidad probatoria de los signos distintivos. Así que diferen-
ciar entre SNDC y signos distintivos famosos, de alto renombre, su-
pernotorios y supermarcas es una distinción superflua, ya que lo que 
se debate es la notoriedad, la cual incluye la fama, el prestigio, el 
renombre, la supernotoriedad o la superdistintividad, los cuales son 
criterios de evaluación judicial o administrativa para el reconocimien-
to del SDNC, como tal signo.  

Conforme se ha expresado en esta investigación, se es del crite-
rio uniforme contenido en el artículo 6bis del CUP (1883), de no di-

 
482  TJCA. Proceso 41-IP-98. Sentencia (Marzo 5, 1999). Caso: Marca: 

SUPERMANÍ. [Documento en línea] Disponible: http://intranet.comunidad 
andina.org/Documentos/Procesos/41-IP-98.doc [Consulta: 2010, Julio 15]. 
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ferenciar entre signos distintivos notoriamente conocidos y signos 
distintivos de alto renombre, renombrados o famosos. 

d) La notoriedad como prueba del reconocimiento de un de-
recho y su distinción del hecho notorio. La carga de probar los 
factores constitutivos de la notoriedad de los SDNC. Definición, in-
dicadores de la notoriedad y la calidad de los signos distintivos noto-
riamente conocidos. 

En consecuencia, la notoriedad de la marca constituye un 
hecho que debe ser probado por quien la alega, teniendo en 
cuenta los criterios [PRESUPUESTOS DE PRUEBA] previstos en el 
artículo 84 de la Decisión 344, a saber: 

“a) La extensión de su conocimiento entre el público con-
sumidor como signo distintivo de los productos o servicios para 
los que fue acordada; 

b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publici-
dad o promoción de la marca; 

c) La antigüedad de la marca y su uso constante; 
d) El análisis de producción y mercadeo de los productos 

que distingue la marca”. 
La previsión normativa de los citados indicadores 

[FUENTES DE PRUEBA] de notoriedad de la marca hace inapli-
cable a su respecto la máxima notoria non egent probatione. 
Y es que, a diferencia del hecho notorio, la notoriedad de la 
marca no se halla implícita en la circunstancia de ser am-
pliamente conocida, sino que es necesaria la demostración 
suficiente de su existencia, a través de la prueba, entre otros, 
de aquellos indicadores. 

La difusión de la marca en los diferentes mercados, la in-
tensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio [FAMA, 
RENOMBRE] adquirido, influyen decisivamente para que ésta ad-
quiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconoce-
rá y asignará dicha característica, debido al esfuerzo que el titu-
lar de la misma realice para elevarla de la categoría de marca 
común u ordinaria al status de notoria. 
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La marca notoriamente conocida es la que adquiere esa 
calidad porque se encuentra ampliamente difundida entre 
una colectividad de individuos y ha logrado el reconocimien-
to del mismo. 

La calidad de marca notoriamente conocida no se presume 
debiendo probarse por quien la alega las circunstancias que le 
dan ese estatus. El solo registro de la marca en uno o más países 
no le otorga la categoría de marca notoria, sino que esa calidad 
resulta del conjunto de factores [PRESUPUESTOS DE PRUEBA] que 
es necesario probar, tales como: la extensión de su conocimiento 
entre el público consumidor, la intensidad y el ámbito de la difu-
sión y de la publicidad, la antigüedad de la marca, su uso cons-
tante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos 
que distingue la marca483 (agregados y negrillas del autor). 
e) La extensión de la notoriedad de los signos distintivos 

La disposición del literal d) del artículo 73, de igual conte-
nido que el literal d) del artículo 83 de la Decisión 344, ha lle-
vado a interpretaciones diversas por parte de tratadistas que han 
analizado este punto, respecto a si la expresión “de un signo dis-
tintivo notoriamente conocido” hace sólo relación a las marcas 
notorias o a otros distintivos como un nombre comercial, o lema 
comercial (Manuel Pachón, Marco Matías Alemán, José Manuel 
Otero Lastres, Ricardo Metke). 

El Tribunal considera esta ocasión propicia para decla-
rar por vía de interpretación que la norma  del literal d) del 
artículo 73 de la Decisión 313 o del artículo 83, literal d) de 
la Decisión 344, se refiere tanto a las marcas notorias como a 
los otros signos distintivos notorios como el nombre comer-
cial, las denominaciones de origen o el lema comercial, pues 

 
483  TJCA: Proceso 95-IP-2007. Sentencia (Septiembre 5, 2007) Caso: Marca: 

PREVIX. [Documento en línea] Disponible: http://intranet.comunidadandina. 
org/Documentos/Procesos/95-IP-2007.doc [Consulta: 2010, Julio 15]. Igual-
mente, en: TJCA: Proceso 60-IP-2001, Sentencia (Noviembre 16, 2001) Caso: 
Marca: FINESS. [Documento en línea] Disponible http://intranet.comunidad 
andina.org/ Documentos/Procesos/60-IP-2001.doc [Consulta: 2010, Julio 15]. 
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la norma no excluye a estos ni se limita únicamente a las 
marcas notorias, a las que también hace referencia el literal e) 
del artículo 73. Si la norma protege a las marcas notorias en 
forma específica, no hay razón de que no extienda esa protec-
ción jurídica a otros signos de igual contenido o categoría co-
mercial, pues el fin que persiguen la marca y el nombre comer-
cial es una protección general al consumidor, y este se resguar-
daría del error o confusión con el reforzamiento proteccionista al 
nombre y a la marca notorios484 (negrillas del autor). 
Este último criterio jurisprudencial del TJCA, amplió la protec-

ción de los signos distintivos no sólo a los de productos y servicios, 
sino también a otros signos distintivos principales o accesorios a 
aquellos, como suelen ser los lemas comerciales, los nombres co-
merciales, y las denominaciones de origen. Esta forma de interpreta-
ción de la norma, a que se contrae la jurisprudencia, fue posterior-
mente recepcionada en la D486 (2000). 

e’. Decisión 486 

El TJCA ha interpretado por vía prejudicial la vigente Decisión 
486, por lo que respecta a la notoriedad de los signos distintivos, en 
los siguientes términos. 

a) Signos distintivos notoriamente conocidos y marcas re-
nombradas: Definición. Caracteres y supuestos de hecho (fuentes 
de prueba) de la notoriedad: difusión, uso continuo o intensivo, re-
conocimiento, calidad de los productos o servicios y lealtad del con-
sumidor. Carga de la prueba. 

La Decisión 486 en su artículo 224 entiende como signo 
distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido 
como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, 
independientemente de la manera o el medio por el cual se 
hubiese hecho conocido. En la marca notoriamente conocida 

 
484  TJCA. Recurso de Interpretación de Oficio. Proceso 20-IP-97 (Febrero 13, 

1998). Caso: marcas MANUELITA vs MANOLITA. [Documento en línea] 
Disponible http://intranet.comunidadandina. org/Documentos/Procesos/20-
IP-97.doc [Consulta: 2010, Julio 15]. 
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convergen su difusión entre el público consumidor del producto 
o servicio al que la marca se refiere proveniente del uso intensi-
vo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los 
círculos interesados por la calidad de los productos o servicios 
que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difun-
dirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servi-
cios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del con-
sumidor, comprador o usuario, respectivamente. La calidad de 
marca notoriamente conocida no se presume [IURE ET DE IURE] 
debiendo probarse, por quien la alega, las circunstancias que le 
dan ese estatus, con base a los criterios señalados en la presente 
interpretación prejudicial485 (negrillas y agregados del autor) 
El debate sobre el reconocimiento de las marcas renombradas en 

el ámbito mundial, en el andino en particular, ha quedado soslayado 
por la lentitud propia de los órganos legislativos en acoger los cam-
bios socio-económicos con relevancia jurídica. Sin embargo, las 
prácticas administrativas y la dinámica judicial pueden dar saltos 
cuánticos, algunas veces negativos, para la construcción de nuevos 
paradigmas jurídicos en las instituciones jurídicas.  

Ello ha ocurrido en el seno del TJCA en su criterio jurídico in-
terpretativo contenido en el Proceso Nro. 153-IP-2022486 de fecha 17 
de mayo de 2023, donde establece la diferenciación entre un SDNC 
y una marca renombrada; además de diferenciar entre notoriedad y 
hecho notorio.  

Primero, se reconoce que las marcas renombradas no están regu-
ladas en la D486, al efecto indica que la marca notoriamente conoci-

 
485  TJCA: Proceso N° 24-IP-08. Sentencia (Abril 24, 2008). Caso: Marca: 

CNH [Documento en línea] Disponible: http://intranet.comunidadandina. 
org/Documentos/Procesos/24-IP-2008.doc [Consultado: 2012, febrero 09]. 
En igual sentido: TJCA: Proceso N° 056-IP-2010. Sentencia (Mayo 19, 
2010), Caso: Marca: AGUA PURA CRISTAYÁ (mixta). [Documento en lí-
nea] Disponible: http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos 
/56-IP-2010.doc. [Consultado: 2012, febrero 09] 

486  TJCA: Proceso N° 153-IP-2022. Sentencia (Mayo 17, 2023). Caso: Tom 
Foods Colombia v. Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. 
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, 5.187, Mayo 22, 2023, pp. 2-19. 
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da es la que es conocida en el sector pertinente, y la renombrada es 
la conocida más allá del sector pertinente. Luego se afirma que am-
bas marcas rompen con los principios de territorialidad, registral, y, 
uso real y efectivo; pero el de especialidad es relativo en cuanto a los 
SDNC, mientras que es absoluto respecto de las marcas renombradas. 
En este punto se hace preciso señalar, que el TJCA ha girado su crite-
rio jurídico interpretativo al restarle tutela al SDNC al amparo del 
principio de ultraespecialidad. En efecto, el TJCA en su criterio jurí-
dico interpretativo contenido en el Proceso 41-IP-98 (Marzo 5, 1999), 
dejó establecido que el principo de la ultraespecialidad absoluta, o de 
especialidad absoluta, es propio de los SDNC en el ámbito andino, 
además de equiparar al SDNC con la marca renombrada. 

Es por ello, que se considera que por mandato expreso de 
las disposiciones antes comentadas, la Decisión (…) 344, le 
otorga a la marca notoria la misma protección y efectos ju-
rídicos que a la marca de alto renombre, pues su tutela ex-
cede del principio de especialidad marcaria, por lo que este 
Tribunal considera que por consecuencia inmediata se le 
impone a las oficinas nacionales de registro, la carga de apli-
car criterios restrictivos, uniformes y rigurosos para recono-
cer el status de notoriedad alcanzado por una marca487 (ne-
grillas y subrayados del autor) 
En se orden ideas en el TJCA estableció la equivalencia norma-

tiva del literal literal d) del artículo 73 de la D313 (1992) o del ar-
tículo 83, literal d) de la D344 (1993), por lo que respecta a la prohi-
bición de registrabilidad de un signo distintivo que reproduzca a un 
SDNC que pertenezca a un tercero. Las referidas normas sufrieron 
una reforma legislativa al aprobarse la D486, pero manteniendo el 
espíritu, propósito y razón primigenio del legislador andino. Así el 
actual literal h) del artículo 136, cuya aplicación es mandatoria con-
forme los establece el artículo 227 eiusdem, reza: 

 
487 TJCA. Proceso 41-IP-98. Sentencia (Marzo 5, 1999). Caso: Marca: SUPER 

MANÍ. [Documento en línea] Disponible: http://intranet.comunidadandina. 
org/Documentos/Procesos/41-IP-98.doc [Consulta: 2010, Julio 15]. 
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No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo 
uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de terce-
ro, en particular cuando: … h) constituyan una reproducción, 
imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o par-
cial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titu-
lar sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o 
servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese 
susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con 
ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento 
injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distin-
tiva o de su valor comercial o publicitario (negrillas y subraya-
dos del autor). 
En igual sentido, el artículo 226 de la D486 (2000) prohíbe el 

uso no autorizado de un SDNC en concordancia con el principio de 
ultraespecialidad absoluta, como así se establece 

También constituirá uso no autorizado del signo distinti-
vo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o 
en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, tra-
ducción o transliteración del signo, aun respecto de estableci-
mientos, actividades, productos o servicios diferentes a los 
que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no 
comerciales (negrillas y subrayados del autor). 
Precisamente, son las referidas afirmaciones normativas que es-

tablecen la inexistente diferenciación entre SDNC y marca renom-
brada en el ámbito andino. Porque si se hace descansar el pretendido 
renombre en el rompimiento del principio de especialidad de manera 
absoluta (principio de la ultraespecialidad absoluta), tal requisito 
atributivo de notoriedad (o renombre) le es propio a los signos dis-
tintivos notoriamente conocidos regulados en la D486 (2000). Un 
peligroso criterio jurídico intepretativo que se le ha encorazado bajo 
la figura de un “acto aclarado”, no muy distante de la denominada 
“jurisprudencia vinculante”. 

En segundo lugar, y finalmente, el TJCA incurre en el desafue-
ro procesal de calificar a las marcas renombradas como hechos no-
torios. 
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Una segunda diferencia entre la marca notoria regulada en 
la Decisión 486 y la marca renombrada es lo referido a su prue-
ba. La notoriedad debe probarse por quien la alegue de con-
formidad con lo establecido en el artículo 228 de la Decisión 
486. La calidad de una marca renombrada, no necesita ser 
probada, pues se trata de lo que la teoría general del proceso 
denomina como un “hecho notorio”, el cual no requiere activi-
dad probatoria (notoria non egent probatione); por tanto, “los 
hechos notorios” no son objeto de prueba y pueden ser recono-
cidos de oficio por las autoridades administrativas y judiciales 
de los Países Miembros de la Comunidad Andina. 
Se puede afirmar categóricamente que el TJCA incurre en unfal-

so supuesto de derecho, lo cual configura un error in iudicando. Ello 
se fundamenta en la atribución del carácter de hecho, más grave aún 
de hecho notorio a un bien intangible, como lo es un signo distinti-
vo, particularmente a un signo o marca renombrada. 

Los SDNC no son hechos notorios toda vez que no son hechos, 
sino bienes intelectuales. En tanto en cuanto son creaciones intelec-
tuales tuteladas por el ordenamiento jurídico dada su naturaleza de 
producciones del ingenio humano. Mientras que, el hecho notorio es 
un hecho, algo que ocurrió y permanece en la memoria del colectivo 
longus tempus. Ahora bien, si una marca fuera un hecho, mas así se 
afirma debería serlo una marca renombrada como un hecho notorio; 
entonces se le podría seguir brindando una protección reforzada a un 
signo distintivo renombrado como lo fue PAN-AM, que ya no existe 
en el mercado desde hace años488. Una marca que permanece en par-
te del ideario colectivo mundial, pero hoy está fuera del mercado de 
prestadores de servicios aéreos. Con relación a las diferencias de no-
toriedad y hecho notorio, remitimos al capítulo correspondiente en 
esta investigación. 

 
488  La empresa Pan American World Airways se declaró en quiebra en el año 

1991, desde entonces salío del mercado aeronáutico, así como sus marcas han 
dejado de usarse de forma notoria en el mercado mundial. (Cfr. Aero-
Naves.com El último vuelo de Pan Am: un epílogo en la historia de la avia-
ción [Documento en línea] Disponible: https://aero-naves.com/2023/12/09/el-
ultimo-vuelo-de-pan-am-un-epilogo-en-la-historia-de-la-aviacion/ [Consulta-
do: 2024, Marzo 3]).   
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b) Adquisición de la notoriedad por los signos distintivos no-
toriamente conocidos: Difusión, uso intensivo, reconocimiento y 
lealtad del consumidor. El pluriregistro del signo distintivo es insu-
ficiente para probar su notoriedad. 

La marca notoriamente conocida es la que adquiere esa 
calidad porque se encuentra ampliamente difundida entre una 
colectividad de individuos y ha logrado el reconocimiento del 
mismo. En los signos distintivos notoriamente conocidos con-
vergen su difusión entre el público consumidor del producto o 
servicio al que el signo se refiere proveniente del uso intensivo 
del mismo y su consiguiente reconocimiento dentro de los círcu-
los interesados por la calidad de los productos o servicios que él 
ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el co-
nocimiento del signo cuando los productos o servicios por él pro-
tegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador 
o usuario, respectivamente. La calidad de marca notoriamente co-
nocida no se presume debiendo probarse por quien la alega las 
circunstancias que le dan ese estatus. El solo registro de la marca 
en uno o más países no le otorga la categoría de marca notoria-
mente conocida489 (negrillas del autor) 
c) La difusión y reconocimiento del signo distintivo noto-

riamente conocido por el público consumidor y los círculos in-
teresados por la calidad de los productos y servicios distinguidos. 
Carga de la prueba. 

En los signos distintivos notoriamente conocidos conver-
gen su difusión entre el público consumidor del producto o ser-
vicio al que el signo se refiere proveniente del uso intensivo del 
mismo y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos 
interesados por la calidad de los productos o servicios que él 
ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el co-
nocimiento del signo cuando los productos o servicios por él pro-

 
489  TJCA: Proceso N° 6-IP-2009. Sentencia (Marzo 13, 2009). Caso: Marca: 

REXONA CRYSTAL [Documento en línea] Disponible: http://intranet.comuni 
dadandina.org/Documentos/Procesos/6-IP-2009.doc [Consultado: 2012, fe-
brero 09] 
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tegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador 
o usuario, respectivamente. La notoriedad de un signo debe ser 
probada por quien la alega490 (negrillas del autor) 
d) Ley aplicable en los conflictos sobre signos distintivos no-

toriamente conocidos. 
la normativa sustancial aplicable es la Decisión 486 de la 

Comisión de la Comunidad Andina, procede interpretar de ofi-
cio los artículos 134 (concepto de marca), 225 y 229 (relaciona-
dos con los signos distintivos notoriamente conocidos) de la 
mencionada Decisión 486, en tanto que resultan pertinentes para 
la resolución del presente caso491 (negrillas del autor) 
e) Riesgos que influyen en la protección de los signos distin-

tivos notoriamente conocidos. 
Con el objeto de proteger a los signos distintivos notoria-

mente conocidos de los riesgos a los que están expuestos en el 
mercado, la doctrina ha reconocido a cuatro tipos de riesgos: 
riesgo de confusión, de asociación, de dilución y de uso para-
sitario [MAS PROPIAMENTE APROPIACIÓN Y APROVECHAMIENTO 
INJUSTO]492 (negrillas y agregados del autor) 
f) La carga de la prueba: insuficiencia probatoria de la noto-

riedad del signo distintivo. 

