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PROCESO 97-DR-2000

Demanda de revision interpuesta por la Republica Bolivariana
de Venezuela contra la sentencia proferida por el Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina dentro del proceso 46-Al-99.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-
DAD ANDINA, en la demanda de revision inter-
puesta por la Republica Bolivariana de Vene-
zuela, a los cinco dias de mes de octubre del
afio dos mil uno.

VISTOS:

El escrito N° 000794, de fecha 3 de noviembre
de 2000, presentado por la Republica Bolivariana
de Venezuela, por conducto de la Ministra de la
Produccion y el Comercio, que contiene la de-
manda de revisién contra la sentencia dictada
por este Organo Jurisdiccional dentro del pro-
ceso N° 46-Al-99, referido a la Accién de In-
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cumplimiento interpuesta por la Secretaria Ge-
neral de la Comunidad Andina contra este Pais
Miembro, al adoptar una serie de medidas apli-
cables al Transporte Internacional de Mercan-
cias por Carretera, sentencia producida el 5 de
julio del afio 2000 y leida en audiencia publica
en fecha 3 de agosto del afio 2000.

El escrito N° 2-2001-07216 S enviado por la
Republica de Colombia, actuando por medio
de la Ministra de Comercio Exterior, que hace
referencia a la demanda de revision interpues-
ta por el Gobhierno venezolano contra la senten-
cia dictada dentro del proceso 46-Al-99.

El acta correspondiente a la audiencia publica
celebrada el 14 de junio del afio dos mil uno,
las pruebas, los escritos de conclusiones y de-
mas documentos que cursan en el expediente;

Tomando en consideracion:

1. ANTECEDENTES.
1.1. Lademanda:

Presenta la demanda la Republica Bolivariana
de Venezuela fundamentdndose en el articulo
29 del Tratado de Creacion del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina que establece
la posibilidad de solicitar la Revision de las
Sentencias dictadas por este Organo Jurisdic-
cional en acciones de incumplimiento. Aduce
que de acuerdo con este articulo la demanda
de revision procede cuando hubiere un hecho
nuevo, no conocido, que se descubra poste-
riormente al dictamen de la sentencia y que
sea de tanta importancia como para poder in-
fluir decisivamente en el resultado del proceso,
agregando que el mismo articulo establece que
la demanda de revisién debera presentarse den-
tro de los noventa dias siguientes a aquel en
que se descubra el hecho y en todo caso den-
tro del afio siguiente a la fecha de la sentencia.

Expone que luego de dictada la sentencia de-
clarando el incumplimiento de la Republica
Bolivariana de Venezuela, se hizo del conoci-
miento oficial para ese Gobierno un hecho de
gran trascendencia para las relaciones de los
paises de Colombia y Venezuela, cual es el de
la existencia del Acuerdo de Cooperacion entre
Colombia y Estados Unidos, también denomi-

nado PLAN COLOMBIA, divulgado con fecha
30 de agosto del afio 2000, con ocasion de la
visita del Presidente de los Estados Unidos de
América realizada a la ciudad de Cartagena.

Alega que la situacion de incertidumbre del or-
den publico interno colombiano en virtud de la
intervencion de una nacién extranjera en el con-
flicto, cuya acentuacion por efecto de la aplica-
cion del llamado “Plan Colombia”, constituye
en si un hecho novedoso, que pese a que se
venia gestando, se hizo perceptible en momen-
tos en los cuales la sentencia por incumpli-
miento recaida contra Venezuela ya habia sido
dictada, es decir se trata de un hecho descono-
cido y de tanta trascendencia que de conocer-
se en su momento, en el transcurso del proce-
so habria sido alegado y habria podido influir
decisivamente en el resultado del mismo.

Sefiala que el Plan Colombia significa y pone
de manifiesto la gravedad de la situacion politi-
ca y social por la que atraviesa la hermana
Republica de Colombia, destacando la insegu-
ridad en todos sus aspectos en vastas regio-
nes del territorio colombiano y la imposibilidad
de libre circulacion de mercaderias en gran
parte de las carreteras colombianas. Al respec-
to destaca que se ha anunciado que la ofensiva
militar de la lucha antidrogas se iniciara en los
Departamentos de Caqueta y Putumayo al sur
de Colombia, pero después se desplazara a los
Departamentos del Meta y Guaviare y final-
mente, operara en el Departamento de Santan-
der, fronterizo con los estados venezolanos
Téachira y Zulia.

Aduce que la ofensiva gubernamental a las zo-
nas de sembradios, significa grandes enfrenta-
mientos con las mafias de la droga como con
los grupos guerrilleros que operan en las mis-
mas zonas, lo cual, segun lo afirmado por el
Ministro de Relaciones Exteriores de Venezue-
la, prevé un gran contingente de poblacién co-
lombiana desplazada hacia las fronteras, inten-
sificando el conflicto y toda la situacion politica
y social que sumara dificultades en el transpor-
te en las carreteras colombianas tanto de per-
sonas como de mercancias.

Agrega que el temor no es hipotético y que al
respecto pueden verse las informaciones acer-
ca de la muerte del camionero venezolano DA-
RIO URBANO RINCON a manos de la guerrilla
del ELN, quien béarbaramente fue dinamitado
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dentro de su camion de transporte en el depar-
tamento del Arauca colombiano.

A su vez, sostiene que la fumigacion con herbi-
cidas y otros elementos quimicos sobre vastos
sembradios ilegales de amapola, coca y mari-
huana repercutira tanto en la gente como en la
fauna y la flora venezolana provocando efectos
en su ecosistema variando y mutando las es-
pecies y causando por otro lado problemas en
pacientes con bajo sistema inmunol6égico como
aquellos que padecen de cancer y SIDA o que
presentan problemas de nutricion.

Por otro lado, manifiesta que existe un segun-
do hecho desconocido que produce la solicitud
de Revision, cual es, el estudio realizado por la
Universidad de Valencia, titulado: “La situacién
actual y las perspectivas del transporte interna-
cional de carga por carretera en la Comunidad
Andina de Naciones”, que fuera solicitado por
la Secretaria General de la Comunidad Andina,
llevado a cabo con financiamiento de la Corpo-
racion Andina de Fomento y publicado el 18 de
octubre del 2000.

La demandada hace referencia a varias citas
textuales tomadas del estudio, que de acuerdo
con la misma demuestran el estado de insegu-
ridad existente en las carreteras colombianas,
el cual impide el transito de mercancias en las
carreteras de Colombia.

En consecuencia, la demanda se encamina a
obtener el pronunciamiento del Tribunal de con-
formidad con lo establecido en el articulo 29
de su Tratado de Creacioén, para que proce-
da a la revision de la sentencia dictada den-
tro del proceso 46-Al-99 y en especial des-
taca dentro de las razones esgrimidas por este
Organo Jurisdiccional, el punto titulado: “ANA-
LISIS DE LAS RAZONES DE HECHO Y DE
DERECHO ALEGADAS POR LA DEMANDA-
DA”, fundamentada en la gravedad de la si-
tuacion juridica y politica, y la inseguridad en
las carreteras de Colombia, conocidas deta-
lladamente al revelarse publicamente el Plan
Colombia, y el informe de la Universidad Poli-
técnica de Valencia que impiden que se lle-
ve a cabo de manera normal el proceso de
integracion del transporte internacional de mer-
cancias por carreteras establecido en la De-
cision Andina 399 y el proceso establecido en
la Decision 439 que regula la Liberaciéon del
Comercio de Servicios.

1.2. El escrito de la Republica de Colombia
referido a la demanda interpuesta:

La Republica de Colombia, por intermedio de la
Ministra de Comercio Exterior, y en uso de sus
derechos como Pais Miembro, present6 un es-
crito refiriéendose a la solicitud de revisién de
sentencia dictada dentro del proceso N° 46-Al-
99, en el cual actu6 como coadyuvante de la
Secretaria General, oponiéndose a que se ac-
ceda a la revisién demandada, con fundamento
en los argumentos que se resumen a continua-
cion:

Justifica su intervencion en lo dispuesto por el
articulo 77 del Estatuto del Tribunal, que per-
mite a los Paises Miembros, en cualquier esta-
do del proceso, presentar informaciones o ar-
gumentos legales que se consideren necesa-
rios para la mejor solucion de la causa.