 
490  TJCA: Proceso N° 09-IP-2008. Sentencia (Marzo 13, 2009). Caso: Marca: 

PAMOLSA KRYSTAL y logotipo [Documento en línea] Disponible: http://intra 
net.comunidadandina.org/Documentos /Procesos 9-IP-2008.doc [Consultado: 
2012, febrero 09] 

491  TJCA: Proceso N° 25-IP-2011. Sentencia (Junio 10, 2011). Caso: Marca: GF 
(mixta). [Documento en línea] Disponible: http://intranet.comunidadandina. 
org/Documentos/Procesos/25-IP-2011. doc [Consultado: 2012, febrero 09] 

492  TJCA: Proceso N° 10-IP-2009. Sentencia (Abril 1, 2009). Caso: Marca: 
PENTAMIX. [Documento en línea] Disponible: http://intranet.comunidaandina. 
org/Documentos/Procesos/10-IP-2009. doc [Consultado: 2012, febrero 09] 
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la sociedad BAVARIA S.A. no presentó pruebas que de-
muestren el supuesto carácter notorio de la marca BRISA493 
g) El juez debe abstenerse de apreciar y valorar la notorie-

dad de un signo distintivo, si no existe riesgo de confusión 
La sociedad HUGO BOSS TRADEMARK MANAGEMENT 

GMBH & CO.KG., manifiesta que su marca BOSS es notoria-
mente conocida en el mercado, por lo tanto, el Tribunal debe 
analizar el tema de los signos distintivos notoriamente conoci-
dos. Además, se advierte que, el juez consultante, al analizar la 
notoriedad de la marca BOSS (denominativa) solo si determina 
previamente que existe riesgo de confusión entre los signos con-
frontados. De no existir riesgo de confusión entre los signos, 
no tiene sentido ver la notoriedad de la marca. La Decisión 
486 en su artículo 224 entiende como signo distintivo notoria-
mente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cual-
quier País Miembro por el sector pertinente, independientemente 
de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. 
En la marca notoriamente conocida convergen su difusión entre 
el público consumidor del producto o servicio al que la marca se 
refiere494 (negrillas del autor)  
h) Determinación de la notoriedad de los signos distintivos 

en el sector farmacéutico. 
El artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la 

Comunidad Andina, consagra una definición de signo notoria-
mente conocido con las siguientes características: 

 
493  TJCA: Proceso N° 52-IP-2010. Sentencia (Mayo 19, 2010). Caso: Marca: 

BRIA (denominativa). [Documento en línea] Disponible: http://intranet.comuni 
dadandina.org/Documentos/Procesos/52-IP-2010.doc [Consultado: 2012, fe-
brero 09] 

494  TJCA: Proceso N° 29-IP-2011.Sentencia (Julio 6, 2011). Caso: Marca: BOSS 
(denominativa). [Documento en línea] Disponible: http://intranet.comunidad 
andina.org/Documentos/Procesos /29-IP-2011.doc [Consultado: 2012, febre-
ro 09]. 
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- Para que un signo se considere como notorio, debe ser cono-
cido por el sector pertinente, en este caso el farmacéutico, de 
conformidad con el artículo 230 de la Decisión 486. 

- Debe haber ganado dicha notoriedad, en cualquiera de los 
cuatro Países Miembros [PRINCIPIO DE LA ULTRATERRITORIA-
LIDAD DEL SDNC]. 

- Que haya obtenido dicha notoriedad por cualquier medio. 
La Decisión 486 establece una protección más amplia de los 

signos notoriamente conocidos, lo que implica, por un lado, la 
ruptura de los principios de especialidad [PRINCIPIO DE LA 
ULTRAESPECIALIDAD DEL SDNC], territorialidad [PRINCIPIO DE LA 
ULTRATERRITORIALIDAD DEL SDNC] y del uso real y efectivo de 
la marca y, por otro, la protección contra los riesgos de confu-
sión, asociación, dilución y del uso parasitario, de conformidad 
con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial. 

Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el 
registro de un signo, la prueba de tal circunstancia, corresponde 
a quien la alega. Éste dispondrá, para ese objeto, de los medios 
probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimien-
to corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional 
Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en 
las pruebas presentadas.495 (agregados del autor) 

b. Unión Europea 

Desde el punto de vista del derecho de la competencia, el Tribu-
nal de Justicia de la Comunidad Europea ha establecido que los sig-
nos distintivos son una de las herramientas fundamentales del co-
mercio comunitario y de la competitividad empresarial. 

 
 

 
495  TCA. Proceso 02-IP-2011 (Marzo 16, 2011). Caso: Marca: VALVIREX [Do-

cumento en línea] Disponible: http://intranet.comunidadandina.org/Documen 
tos/Procesos/02-IP-2011.doc [Consulta: 2010, Julio 15]. 
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[EL SIGNO DISTINTIVO] constituye un elemento vertebral del 
sistema de competencia no falseada que el Tratado pretende ins-
taurar y mantener. En un sistema de tal naturaleza, las empresas 
deben estar en condiciones de atraer a la clientela por la ca-
lidad de sus productos o de sus servicios, lo cual sólo es posi-
ble si existen signos distintivos que permitan la identificación 
de tales productos496 (agregados y negrillas del autor). 
En el año 2008, la Oficina de Armonización del Mercado Inte-

rior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), en la actualidad Oficina 
de Marcas y Patentes de la Unión Europea (EUPTO), anuló las mar-
cas Botolist de la firma Helena Rubinstein, y la marca Botocyl perte-
neciente a L’Oréal S.A. El fundamento de tal decisión fue el  perjui-
cio para la notoriedad de la marca Botox de la sociedad Allergan 
Inc., al considerar que, aunque esas marcas no se prestaban a confu-
sión con las marcas, el uso de la marca Botolist o Botocyl se aprove-
chaban indebidamente de la notoriedad de la marca anteriormente 
registrada Botox®.  

Posteriormente, el Tribunal General de la Unión Europea, en fa-
llo del 16 de diciembre de 2010, desestimó los recursos de interpues-
tos por Helena Rubinstein y L’Oréal para la anulación de esas reso-
luciones. Consecuentemente, la Sala Primera del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea en sentencia del 10 de mayo de 2012, declaró 
sin lugar los recursos de casación interpuestos por Helena Rubins-
tein y L’Oréal, confirmando el fallo del Tribunal General. Donde 
apreció la notoriedad de la marca anterior Botox® entre el gran pú-
blico y los profesionales de la salud en el Reino Unido, sobre la 
base de los distintos medios de prueba presentados por Allergan. 
Entre ellos, artículos de prensa publicados en revistas científicas o 
en diarios ingleses y la inserción del vocablo Botox® en dicciona-
rios ingleses497.  

 
496  Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, AsuntoC-10/89 (Octubre 17, 

1990), SA CNL-Sucal, NV c. Hag GF, AG, Rec. 1990, I-3711, fdo.13. 
497  Oxford University Press. Oxford Advanced Learner`s Dictionary of Current 

English, Eighth edition, University of Oxford, Oxford 2015, p. 167.  
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En primer lugar, por lo que respecta a la notoriedad de las 
marcas anteriores, el Tribunal examinó, en los apartados 46 a 63 
de la sentencia recurrida, las distintas pruebas aportadas por 
Allergan en apoyo de las solicitudes de nulidad y de los recursos 
ante la Sala de Recursos, a saber, el importe de las ventas de los 
productos comercializados con la marca BOTOX durante los 
años 1999 a 2003 en catorce Estados miembros, la promoción de 
esa marca en artículos publicados en lengua inglesa en revistas 
científicas durante los años 1999 y 2001, la gran cobertura me-
diática, desde el año 2001, de los productos comercializados con 
dicha marca, en particular, en la prensa inglesa, la inclusión del 
vocablo «BOTOX» en varios diccionarios de lengua inglesa, 
que lo reconocían como marca, una decisión de 26 de abril de 
2005 de la United Kingdom Intellectual Property Office que re-
solvía una solicitud de nulidad del registro de la marca 
BOTOMASK en el Reino Unido para cosméticos y una declara-
ción de un directivo de Allergan, así como un estudio de merca-
do realizado durante los meses de septiembre y octubre de 2004 
en el Reino Unido. 

El Tribunal concluyó, en el apartado 64 de la sentencia recu-
rrida, que teniendo en cuenta el conjunto de medios de prueba 
presentados por Allergan, la Sala de Recurso no había infringido 
el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94 al considerar 
que, en la fecha de solicitud de registro de las marcas controver-
tidas, la marca BOTOX era notoriamente conocida en el Reino 
Unido respecto de «productos farmacéuticos para el tratamiento 
de las arrugas»498. 
Además, el Tribunal General había legítimamente establecido 

que existía un vínculo entre las marcas implicadas y, las marcas con-
trovertidas procuraban beneficiarse del carácter distintivo y de la 

 
498  Unión Europea: Tribunal de Justicia, Sala Primera. Recurso de Casación 

(Mayo 10, 2012). Helena Rubinstein SNC y L’Oréal SA contra Oficina de 
Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) y 
Allergan Inc. Documento en línea: Disponible: https://curia.europa.eu/juris/do 
cument/document.jsf?text=&docid=119516&pageIndex=0&doclang=ES&mo 
de=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2349561 [Consultado: Enero 19, 2024]. 
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notoriedad adquirida por la marca Botox®. En consecuencia, el Tri-
bunal de Justicia de la Unión Europea desestima el recurso de casa-
ción y confirma la anulación de las marcas Botolist y Botocyl499. 

c. MERCOSUR 

a’ Argentina 

La Corte Suprema de Justicia de Argentina, en fallo del 3 de 
abril de 2001, en el asunto New Zealand Rugby Football Union Inc. 
contra Aníbal G. Ceballos por la nulidad del registro de la marca All 
Black's, cuyo registro comportó una copia servil de mala fe y su nu-
lidad absoluta decretada conforme el artículo 6bis.3 del CUP (1883), 
con lo cual se brindó protección a una designación o nombre comer-
cial notoriamente conocido no registrado en ese país, sobre la base la 
notoriedad internacional del signo distintivo. Es así como, la Corte 
Suprema de Justicia de Argentina al valorar los medios de prueba 
producidos, sin desestimarlos, establece criterio de protección no la 
prueba de la notoriedad, sino la calificación de protección del signo 
distintivo como un hecho notorio.  

También es correcto hacer mérito que, de la prueba produ-
cida en autos500, surge acreditada la importancia y notoriedad del 
equipo representativo de Nueva Zelanda, los “AllBlacks”, que el 
rugby como deporte es reconocido en forma general y notoria en 
nuestro país desde hace tiempo y que la fama ganada por el 
equipo neozelandés en ese ámbito es palmaria, motivo por el 
que no puede dejar de considerarse que el público consumidor 
necesariamente ha de interpretar que la indumentaria y produc-
tos “AllBlacks” no pueden dejar de provenir de dicho origen, y 
es lógico por tanto suponer que el pretendido titular de la marca 
se beneficiaría en definitiva con la fama del citado equipo de 
rugby de Nueva Zelanda, dando lugar a la figura jurídica del en-
riquecimiento sin causa, como resultado de un acto ilícito. 

 
499 Ibidem. 
500  En el texto del fallo no se desprende cuáles medios de prueba fueron promo-

vidos, admitidos y evacuados por la parte actora.  
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Nuestra doctrina ha definido a la marca como el signo que 
distingue un producto de otro, o un servicio de otro. Es así que, 
cuando hablamos de una marca notoria, asociamos de inmediato 
un producto y aquélla indica al público consumidor una fuente 
constante y uniforme de satisfacción.  

Esto lleva a interpretar, que la marca cumple con una fun-
ción distintiva que le permite al consumidor comprar un pro-
ducto en vez de otro y saber quién es su fabricante. Será para 
muchos un factor esencial y determinante al momento de ad-
quirirlo. 

A partir de ello, teniendo en cuenta que, según la doctrina, 
la notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas o 
designaciones, el lograr el mencionado status implica un nivel 
de aceptación por parte del público consumidor que sólo es con-
secuencia del éxito que ha tenido el producto, servicio o, como 
en el caso de autos, la fama deportiva de los “AllBlacks”. 

En mi opinión, para que haya notoriedad la designación de-
be ser conocida por la mayor parte del público, sea o no con-
sumidor, lo que incluye a eventuales consumidores. En el caso 
de los “AllBlacks”, como lo que venimos sosteniendo, la reco-
nocida fama ganada por el mencionado equipo es manifiesta, e 
incluso la canción que los distingue es conocida, de modo 
amplio gracias a la publicidad de una reconocida tarjeta de 
crédito. 

En reiteradas oportunidades, nuestra jurisprudencia ha dicho 
al respecto que la protección a las marcas o designaciones noto-
rias tiene como finalidad, en primer término, la protección al 
público consumidor del error en que sería inducido respecto del 
origen del producto; y en segundo lugar, al titular de tal marca o 
designación. 

De lo expuesto se deduce que el derecho adquirido por la 
marca oponente, de clara notoriedad, debe privilegiarse frente a 
una mera expectativa que presupone la solicitud de quien pre-
tende lograr su registro, precisamente porque, siendo grande su 
difusión y su empleo, cualquier situación de duda debe favore-
cer a la primera. 
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Es bueno señalar, a todo evento, que la notoriedad de una 
marca es más, de una mera designación, medie o no registro en 
el país o en el extranjero, no requiere prueba; desde que si fuera 
necesario acreditarla entonces pondría de por sí en evidencia que 
ella no existe. 

Así lo ha reconocido la jurisprudencia, al sostener que la 
notoriedad de una marca es un hecho al alcance de todos o 
de una importante mayoría y no requiere, por tanto, de 
prueba específica [HECHO NOTORIO, NO NOTORIEDAD]. Los an-
tecedentes expuestos permiten descalificar sin más el argumento 
de la quo relativo a que la actora no ha demostrado que su de-
nominación constituya una marca o nombre comercial501” noto-
rio (negrillas y agregados del autor). 
En el caso de la marca Brahma®, previamente, el Instituto Na-

cional de la Propiedad Intelectual argentino había declarado la noto-
riedad del referido signo distintivo, criterio confirmado con posterio-
ridad por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comer-
cial Federal de Buenos Aires en fallo del 4 de marzo de 2002, así “se 
destacó que la notoriedad es una categoría de excepción a la que so-
lo llegan los signos de amplia explotación y difusión, para luego 
aclarar que “la notoriedad de una marca es un hecho de experiencia 
al alcance de un amplio sector de la población y no requiere, por lo 
común, de prueba específica”502.  

En Argentina, es criterio jurisprudencial que la notoriedad exi-
gida para dar protección a un signo distintivo no debe ser objeto de 
prueba, al extremo de señalarse que, si la notoriedad requiere prue-

 
501  [Documento en línea] Disponible: www.mpf.gov.ar/.../NewZea-

land_Rugby_Union_N_87_L_XXXIV.pdf [Consultado: 2014, Septiembre 
17], [Documento en línea] Disponible: http://www.lasclavesdelderecho.com/ 
pdfs /408PIIAJ1. pdf [Consultado: 2014, Septiembre 17] y [Documento en 
línea] Disponible: http://old.csjn.gov.ar/data/myp1.pdf [Consultado: 2016, 
Abril 19] 

502  Caso marca Brahma®. CAUSA N° 4.772/00 "STANTON & CIA- SA c/ 
INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD lNDUSTRIAL s/ denegato-
ria de registro [Documento en línea: Disponible: http://www.inpi.gov.ar/pdf/ 
Stanton. pdf  [Consultado: Abril 24, 2016]. 
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ba, entonces no hay tal notoriedad. Es por ello, que la jurisprudencia 
argentina sin exigir la prueba de la notoriedad le da una mayor apre-
ciación y valoración a la libre convicción del juez para la prueba de 
la notoriedad de los SDNC, como así se desprenden de los criterios 
jurisprudenciales que a continuación se explanan. 

Así, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial 
Federal de Buenos Aires, ha reconocido la notoriedad del signo dis-
tintivo Clarín®. Pero tal declaratoria de notoriedad, sólo ampara la 
marca en dos clases del nomenclátor internacional, de donde deviene 
su alto renombre, a juicio del sentenciador, pero que dista de la apli-
cación del principio de la ultraespecialidad de los SDNC. No exis-
tiendo riesgo de confusión entre los signos conflictivos, mal puede 
negárseles su coexistencia pacífica en el mercado. Además, en una 
corriente muy orientadora, interpreta que los signos genéricos por 
antonomasia están impedidos para constituir signos distintivos, los 
mismos si pueden, si han alcanzado la notoriedad exigida por el le-
gislador, al efecto destaca los signos Lacoste®, Shell®, Nike®, entre 
otros. 

En efecto, el “hombrecito” de CLARÍN –al que esta Sala 
le ha reconocido el carácter de una marca notoria…, por sus 
rasgos peculiares que bien describió el a quo…,… no presenta 
analogía alguna con la figura que se procura registrar. Por-
que,…, la estructura de los brazos y las piernas son notoriamen-
te desemejantes, … ni los signos confrontados…, lucen seme-
janza alguna en los tres campos de la confrontación marca-
ria, careciendo de relevancia el carácter notorio del signo 
oponente por un doble orden de razones: 1° porque las mar-
cas son inconfundibles, a pesar de la referida notoriedad de una; 
y 2°) puesto que su calidad de marca de “alto renombre”, re-
lativamente a las clases 16 y 42 le ha asignado a dicha marca 
un papel meramente defensivo. En definitiva, los signos en-
contrados son “claramente distinguibles”, como lo requiere la 
Ley de Marcas, de modo que su concurrencia en el mercado 
de los servicios no habrá de mellar los fines esenciales del 
régimen legal vigente: la tutela del público consumidor y el 
amparo de prácticas comerciales honestas… considero erró-
nea la doctrina según la cual las figuras genéricas no son 
susceptibles de monopolio marcario y todos están autorizados 
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para registrar variantes no confundibles (… “caballo”, “ciervo”, 
“minotauro”,…), cabe asentar primeramente que existen diver-
sas marcas “notorias” o de “alto renombre” que consisten en 
figuras genéricas (así,… el “cocodrilo” de René Lacoste; el 
“pingüino” para  prendas “Penguin”; la “concha” de Petrolera 
Shell; el misterioso y comedido “Mr. Músculo” para artículos 
de limpieza del hogar; la “pipa” de Nike; etc.). Y en los térmi-
nos de la Ley de Marcas, no existe diferencia de régimen entre 
los signos conformados por palabras o por dibujos genéricos, 
dependiendo la dispensa del monopolio legal y la exclusividad 
del uso –tanto para las marcas designativas como para las figu-
rativas- de que cumplan con el requisito de la originalidad, vale 
decir, de su capacidad distintiva. Tanto vale marcariamente el 
conjunto “OSO POLAR” para distinguir v. gr., camperas, como 
el dibujo de un “OSO POLAR” para identificar elementos de 
esquiar. La tesis de que las marcas figurativas son signos “débi-
les” y no susceptibles de tutela legal en cuanto constituyen figu-
ras geométricas, no es concorde con el espíritu amplio que sigue 
el art. 1° de la Ley de Marcas y puede actualmente considerarse 
superada503 (negrillas del autor) 
Ulteriormente, en el fallo relacionado con el signo distintivo 

Cascarita® (Octubre 19, 2009), la referida Corte, sentenció que es 
irregistrable el signo distintivo que pretenda incorporar como secun-
dario, el distintivo de otro signo (la parte esencial: PRINCIPIO DE LA 
ESENCIALIDAD), que unido a su signo se convierte en un signo distin-
tivo complejo carente de originalidad; por lo tanto niega la coexis-
tencia marcaria y la solicitud de registro. Asimismo, establece la no-
ción de los signos distintivos prepotentes, como un tipo de signos 
que se amparan al abrigo del parasitismo marcario, y del abuso del 
derecho de ser titular de un SDNC. 

 
 

 
503  Marca Clarín. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Fe-

deral, Sala 2, (Agosto 15, 2008). Ponente: Juez de Cámara doctor Eduardo 
Vocos Conesa, Buenos Aires. 
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lo cierto es que sus etiquetas o marcas mixtas incorporan el 
concepto de “cascarita” y…, es lo cierto e indiscutible que están 
absorbiendo en los signos pedidos la marca registrada del de-
mandado. Y esto me parece inadmisible, sea cual sea la impor-
tancia de la marca principal, para ser más preciso TARAGÜI, 
UNION, VERSACE, CHRISTIAN DIOR, KENZO o quien 
fuera no tiene derecho a incorporar la marca de un tercero -
legítimamente registrada y sobre la cual tiene derecho a ex-
clusividad de uso- como elemento secundario de su marca. 
… de permitirse esta práctica -claramente contraria al régi-
men… argentino sobre el derecho de la propiedad industrial se 
llegaría a las que he denominado “marcas prepotentes” que, 
por ser notorias o de alto renombre o muy difundidas se 
atribuyen al derecho a menoscabar el signo ajeno antepo-
niéndole la marca notoria con el pretexto de que la inclusión 
de ésta veda toda posibilidad real de confusión… mediante 
ese proceder se violan los derechos de propiedad marcarios del 
titular del signo legítimamente registrado.  

…un ejemplo que apoya la tesis… TARAGÜI es marca 
conocida en la Argentina, tal vez en algún otro país. Pero no 
tiene, ni remotamente, la trascendencia mundial de marcas 
notorias como “Christian Dior” o “Mercedes Benz”… Su-
pongamos que, por esas cosas que tiene la vida… el emporio de 
empresas francesas “L’Oreal” (que incluye otras tan famosas 
como… “La Roche Pousay”, “Vichy”, etc.), se le ocurriera re-
gistrar la marca “L’OREAL DE PARÍS TARAGÜI”. Es claro 
que las tres primeras palabras, que conforman el signo de alto 
renombre, no pasarán inadvertidas y que “taragüí” lucirá como 
el pariente pobre de la familia. Pero, TARAGÜI es marca argen-
tina -conocida o no, pero registrada y en uso- y por más que la 
mayor empresa del mundo quisiera usar su signo, esto no es to-
lerable, ni bueno, ni admisible, ni legítimo ni legal. Y…, tendría 
todo el derecho a poner el grito en el cielo por el uso de su mar-
ca de UNION, pero es un signo registrado… y sus titulares tie-
nen el derecho a su uso exclusivo… 

En síntesis, juzgo improcedente el método de absorción de 
una marca por otra de mayor envergadura…  
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Así las cosas, juzgo que “TARAGÜI CASCARITAS” y 
las restantes marcas pedidas que enumeré en el punto II no 
guardan suficiente distancia con la marca oponente 
“CASCARITA”, pues la coparticipación de este… introduce un 
factor de incertidumbre al producirse un acercamiento en el te-
rreno del cotejo marcario que reviste mayor trascendencia: el 
ideológico o conceptual. Y basta que, en uno de los campos de 
la confrontación, los signos no guarden la suficiente distancia 
para cohibir la coexistencia, cabiendo recordar que, si en todo 
caso se estimara que la solución se presta a reflexiva duda, ella 
debe ser volcada en protección de la marca registrada -que cons-
tituye un derecho adquirido- por sobre las solicitudes protesta-
das -que no exceden el campo de las meras expectativas-; má-
xime que en esta materia es vieja regla de oro la que manda estar 
más atentos a las semejanzas que a las diferencias504 (negrillas 
del autor). 
Sobre la prueba de la notoriedad de los SDNC, haciendo refe-

rencia a la jurisprudencia argentina, ha opinado Enrique Nöetinger, 
lo siguiente: 

… con referencia a la prueba de la notoriedad, vimos que 
algunos jueces entienden que la notoriedad no debe ser probada 
y otros que han exigido una extensiva prueba de difusión re-
nombre y uso prolongado para reconocerle a una marca en refe-
rido status.  

En materia de marcas notorias en Argentina, los jueces se 
sustentan tanto en lo que establecen los tratados internacionales 
como ADPIC (1994) o el Convenio de Paris (1883), además de 
sus propios argumentos en cuestiones marcarias que involucran 
a marcas notorias505. 

 
504  Marca Cascarita. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial 

Federal, Sala 2, (Octubre 19, 2009). Ponente: Juez de Cámara doctor Ricardo 
Víctor Guarinoni, Buenos Aires. 

505  Noetinger, Enrique (2010). Régimen de la Marca notoria. Su aplicación en 
Argentina, en los tratados internacionales y en el derecho comparado. [Do-
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b’. Brasil 

El Tribunal Supremo de Justicia de Brasil en sentencia del 17 de 
noviembre de 2009 estableció que “el propietario de una marca que 
pretende invocar la fama del signo debe primero buscar la declaratoria 
de famosa en la Oficina Brasileña de Patentes y Marcas, a los fines de 
obtener la protección del carácter famoso del signo”506. Sin embargo, 
la Ley 9.279/96, no establece ni un régimen ni un procedimiento de 
declaratoria de la notoriedad de los signos distintivos. Pero, si regula 
los signos distintivos de alto renombre (1996, 2021: 125507) y los 
SDNC (1996, 2021:  126508).  

Ello, ha quedado evidenciado en el fallo del 14 de abril de 2011, 
donde el Tribunal Supremo de Justicia de Brasil, en Sala Tercera, 
determinó que el conflicto entre los signos distintivos Visa® v. Lác-
teos Visa, esta última debía ser anulado su registro por cuanto repro-
ducía la marca de alto renombre Visa®.  

Con todo, no presente en el presente caso, la comprobación 
de la existencia del procedimiento de reconocimiento de marca 
de “alto renombre” o “marca notoria” por ante el INPI, que im-
pide la protección alegada. Ocurre, que los recurrentes com-
probaron el alto renombre de la marca VISA, con pruebas 
cursantes a los folios 507-510, como también fue protocoli-
zada la empresa el 28 de junio de 2005 por ante el Tribunal 
de Justicia del Estado de Minas Gerais. Tales documentos 
son totalmente claros para despejar cualquier duda para la 
comprobación del status de Alto Renombre de la marca 

 
cumento en línea: Disponible: http://noetingeryarmando.com.ar/files/publica 
ciones/69-tesina-2.pdf Consultado: Abril 24, 2016]. 

506 RESP 951583, Court Decision by the Third Panel of the Supreme Court of 
Justice, published in the Court Gazette dated November 17th 2009. 

507  “A la marca registrada en Brasil considerada de alto renombre se le asegurará 
protección especial, en todos los ramos de actividad”. 

508  “La marca notoriamente conocida en su ramo de actividad en los términos del 
artículo 6 bis (I), de la Convención de la Unión de París para Protección de la 
Propiedad Industrial, posee protección especial, independiente de estar pre-
viamente depositada o registrada en Brasil”. 
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VISA por los recurrentes. Así mismo, porque la nueva Ley de 
Propiedad Industrial (Ley n. 9.276/96) no prevé la posibilidad de 
emitir un certificado de marca de alto renombre, como ocurría 
con la anterior Ley n. 5.772/71. …asegurada la marca de alto 
renombre, en relación a las clases y segmentos mercadológicos 
diversos, ha extendido dos efectos de su registro en el territorio 
nacional, por cuanto la Ley de Propiedad Industrial, se funda en 
la defensa de la propiedad sobre las ideas y creaciones, y la pro-
tección de los derechos de los consumidores, excepción a la 
aplicación del principio de la especialidad [PRINCIPIO DE LA 
ULTRAESPECIALIDAD]509 (negrillas y agregados del autor). 
En el ámbito comunitario andino, el título o decisión que incor-

pore la declaratoria de notoriedad, incluyendo la fama, el renombre 
o el prestigio, del signo distintivo por parte de la autoridad adminis-
trativa o judicial competente, sería un medio de prueba adicional pa-
ra el reconocimiento del SDNC, haciendo inoperante una eventual 
alegación de la regla procesal notoria non egent probationen. 

c’. Paraguay 

En el juicio entre Alamo® S.A. contra El Alamo S.A. por supre-
sión de nombre comercial e indemnización de daños y perjuicios, 
el Tribunal de Apelación Civil y Comercial Segunda Sala, median-
te Acuerdo y Sentencia N° 74 de fecha 17 de Setiembre de 2013, 
resolvió: “Tener por desistido el Recurso de Nulidad, revocar las 
sentencias apeladas, por no encontrarlas ajustadas a derecho y en 
consecuencia hacer lugar a la demanda por supresión de nombre 
comercial e indemnización de daños y perjuicios, condenando a la 
demandada a realizar el cambio de denominación o nombre comer-
cial ante la Dirección General de Registros Públicos y a abonar a la 
actora la suma de CINCO MIL MILLONES GUARANIES (Gs. 
5.000.000.000)”.  

 
509  [Documento en línea] Disponible: http://www.lasclavesdelderecho.com/ 

pdfs/resolucion-3-actualidad-jurisprudencial-propiedad-industrial-intelectual-
135 2 472869.pdf [Consultado: Abril 24, 2016]. 
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Declaratoria con lugar que desestimó la notoriedad alegada, 
más no probada; requisito este último fundamental, para el recono-
cimiento judicial de la notoriedad de los signos distintivos.  

En cuanto a la notoriedad estableció el operador judicial para-
guayo: 

Por marca notoria se entiende aquella que es ampliamente 
conocida por el sector al que se destinan los productos o servi-
cios que esta distingue. La marca alcanza el grado de notoriedad 
por su amplio uso y difusión. A modo de ejemplo, podemos de-
cir que una marca de gaseosa alcanza notoriedad cuando la 
misma es conocida o reconocida por el sector de productores de 
gaseosas de todo o gran parte de un país. Ej. gaseosa Pulp. 

La notoriedad de la marca debe ser probada por quien 
la alega. Según el Art. 2 de la Recomendación conjunta de la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la 
Asamblea General de la Comisión de París relativa a las dispo-
siciones sobre la protección de las marcas notoriamente conoci-
das, la prueba debe versar: 

 En el grado de conocimiento o reconocimiento por el 
sector pertinente del público consumidor de los productos o ser-
vicios que ampara la marca. 

 En la duración y alcance geográfico de utilización de la 
marca. La notoriedad de la marca no tiene por qué darse en todo 
el país, pero tampoco puede quedar reducida a una ciudad o lo-
calidad. 

 La publicidad, propaganda, presentación en ferias, tráfi-
co de la web. 

 Los reconocimientos de la marca por autoridades 
competentes. 

El que invoca la notoriedad es quien debe probarla y dar in-
dicios que han dado a su marca de su supuesta notoriedad. En 
nuestros Tribunales es muy habitual que con respecto a la 
notoriedad de una marca se invoque la disposición de la se-
gunda parte del Art. 249° del Código Procesal Civil que esta-
blece que “Los hechos notorios no necesitan ser probados, la 
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calificación de los mismos corresponde al Juez”, por lo que se 
da generalmente a la marca notoria el mismo tratamiento que el 
del hecho notorio. No debe confundirse la notoriedad de la 
marca con el hecho notorio, el hecho notorio es conocido por 
todos, resulta obvia su existencia y por tanto no requiere de 
prueba alguna. La marca notoria, por el contrario, requiere 
de pruebas fehacientes que demuestren que la misma goza 
de ese status especial que la diferencia de las otras marcas 
comunes o poco conocidas… 

La actora no ha aportado ninguna documentación rele-
vante con relación a la notoriedad invocada, los documentos 
presentados se refieren a la marca y no a su carácter de notoria. 
Tampoco se facilita información acerca de la cuota de mercado 
adquirida por la marca, las inversiones hechas por la empresa 
para promocionarla o su conocimiento o valoración por parte del 
consumidor. En ausencia de dichas informaciones que sirven de 
parámetros para demostrar en cierta manera la notoriedad de una 
marca, resulta imposible demostrar que se trate de una marca 
con dicho status510 (negrillas del autor) 
En el mismo fallo, se desestima probar la notoriedad a través de 

la televisión por cable y la Internet, además de sostener que no es un 
medio de prueba admisible tampoco la existencia de certificados de 
registros en varios países, sobre la base de criterios doctrinarios y de 
jurisprudencia de la casación civil de ese país. 

Citando al Dr. Carmelo Módica511, “La difusión interna-
cional por televisión de cable e internet no asegura la noto-
riedad de la marca, atendiendo que, al menos en nuestro me-
dio, tanto al cable como a la red mundial tienen acceso personas 
de solo determinados segmentos de la población”… 

 
510  [Documento en línea] Disponible: http://www.pj.gov.py/boletin/noticia/9397 

-fallo-comentado-en-materia-de-derecho-de-propiedad-intelectual [Consulta-
do: 2014, Enero 18]. 

511  Carmelo Módica. Derecho Paraguayo de Marcas, Arandurã, Asunción 2007. 



LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS 

543 

El certificado de registro de una marca en varios países 
tampoco le otorga a la marca notoriedad ni es prueba sufi-
ciente para demostrar tal notoriedad porque puede que la 
marca no sea conocida en dichos países. La sala Civil y Co-
mercial de la Corte Suprema de Justicia expresó que: “en cues-
tiones marcarias ha quedado sentado desde hace mucho tiempo 
que la marca notoria es aquella que goza de un conocimiento 
generalizado en los círculos comerciales interesados, cono-
cimiento al cual va anexa una reputación importante. Esta 
cualidad se mide con relación a un territorio determinado, 
que no tiene por qué ser de todo el orbe. Cuando efectiva-
mente la notoriedad se extiende a todos los países, podemos 
hablar de una marca mundialmente notoria [ULTRATERRITO-
RIALIDAD]. De ahí que resulta perfectamente legítimo soste-
ner que existen marcas notorias solo en determinados países 
[TERRITORIALIDAD]”512 (negrillas y agregados del autor) 

d’. Uruguay 

Así se tiene, que se “hará lugar a la anulación parcial de la mar-
ca CIA INDUSTRIAL DE TABACOS respecto de la clase 34 –que 
incluye tabacos- porque al tiempo de dictarse la resolución que 
aprobó el registro era un hecho notorio que la expresión tenía 
fuerza distintiva asociada a CIA INDUSTRIAL DE TABACOS 
MONTEPAZ, lo cual no requería que la opositora produjera 
prueba al respecto”513 (negrillas y subrayados del autor). La exen-
ción de prueba de la notoriedad del signo distintivo se sustenta en el 
principio notoria non egent probationem, el cual es únicamente apli-
cable al hecho notorio; y no a los signos distintivos porque son crea-
ciones intelectuales producto del ingenio humano, más no hechos.  

 
512  [Documento en línea] Disponible: http://www.pj.gov.py/boletin/noticia /9397 

-fallo-comentado-en-materia-de-derecho-de-propiedad-intelectual [Consulta-
do: 2014, Enero 18]. 

513  Tribunal del Contencioso-Administrativo. Nº 249 (2002, mayo 8), en A.P.I. 
2003 p.141. 
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Posteriormente, el Tribunal Contencioso-Administrativo en fallo 
del 24 de febrero de 2003, argumenta a favor del signo distintivo 
Mobil® de la empresa Mobil Oil Corporation en detrimento del signo 
T Mobil solicitado por Deutsche Telekom AG, la notoriedad del 
primero y por lo tanto aplica los principios de ultraespecialidad y 
ultraterritorialidad de los SDNC, como excepción al principio de 
especialidad de la clase y de la protección extraterritorial, exten-
diéndose la protección a los SDNC no registrados. 

El Tribunal…, entiende que asiste razón a la reclamante, en 
tanto es evidente que entre las marcas en pugna no existen las 
necesarias diferencias, tanto del punto de vista gráfico como 
fonético, que permitan su coexistencia en el mismo mercado 
…Es cierto que la marca denominativa “MOBIL” ya regis-
trada, comprende únicamente la Clase Internacional 2, y 
dentro de ella a los “productos para preservar contra la co-
rrosión”, de manera que el principio de especialidad no am-
pararía la pretensión de la parte actora. Cabe recordar que el 
art. 4º de la Ley de Marcas No. 9956514… establece el llamado 
“principio de especialidad”, por el que la marca cubre sólo los 
productos o servicios para los que se solicitó su registro. 

…Pero también es exacto que la oposición deducida por la 
actora a la solicitud del nuevo registro no se fundó única-
mente en la existencia de la marca “MOBIL” de la Clase In-
ternacional 2, sino también en la vigencia de múltiples mar-
cas registradas anteriormente en el país y en el extranjero 
[PRUEBA DOCUMENTAL: CERTIFICADOS DE REGISTRO DEL 
SDNC], que incluyen la palabra “MOBIL” como parte esen-
cial [PRINCIPIO DE LA ESENCIALIDAD], circunstancia que le con-
fiere a dicho término el carácter de marca notoria.- Todo 
ello sin perjuicio de que tampoco sería posible desconocer la 
notoriedad de la marca “MOBIL” aún sin necesidad de re-
gistro [SDNC NO REGISTRADO].-  

 
514  Ley Nº 9.956, de fecha 4 de Octubre de 1940 (Ley de Marcas de Fabrica, de 

Comercio y de Agricultura de la República Oriental del Uruguay), derogada 
por la Ley N° 17.011 Ley de Marcas, del 25 de septiembre de 1998. 
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En función de la trascendencia que tiene la protección de la 
marca notoria en las relaciones del comercio internacional, impor-
ta una excepción al principio de territorialidad e incluso de la ne-
cesidad de registro con carácter atributivo [PRINCIPIO DE LA 
ULTRATERRITORIALIDAD].-  

IV) Las marcas notorias son aquellas que, por su difusión y 
publicidad local o internacional, han logrado un reconocimiento 
en el público, sea o no consumidor, que obliga a una protección 
legal fuera de lo común… 

El art. 6 bis del Convenio de París obliga a los Estados Parte 
a prohibir el registro de una marca que constituya la reproduc-
ción, imitación o traducción, susceptible de causar confusión, de 
una marca que la autoridad competente del país del registro o 
del uso, estimare ser allí notoriamente conocida. 

La prohibición se hace extensiva también “cuando la parte 
esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca no-
toriamente conocida o una imitación susceptible de crear confu-
sión con ésta”. 

Sin duda esta última es la hipótesis que se configura en el 
caso de autos, ya que la única diferencia entre las marcas en 
pugna es la letra “T”, que en función de su escasa distintividad y 
novedad desaparece ante el término principal y básico que inte-
gra la marca notoria conocida mundialmente a través de muchos 
años. 