Anota que la demanda falla en el cumplimiento
de algunos de los requisitos consagrados en el
articulo 29 del Tratado de Creacion del Tribu-
nal de Justicia de la Comunidad Andina, como
también de los exigidos en el articulo 67 del
Estatuto, por cuanto a su juicio, ninguno de los
dos argumentos de la Republica Bolivariana de
Venezuela pueden considerarse como “hechos”
en el sentido estricto de la palabra, puesto que
el Plan Colombia es un Programa de Gobierno
y el estudio de la Universidad Politécnica de
Valencia es como su nombre lo indica, un estu-
dio. En tal virtud, ambos son sélo pruebas do-
cumentales de un hecho o elemento comun a
los dos: “la inseguridad y situacién de orden
publico” en Colombia, hecho éste alegado por
Venezuela desde el mismo momento de la adop-
cién de la medida, y en la propia contestacion
de la demanda de incumplimiento.

Manifiesta que los supuestos “hechos” no eran
desconocidos al momento de la sentencia ya
que la visita del Presidente Clinton no oficializo
el Plan Colombia, sino que simplemente forma-
liz6 la ayuda econ6mica destinada para el mis-
mo. El Plan Colombia, dice, es un plan de Go-
bierno lanzado con anterioridad a la sentencia
por el Presidente de la Republica de Colombia
y asegura que fue conocido por Venezuela con-
forme lo indican los articulos del periédico “El
Universal” de Venezuela, entre otros el referido
por el titular de 1 de julio del 2000 que decia:
“Lista ayuda de Estados Unidos para Colom-
bia”, y otros que afirma se publicaron en el
mismo mes de julio del afio 2000.
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Sefiala que ninguno de los dos “hechos” tienen
la pertinencia, la capacidad o la fuerza para
cambiar el resultado del proceso o el pronun-
ciamiento del Tribunal en su sentencia, en el
sentido de que los supuestos hechos, no son
sino pruebas que revelan otros ya conocidos.

Solicita, entonces que, por los argumentos plan-
teados, se confirme en los mismos términos, la
sentencia de incumplimiento contra la Republi-
ca Bolivariana de Venezuela y continuar con el
procedimiento sumario para verificar el cumpli-
miento de la sentencia, ya que hasta la fecha
Venezuela no ha derogado la Resolucion Con-
junta del 14 de mayo de 1999 que impuso la
medida del trasbordo obligatorio.

2. LA AUDIENCIA PUBLICA.

Se celebré audiencia publica el 14 de junio del
2001 con la concurrencia de representantes
de la demandante, de la Secretaria General y
de la Republica de Colombia. A continuacion
se resefia brevemente el contenido de las con-
clusiones escritas aportadas por ellas.

2.1. Conclusiones de la demandante:

La Republica Bolivariana de Venezuela en su
escrito de conclusiones afirma que de plena
conformidad con las facultades otorgadas al
Ejecutivo Nacional en su Carta Magna y por
razones de Seguridad, Defensa Nacional y Paz
Pdblica en el Territorio Nacional adoptdé con
fecha 18 de mayo de 1999, la Resolucion que
fue objeto del proceso 46-Al-99, cuyo resultado
constituye la sentencia de fecha 5 de julio de
2000, la cual es objeto de la presente causa
basada en el articulo 29 del Tratado de Crea-
cion del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, que contempla la concurrencia de dos
supuestos para demandar la revision de sen-
tencia: a) la existencia de un nuevo hecho que
hubiere podido influir de manera decisiva en el
proceso y b) que dicho hecho hubiese sido
desconocido en la fecha de la expedicion de la
sentencia.