… Entonces, dado que no se puede desconocer la noto-
riedad de la marca “MOBIL”, tanto a nivel internacional 
como nacional [PRINCIPIOS DE ULTRATERRITORIALIDAD Y DE 
TERRITORIALIDAD], no se puede descartar el riesgo cierto de 
confusión que señala la doctrina, en cuanto el consumidor 
puede razonablemente pensar que los productos o servicios 
tienen un mismo origen y la misma calidad… 

En el caso, es evidente la similitud de la marca “T-
MOBIL” con el nombre comercial de la empresa accionante, lo 
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que aumenta el riesgo de confusión, más aún si se tiene presen-
te la repercusión de un nombre notorio515 (agregados y negrillas 
del autor) 

e’. Venezuela 

En cuanto a Venezuela se dan por reproducidos los comentarios 
hasta ahora referidos en el presente trabajo. Sin embargo, hay que 
observar permanentemente, el desarrollo de la doctrina administrati-
va, a través de las decisiones del RPI, y, la evolución de las decisio-
nes de sus tribunales, especialmente el Tribunal Supremo de Justi-
cia, a través de algunas de sus Salas516. 

d. En otros países del mundo 

A los fines de ilustrar la importancia de la protección de los 
SDNC más allá de las fronteras del MERCOSUR y la UE, se ha 
considerado prudente observar algunas decisiones de los tribunales 
supremos de justicia de países tales como Canadá, Chile, China, Co-
lombia, Costa Rica, Panamá, Rusia y los Estados Unidos de América. 

a’.  Canadá 

En el conflicto sobre los signos distintivos Cohiba® (signo dis-
tintivo registrado de origen cubano, perteneciente a Empresa Cubana 

 
515 [Documento en línea] Disponible: http://www.eldial.com/suplementos /marcas 

ypatentes/jurisprudencia/j_0004.asp. [Consultado: 2009, Octubre 30]. 
516  El Tribunal Supremo de Justicia está compuesto por seis Salas Plena, Consti-

tucional, Político Administrativa, Electoral, de Casación Civil, de Casación 
Penal y de Casación Social, y algunas de ellas pueden dirimir asuntos vincu-
lados con los derechos de propiedad intelectual. Así, la Sala de Casación Ci-
vil el recurso de casación civil, la de Casación Penal el recurso de casación 
penal, la de Casación Social el recurso de casación laboral en aquellos asun-
tos sobre derechos de propiedad intelectual derivados de las relaciones traba-
jadores-patrono, la Político Administrativa la nulidad de los actos administra-
tivos en materia de propiedad intelectual, y la Constitucional resolver sobre la 
nulidad de las leyes, la conformidad constitucional de los tratados internacio-
nales suscritos por la República antes de su ratificación, entre otras (CRBV, 
1999: 262, 336). 
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del Tabaco, Cubatabaco y/o Corporation Habanos, S.A.) y Lazaro 
Cohiba (signo distintivo solicitado de origen mexicano, pertenecien-
te a Tequila Cuervo, S.A.DEC.V.). La Corte Federal canadiense, en 
su fallo dictado en Ottawa, Provincia de Ontario, el 4 de Octubre de 
2013, estableció que el signo distintivo Lazaro Cohiba, para licores 
(ron) puede causar confusión en el público consumidor, especial-
mente los fumadores de cigarros y cigarrillos Cohiba®. Que el riesgo 
de confusión se materializa a través de la directa asociación de este 
especial grupo de consumidores, que suelen consumir licor y tabaco 
al mismo tiempo, más cuando son inducidos a tomar un ron como 
Lazaro Cohiba y fumar un habano Cohiba®. 

la marca COHIBA es notoriamente conocida en Canadá. No 
existe duda…que programas de televisión como “Sex and the 
City” y “Los Simpsons”; la revista “Cigar Aficionado”; y la pe-
lícula “Hotel Rwanda” fueron ampliamente vistos por canadien-
ses. Similarmente, canadienses han escuchado la música dispo-
nible en los Estados Unidos. Encuestas dirigidas para estable-
cer la fama de la marca COHIBA en Canadá, en este caso y 
en vista de la fortaleza de las evidencias presentadas, estas son 
innecesarias… 

A pesar de alguna debilidad de las pruebas promovidas y 
evacuadas en esta apelación…, esta debería declararse con lu-
gar. COHIBA es una marca de cigarros icónica, asociada con la 
riqueza y el status social. La fama de la marca excede más allá 
de los fumadores de cigarros, incluyendo al público en general. 
La asociación de cigarros y alcohol –particularmente licores 
fuertes- es notoria. Como resultado,… la primera impresión de 
un consumidor casual viendo una botella de ron con la etiqueta 
LAZARO COHIBA creería que el ron está relacionado a los 
productos COHIBA. En otras palabras, hay un riesgo de confu-
sión517 (traducción libre del autor) 

 
517  “The COHIBA brand is well known in Canada. There is no doubt in my mind 

that television shows such as “Sex and the City” and “The Simpsons”; the 
magazine “Cigar Aficionado”; and the movie “Hotel Rwanda” were widely 
seen by Canadians. Similarly, Canadians have listened to the music available 
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En este fallo se destaca que el operador judicial analiza la noto-
riedad y fama del signo distintivo. La notoriedad la determina de los 
esfuerzos del titular por difundir el signo distintivo mediante activi-
dades de marketing como la publicidad en televisión, cine, radio y 
música; a pesar de desestimar la encuesta como medio de prueba, no 
tanto por impertinencia o inconducencia, sino por abundancia o ex-
cesos de medios de prueba, para sustentar la pretensión de notorie-
dad del signo distintivo Cohiba®. Mientras, que la fama del signo 
distintivo Cohiba® la establece sobre la base de su libre convicción 
de que el referido signo se asocia a la riqueza y al status social, ya 
que el público en general, fumadores y no fumadores, tiene amplio 
conocimiento del mismo.   

b’. Chile 

En el caso del signo distintivo Truper vs. Trooper & Tuper, la 
Corte Suprema de Justicia en su Segunda Sala, en fecha 17 de octu-
bre de 2012, dicta fallo en el cual establece las reglas de la sana 
crítica en materia de signos distintivos. 

[PARA] resolver el recurso de… forma en que se acaba de 
señalar y considerando que se ha denunciado infracción a las le-
yes reguladoras de la prueba, es útil señalar que en estos proce-
dimientos rigen las reglas de la sana crítica -artículo 16 de la 
Ley Nº 19.039-, y que la libertad de apreciación de la prueba 
tiene como límite las máximas de la experiencia, la lógica y los 
conocimientos científicamente afianzados, lo que se plasma en 

 
in the United States. Surveys to establish the fame of the COHIBA brand in 
Canada, in this case and in view of the strength of the evidence before me, 
are not necessary”. Omissis “In spite of some weaknesses in the evidence 
produced for this appeal, I am persuaded that the appeal should succeed. 
COHIBA is an iconic brand of cigar, associated with wealth and status. The 
fame of the brand extends beyond cigar smokers to the general population. 
The association of cigars and alcohol –specifically hard liquor– is notorious. 
As a result, I am satisfied that the first impression of a casual consumer see-
ing a bottle of rum with the label LAZARO COHIBA would believe that the 
rum was related to COHIBA products. In other words, there is a likelihood of 
confusion”. [Documento en línea] Disponible: http://decisions.fct-cf.gc.ca/ 
site/fc-cf/decisions/en/63282/1/document. do [Consultado: 2014, Enero 27]. 
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la oportunidad en que se determina las características y alcances 
del signo en examen. Las reglas que componen la sana crítica 
[PARA APRECIAR Y VALORAR LOS SIGNOS DISTINTIVOS], por otro 
lado, deben ser aplicadas dentro de los parámetros que propor-
ciona la rama del derecho en que se inserta la decisión judicial y, 
por ende, en estos autos, dentro de los márgenes doctrinariamen-
te establecidos en el derecho marcario para el examen de los 
signos que se pretende sean registrados como marcas, a saber, 
[a] la apreciación global, que consiste en que éstos deben ser 
considerados al momento del análisis como un conjunto; [b] la 
primera impresión, que corresponde a aquella opinión superfi-
cial que tiene el público consumidor de los signos en el mercado 
y que se centra, generalmente, en el señalado conjunto del sím-
bolo; y [c] el elemento relevante o principal. Todo ello, ade-
más, vinculado con los principios inspiradores y formativos del 
derecho marcario518 (agregados y negrillas del autor). 
En el conflicto intersubjetivo de los signos distintivos Vicente 

Costanera vs. Vicente Pérez Rosales®, el Tribunal de Propiedad In-
dustrial, en su fallo del 11 de octubre de 2011, establece una sinoni-
mia entre fama y notoriedad, descartando la eficacia probatoria de los 
hechos probados dada la antigüedad de los mismos, cuando lo rele-
vante ha de ser la notoriedad actual, aun cuando derive de hechos pa-
sados. La notoriedad es actual y presente, y debe evocar el pasado, 
como atributivo del uso real y efectivo del SDNC desde vieja data. 

a juicio de estos sentenciadores la fama y notoriedad de 
una marca son atributos cuya existencia debe acreditarse con 
cercana actualidad para que lleguen a tener incidencia en even-

 
518 [Documento en línea] Disponible: http://www.poderjudicial.cl/ju-ris_pjud/ 

muestra_doc.php?docid=84200&row_id=&todas_palabras=%28marcas=%20 
m%E1rcas=%20marc%E1s%20;%20notoriamente=%20n%F3toriamente=%
20not%F3riamente=%20notor%EDamente=%20notori%E1mente=%20notor
iam%E9nte=%20notoriament%E9%20;%20conocidas=%20c%F3nocidas=%
20con%F3cidas=%20conoc%EDdas=%20conocid%E1s%20%29&algunas_p
alabras=&literal=&palabra_1=&proximidad_1=&proximidad_2=&proximidad 
_3=&proximidad_4=&proximidad_5=&proximidad_6=&palabra_3=&flag_n
inguna=0&texto=2 [Consultado: 2014, Enero 15]. 
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tuales confusiones, lo que no ocurre en el caso de autos si se tie-
ne presente que todos los medios de prueba acompañados se re-
fieren a situaciones pretéritas519(negrillas del autor) 
Finalmente, en el caso de los signos distintivos Iron Maiden (ex-

tranjera) vs. Iron Maiden (nacional), la Corte Suprema de Justicia 
chilena, en su sentencia de reemplazo de fecha 20 de septiembre de 
2011, define que ha de entenderse por SDNC, y aplica directamente 
la norma internacional sobre la imprescriptibilidad de las pretensio-
nes de nulidad de un signo distintivo que haya sido registrado de 
mala fe en detrimento de un SDNC (CUP, 1883: 6bis.3). 

La protección del SDNC que se deriva del artículo 20.g de la ley 
chilena (2022520) se basa en dos requisitos concurrentes y concomi-
tantes: fama y notoriedad. Al efecto establece la norma in comento, 
que para determinar la fama y la notoriedad de un signo distintivo 
registrado en el exterior y no registrado en Chile, tal fama y notorie-
dad debe resultar de su conocimiento “en el sector pertinente del pú-
blico que habitualmente consume esos productos, demanda esos ser-
vicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales o indus-
triales, en el país originario del registro”. Ahora bien, cuando el 
SDNC está registrado en Chile, la fama y notoriedad “se determina-
rá en el sector pertinente del público que habitualmente consume 
esos productos, demanda esos servicios o tiene acceso a esos esta-
blecimientos comerciales o industriales en Chile”. 

 
519 [Documento en línea] Disponible: http://www.poderjudicial.cl/juris_pjud/ 

muestra_doc.php?docid=84200&row_id=&todas_palabras=%28marcas=%20 
m%E1rcas=%20marc%E1s%20;%20notoriamente=%20n%F3toriamente=%
20not%F3riamente=%20notor%EDamente=%20notori%E1mente=%20notor
iam%E9nte=%20notoriament%E9%20;%20conocidas=%20c%F3nocidas=%
20con%F3cidas=%20conoc%EDdas=%20conocid%E1s%20%29&algunas_p
alabras=&literal=&palabra_1=&proximidad_1=&proximidad_2=&proximidad 
_3=&proximidad_4=&proximidad_5=&proximidad_6=&palabra_3=&flag_n
inguna=0&texto=2 [Consultado: 2014, Enero 15] 

520  Ley N° 19.039, Ley de Propiedad Industrial (Texto Refundido, Coordinado y 
Sistematizado de la Ley N° 19.039, de Propiedad Industrial, DFL Núm. 
4.Santiago, 30 de junio de 2022) [Documento en línea] Disponible: https:// 
bcn.cl/34de0 [Consultado: 2024, Enero 15]. 
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conviene precisar que las marcas famosas tienen una pro-
tección especial que se traduce, entre otros aspectos, en que 
constituyen una excepción al principio de especialidad 
[PRINCIPIO DE ULTRAESPECIALIDAD], ya que se puede entender 
que existe error o confusión en marcas de productos o servicios 
entre los cuales no existe relación de cobertura, pero de modo 
principal, en la circunstancia que a su respecto no rige la pres-
cripción de la acción para pedir la nulidad de los registros que 
lesionen los intereses del titular de la marca notoria o renombra-
da, todo lo cual, a su vez, busca evitar en los consumidores la 
probable confusión sobre la procedencia empresarial de los pro-
ductos. 

… en consecuencia, resulta atendible acoger la causal de 
nulidad fundada en la letra g) del artículo 20521 de la Ley 
19.039, y en la infracción al artículo 6 bis del Convenio de 
París para la Protección de la Propiedad Industrial, que se 
refiere a las marcas notoriamente conocidas, toda vez que 
conforme a la documentación acompañada por el actor, espe-

 
521  “No podrán registrarse como marcas:… g) Las marcas iguales o que gráfica o 

fonéticamente se asemejen, en forma de poder confundirse con otras registra-
das en el extranjero para distinguir los mismos productos o servicios, siempre 
que ellas gocen de fama y notoriedad en el sector pertinente del público que 
habitualmente consume esos productos o demanda esos servicios, en el país 
originario del registro. Rechazado o anulado el registro por esta causal, el ti-
tular de la marca notoria registrada en el extranjero, dentro del plazo de 90 
días, deberá solicitar la inscripción de la marca. Si así no lo hiciera, la marca 
podrá ser solicitada por cualquier persona, teniendo prioridad dentro de los 
90 días siguientes a la expiración del derecho del titular de la marca registra-
da en el extranjero, aquella a quien se le hubiera rechazado la solicitud o anu-
lado el registro. De igual manera, las marcas registradas en Chile que gocen 
de fama y notoriedad, podrán impedir el registro de otros signos idénticos o 
similares solicitados para distinguir productos o servicios distintos y no rela-
cionados, a condición, por una parte, de que estos últimos guarden algún tipo 
de conexión con los productos o servicios que distingue la marca notoriamen-
te conocida y que, por otra parte, sea probable que esa protección lesione los 
intereses del titular de la marca notoria registrada. Para este caso, la fama y 
notoriedad se determinará en el sector pertinente del público que habitual-
mente consume esos productos o demanda esos servicios en Chile”. 



LEONEL SALAZAR REYES-ZUMETA 

552 

cialmente de los certificados que dan cuenta de registros de su 
marca en el extranjero para distinguir, entre otros, productos de 
la clase 25 y servicios de la clase 41, se acreditó fehaciente-
mente que el demandante es el creador de la marca IRON 
MAIDEN, signo que, a su vez, ha alcanzado fama y notorie-
dad, a lo cual debe sumarse el hecho que las marcas son idénti-
cas, circunstancias todas que impiden mantener la vigencia del 
registro impugnado522 (negrillas y agregados del autor) 

c’. Colombia 

El Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, 
Sección Primera, en fallo del 12 de abril de 2012523 al resolver la ne-
gativa de cancelación por falta de uso de un signo distintivo (Colom-
bina Imperial®) que contiene el signo distintivo notoriamente conoci-
do (Colombina®) del mismo titular (Colombina, S.A.), y reforzando la 
protección de los SDNC frente a las actitudes abusivas de los compe-
tidores (Fábrica de Café La Bastilla, S.A.), estableció la notoriedad 
sobre la base de los siguientes medios de prueba evacuados. 

- Informe sobre registro de marcas “COLOMBINA” 
en Colombia, Antillas Holandesas, Argentina, Australia, Boli-
via, Brasil, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, España, Guatema-
la, Honduras, Jamaica, Japón, Nicaragua, Puerto Rico, Panamá, 
Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Taiwán, Ve-
nezuela, C.E.E, Canadá, Croacia, Dinamarca, E.U.A., Hungría, 

 
522  [Documento en línea] Disponible: http://www.poderjudicial.cl/ju-ris_pjud/ 

muestra_doc.php?docid=73915&row_id=&todas_palabras=%28marca=%20 
m%E1rca=%20marc%E1%20;%20notoriamente=%20n%F3toriamente=%20
not%F3riamente=%20notor%EDamente=%20notori%E1mente=%20notoria
m%E9nte=%20notoriament%E9%20;%20conocida=%20c%F3nocida=%20c
on%F3cida=%20conoc%EDda=%20conocid%E1%20%29&algunas_palabra
s=&literal=&palabra_1=&proximidad_1=&proximidad_2=&proximidad_3=
&proximi-dad4=&proximidad_5=&proximidad_6=&palabra_3=&flag_ningu 
na=0& texto=2 [Consultado: 2014, Enero 15] 

523  [Documento en línea] Disponible: http://www.consejodeestado.gov.co/ con-
sultaavanzada2.asp?muno=Actor&mdos=colombina Consultado: 2014, Sep-
tiembre 22] 
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Indonesia, Israel, Malasia, Singapur, Uruguay (relacionadas por 
el Gerente General de Colombina S.A.)… 

- Informe de ventas de productos con la marca 
“COLOMBINA” en la declaración juramentada presentada por 
el Gerente General de COLOMBINA S.A. durante los años 
1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 y 1997, por un valor total 
en miles de pesos de $294.696.454, en Colombia. Informe de 
ventas de productos en el exterior, durante los años 1992 a 
1997, por un valor total de ingresos en miles de dólares de 
U$ 128.542 … 

- Fotocopias de facturas de ventas en diferentes ciudades 
de Colombia libradas en los años 1985, 1986, 1987, 1989, 1990, 
1991, 1992, 1993, 1994, 1995 y 1996 correspondientes al mues-
treo de productos COFFE DELIGTH COLOMBINA, COLOM-
BINA, MENTA HELADA COLOMBINA, CO-LOMBINA 
IMPERIAL, SOUR BALL COLOMBINA, PUM 
COLOMBINA …  

- Copia autenticada de los registros sanitarios vigentes 
…, y sus certificados de análisis, para fabricar y vender la 
galleta wafer marca “IMPERIAL COLOMBINA” …  

- Certificado del revisor fiscal de la sociedad COLOM-
BINA S.A., en el cual consta que la citada sociedad fue cons-
tituida el 21 de enero de 1932 y que la expresión 
“COLOMBINA IMPERIAL”, ha sido utilizada por lo me-
nos desde 1991, con un volumen de ventas entre 1992 y 1997 
que suman $2.055.164 (en miles de pesos)… 

- Informe sobre la inversión publicitaria de la marca 
“CO-LOMBINA”, desde 1992 hasta 1997, presentada en la 
declaración juramentada rendida por el Gerente General de 
COLOMBINA, S.A., …  

- Material publicitario compuesto por etiquetas, bolsas, 
catálogos de publicidad y fotografías de muestreo de los produc-
tos con marca “COLOMBINA”, en el que consta el distinguido 
con la marca “COLOMBINA IMPERIAL” …  
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- Informe de SANCHO PUBLICIDAD, donde consta la 
inversión de COLOMBINA S.A., durante el año de 1994 en la 
promoción de su marca WAFER IMPERIAL por la suma de 
$57.501.162, y para 1996 de $46.600.519…  

- Fotocopia del resumen de actividades en Televisión en 
el que consta la inversión en publicidad de COLOMBINA 
S.A., para el año 1995…  

- Fotocopia del resumen de inversión por producto de 
COLOMBINA S.A., para el año 1994, expedido por Propa-
ganda Sancho S.A.… 

- Certificación expedida en septiembre de 1997, por la 
firma publicitaria Centrum, Ogilvy & Mater Publicidad, en 
la que consta que la sociedad COLOMBINA S.A. … es su 
cliente desde 1991, y que maneja su publicidad de su marca, 
una de las cuales es “COLOMBINA IMPERIAL” 

- Certificación expedida en septiembre de 1997, por la 
firma publicitaria Ponce de León Worldwide Partners S.A., 
en la que consta que la sociedad COLOMBINA S.A. es su 
cliente desde 1970, y que maneja su publicidad para varios 
de sus productos, entre ellos “Bon Bon Bum, Coffe Delight, 
Chocolatinas Mun, Choco Break, Pirulito”. No menciona con-
cretamente la marca “COLOMBINA IMPERIAL” …  

- Informe de competencia de productos COLOMBINA, 
expedidos por las firmas CENTRUM, OGILVY & MATER 
PUBLICIDAD, PONCE DE LEON WORLDWIDE PARTNERS 
y SERVICIOS TÉCNICOS DE MERCADEO, para los perío-
dos de 1990 a diciembre de 1997, en el que no se mencionan 
los productos de la marca “COLOMBINA IMPERIAL”… 

De los documentos relacionados, se prueba que la marca 
“COLOMBINA” tiene el status de notoriamente conocida, 
no así la marca “COLOMBINA IMPERIAL”, sin embargo, 
el prestigio logrado por la primera de las mencionadas da lu-
gar al análisis de la incidencia o repercusión que pueda tener 
en la segunda de las citadas marcas (negrillas del autor). 
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d’. Costa Rica 

La decisión del Tribunal Registral Administrativo costarricense, 
del 5 de junio de 2008, al analizar la notoriedad y la competencia 
desleal derivada de la intención de vulnerar un derecho de propiedad 
industrial, como lo es la voluntad de solicitar un SDNC por parte de 
un ilegítimo titular. Estableció la aplicación directa de las normas de 
los tratados internacionales, por un lado, es decir, les reconoció su 
carácter de normas operativas o autoejecutivas524. Ahora bien, para 
esta investigación cobra mayor importancia la apreciación y valora-
ción de los medios de prueba promovidos, admitidos y evacuados 
para la prueba de la notoriedad del signo distintivo BENIHANA. 

En el presente caso, tenemos que, en la historia de la empre-
sa se indica que el uso de la marca BENIHANA inició desde 
1964 en Nueva York, Estados Unidos de América, y a partir de 
1968 comienza la expansión del negocio en forma de cadena de 
restaurantes…, ambos hechos corroborados con las certificacio-
nes de registro de marcas ante la USPTO, sea la Oficina Norte-
americana de Patentes y Marcas, que indican que la marca es 
utilizada desde 1964 y 1968 para identificar servicios de restau-

 
524 “de acuerdo al artículo 4 de la Ley de Marcas costarricense, tiene prelación 

para el registro quien use la marca de buena fe o quien primero lo solicite. 
Pero dicho principio tiene su quiebre ante la marca notoria. Costa Rica, al 
aprobar su incorporación a la Unión del Convenio de París para la Protección 
de la Propiedad Industrial…, y…el… (ADPIC)…, se comprometió a proteger 
a las marcas notoriamente reconocidas…Los artículos 6 bis del Convenio de 
Paris y 16 incisos 2 y 3 del ADPIC buscan crear condiciones a nivel mundial 
de respeto a marcas que, habiendo adquirido notoriedad en los países en don-
de se ha usado de primero, son parte de la expansión internacional de las em-
presas que las detentan. Dicha protección se enmarca dentro de las tendencias 
globalizantes del comercio, en donde las empresas buscan ofrecer sus pro-
ductos y servicios a nivel transfronterizo, y en la práctica han encontrado que 
sus marcas, principalmente las que han adquirido notoriedad en su campo, 
son reproducidas e inscritas por terceras personas que buscan apropiarse de la 
notoriedad adquirida en otras zonas geográficas” (Cfr. [Documento en línea] 
Disponible: http://www.tra.go.cr/VotosRelevan-tes/246-2008%20TRA%20de 
recho%20de%20tercero%20-%20notoriedad%20y%20su%20an%C3%A1lisis. 
pdf [Consultado: 2014, Enero 18]) 
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rante …, quedando así demostrada su antigüedad [PRESU-
PUESTO DE PRUEBA DE LA NOTORIEDAD DE LOS SDNC]. De la 
copia que se adjunta de la página web [PRUEBA DOCUMENTAL] 
de la empresa oponente, se puede colegir la existencia de al me-
nos 75 locales de la cadena establecidos a lo largo de los Esta-
dos Unidos de Norteamérica…, de los cuales se ofrece la direc-
ción exacta y el número de teléfono, por lo que merece fe de su 
existencia para este Tribunal. Además, se indica en dicha pági-
na web la existencia de restaurantes de la cadena Benihana 
en Venezuela, Perú, Aruba, Inglaterra, Turquía y Rusia… 
[PRESUPUESTO DE PRUEBA DE LA NOTORIEDAD DE LOS SDNC], de 
los cuales se indica también la dirección exacta y su número de 
teléfono. Estos elementos, aunados a las certificaciones de re-
gistro de la marca [PRUEBA DOCUMENTAL: CERTIFICADOS DE 
REGISTRO DEL SDNC] efectuadas en los Estados Unidos de Nor-
teamérica, Hong Kong, China, Canadá, Irlanda, Australia, Sin-
gapur, Filipinas, Corea, Tailandia, Taiwán, Malasia, Bahréin, 
Jordania, Israel, Italia, Brasil, Portugal, Perú, Argentina, España, 
Colombia, México, Panamá, Aruba, Finlandia, Suecia, Grecia, 
Indonesia, Dinamarca, Francia, Turquía, Suiza, Alemania, Aus-
tria, la región del Benelux, Noruega, República Checa y Rusia 
…, dan claridad acerca de la duración y el alcance geográfico 
del registro de la marca [PRESUPUESTO DE PRUEBA DE LA 
NOTORIEDAD DE LOS SDNC], que, como se aprecia, es de nivel 
mundial [PRINCIPIO DE ULTRATERRITORIALIDAD]. Asimismo, de 
dicha prueba se colige la defensa que de la marca se ha hecho 
[PRESUPUESTO DE PRUEBA DE LA NOTORIEDAD DE LOS SDNC] en 
Tailandia, Estados Unidos de Norteamérica, Corea, China, Perú 
y Colombia…, por lo que se prueba la constancia en el ejercicio 
satisfactorio de los derechos sobre la marca. Sobre el hecho de 
que los registros [PRUEBA DOCUMENTAL: CERTIFICADOS DE 
REGISTRO DEL SDNC] a nivel internacional [PRESUPUESTO DE 
PRUEBA DE LA NOTORIEDAD DE LOS SDNC] no siempre coinciden 
en su titular con la empresa que actualmente defiende su marca 
en Costa Rica, adopta este Tribunal la posición dada en la Nota 
Explicativa de la Recomendación para el artículo 2.1).b.4, que 
indica: 
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“2.7 º 4. (…) Cuando el número de registros a nivel mundial 
se considere pertinente, no debería exigirse que dichos registros 
estén a nombre de la misma persona, ya que en muchos casos el 
titular de la marca en diferentes países pueden ser empresas di-
ferentes pero que pertenecen al mismo grupo. (…)” 

Todos estos elementos llevan claramente a identificar a  
 

 
 
 
como una marca notoriamente reconocida por el público 

consumidor de servicios de restaurante de tipo comida oriental 
…, en diversos países parte de la Unión del Convenio de París pa-
ra la Protección de la Propiedad Industrial, por lo que corresponde 
a las Autoridades costarricenses declararla como tal, y otorgarle 
la protección que por su condición le otorga dicho Convenio525 
(negrillas y agregados del autor). 

e’. España 

En España varias son las decisiones tomadas por distintos tribu-
nales sobre la protección de los SDNC desde la entrada en vigencia 
de la Ley de Marcas Número 17/2001 del 7 de diciembre de 2001, 
modificada en 2018. Entre ellos se destacan los fallos relacionados 
por el Tribunal Supremo, tanto en sus Salas Civil y Contencioso 
Administrativo, sobre los asuntos relacionados con los signos distin-
tivos Vogue® o El Corte Inglés®; o, las de sus tribunales superiores 
(Diario Granada®526, The Pinker Tones®527) o provinciales (Cus-
to®528). 

 
525 [Documento en línea] Disponible: http://www.tra.go.cr/VotosRelevantes /246 

-2008%20TRA%20derecho%20de%20tercero%20-%20notoriedad%20y% 
20su%20an%C3%A1lisis.pdf [Consultado: 2014, Enero 18]  

526  Diario Granada v. Oficina Española de Patentes y Marcas. Tribunal Superior 
de Justicia, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Madrid (2011, Junio 9) 
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En el conflicto marcario entre el SDNC Vogue® y los signos dis-
tintivos Vogue® y Vogue studio®, la Sala Civil del Tribunal Supremo 
español mediante sentencia del 8 de abril de 2013529 estableció la 
caducidad por no uso de un signo distintivo (Vogue®) perteneciente 
a un tercero distinto (Heat Mode SL) del titular legítimo (Advance 
Magazine Publishers, Inc., y, Ediciones Conde Nast, S.A.) y la nuli-
dad del registro de otro signo (Vogue studio®) por riesgo de confu-
sión con un SDNC (Vogue®). Obsérvese la apreciación del uso re-
querido, para constituir uso real y efectivo de un signo distintivo. 

Estableció la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea de 11 de marzo de 2003 (C-40/2001), que el concepto de 
uso efectivo de la marca, a que se refieren los artículos 10 y 12 de 
la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 
1988, “debe interpretarse de manera uniforme en el ordenamien-
to jurídico comunitario”…, dado que, al redactar dichos precep-
tos, se “quiso someter el mantenimiento de los derechos de marca 

 
[Documento en línea] Disponible: http://www.poderjudicial.es/search/doAc-
tion?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6085798&links=SE
NTENCIA%20%22ELVIRA%20ADORACION%20RODRIGUEZ%20MA
RTI%22&optimize=20110811&publicinterface=true [Consultado: 2014, sep-
tiembre 22] 

527  The Pinker Tones v. Oficina Española de Patentes y Marcas. Tribunal Supe-
rior de Justicia, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Barcelona (2010, 
marzo 6) [Documento en línea] Disponible: http://www.poderjudicial.es/ 
search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=4700 469 
&links=RECURSO%20ORDINARIO%20%22JUAN%20FERNANDO%20
HORCAJADA%20MOYA%22&optimize=20090910&publicinterface=true. 
[Consultado: 2014, septiembre 22] 

528  Custo v. Custo Eyewear. Audiencia Provincia, Barcelona (2010, Abril 7) 
[Documento en línea] Disponible: http://www.poderjudicial.es/search/doAc-
tion?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=5688443&links=REC
URSO%20APELACION%20%22MARTA%20RALLO%20AYEZCUREN%2
2&optimize=20100805&publicinterface=true [Consultado: 2014, septiembre 22] 

529 [Documento en línea] Disponible: http://www.poderjudicial.es/search/ doAc-
tion?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6710738&links=recurso
%20de%20casaci%F3n%20JOSE%20RAMON%20FERRANDIZ%20GA-
BRIEL&optimize=20130517&publicinterface=true [Consultado: 2014, sep-
tiembre 22] 
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al mismo requisito de uso efectivo en todos los Estados miem-
bros, de modo que el grado de protección que se dispensa a la 
marca no varíe en función de la Ley de que se trate”… 

Esa doctrina impone interpretar el artículo 39, apartado 2, 
letra a), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre ‒que, con prece-
dente en el artículo 5, letra C), apartado 2, del Convenio de la 
Unión de París‒, se refiere al uso de una marca en forma dife-
rente de aquella en la que fue registrada de conformidad con el 
artículo 10, apartado 2, letra a), de la Directiva 89/104/CEE, pa-
ra entender que la alteración “de manera significativa”, que la 
Ley exige, no es más que aquella que varíe o modifique “el ca-
rácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual ésta ha si-
do registrada”, que es lo que establece la norma comunitaria. 

No tuvo en cuenta el Tribunal de apelación al llevar a cabo 
la identificación del elemento de la marca mixta … con mayor 
fuerza distintiva, que la regla general, según la que esa condi-
ción recae sobre el denominativo, puede verse alterada en cier-
tos supuestos; entre ellos, aquél en que la prioridad de otro signo 
igual impone que el conjunto de letras que lo integran se presen-
te con una forma gráfica singular, para establecer una cierta dis-
tancia, respecto del ya existente, que permita diferenciar un ori-
gen empresarial del otro -como, de modo evidente, sucedió en el 
caso-. 

En conclusión, al haber sido sustituido el peculiar tipo de le-
tra con el que había sido registrada y que, según lo expuesto, do-
taba de fuerza distintiva a la marca número 255.186, el uso por 
la demandada del elemento denominativo “Vogue”, con otra 
presentación gráfica ‒que, además, se aproxima a los notorios 
signos de la demandante‒, no merece ser amparado por la norma 
del artículo 39, apartado 2, letra a), de la Ley 17/2001, de 7 de 
diciembre. 
Para la apreciación y valoración de la notoriedad del signo dis-

tintivo Vogue® perteneciente a Advance Magazine Publishers, Inc., 
el Tribunal Supremo arguyó en primer lugar sobre los medios de 
prueba promovidos por la parte actora. 
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Alegó, en síntesis y en lo que importa para la decisión del 
conflicto, que Advance Magazine Publishers, Inc., integrada 
en el grupo Advance Publications, editaba diversas revistas ‒
entre otras, House & Camp; Garden, AD, Conde Nast Tra-
velers... y Vogue‒, por medio de sus compañías filiales, con la 
denominación Conde Nast, con un número total de lectores 
que superaba los ciento veinte millones. Que Conde Nast, SA 
era la filial en España de Advance Magazine Publishers, Inc. y 
que editaba trece revistas - Vogue, GQ, Sposa Bella, Gla-
mour...-. 

También alegó que Advance Magazine Publishers, Inc. 
era titular de las marcas españolas… “Vogue”, solicitada el 
[28-11-1926]…y concedida [01-01-1928], para productos de la 
clase 16 (papel, diarios, periódicos...); y… “Vogue”, solicitada 
[22-09-1998] y concedida [01-05-1999], para… (productos de 
imprenta...). Que, por su parte, Ediciones Conde Nast, SA era 
titular de las marcas españolas … “Vogue Novias”, solicitada 
el [30-09-1999]…y concedida, [16-11-2000]…, “Vogue Belle-
za”, solicitada el [30-09-1999]… y concedida, el [16-10-2000]… 
y… “Vogue Colecciones”, solicitada el [30-09-1999]…y conce-
dida, el [16-11-2000], para productos de la clase 16. 

Añadió que, entre las revistas editadas por las actoras, 
destacaba la denominada Vogue, la cual se publicaba men-
sualmente, era de alta gama y estaba orientada al público feme-
nino y al mundo de la moda, con un importante contenido en 
tendencias, cultura, estilos de vida y entretenimientos. Que la 
misma apareció, en el lejano año de mil ochocientos noventa 
y dos, en EEUU y que hoy se editaba en numerosos países, 
entre ellos España, en la que se lanzó por Ediciones Conde Nast, 
SA, en mil novecientos ochenta y ocho. Que la referida revista 
había sido leída, en… [2007], por más de medio millón de 
lectores y se componía de seis cabeceras distintas ‒Vogue Be-
lleza, Vogue Colecciones, Vogue Complementos, Vogue No-
vias, Vogue Niños y Vogue Joyas‒. Que, finalmente, se trataba 
de una revista muy conocida, como demostraba que el New 
York Times se hubiera referido a ella como la revista de 
moda más influyente del mundo, lo que era cierto, ya que 
constituía una referencia reconocida en dicho ámbito. Todo lo 
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que había determinado que el distintivo “Vogue” fuera verdade-
ramente notorio, como había reconocido la propia Oficina Espa-
ñola de Patentes y Marcas, en diversas resoluciones a ella referi-
da (negrillas y agregados del autor). 
En segundo lugar, concluyó que probada la notoriedad de Vo-

gue®, el signo distintivo en conflicto no le es permisible su convi-
vencia pacífica con aquél.  

El efecto de cierre que produce el registro de una marca 
que hubiera ganado notoriedad –condición que se ha recono-
cido al menos a la denominativa “Vogue”– se extiende a los in-
tentos de registros posteriores, aunque estén referidos a 
productos o servicios no similares [PRINCIPIO DE LA 
ULTRAESPECIALIDAD], con tal de que el uso de las que se pre-
tende registrar pueda generar riesgo de confusión asociativa 
‒esto es, “indicar una conexión entre los productos o servicios 
amparados por la misma y el titular de aquellos signos”‒ o le-
sionar, sin justa causa, los intereses del titular de la marca regis-
trada, ya se trate de un aprovechamiento indebido de la notorie-
dad de ésta, ya de un menoscabo de su carácter distintivo o noto-
riedad (negrillas y agregados del autor). 
En el affaire de El Corte Inglés® sobre el riesgo de confusión 

con un SDNC, la Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Su-
premo el 11 de noviembre de 2011530 mediante la aplicación de una 
máxima de experiencia para valorar la existencia de semejanza sig-
nificativa con la familia de marcas del signo distintivo en conflicto. 
Señaló que se habrá de recurrir al análisis de “los elementos deno-
minativo, fonético y conceptual en los signos confrontados, exami-
nados desde la visión global o de conjunto que produce su percepción 
en el consumidor medio, que origina riesgo de confusión y riesgo de 

 
530  El Corte Inglés v. Inglecor. Tribunal Supremo Sala Contencioso-Admi-

nistrativa, Madrid (2011, Noviembre 11) [Documento en línea] Disponible: 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasema
tch=TS&reference=6189390&links=recurso%20de%20casaci%F3n%20%22 
JOSE%20MANUEL%20BANDRES%20SANCHEZ-CRUZAT%22&optimi 
ze=20111122&publicinterface=true [Consultado: 2014, septiembre 22] 
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asociación, y valorando la coincidencia aplicativa, al distinguir servi-
cios relacionados” o afines.  

la Sala de instancia ha realizado una aplicación presidida 
por los cánones hermenéuticos de la racionalidad y la lógica… 
la existencia de similitud denominativa, fonética y conceptual, 
debido a la notoriedad y renombre de las marcas de titularidad 
de la mercantil EL CORTE INGLÉS, S.A., que derivan del tér-
mino “CORTE”, que puede inducir al público a asociar la marca 
novel … “INGLECOR”, que distingue servicios de cafetería en 
clase 43, con los servicios ofrecidos por dicha Cadena Comer-
cial, que, asimismo, detenta servicios de restauración. 