Agrega que el conflicto existente en el territorio
colombiano provocado por las Fuerzas Arma-
das Revolucionarias de Colombia (FARC), el
Ejercito de Liberacion Nacional (ELN), grupos
paramilitares y civiles armados fueron hechos
de gran trascendencia que generaron la adop-
cion del Plan Colombia por parte del Gobierno

colombiano en colaboraciéon con el Gobierno
de los Estados Unidos de Norte América y que
con ello se configur6 un hecho desconocido
para el Gobierno de Venezuela, trascendente
para haber influido de manera decisiva en el
resultado del Proceso al momento en que se
hizo publica la sentencia por parte del Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina el 3 de
agosto de 2000, ya que el Plan fue pablicamen-
te anunciado a la Comunidad Internacional de
manera oficial el 30 de agosto de 2000.

En segundo término, manifiesta que del Estu-
dio de la Universidad Politécnica de Valencia
(Espafa) se desprenden tres afirmaciones de
notable importancia, que de haber sido conoci-
das, habrian influido de manera decisiva en el
resultado del proceso. Resume tales afirmacio-
nes en:

“a) Existencia de factores tales como la in-
seguridad en las carreteras de Colombia,
entre otros, que han llevado al incumplimien-
to de la Decision 399.

“b) El riesgo politico que se genera por la
accion de guerrilleros en territorio colombia-
no, provoca en el sector transporte situacio-
nes que atentan contra la seguridad de los
conductores, con acciones tales como la des-
truccion de vehiculos, secuestros, robo de
mercancias , etc.

“c) La situacion politica de Colombia distor-
siona el libre transito de personas y mercan-
cias por su territorio.”

Sefala la importancia del articulo primero del
Acuerdo de Cartagena que promueve el desa-
rrollo equilibrado y arménico de los Paises Miem-
bros en condiciones de equidad y que al mo-
mento de la adopcion de la medida por parte de
Venezuela, no existia igualdad de circunstan-
cias entre los transportistas venezolanos que
ingresaban al territorio colombiano y los trans-
portistas colombianos que ingresaban a territo-
rio venezolano.

Ademas apunta, en este mismo orden de ideas,
que el articulo 4 del Tratado de Creacion del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
establece la obligacién que tienen los Paises
Miembros de adoptar las medidas necesarias
para asegurar el cumplimiento de las normas
que conforman el ordenamiento juridico de la
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Comunidad Andina, una obligacion de hacer,
que en el caso del Gobierno colombiano con-
lleva la obligacion de adoptar medidas que ga-
ranticen la seguridad y facilidad de transito den-
tro de su territorio.

Finalmente alega que la Republica Bolivariana
de Venezuela no considera que haya incurrido
en incumplimiento de disposiciones del orde-
namiento juridico andino, sino en el ejercicio
de derechos que dicho ordenamiento le confie-
re, tales como la aplicaciéon de leyes y regla-
mentos de seguridad; y proteccién de la vida
de las personas, aunados a las propias de todo
Estado relacionadas al mantenimiento de la se-
guridad, defensa y paz publica en el territorio
nacional.

Por lo cual no pude pretenderse la aplicacion a
ultranza de una libertad de transito y comercio,
cuando no estan garantizadas las condiciones
minimas para ello, ya que lo contrario seria
pretender que el beneficio econémico es mas
importante que la integridad fisica y la seguri-
dad de las personas, hecho éste que ningln
acuerdo de integracion puede tener como fina-
lidad.

En virtud de los nuevos elementos presenta-
dos, solicita al Tribunal que proceda a revisar
el contenido de su sentencia y declare con lu-
gar la demanda de Revision.

2.2. Escrito dela Secretaria General:

La Secretaria General en el escrito referido a
su intervencion en la Audiencia Publica plantea
que la demanda no cumple con los requisitos
de admisibilidad del recurso extraordinario de
revision que se sefialan en el articulo 29 del
Tratado de Creacién y que tampoco ha cumpli-
do con lo dispuesto en el articulo 67 del Estatu-
to del Tribunal, pues a su juicio no fundamenta
ni indica los puntos impugnados de la senten-
cia, sino que parece atacar la totalidad del fallo
impugnado; siendo claro que tampoco cumple
con los requisitos que requieren los “hechos”
para que proceda la revision, toda vez que se
trata de hechos anteriores a la sentencia, co-
nocidos no solamente por Venezuela sino por
la comunidad internacional y la opinién publica,
salvo el caso de la muerte del conductor, que
se trata de un hecho posterior a la sentencia.

Agrega que en su conjunto se trata de situacio-
nes que no guardan relacién de causalidad con

el incumplimiento declarado por el Tribunal, y
por lo tanto, tampoco tienen relacién de causa-
lidad para la eventual revisién de la sentencia
por lo cual son improcedentes.

El Plan Colombia no es un hecho novedoso,
dice la Secretaria General, era algo que se
venia gestando por la situacién de inseguridad
que vive Colombia, argumento que fue utiliza-
do por Venezuela, pero se hizo perceptible en
momentos en los cuales la sentencia de incum-
plimiento recaia sobre dicho Pais Miembro.

Debemos recordar, continda, que el argumento
de la inseguridad fue analizado y desestimado
por el Tribunal al emitir la sentencia.

Con relacion al estudio realizado por la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, destaca que, es
cierto que el documento como tal era descono-
cido, tanto para Venezuela como para los de-
mas Paises Miembros, pero que fue contrata-
do por la Comunidad Andina con la finalidad de
hacer un diagnéstico de la situacion actual del
transporte internacional de mercancias por ca-
rreteras en la subregion. De manera que si
bien sus conclusiones pudieron ser posteriores
a la sentencia, no lo fueron para Venezuela, su
contratacion y finalidad.

Por todo ello, la Secretaria General, considera
que la demanda de revisiéon planteada por el
Gobierno de Venezuela debe ser declarada im-
procedente y desestimarse de plano por el Tri-
bunal de Justicia al no contener los requisitos
necesarios para su admisibilidad.

Sin embargo, entre otras consideraciones, la
Secretaria General, hace mencion en su escri-
to a una eventual causal de nulidad por vulne-
racién del debido proceso y del derecho de
contradiccion, de conformidad con lo que se
establece en los articulos 68 y 77 el Estatuto
del Tribunal, la cual hace consistir en que el
Tribunal mediante auto de fecha 13 de diciem-
bre de 2000, admisorio de la demanda, no or-
dend notificar a la Secretaria General, tampoco
le concedié un término para contestar la de-
manda, ni le advirti6 cual era la oportunidad
procesal para solicitar la practica de pruebas
conforme lo dispone el articulo 42 del Estatuto.

Asi las cosas, la Secretaria, solicita al Tribu-
nal, que de no declarar la improcedencia de la
demanda, en subsidio de ello declare la nulidad
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de todo lo actuado a partir del auto admisorio
de la demanda, de fecha indicada anteriormen-
te, procediendo el Tribunal a verificar si la de-
manda redne todos los requisitos exigidos, y
de ser asi ordene su notificacion con la adver-
tencia expresa del término para surtirse el tras-
lado para la contestacion de la demanda por
parte de la Secretaria General.

En todo caso, la Secretaria General estima ne-
cesario el pronunciamiento del Tribunal para
que precise el curso y procedencia de la de-
manda extraordinaria de revisiéon con la finali-
dad de que dicho recurso no sea utilizado para
aplazar el cumplimiento de una sentencia del
Tribunal, como a su juicio, pudiera estar ocu-
rriendo en el presente caso.

Finalmente este Organo Comunitario, solicita
la condena en costas a Venezuela por intentar
una demanda de revisién improcedente.