En efecto, esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Supremo comparte el criterio del Tribunal de instancia, 
en el extremo que estima la incompatibilidad de la marca na-
cional aspirante… “INGLECOR” (denominativa), que desig-
na servicios de cafetería en la clase 43, con la familia de 
marcas nacionales oponentes prioritarias… “EL CORTE 
INGLÉS”, en clase 42;… “EL CORTE INGLÉS”, en clase 
42;… “EL CORTE INGLÉS”, en clase 42;… “HIPERCOR”, 
en clase 42;… “OPENCOR”, en clase 42;… “SUPERCOR”, 
en clase 42… “TELECOR”, en clase 35;… “BRICOR”, en 
clase 42;… “MEGACOR”, en clase 42;…  "MINICOR", en 
clase 39;… “PUNTOCOR”, en clase 42; y… “SUPRACOR”, 
en clase 42… observamos que… el análisis comparativo con-
cerniente al riesgo de confundibilidad de las marcas enfren-
tadas conforme a las reglas de la experiencia y del buen sen-
tido, apreciando la existencia de semejanza significativa en los 
elementos denominativo, fonético y conceptual en los signos 
confrontados, examinados desde la visión global o de conjunto 
que produce su percepción en el consumidor medio, que origina 
riesgo de confusión y riesgo de asociación, y valorando la coin-
cidencia aplicativa, al distinguir servicios relacionados con el 
sector de la restauración (negrillas del autor) 

Asimismo, para evaluar, el riesgo de confusión derivado de la 
notoriedad del signo distintivo El Corte Inglés®, el mencionado tri-
bunal sentenció. 
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a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre mar-
cas,… los órganos jurisdiccionales, en el ejercicio de su función 
constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones regis-
trales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente 
todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes 
y, en particular, teniendo en cuenta los elementos distintivos y 
dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad 
o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de 
los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimien-
to de la marca en el mercado y a la asociación que puede hacerse 
con el signo registrado, pues toma en consideración tanto el pa-
recido de los signos confrontados, que todos ellos incluyen el 
término “COR” derivado de “CORTE”, como la coincidencia 
aplicativa teniendo en cuenta, además, la notoriedad de las mar-
cas obstaculizadoras de la mercantil EL CORTE INGLÉS, que 
obliga a extremar el rigor comparativo con el objeto de evitar 
que se produzca dilución del prestigio de las marcas prioritarias. 
Así, para el examen de similitud por comparación entre los sig-

nos distintivos en conflicto y determinar el riesgo de confusión, es-
tableció los siguientes criterios para la valoración de la similitud de 
los signos distintivos 

1.… el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse des-
de una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, 
desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del 
público en general, razón por la que no cabe elevar a la catego-
ría de decisivo el… examen rigurosamente gramatical y se-
mántico de cada una de las sílabas o letras que compongan 
la denominación elegida [O EL SIGNO DISTINTIVO].  

que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitu-
des, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de 
confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos 
constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada ca-
so, deberán los tribunales de instancia apreciar (negrillas y 
agregados del autor) 
Finalmente, en el asunto del grupo musical The Pinker Tones® 

sobre la protección de un SDNC no registrado, el Tribunal Superior 
de Justicia, Sala de lo Contencioso-Administrativo, con sede en Bar-
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celona, el 6 de marzo de 2010531 determinó que la Internet es un 
mercado virtual relevante a considerar para probar la notoriedad 
de un SDNC. La calificación como mercado relevante o “sector per-
tinente” al entorno digital, permite derivar el conocimiento particular 
por el consumidor medio de un sector comercial determinado. De allí, 
la valoración de la Internet como un medio de prueba libre para la 
apreciación y prueba de la notoriedad de un SDNC no registrado. 

No comparte la Sala esta apreciación en lo que respecta a la 
notoriedad de la marca opositora no registrada. Según revela la 
documentación y prueba practicada en estas actuaciones, hay 
numerosas referencias del grupo musical en diversos servi-
dores de Internet, entre otros relativos a noticias de venta de 
sus obras en diversos países, artículos y críticas de prensa. 
También tiene registrado el dominio de Internet Thepinker-
tones.com, desde el 2 de abril de 2004. El grupo musical en 
cuestión ha alcanzado los primeros puestos de la lista de éxitos, 
como grupo de la escena dance, según la revista MTV (music te-
levisión), en su número correspondiente a mayo de 2004, revista 
que en el número del mes siguiente regala un DVD que recoge 
diversas composiciones, entre ellas un tema del grupo. En el su-
plemento de cultura de un periódico nacional se incluye un ar-
tículo con el significativo título “El asalto al mundo de The Pin-
ker Tones.- La música del dúo barcelonés arrasa en cien países y 
en la MTV”. Aunque sea de marzo de 2005, posterior a la solici-
tud discutida, revela una actividad anterior. 

… la notoriedad de la marca se refiere al conocimiento 
por el consumidor medio de una marca concreta en relación 
con un sector comercial determinado, y en tal sentido en-
tiende la Sala que esta notoriedad concurre por los datos an-
tes ofrecidos [LAS PRUEBAS PROMOVIDAS Y EVACUADAS]. 

 
531  The Pinker Tones v. Oficina Española de Patentes y Marcas. Tribunal Supe-

rior de Justicia, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Barcelona (2010, 
Marzo 6) [Documento en línea] Disponible: http://www.poderjudicial. 
es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=4700
469&links=RECURSO%20ORDINARIO%20%22JUAN%20FERNANDO
%20HORCAJADA%20MOYA%22&optimize=20090910&publicinterface=t
rue [Consultado: 2014, septiembre 22] 
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Sentada esta notoriedad de la marca no registrada, es 
patente que la solicitada y concedida tiene con ella identidad 
gráfica y fonética e indudable relación en el ámbito aplicativo, 
por lo que estaba vedada su inscripción de acuerdo con lo esta-
blecido en el art. 6 de la Ley de Marcas (negrillas y agregados 
del autor) 

f’. Panamá 

La Corte Suprema en Sala Tercera de lo Contencioso Adminis-
trativo (Noviembre 17, 1990) de Panamá, para anular la resolución 
administrativa que concedía la marca Polo Club, no sólo sustenta su 
decisión argumentando la notoriedad de la marca Polo by Lauren®, 
sino sanciona al demandado por reincidencia en la conducta ilícita 
desplegada en detrimento de los SDNC. Asimismo, otorga una pro-
tección ex officio a un signo distintivo, al declarar administrativa-
mente su notoriedad, sobre la base del reconocimiento de la fama 
mundial del SDNC, con arreglo al artículo 6bis.1 del CUP (1883). 

La Sala observa, que ambas marcas amparan productos de la 
Clase 25, fundamentalmente ropa, zapatos y zapatillas. También 
observa que ambas marcas usan la palabra POLO como distinti-
vo para identificar sus productos, si bien la última marca que 
desea registrase le añade la palabra CLUB. Considera la Sala, 
que la marca POLO BY LAUREN inscrita hace 17 años, es 
una marca de ropa y zapatos de reconocida fama mundial y 
que la demandada tiene por costumbre, como se ha visto en 
otros casos en esta misma Corte, en los casos de TRIUMPH y 
GRAND MARNIER, y el presente, de utilizar el nombre de 
marcas extranjeras para registrarlas como nacionales, que 
no existe la menor duda que la marca POLO CLUB puede 
prestarse a confusión en la mente del consumidor en cuanto 
al auténtico fabricante, con la Marca POLO BY LAUREN, 
por cubrir productos iguales bajo la misma clase 25, en nuestra 
clasificación marcaria.  
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Por tanto considera la Corte, que efectivamente se produce 
la violación del literal f) del artículo 14 del Decreto Ejecutivo Nº 
1 de 1939532 (negrillas del autor) 
En el siguiente caso, la Corte Suprema en Sala Tercera de lo 

Contencioso Administrativo (Junio 27, 1996) de Panamá, declara la 
nulidad del registro de la marca Foot Locker de Bassan, basada en la 
notoriedad del signo distintivo Foot Locker® de la empresa estadou-
nidense Kinney Shoe Corporation.  

Considera la Corte que el demandante KINNEY SHOE 
CORPORATION ha demostrado que es dueño de la marca 
de fábrica FOOT LOCKER que ampara calzados para damas 
y niños, medias, ropa deportiva, …, en la Clase 25 Internacional, 
desde el 22 de marzo de 1977 y el 20 de noviembre de 1979 
contenido en los Certificados de Registros de los Estados 
Unidos de América Nº 1,061,754 y Nº 1,126,857 respectiva-
mente, que es un Estado Contratante de la Convención General 
Interamericana de Protección Marcaria y Comercial. También 
ha demostrado la parte demandante que ha usado por dieci-
nueve (19) años su marca FOOT LOCKER la cual se ha 
convertido en una marca notoriamente conocida, no sólo por 
comerciantes e industriales, sino por el público en general. 
En cambio, BASSAN, S. A. parte afectada en este proceso ob-
tuvo el registro de la marca FOOT LOCKER en Panamá el 8 de 
noviembre de 1984, para vestidos, botas, zapatos y zapatillas, en 
la clase 25 Internacional, que como se puede apreciar, muchos 
años después de ser propietario de dicha marca KINNEY SHOE 
CORPORATION.  

Es un hecho notorio la existencia de la marca FOOT 
LOCKER por el conocimiento que se tiene de ella a través 
del uso de dicha marca, por la publicidad que recibe a través 
de anuncios y publicaciones de los productos KINNEY SHOE 
CORPORATION, que distinguen la marca FOOT LOCKER, 

 
532  Marcas Polo Club vs. Polo by Lauren. Sala Tercera de lo Contencioso Ad-

ministrativo (Noviembre 17, 1990). Corte Suprema de la República de Pa-
namá. 
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plenamente demostrado en este proceso. BASSAN, S. A. a pesar 
de haberla registrado en nuestro país, no ha podido demostrar 
el uso de dicha marca en Panamá, y no hay la menor duda 
que tenía conocimiento de la existencia de dicha marca antes 
de registrarla a su favor, por la notoriedad de la marca FOOT 
LOCKER en los Estados Unidos de América y en otros países, 
por lo que en base al artículo 773 del Código Judicial este cono-
cimiento de la existencia de la marca por la parte afectada, se 
encuadra perfectamente en el artículo 773 del Código Judicial 
que estima que no requieren pruebas los hechos notorios, 
como es el caso entre comerciantes, industriales y público en 
general de la marca FOOT LOCKER533 (negrillas del autor). 
Ahora bien, en este caso, la Corte panameña, a pesar de la acti-

vidad probatoria desplegada por la accionante para demostrar que el 
signo distintivo es notoriamente conocido. La notoriedad la subsume 
en la presunción iuris et de iure del hecho notorio (notoria non egent 
probationen). Igualmente, le brinda reciprocidad en el trato nacional 
a los Estados Partes de la Convención General Interamericana sobre 
Protección Marcaria y Comercial, firmada en Washington el 20 de 
febrero de 1929534.  

Para evaluar la notoriedad considera los registros extranjeros, el 
uso real y efectivo del SDNC por más de 19 años a nivel internacio-
nal, la inversión en publicidad, y el registro obtenido de mala fe. 

 
533  Marca Foot Locker. Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo (Junio 

27, 1996). Corte Suprema de la República de Panamá. 
534  [Documento en línea] Disponible: http://www.sic.gov.co/drupal/recursos_ 

user/historico/d2011sic914.htm [Consultado: 2014, Septiembre 17]. 



 



 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

a) La adopción del término signo distintivo en oposición al 
de marca. Bajo el término signo distintivo se agrupan no sólo las 
marcas de productos y de servicios; los lemas comerciales; las indi-
caciones geográficas (denominaciones de origen e indicaciones de 
procedencia); la razón de comercio, en tanto que identificadores o 
marcas mercantiles (denominación comercial, razón social, denomi-
nación social y el nombre comercial); las marcas colectivas y las 
marcas de certificación. Sino también, las marcas notoriamente co-
nocidas, con independencia de si son para diferenciar productos o 
servicios.  

Todos constituyen bienes inmateriales, que gozan de una distin-
tividad especial, que conduce a la construcción de un género, que se 
ha denominado signos distintivos. 

La distintividad que se aduce como elemento esencial de la no-
ción, deriva de la capacidad del signo, como bien inmaterial crea-
do, para la diferenciación no sólo entre los diversos titulares de 
signos distintivos concurrentes en el mercado, de donde deviene el 
carácter mercantil de la institución. Sino que también, coadyuva a 
la diferenciación entre los bienes y servicios, para producir el efec-
to distintivo y diferenciador en los adquirentes habituales o poten-
ciales, es decir, consumidores o usuarios. Sobre estos signos distin-
tivos nace un derecho absoluto de propiedad (uso, goce, disfrute y 
disposición) a favor de su titular. De allí, la especial tutela judicial 
y administrativa al amparo de la legislación nacional e internacio-
nal vigente.  
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Así se concibe, que un signo distintivo es cualquier signo apto 
para distinguir y diferenciar productos o servicios de titulares concu-
rrentes en el mercado, apreciable a través de los sentidos y suscepti-
ble de ser representado por cualquier medio sensorial, conocido o 
por conocerse. 

La definición y unificación del instituto de los signos distintivos, 
en particular de los notoriamente conocidos, así como la prueba de 
su notoriedad ha sido un objetivo central de esta investigación.  

Un factor determinante en la existencia de este tipo de signo dis-
tintivo fue producto del avance regulatorio de las instituciones del 
derecho de propiedad industrial en el seno de la Unión de París 
(1883). La necesidad por brindar una protección especial a los 
SDNC obedeció a la conducta ilegítima de algunos comerciantes 
dentro de los países miembros de la Unión. Esos comerciantes ob-
tenían el registro de signos distintivos pertenecientes a nacionales 
amparados por el CUP (1883), los cuales ya habían adquirido un 
carácter notorio en sus países de registro. Así que, pretendiendo 
beneficiarse de su reputación comercial, y favorecerse económica-
mente mediante la cesión del signo distintivo ilegítimamente regis-
trado a su legítimo titular, por elevadas sumas de dinero, impidién-
dole ejercer plenamente el derecho exclusivo de utilización del 
signo distintivo, constituyó una práctica reprochable desde el punto 
de vista del comercio internacional. Tal hecho, condujo a la intro-
ducción del artículo 6bis del CUP (1883) en La Haya en 1925; y 
ulteriormente reformado en Lisboa en 1958, norma que así ha per-
manecido hasta la actualidad. 

Para definir el signo distintivo notoriamente conocido, la inves-
tigación condujo a diferenciar entre el hecho notorio y la prueba de 
la notoriedad, esta última, como base para el reconocimiento de un 
derecho. El hecho notorio basado en el principio de notoria non 
egent probationen, descarta toda carga probatoria por parte de quien 
lo alegue; salvo la existencia del hecho, cuyo carácter notorio aduce, 
para que surta los efectos jurídicos esperados en la pretensión que le 
contiene. Mientras, la notoriedad se basa en la necesidad de probar 
aquellos hechos (fuentes y presupuestos de prueba), que el legislador 
ha establecido en el supuesto fáctico normativo o supuesto de hecho 
que han de dar nacimiento, extinción o modificación a una situación 
jurídica predeterminada en la norma.  
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El principio de la necesidad de la prueba (carga de la prueba o 
principio del favor rei) se basa en la actividad de la parte de llevar al 
operador judicial o administrativo, los hechos que desconoce, sobre 
la notoriedad de los hechos que han de dar nacimiento, extinción o 
modificación a la situación jurídica predeterminada en la norma, que 
es el contenido material de la pretensión del justiciable. Por lo tanto, 
corresponde a la parte la carga de suministrar las pruebas, como in-
terés facultativo procesal de probar, los hechos “de los cuales de-
pende el efecto jurídico que pide al juez que constituya o certifique. 
Si no los suministra, su demanda debe ser rechazada”1. 

Conforme a lo anterior, la notoriedad de un signo distintivo es 
objeto de prueba, ya que no se puede pretender que el juez o el fun-
cionario administrativo conozcan los hechos que hacen nacer la no-
toriedad del signo distintivo. Por lo tanto, se configura el principio 
notoria non novit curia en materia de signos distintivos. 

La prueba de la notoriedad de los signos distintivos es el produc-
to de una actividad que pretende determinar la indiscutibilidad de 
ciertos hechos, a través de la práctica de algunos medios de prueba, 
para aumentar el grado de convicción del juez o del funcionario ad-
ministrativo, que la parte presume como una verdad incontroverti-
ble. Así la certeza jurídica que ha de brotar en la conciencia del juez 
o del funcionario administrativo racionalmente ha de ser superior a 
la que nazca de la prueba. Al final, debería surgir una máxima certi-
dumbre sobre la notoriedad del signo distintivo, o una total incerti-
dumbre como consecuencia de la torpeza o insufucuencia probatoria 
del justiciable. 

Ahora bien, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, 
debe existir una relación de causalidad. Donde la causa, es la con-
ducta del titular para la adquisición de la notoriedad del signo distin-
tivo, mediante el uso previo, la divulgación (actividad publicitaria), 
la comercialización (acceso de los productos o servicios por consu-
midores y usuarios, terceros interesados en el signo distintivo y la 
calidad de los productos o servicios que distingue, p. ej., una licen-

 
1  Franceso Carnelutti, 2004, ob. cit., p. 66.  
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cia de uso o una franquicia que contenga un SDNC), y, sobre todo, 
el ejercicio del derecho de propiedad sobre el signo distintivo (do-
minum et animus domini). Y el efecto, es la subsunción de la referi-
da conducta en el supuesto fáctico normativo o supuesto de hecho 
contenido en la norma que define la notoriedad del signo distintivo. 

¿Por qué no es válido afirmar que un signo distintivo noto-
riamente conocido, o su sucedáneo signo distintivo de renombre 
o famoso, no es un hecho notorio? 

Un primer argumento, es afirmar que los signos distintivos en 
general no son hechos notorios toda vez que no son hechos, sino 
bienes intelectuales. En otras palabras, creaciones intelectuales tute-
ladas por el ordenamiento jurídico dada su naturaleza de produccio-
nes del ingenio humano. Así si el género no es un hecho, mucho 
menos la especie, es decir, el SDNC. Y, un segundo argumento, de-
viene de la circunstancia de que el hecho notorio es un hecho no una 
creación intelectual tutelada.  

Como bien definiera para la posteridad Couture, los hechos no-
torios son “hechos que entran naturalmente en el conocimiento, en la 
cultura o en la información normal de los individuos, con relación a 
un lugar o a un círculo social y a un momento determinado, en el 
momento que ocurre la decisión”2. 

Incluso la jurisprudencia nacional, al precisar cuáles son los re-
quisitos esenciales para que una marca sea notoriamente reconocida. 
Precisa y exige, al legítimo tutelar que invoque ab initio la notorie-
dad del signo en su pretensión, y, luego demuestre “que es el creador 
intelectual del signo o su legítimo titular”3. 

La ambigüedad existente descansa en ese fino límite entre los 
hechos provocados por el legítimo titular para la aquiescencia de la 
notoriedad del signo, y la declaratoria administrativa o judicial de 
notoriedad sometida a la máxima da mihi facti, ego tibi ius. Donde 

 
2  Eduardo Couture, 2005, ob. cit., p. 193. 
3  Venezuela: Corte Suprema de Justicia. Sala Político Administrativa. Senten-

cia N° 591 (Agosto 3, 1995). Atari Mundial, C.A. contra Ministerio de Fo-
mento (caso Nintendo®), en: Víctor Bentata, 1998, ob. cit., pp. 385-386. 
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la carga probatoria del legítimo titular se ha de manifestar de la for-
ma más diligente, eficiente y eficaz posible, sin omitir circunstancia 
alguna para el logro su pretensión. 

b) La unificación de la nomenclatura del instituto. Previo, a 
cualquier definición del SDNC, es menester sugerir la unificación de 
la nomenclatura del instituto, esencialmente, por su coexistencia ac-
tual con las categorías de las marcas de alto renombre o renombra-
das, celebres, “las mundialmente notorias”4, la supermarca y la mar-
ca supernotoria; y, en el ámbito andino, la marca notoria andina, o, 
la marca notoria extracomunitaria. Ante tal situación, ello guía a 
proponer una unificación basada en el abandono de los referidos 
conceptos, a favor del término SDNC, sobre la base de los argumen-
tos precedentemente expuestos, o mantener el término marca noto-
riamente conocida, tal como lo establecen el CUP (1883: 6bis), el 
ADPIC (1994: 16), el PROTOCOLO (1995) y la RECOMEN-
DACIÓN (1999), con exclusión de los anteriores, entre otras razones 
por las siguientes: 

- Las legislaciones que contemplan la protección de las marcas 
famosas, de renombre y de alto renombre basan su protección en un 
único criterio cual es el conocimiento del signo distintivo por todo el 
público de forma ilimitada geográficamente (ultraterritorialidad rela-
tiva y absoluta). Además de criterios cualitativos o de apreciación 
subjetiva como fama, renombre, prestigio, supernotoriedad, super-
distintividad, o evocación al status social de consumidores y, o usua-
rios. Mientras que, el SDNC lo circunscriben al “sector pertinente 
del público” o de personas con una “cultura media”, conocimiento 
particular. 