2.3. Intervencion de la Republicade Colom-
bia:

La Republica de Colombia, formula en el escri-
to remitido con ocasion de su intervencion en la
Audiencia Publica, los argumentos que a conti-
nuacion se resumen:

Alega que se trata de una demanda contra una
sentencia ejecutoriada puesto que el articulo
58 del Estatuto del Tribunal establece que las
sentencias tendran fuerza obligatoria desde el
dia siguiente al de su lectura en audiencia y
afirma que carece de los requisitos formales y
sustanciales necesarios para prosperar debido
a que no se presentan hechos nuevos, ni se
indican los puntos que se impugnan de la sen-
tencia, ni los medios de prueba que pretende
hacer valer.

Los argumentos que pretende presentar como
nuevos hechos, dice la Republica de Colom-
bia, ni son hechos ni son nuevos; constituyen
documentos de prueba de hechos que ya fue-
ron considerados y desestimados por el Tribu-
nal en la sentencia, como es “la situacion de
inseguridad que vive Colombia”; es decir sobre
ellos ya se pronuncid el fallo. Razén por la cual,
tampoco poseen la capacidad y la fuerza para
cambiar el resultado del proceso o la decision
del Tribunal.

En tal forma, solicita al Honorable Tribunal de
Justicia, declare la improcedencia del caso y

en el evento de que no se atendiera esta peti-
cion, de manera subsidiaria pide confirmar, en
los mismos términos la sentencia de incumpli-
miento contra la Republica Bolivariana de Ve-
nezuela y continuar con el procedimiento su-
mario para verificar el cumplimiento de la sen-
tencia, ya que hasta la fecha, Venezuela no ha
derogado la Resolucién Conjunta del 14 de ma-
yo de 1999 que impuso la medida del tras-
bordo obligatorio.

3. CONSIDERANDO.
3.1. Competencia:

El Tribunal de Justicia de la Comunidad An-
dina es competente para conocer de la presen-
te controversia en virtud de las previsiones del
articulo 29 de su Tratado de Creacion, concor-
dadas con las de los articulos 95, 96 y 97 de
su Estatuto (Decision 500 del Consejo Andino
de Ministros de Relaciones Exteriores).

Que el estado de la causa es el de dictar sen-
tencia, para lo cual el Tribunal estima necesa-
rio referirse a los siguientes aspectos:

3.2. Naturaleza y finalidad de la demanda
derevisién de sentencia:

La “demanda de revisidn” constituye un recur-
S0 que tiene por objeto alterar los efectos de la
cosa juzgada que produce la sentencia dictada
en una accion de incumplimiento, por lo cual es
necesario considerarlo como una impugnacion
excepcional, de aplicacion restrictiva y por tan-
to procedente exclusivamente por los motivos
establecidos en el Tratado de Creacion del Tri-
bunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Al no tratarse de una demanda que se inter-
ponga por el desconocimiento o resquebra-
jamiento de un derecho sino que se lo hace
contra una sentencia firme dictada previamen-
te por un 6rgano judicial competente -que en el
caso del Comunitario Andino es de Unica ins-
tancia-, la sentencia emitida tras la interposi-
cion de una demanda de revision viene a ser la
sola y Unica excepcion respecto de la cual la
obligatoriedad y ejecutoriedad de los fallos del
Organo Judicial de la Comunidad Andina pue-
den ser susceptibles de modificacion, dentro
de determinadas y estrictas condiciones de tem-
poralidad, procedencia y preclusividad, a tra-
vés de otro, que se convierte -ese si- en punto
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final del recurso extraordinario de revision. Asi,
Ernesto GARCIA-TREVIJANO GARNICA, refi-
riendose al recurso de revision en la via admi-
nistrativa, se pronuncia precisamente en el sen-
tido de que éste “es, por tanto, un recurso ex-
traordinario y excepcional. Su caracter extraor-
dinario implica que Unicamente podra interpo-
nerse al amparo de alguna o algunas de las
circunstancias taxativamente establecidas en
la Ley”, por lo que ademas, expresa, con el
“recurso administrativo extraordinario y excep-
cional de revision” -que por desarrollarse den-
tro de la via "interna” o precontenciosa, podria
parecer mas simple y, por tanto merecedor de
un tratamiento mas benévolo- “se trata, en de-
finitiva, de evitar su desnaturalizacion convir-
tiéndolo aunque sea de hecho, en un recurso
ordinario, en el que puedan examinarse sin
limite, cualesquiera argumentaciones y moti-
vos en los que el interesado apoye sus preten-
siones” El recurso administrativo extraordina-
rio de revision, segunda edicion, editorial CIVITAS,
Madrid, 2001, p. 15y ss.).