- La jurisprudencia tiende a interpretar que este tipo de signos 
distintivos puede ostentar una protección sui generis, al asimilar tal 
conocimiento general por la colectividad al igual que el proferido al 
hecho notorio. Por ende, susceptibles de aplicación directa del prin-
cipio notoria non egent probationen. Desde un punto de vista proce-
sal, un criterio posible de distinción inaceptable es que el SDNC es-

 
4 Luis Bertone y Guillermo Cabanellas, ob. cit, T. II, p. 108. 
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taría siempre sujeto a prueba; y que las otras categorías no estarían 
sujetas a prueba. Por lo tanto, su protección se sustentaría en una 
exención de prueba del renombre, la fama o la celebridad del signo 
distintivo. A pesar de que algunas otras legislaciones, igualmente 
sugieren la prueba del renombre, el carácter de supermarca o la su-
pernotoriedad del signo distintivo, v. gr. México, Brasil, la Unión 
Europea. Ello pudiera conducir a un titular primeramente a probar la 
notoriedad del signo distintivo; para luego, en otro estadio de la vida 
del signo distintivo, demostrar la fama, el renombre o la supernoto-
riedad del signo distintivo. 

- La doctrina se divide entre aquellos que se mantienen por dife-
renciar entre marca notoriamente conocida y marcas de alto renom-
bre o renombradas (Rondón). Otros, prefieren adoptar nuevos térmi-
nos como la supermarca andina (Bentata) o la marca supernotoria, 
como en el derecho español. En el ámbito andino, se incluyen la 
marca notoria andina, o, la marca notoria extracomunitaria. En el 
MERCOSUR, la marca notoriamente conocida y la marca de cono-
cimiento excepcional, quizás renombrada (1995: 9. 5, 9.6) 

Siguiendo parcialmente al jurista nacional Víctor Bentata, se de-
be suprimir de la terminología legal los conceptos de marca de alto 
renombre o renombrada “por crearse una confusión terminológica 
fácilmente evitable”5, preservándose el concepto clásico de SDNC 
en el sentido del CUP (1883), el ADPIC (1994), la D486 (2000), el 
PROTOCOLO (1995) y la RECOMENDACIÓN (1999). 

Mas cuando no existe una definición legal lo suficientemente 
consolidada de que ha de entenderse por marcas de alto renombre o 
renombradas, celebres, mundialmente notorias, supermarcas o su-
pernotorias. Incluso en el ámbito europeo el Reglamento de Marca 
Comunitaria (2017/1001) no define la marca renombrada; así como 
tampoco la legislación española. 

 
 

 
5  Víctor Bentata y Robert Schuman, 1998, ob.cit., p. 183. 
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Frente a estas tendencias, y acogiéndose una corriente unificado-
ra para la regulación de los SDNC, se ratifica el criterio que sustenta 
tal categoría, dentro de la construcción de una teoría de los signos 
distintivos, como bienes inmateriales, en el marco del derecho de la 
propiedad intelectual. 

En tal sentido, se define el signo distintivo notoriamente cono-
cido como aquel que es conocido como tal en cualquier país por 
la colectividad general o por un sector pertinente del mercado, 
incluso el comercio internacional, independientemente del medio 
por el cual se hubiese hecho conocido en el país originario del 
registro o del uso previo, como en el país donde se solicite su re-
gistro, o en el país donde se invoque su protección sin registro 
previo, por los sectores interesados, y que pertenezca a una per-
sona natural o jurídica. El ámbito de protección comprende, con 
independencia de la clase, a productos o servicios amparados o no 
por el registro primitivo del signo distintivo notoriamente conocido. 
Así como en aquellos casos en los que el uso del SDNC no se desti-
ne a productos o servicios distintos o similares. 

c) Los medios de pruebas. En cuanto a los medios de pruebas 
admitidos o admisibles por las legislaciones, además de los tradicio-
nalmente contenidos en las tarifas legales de sus leyes procesales. Se 
destacan la admisión de medios de pruebas tarifados y libres. Entre 
las pruebas admisibles, se consolidan la encuesta, el sondeo de 
opinión pública o los estudios de mercado, dentro de un sistema 
probatorio que admite la prueba libre. En tal sentido, se puede afir-
mar que tales medios de prueba, así como otros que surjan con el 
devenir de los tiempos, son plenamente admisibles en el derecho 
procesal venezolano, a tenor de lo dispuesto en el artículo 395 del 
CPC (1985). China y México a los fines de la prueba de la notorie-
dad y, como de la fama o renombre proclaman la encuesta y el estu-
dio de mercado.  

d) Los principios que sustentan la protección de los signos 
distintivos notoriamente conocidos: territorialidad, ultraterri-
torialidad, ultraespecialidad, distintividad, esencialidad y pu-
blicidad.  
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Los signos distintivos adquieren su notoriedad por la amplitud 
de su conocimiento en un territorio determinado, así como su ámbito 
de protección puede exceder las clases de productos o servicios, a 
que se constriñe inicialmente todo signo distintivo. Sobre la base de 
la excepción de la especialidad de la clase para la protección de los 
SDNC y su tutela extraterritorial, se han construido los principios 
de territorialidad, ultraterritorialidad absoluta y relativa, y, de 
ultraespecialidad absoluta y relativa de los SDNC, sobre los cua-
les subyacen los principios de protección de todo SDNC. 

Asimismo, como principios complementarios de protección se 
han propuestos los principios de la distintividad, de la esenciali-
dad y la publicidad.  

El principio de la distintividad de los SDNC deviene de la pro-
tección del espacio distintivo del signo. La calidad y características 
de los productos o servicios crean un segmento especial para los 
mismos, o consolida la fuerza distintiva del signo que refuerza su 
ultraespecialidad, e inconfundibilidad en el mercado con otros sig-
nos concurrentes. Donde deriva la sanción por falsificación o repro-
ducción ilícita del SDNC, por lo que el uso ilícito del mismo, con-
lleve a un aprovechamiento indebido o injusto, menoscabo del ca-
rácter distintivo, por consiguiente de la notoriedad. 

Mientras, que el principio de la esencialidad del SDNC se 
construye sobre la base de la protección del elemento principal del 
signo distintivo. Vale decir, su parte esencial, en tanto que elemento 
denominativo, figurativo o mixto (denominativo-figurativo) sobre el 
cual recae la protección. Es el signo distintivo en sí mismo, que dada 
su percepción sensorial se fija en la mente del público, con indepen-
dencia de si es consumidor o usuario de los productos o servicios 
que distingue. Con lo cual se impide la dilución o el debilitamiento 
del SDNC.  

Finalmente, se ha construido el principio de la publicidad que 
deriva del uso amplio y extensivo del SDNC, así como de las prác-
ticas comerciales ejercitadas por el titular para lograr el conoci-
miento no sólo del SDNC. Sino también, y más importante aún, la 
de los productos o servicios que aquella individualiza e identifica 
para su percepción por el público consumidor o usuario, así como 
de los de sus competidores. Difusión o comunicación pública que 
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se va a percibir a través de campañas publicitarias por conducto de 
cualquier medio impreso, audiovisual o digital, conocido o por co-
nocerse. Este principio puede manifestarse por un conocimiento 
general o especial de parte de consumidores o usuarios. Su recono-
cimiento o grado de conocimiento surge con independencia de la 
manera o el medio por el cual se hubiere hecho conocido. De don-
de se puede inferir una graduación de ese conocimiento; en cono-
cimiento general que conduce a una publicidad general; y, a un 
conocimiento particular que causa una publicidad especial o parti-
cular (Vid. Figura No. 2). 

Por consiguiente, y atendiendo a la importancia de la protección 
de los mencionados signos, se fundan los supuestos de protección de 
los SDNC y el efecto o consecuencia que se manifiesta por su pro-
tección, tal como se hace evidenciar en el Cuadro No. 15. 
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Cuadro No. 15:  
Supuestos de protección de los signos distintivos 

 notoriamente conocidos 

Supuesto de protección Ambito de protección: Riesgos 
 
Signos distintivos iguales. 
Productos o servicios iguales o 
similares 

- Riesgo de asociación (procedencia empresarial)  
- Riesgo de confusión (calidad de los productos o 

servicios)  
- Riesgo de dilución (fuerza distintiva)  
- Apropiación indebida o aprovechamiento injusto 

(uso parasitario) 
 
Signos distintivos iguales. 
Productos o servicios diferentes 

- Riesgo de asociación  (procedencia empresarial) 
- Riesgo de dilución (fuerza distintiva)  
- Apropiación indebida o aprovechamiento injusto 

(uso parasitario) 
 
Signos distintivos similares. 
Productos o servicios iguales o 
similares 

- Riesgo de asociación (procedencia empresarial)  
- Riesgo de confusión (calidad de los productos o 

servicios)  
- Riesgo de dilución (fuerza distintiva)  
- Apropiación indebida o aprovechamiento injusto 

(uso parasitario) 
 
Signos distintivos similares. 
Productos o servicios diferentes. 

- Riesgo de asociación (procedencia empresarial)  
- Riesgo de confusión (calidad de los productos o 

servicios)  
- Riesgo de dilución (fuerza distintiva)  
- Apropiación indebida o aprovechamiento injusto 

(uso parasitario). 
 
Signos distintivos diferentes. 
Productos o servicios iguales o 
similares 

Ausencia de:  
- Riesgos de asociación (procedencia empresarial),  
- Riesgo de confusión (calidad de los productos o 

servicios),  
- Riesgo de dilución (fuerza distintiva)  
- Apropiación indebida o aprovechamiento injusto 

(uso parasitario) 
 
Signos distintivos diferentes. 
Productos o servicios diferentes 

- Ausencia de riesgos de asociación, confusión, 
dilución o de apropiación indebida o aprovecha-
miento injusto. 

- Sana concurrencia comercial 
Fuente: Elaboracion propia 
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Los referidos principios se sustentan a su vez, en la necesidad de 
impedir el uso sin justa causa de los SDNC, cuyas consecuencias 
más evidentes son: 

- Un uso ilegítimo e ilegal que procura una ventaja desleal por 
parte del infractor del carácter distintivo del SDNC. Por consiguien-
te, dañándose el signo distintivo por la usurpación de la fuerza dis-
tintiva que conduce a una imitación servil (riesgo de dilución). 

- Ese uso ilícito e ilegítimo del SDNC por parte del transgresor 
materializa una ventaja desleal de la reputación, prestigio o fama del 
signo, lo cual constituye un daño al SDNC por aprovechamiento 
injusto de su reputación, prestigio o fama. 

- Asimismo, todo aprovechamiento injusto e ilegal no sólo oca-
siona un daño patrimonial al legítimo titular, sino un perjuicio que 
daña al SDNC económicamente, a consecuencia del parasitismo 
sobre los signos distintivos o su reproducción servil. 

- Finalmente, la explotación y utilización no autorizada de un 
SDNC produce una confusión sobre el origen empresarial (riesgo de 
asociación), o respecto de la calidad de los productos o servicios 
ilegítimamente distinguidos (riesgo de confusión), ya que afecta a 
consumidores y usuarios, quienes pueden exigir una indemnización 
al titular legítimo por productos o servicios defectuosos, a conse-
cuencia de las acciones ilícitas de los infractores. Amen, de la con-
ducta fraudulenta del infractor que redirecciona engañosamente la 
clientela. Ello ameritará no sólo la intervención del titular del signo, 
sino del Estado en defensa de las personas en el acceso a los bienes 
y servicios6. 

 
6  “Así también, resulta de interés indicar, …, que para que a un signo se le 

atribuya la cualidad de notorio y por consiguiente la protección especial, se 
requiere probarlo, dado que la notoriedad es una figura distinta de la de he-
cho notorio, pero no es menos cierto … que, “…la protección que la ley 
otorga a la marca notoria es en beneficio no sólo del titular que goza de un 
derecho individual, sino del consumidor cuya protección va en interés gene-
ral de la comunidad respecto de los particulares…” y es precisamente por 
esta razón que “…En relación con el interés general, es al juez o a la oficina 
nacional competente a quien le corresponde la apreciación de las circuns-
 



LEONEL SALAZAR REYES-ZUMETA 

580 

e) La situación de la protección de los signos distintivos no-
toriamente conocidos en Venezuela. La protección de los signos 
distintivos notoriamente en Venezuela ha variado desde la promul-
gación de la Ley de Propiedad Industrial en 1955. Primero, con el 
ingreso al Pacto Subregional Andino (Acuerdo de Cartagena), hoy 
Comunidad Andina de Naciones, en 1973; luego con la adhesión a la 
Organización Mundial de Comercio (1994) y a la Unión de París 
(1995), y la dilatada incorporación al MERCOSUR que culminó en 
el 2012. 

Desde 1955 a 1991, en Venezuela se brindó protección a los 
SDNC al amparo de la LPI (1955) conforme lo estipulado en el ar-
tículo 33, en su numeral 12. Vale recordar que, a pesar de haberse 
integrado al Pacto Andino en 1973, la D85 (1974) nunca fue incor-
porada a la legislación interna. Así, no es sino con la aprobación de 
la D311 (1991), denominada la peregrina o la clandestina, en 1991, 
cuando se inicia un proceso de protección de los SDNC en el ámbito 
nacional, que se mantendrá con las decisiones D313 (1992), D344 
(1993) y D486 (2000), hasta el definitivo retiro de Venezuela de la 
CAN el 22 de abril de 2006. 

Durante el período 1991-2006, Venezuela se adhiere a la OMC 
(1994) y a la Unión de París (1883), tratados internacionales vigen-
tes. Estos tratados internacionales establecen una protección explíci-
ta a los SDNC.  

El PROTOCOLO (1995) del MERCOSUR, a pesar de su posi-
ble aplicación (2012-2017), mientras Venezuela no fuera suspendida 

 
tancias de notoriedad, pues es a ella a la que le corresponde decidir, incluso 
de oficio, sobre el rechazo del registro de una marca que pueda crear confu-
sión con otra considerada como notoriamente conocida…”. (destacado de 
esta sentencia)” (Cfr. Venezuela: Tribunal Supremo de Justicia. Sala Políti-
co-Administrativa. Sentencia N° 00374 (Mayo 4, 2010). Hugo Boss Ag. in-
terpone recurso de nulidad contra la Resolución N° 412 de fecha 24.10.03 
dictada por el Ministerio del Poder Popular para el Comercio. Expediente 
N° 2004-0006. [Documento en línea] Disponible: http://historico. tsj.gob.ve 
/decisiones/spa/mayo/00374-5510-2010-2004-0006.HTML [Consultado: 2012, 
Febrero 15]. 
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del mencionado organismo de integración. No existen registros que 
a nivel judicial o administrativo se le haya aplicado.  

El PROTOCOLO (1995) establece una protección especial “a 
las marcas de los nacionales de los Estados Partes que hayan alcan-
zado un grado de conocimiento excepcional contra su reproducción 
o imitación, en cualquier ramo de actividad, siempre que haya posi-
bilidad de perjuicio” (1995: 9.6). Nomar de la cual se deriva la pro-
tección a los denominados signos distintivos de alto renombre o re-
nombrados, aun cuando expresamente no lo señala. 

En Venezuela solo existe regulación jurídica del SDNC en los 
términos del artículo 6bis del CUP (1883), y, los artículos 16.2 y 
16.3 del ADPIC (1994). Pudiendo, igualmente ser fuente de protec-
ción el artículo 33, numeral 12 de la Ley de Propiedad Industrial 
(1955), sobre la base de los criterios jurisprudenciales que se han 
sostenido a lo largo de sus 69 años de vigencia, haciéndose extensi-
va su protección al SDNC no registrado en el país. Al amparo de los 
supuestos facticos normativos que establecen la tutela al SDNC 
frente a los riesgos de asociación, confusión, dilución y, apropiación 
indebida y aprovechamiento injusto (uso parasitario).  

Igualmente, si el SDNC estuviere previamente registrado, la 
protección derivaría del numeral 11 del artículo 33 eiusdem. Pero, 
debiéndose alegar los principios de protección de ultraespecialidad y 
de ultraterritorialidad, además de los principios de esencialidad y 
distintividad. 

Por su parte, la actividad jurisprudencial en los referidos perío-
dos no ha sido del todo congruente y coherente en cuanto a la apli-
cación de las referidas normas. La Corte Suprema de Justicia en sus 
Salas de Casación Civil y Político-Administrativa hasta 1999, sus 
decisiones transitaron desde un reconocimiento al amparo de la Ley 
de Propiedad Industrial (1955) a las disposiciones contenidas en las 
normas supranacionales andinas [D311 (1991), D313 (1992), D344 
(1993) y D486 (2000)]. Ejemplo de lo anterior lo constituyen las de-
cisiones en los casos de los signos distintivos Cannon® (SPA, 1969), 
Lycra® (SPA, 1980), Galleries Lafayette® (SPA, 1993), Nintendo® 
(SPA, 1995), Clorox® (SPA, 1995), Jean Patou® (SPA, 1996), Pe-
pe® (SPA, 1997), y, Guess? ® (SPA, 1999); y, en sentido contrario, 
se menciona el caso Lacoste® (SPA, 1978). En este periodo se aplicó 
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la D313 (1992) en el asunto Galleries Lafayette® (SPA, 1993), y la 
D344 (1993) en los casos Nintendo® (SPA, 1995) y Guess?® (SPA, 
1999). Se hizo expreso reconocimiento a los signos distintivos de 
alto renombre en el asunto Nintendo® (SPA, 1995). 

Con posterioridad a la reforma constitucional (1999), en las re-
feridas salas del Tribunal Supremo de Justicia, se reconoció la pro-
tección de los SDNC en los casos Coca-Cola® (SPA, 2001), Timber-
land® (SPA, 2002), Multipack® (SPA, 2004) y Sisley® (SPA, 2007), 
pero en este último caso la notoriedad se restringió a la clase, lo cual 
representa un retroceso en la protección de estos especiales signos 
distintivos. Y, en el asunto del signo distintivo AZT® (SPA, 2007) se 
le negó la protección como SDNC. En el caso Hugo Boss® (SPA, 
2010) se retoma la protección de los SDNC al amparo del numeral 
12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial (1955).  

Tanto la doctrina, como la jurisprudencia han hecho un uso in-
discriminado de los términos hecho notorio y notoriedad, así como 
de SDNC, al igual que las expresiones signo notorio, signo de alto 
renombre, supermarca o signo supernotorio. Tales son las doctrinas 
Bentata (supermarca) y Rondón (signos renombrados). 

Por su parte, el Registro de la Propiedad Industrial en variadas 
decisiones ha reiterado su doctrina administrativa de forma pacífica 
y continuada, de que para obtener la protecciòn reforzada del signo 
distintivo. Los administrados que pretendan el reconocimento de la 
notoriedad de sus signos distintivos, deben probar la notoriedad ale-
gada7. 

Con relación al alegato del artículo el 6 bis del Convenio de 
la Unión de Paris invocando la Notoriedad de la marca 
FARMACITY, este Despacho luego de una revisión exhaustiva 
de la documentación que corre inserta en el presente expediente, 
evidencia que no se encuentran consignadas pruebas algunas 

 
7  En este sentido se remite al lector a consultar los Boletines de la Propiedad 

Industrial Nros. 615 (Marzo 29, 2022) al 626 (Diciembre 28, 2023) del Re-
gistro de la Propiedad Industrial editado por el Servicio Autónomo de la Pro-
piedad Intelectual, Caracas, Venezuela. 
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que permitan valorar la notoriedad alegada, conforme los extre-
mos exigidos por las normas internacionales que regulan la ma-
teria, requisito fundamental ya que el acervo probatorio de la no-
toriedad de una marca es de valiosa importancia, debido a que 
de ellas se aprecia el propio concepto y naturaleza de la notorie-
dad y por ende el rol que la marca juega en el mercado, así un 
cumulo de solicitudes y registros en distintos países, sólo dan 
cuanta de un interés en un mercado particular por parte de la 
empresa FARMCITY S.A., por lo tanto, en ausencia de material 
probatorio este Despacho desestima el presente alegato. Y ASÍ 
SE DECIDE8. 
Respecto de la aplicación de las normas internacionales, particu-

larmente las normas comunitarias andinas, al momento de resolver 
conflictos intersubjetivos bien entre la Administración y los admi-
nistrados (recursos de reconsideración) o derivados de oposiciones 
entre administrados, ha acogido el criterio jurisprudencial adoptado 
por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en los 
siguientes términos: 

Considerando que la República Bolivariana de Venezuela 
denunció el tratado de integración de la Comunidad Andina de 
Naciones (CAN) el 22 de abril del año 2006, y toda vez que el 
artículo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela establece como principio rector la irretroactividad de 
la ley, aunado a la interpretación que hiciere la Sala Constitu-
cional del Tribunal Supremo de Justicia del artículo 153 ejus-
dem, mediante Sentencia N° 967, de fecha 4 de julio del 2012, 
en la cual se determinó con criterio vinculante que “…las nor-
mas que se adopten en el marco de los acuerdos de integración 
son consideradas parte integrante del ordenamiento legal y de 
aplicación directa y preferente a la legislación interna, mientras 
se encuentre vigente el tratado que les dio origen” (subrayado 
nuestro); en consecuencia, las Decisiones Andinas del Régimen 

 
8  Registro de la Propiedad Industrial. Oposición FARMACITY v. FARMACITY. 

Resolución Nro. 975 (Diciembre 8, 2023). Boletín de la Propiedad Industrial, 
N° 626, Tomo I, SAPI: Caracas (Diciembre 28, 2023), p.18. 
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Común Sobre la Propiedad Industrial dejaron de tener aplicación 
directa y preferente en el país, debiéndose resolver los procesos 
en curso conforme a la normativa legal vigente, es decir, la Ley 
de Propiedad Industrial9… 

Ahora bien, como hemos señalado en nuestro punto previo, 
la Sala Constitucional señaló en la Sentencia Nº 967-2012 que 
desde el momento de la denuncia del Tratado del Acuerdo de 
Cartagena (22 de abril de 2006) concluyeron para nuestro país 
los derechos y obligaciones originados en el marco de la inte-
gración andina como país miembro, lo cual se extiende a todas 
aquellas normas que se adoptaron en el marco de los acuerdos 
de integración. Esta decisión de nuestro Tribunal Supremo va 
cónsona con el artículo 135 del Acuerdo de Integración Subre-
gional Andino que dispone: “El País Miembro que desee denun-
ciar este Acuerdo deberá comunicarlo a la Comisión. Desde ese 
momento cesarán para él los derechos y obligaciones derivados 
de su condición de Miembro, con excepción de las ventajas re-
cibidas y otorgadas de conformidad con el Programa de Libe-
ración de la Subregión, las cuales permanecerán en vigencia 
por un plazo de cinco años a partir de la denuncia (...)”. En este 
sentido, La República Bolivariana de Venezuela dentro del mar-
co andino pasó a considerarse un tercer país, de tal manera, que 
las decisiones andinas relacionadas con la Propiedad Intelectual 
en general, cesaron en su aplicación directa y preferencial, 
perdiendo así nuestra Oficina Registral competencia y jurisdic-
ción, es decir, poder decisorio sobre asuntos en trámite invoca-
dos bajo el imperio de la Decisión 486 de la Comunidad Andina 
de Naciones, sobre Régimen Común sobre Propiedad Industrial; 
así esta Autoridad Registral se excluye de decidir sobre la invo-
cación del artículo 1 ejusdem, relativo al Trato Nacional, protec-
ción otorgada tanto para los nacionales de los países miembros 
andinos, como para los del Convenio de la Unión de París, como 
para los de la OMC, en el entendido que se apela a esta norma 
por cuanto los registros y solicitudes que le dan sustento fueron 

 
9  Ibídem, p. 16. 



LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS 

585 

otorgadas fuera de la comunidad andina, como lo son los países 
de Argentina, Chile y Paraguay, así como también del artículo 
147 aequalis, por cuanto no posee facultad ni competencia terri-
torial para conocer y juzgar el caso subjudíce en los extremos de 
mencionados artículos, por lo que rechaza in límine la oposición 
basada en estos artículos de la decisión andina.10 
A pesar de haber declarado el SAPI la aplicación directa de las 

normas del ADPIC (1994) desde finales del año 2020 y otros trata-
dos internacionales en materia de propiedad intelectual, como el 
CUP (1883). En las decisiones proferidas por el RPI no se percibe la 
aplicación de las referidas normas por lo que respecta a la tutela de 
los SDNC, bien sea para argumentar el reconocimiento o la negativa 
de la tutela administrativa. 

No obstante, en fecha 15 de diciembre de 2022, el RPI reconoce 
a las marcas “LEVI´S” y “LEVI´S STRAUSS” la cualidad de mar-
cas renombradas, sin un basamento legal que sirva de sustento a tal 
determinación.  

Sin embargo, en criterio de este órgano administrativo la 
empresa LEVI STRAUSS & CO. posee marcas de carácter in-
ternacional que alcanzan la categoría de aquello que la doctrina 
y algunas legislaciones extranjeras llaman marcas renombra-
das, es decir, que van más allá de ser una marca notoria en 
el mercado.  

Así las cosas, en el asunto que nos ocupa las marcas base 
de la oposición se mantiene en el tiempo gozando del presti-
gio, la fama y aceptación dentro de la mayor parte del públi-
co consumidor al que se destinan los productos ofertados 
por su titular, lo que refuerza la imposibilidad de registrar 
el signo solicitado a los fines de evitar la dilución de esas 
marcas mediante el debilitamiento de su capacidad distinti-
va11 (negrillas del autor) 

 
10  Ibid., p. 18. 
11  Registro de la Propiedad Industrial. Oposición LEVI´S - LEVI´S STRAUSS v. 

LEYIS: S JEAN. Resolución Nro. 1.635 (Diciembre 15, 2022). Boletín de la 
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En lo que puede interpretarse como un ejercicio exorbitante de 
la íntima convicción o el íntimo convencimiento del operador jurídi-
co, que permite la arbitrariedad del decisor jurídico, en franco desa-
pego del principio de legalidad a que está sometida la Administra-
ción. Una decisión o declaración de voluntad discrecional, inmoti-
vada e irresponsable, que son las características esenciales del siste-
ma discrecional o de la libre convicción del operador jurídico, en 
este caso el Registrador de la Propiedad Industrial. Libre convicción, 
que lo aleja de las reglas de la lógica y las máximas de experiencia, 
que causa inseguridad jurídica y quebranta el orden jurídico consti-
tucional. 

f) Las normas de protección contenidas en los tratados CUP 
(1883) y ADPIC-OMC (1994), extienden la protección al SDNC 
registrado y no registrado, basado en el respeto a los derechos pre-
existentes y el reconocimiento del uso previo, lo cual no es contrario 
al dispositivo nacional, que reconoce el uso como un elemento de-
terminante para la concesión. Además, del carácter de normas auto-
ejecutivas u operativas de las disposiciones protectoras contenidas 
en los mencionados tratados, que obligan al Estado venezolano a 
brindar protección eficaz y efectiva de este particular instituto del 
derecho de propiedad industrial. 

Las interpretaciones extensivas de los numerales 11 y 12 del ar-
tículo 33 de la LPI (1955) pudiesen brindar una protección a los 
SDNC, pero no son eficaces, sino se aplican conjuntamente con las 
normas internacionales. Así, en el primer supuesto, sólo sería posi-
ble la protección si existiese un registro previo del SDNC en Vene-
zuela. Mientras que en el segundo supuesto normativo, el titular del 
signo estaría obligado a acudir a la jurisdicción ordinaria para obte-
ner la nulidad del registro obtenido de mala fe (CUP, 1883: 6bis.3); 
o mediante una acción mero-declarativa procurarse el reconocimien-
to de la notoriedad del SDNC. Aún cuando, la tendencia jurispru-
dencial es otorgar protección al SDNC registrado, criterio que no se 

 
Propiedad Industrial, N° 620, Tomo XXIII, SAPI: Caracas (Diciembre 27, 
2022), pp.101. 
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comparte, así como tampoco se deriva del ADPIC (1994), el CUP 
(1883), incluso el PROTOCOLO (1995). 

Dentro del sistema mundial la tendencia gira alrededor de la 
protección de los SDNC (marcas notoriamente conocidas) y los 
signos distintivos de alto renombre o famosos. En el ámbito regio-
nal americano, el MERCOSUR propugna la protección de las mar-
cas notoriamente conocidas y la marca famosa o alto renombre. 
Mientras que en la CAN se aboga por una protección de los SDNC; 
pero diferenciándolos de las marcas renombradas, a las cuales se 
les apareja al hecho notorio, criterio éste último que se ha rechaza-
do por ser contrario al derecho procesal.  

Desde el derecho mercantil y del derecho procesal, la tutela judi-
cial efectiva de los signos distintivos, particularmente de los SDNC, 
tiene un efecto de protección del patrimonio inmaterial del comercian-
te individual o social, o, del empresario y su empresa, como entidad 
individual o colectiva12. 

 
12  “Lo que el Derecho desea proteger, con el régimen de exclusivas de signos 

mercantiles, es la empresa y los resultados de su esfuerzo: su prestigio, el ni-
vel de adhesiones, el crédito en el mercado, el juicio público sobre la bondad 
de sus productos o de sus servicios; todo lo que la empresa ha logrado conse-
guir en la lucha concurrencial, frente a sus rivales [COMPETIDORES]. Pero és-
tos son valores que, a pesar de su importancia, no son aptos para la objetivi-
dad jurídica; no puede organizarse un derecho que directamente impida su 
sustracción… la empresa mercantil –que es evidentemente una gran creación 
intelectual– no puede constituirse como objeto jurídico unitario… la tutela de 
la empresa… no como una suma de elementos patrimoniales y de relaciones 
jurídicas, sino como el complejo dinámico de todos esos medios actuando en 
dirección a su fin… Y como resulta imposible esa protección directa y fron-
tal, el Derecho centra su atención en unos objetos que carecen totalmente de 
valor intrínseco alguno, que no son sino medios identificadores, es decir, en 
los signos mercantiles que la empresa utiliza [PATRIMONIO DEL COMER-
CIANTE]. Y en relación con ellos procede a organizar un tipo de derecho que 
parece incongruente con la finalidad que perseguía la protección; porque con-
siste en que sólo esa empresa… pueda utilizar en el comercio para distinguir 
su actuación y su presencia unas determinadas e inconfundibles expresiones 
formales: unas ciertas palabras, una denominación, un dibujo… Porque 
prohibiendo a otros el empleo de los signos que la empresa utiliza… se impi-
de la sustracción ilícita de esos valores empresariales que el signo incorpo-
 



LEONEL SALAZAR REYES-ZUMETA 

588 

f) La evaluación, apreciación y valoración de los medios de 
prueba. Para la prueba de los presupuestos de la notoriedad de los 
signos distintivos se observa una tendencia nacional e internacional 
por admitir algunos medios de prueba. Por ser los más pertinen-
tes, idóneos y conducentes para la prueba de la notoriedad de los 
SDNC, a saber: los documentos, la experticia, la inspección judi-
cial, los testigos, las presunciones e indicios y las pruebas libres, 
todas ellas conducen, como en esta investigación se ha propuesto, a 
determinar la notoriedad de los signos distintivos. Para lo cual el 
operador judicial deberá ponderar para establecer la autenticidad 
del instrumento escrito sobre la existencia del signo distintivo cuya 
notoriedad se reivindica, como la veracidad de su contenido; de las 
deposiciones de los testigos percibir el amplio conocimiento del 
signo distintivo por el sector pertinente del mercado; o, de las re-
puestas del público entrevistado, como resultado de las encuestas, 
establecer la posición competitiva del signo distintivo cuya noto-
riedad se pretende establecer. 

g) Recomendación de lege ferenda. A título de recomendación 
de lege ferenda, se sugiere, con carácter de urgencia, una reforma de 
la LPI (1955) o aprobar una nueva Ley, que incluya la franquicia, 
como institución propia del derecho de propiedad intelectual. Inclu-
so, pensar en la creación de un Código de Propiedad Intelectual que 
incluya el Derecho de Autor, además de otras instituciones nuevas 
de la propiedad intelectual, como los derechos de propiedad intelec-
tual de las comunidades locales y los pueblos indígenas (la protec-
ción de los conocimientos tradicionales) y los derechos de los obten-
tores de variedades vegetales. Todo ello centrado en una política pú-
blica de protección de la propiedad intelectual como un derecho pri-

 
ra…Esta es la razón por la que la protección de la empresa en el mercado se 
resuelve jurídicamente en un tipo de derecho que faculta para impedir el uso 
de las señales identificadoras que la empresa ha decidido adoptar. Al proteger 
el signo, protege el Derecho una creación propiamente dicha: la empresa 
mercantil. Ello justifica la inclusión de la tutela de los signos mercantiles 
dentro del tratado de los derechos intelectuales” (Cfr. Ignacio De Medrano. 
“Derecho de Marcas”, en: Hermenegildo Baylos, 2009, ob.cit., pp. 1.237-
1.240). 
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vado, en el contexto de las libertades y garantías individuales, que 
como derechos fundamentales constituyen la tutela judicial efectiva, 
eficiente, eficaz y competitiva de los derechos humanos. 

En la Asamblea Nacional actualmente cursa un Proyecto de Ley 
de Propiedad Industrial (Agosto 29, 202313), en el cual se regulan 
los SDNC, además se incluye la regulación de las marcas renombra-
das. Se establece una protección a ambos signos sobre la base de la 
prohibición de registro de marcas que puedan afectar los derechos de 
propiedad de los legítimos titulares de las marcas de la referencia. 
Así el artículo 37 en su literal “j” establece:  

No podrán registrarse como marcas,…, los que:… Consti-
tuyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o 
trascripción, total parcial, de un signo distintivo notoriamente 
conocido o renombrado cuyo titular sea un tercero, cualesquie-
ra que sean los productos o servicios a los que se aplique el 
signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de 
confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos 
o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; 
o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o 
publicitario. 
Por otro lado, bajo el Capítulo VI denominado “Notoriedad” se 

establecen los criterios de tutela del “signo notorio” y de la “marca 
renombrada”. La diferencia sustancial entre ambos a criterio del 
proyectista, estriba en que los primeros son sólo conocidos por el 
sector pertinente. Mientras que las segundas son conocidas más allá 
del sector pertinente. Para ambas marcas se establece un sistema de 
protección reforzada. En cuanto a la terminología, no se adopta un 
criterio uniforme para el “signo notorio”, sino que se emplean indis-
tintamente los términos “signo distintivo notorio”, “signo notoria-
mente conocido” o “signo distintivo notoriamente conocido”. 

 
13  Asamblea Nacional. Proyecto de Ley de Propiedad Industrial. Comisión 

Permanente de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación, Caracas 
2023. 
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Tanto el SDNC como la marca renombrada están sujetas a prue-
ba, siendo los presupuestos de pruebas no muy distantes de los esta-
blecidos en la D486 (2000). Incluyéndose, como medio de prueba 
tanto para el SDNC, como para la marca renombrada, la “encuesta o 
estudio de mercado sobre el conocimiento de la marca en el sector 
pertinente”. Además, de brindarle un valor relevante al “uso previo”. 
Se define el “sector pertinente” para la prueba de la notoriedad, más 
no para el renombre.  

La marca notoria está protegida bajo el principio de la ultraespe-
cialidad relativa; mientras que las marcas renombradas conforme el 
principio de la ultraespecialidad absoluta.  

Se establece el procedimiento para la Declaratoria de Notorie-
dad o Renombre de un signo distintivo, por 5 años contados desde la 
fecha de la declaratoria, sujeta a renovación por períodos iguales, y, 
al pago de tasas de registro, renovación y mantenimiento. El proce-
dimiento no está claramente definido, pero está previsto a instancia 
de parte; por tanto, sería aplicable el procedimiento administrativo 
de concesión de una marca. Sin embargo, la notoriedad o el renom-
bre pueden ser objeto de declaratoria incidental, bien sea en un pro-
cedimiento administrativo o judicial. 

Se prevé la nulidad de la Declaratoria de Notoriedad o Renom-
bre de un signo distintivo por razones de ilegalidad. La pretensión de 
infracción está sujeta a un plazo de prescripción de 5 años contado a 
partir del conocimiento que tenga el titular del SDNC del uso no au-
torizado por el tercero infractor. Mientras que en casos de mala fe no 
opera la caducidad ni la prescripción de la pretensión.  

Igualmente, se protegen los SDNC contra infracciones a través 
de nombres de dominio o correos electrónicos ilícitamente obteni-
dos. Asimismo, está prevista la cancelación de un signo distintivo 
concedido en detrimento de los derechos de propiedad del titular le-
gítimo de un SDNC.  

No existe certeza de su pronta aprobación. Ante la irrelevante 
distinción entre SDNC y marca renombrada, se aboga por la unifi-
cación de la nomenclatura del instituto, a favor del signo distin-
tivo notoriamente conocido. 
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h) Reflexión para el legislador. Que tenga en cuenta las pala-
bras del procesalista alemán Erich Döhring al alertar que cualquier 
“comunidad estatal sufriría grave daño si se permitiera que la averi-
guación procesal fuera encarrilada de acuerdo con criterios ideológi-
cos, o más aún, si tal tendencia fuera incluso alentada”14. Así como 
también, las pronunciadas por Mauro Cappelletti sobre la globaliza-
ción del derecho: “en un mundo en el cual bon gré mal gré, la pací-
fica coexistencia de los pueblos se hace cada vez más necesaria, pre-
cisamente la búsqueda de aquellos elementos comunes y de seme-
janza debería constituir la premisa teórica y la guía práctica más se-
guras en todo racional movimiento de reforma de los Código y de 
las leyes procesales”15. 

 
14  Erich Döhring, ob. cit., p. 453. 
15  Mauro Cappelletti, ob. cit., p. 139. 
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