Respecto a la naturaleza juridica de la revisiéon
judicial, igualmente nos ilustra la doctrina pro-
cesal especializada en el sentido de que si bien
“la ley emplea la expresion ‘demanda de revi-
sion’, la revisién se configura como un recurso,
no ya extraordinario, sino excepcional en cuan-
to implica una desviacion de las normas gene-
rales, por lo que es de aplicacion restrictiva y
ha de circunscribirse a las causas taxativamen-
te sefialadas en la Ley. Lo que no impide que,
en cuanto se refiere a los requisitos procesales
se adopte un criterio flexible o pro actione”
(Jesis GONZALEZ PEREZ, Comentarios a la
ley de la jurisdiccién contencioso administrati-
va, tercera edicion, Madrid, 1998, p. 1713 y ss.)

Consecuentemente, la demanda de revisién in-
terpuesta viene a ser la Unica via para que -tal
el caso del Derecho comunitario andino- las
sentencias de este Tribunal puedan ser revisa-
das con la posibilidad de una posterior suspen-
sion de su calidad de cosa juzgada adquirida
previamente -a partir del dia siguiente al de su
notificacién- por la sentencia emitida en una
accion de incumplimiento. Y, en efecto, ha sido
reiterada la jurisprudencia del Tribunal Andino
de Justicia acerca de la obligatoriedad de que
gozan las sentencias por €l emitidas. A este
respecto cabe mencionar jurisprudencia en la
qgue se reafirma que este “6rgano independien-
te, auténomo, neutral,... declara el derecho con

autoridad de cosa juzgada” (sentencia emitida
dentro del proceso 19-Al-99, del 02 de junio de
2000, correspondiente a la accion de incumpli-
miento contra la Republica del Ecuador por
aplicar una medida calificada como gravamen
a las importaciones de la subregion). Y asi
mismo que: “El efecto del derecho comunitario,
declarado con autoridad de cosa juzgada, im-
plica para las autoridades nacionales compe-
tentes, la prohibiciéon de pleno derecho de apli-
car una disposicién nacional reconocida como
incompatible con el Ordenamiento Juridico Co-
munitario...” (sentencia emitida dentro de la ac-
cion de incumplimiento correspondiente al pro-
ceso 02-Al-97, del 24 de septiembre de 1998,
caso ‘“licores Ecuador”). Incluso dentro de la
misma sentencia que hoy se pretende sea revi-
sada, emitida dentro del proceso 46-Al-99, el
Tribunal dejo sentado en ese caso, respecto de
las argumentaciones esgrimidas por Venezue-
la, que “Onicamente pueden ser valoradas por
el Tribunal dentro de la respectiva accién de
incumplimiento, ...con el objetivo de constatar y
declarar con autoridad de cosa juzgada el de-
mandado -y previamente dictaminado- incum-
plimiento de las obligaciones impuestas por el
ordenamiento andino a los Paises Miembros”.

Resta advertir sin embargo que asi concebido
y regulado el recurso de revision, se nos pre-
senta como una verdadera excepcion al princi-
pio de la cosa juzgada, pero que, analizado con
mayor detenimiento, la institucion revela que
esa excepcion es solo temporal, es decir, en
tanto en cuanto una vez vencido el plazo fijado
para interponer el recurso, recobra la senten-
cia su firmeza absoluta y consecuente autori-
dad de cosa juzgada.

3.3. Presupuestos exigidos para la proce-
denciade lademandade revisién:

Es el articulo 29 del Tratado de Creacion del
Tribunal, la norma que regula la revision de
sentencias, siendo ademas aplicables para la
exigencia normativa vigente a la época de in-
terposicion de la demanda objeto de la pre-
sente sentencia, los articulos 65 a 68 del Esta-
tuto del Tribunal (actuales 95 a 97 del novisimo
Estatuto codificado mediante Decisién 500 del
Consejo Andino de Ministros de Relaciones
Exteriores). Asi pues, la normativa comunitaria
indicada prevé los presupuestos que deben con-
currir para que proceda la demanda de revi-
sion, a saber:
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- Que la sentencia cuya revisién se solicita,
haya sido emitida dentro de una accion de
incumplimiento;

- Que quien solicite aquella sea una cualquie-
ra de las partes dentro del proceso en que
se emitio la sentencia;

- Que se fundamente en un hecho desconoci-
do -por la parte solicitante de la revision- al
momento de expedicion del fallo, siempre
que aquel hubiere podido influir decisivamente
en el resultado del proceso;

- Y, por ultimo, que el lapso preclusivo dentro
del cual se interponga no exceda de noventa
dias siguientes al descubrimiento del hecho,
y siempre, dentro del afio siguiente a la fe-
cha de expedicion de la sentencia.

Todo lo cual, lleva al Tribunal a concluir que los
principales presupuestos exigidos por la norma
para que resulte procedente la revisién de sen-
tencias —y que deben servir de fundamento a
la demanda— han de versar sobre hechos,
que deben reunir dos requisitos concurrentes:
ser anteriores y desconocidos para la fecha
de expedicién de la sentencia, y decisivos a
los fines de la resolucién de la controversia,
ésto en el sentido de que si hubieren sido co-
nocidos y comprobados en su oportunidad por
la recurrente, la decision recaida hubiera teni-
do un sentido diferente.

Adicionalmente, y aunque no exigibles respec-
to del presente caso, el Estatuto del Tribunal
-ahora reformado- contiene otros requisitos con-
currentes que, a mas de ser los exigidos por el
articulo 36 ibidem (actual articulo 46) -corres-
pondientes a la demanda en acciones de nuli-
dad e incumplimiento- han sido complementa-
dos con: el sefialamiento de la sentencia im-
pugnada mediante recurso de revision; la rela-
cion de los hechos en los cuales se fundamen-
ta la demanda; la indicacién de los medios de
prueba tendientes a demostrar la existencia de
tales hechos y el momento en que fueron des-
cubiertos; y asimismo la indicacion de los pun-
tos en los que se impugne el fallo.

Asi pues, con base en los presupuestos nor-
mativos aplicables previamente indicados, el
Tribunal comunitario reafirma que la revision
de sentencias prevista en el ordenamiento juri-

dico andino, viene a ser un recurso excepcio-
nal -de “extraordinario”, lo califica expresamen-
te el vigente Estatuto del Tribunal en su articulo
95-, por lo cual, pasa a examinar los principa-
les argumentos esgrimidos en el presente caso,
no sin antes referirse a las cuestiones previas
planteadas en el proceso.

3.4. Cuestion previa, relativa a la admisibi-
lidad de la demanda:

La presente demanda contra la sentencia del
Tribunal Andino de Justicia emitida dentro del
proceso 46-Al-99 el 05 de julio del afio 2000 y
leida en audiencia publica el 03 de agosto del
mismo afio, ingres6 al Tribunal el 09 de no-
viembre del afio 2000. Por auto de 13 de di-
ciembre se resolvié admitirla a tramite y poner-
la en conocimiento tanto de la Secretaria Ge-
neral de la Comunidad Andina, como de los
Paises Miembros y de la Comision, todo a los
efectos del articulo 77 del Estatuto del Tribunal
vigente en aquella fecha.

La Secretaria General de la Comunidad An-
dina, dentro de su escrito de conclusiones a la
audiencia publica llevada a cabo el 14 de junio
del 2001, alega que la demanda interpuesta
por la Republica Bolivariana de Venezuela no
cumple los requisitos de admisibilidad, previs-
tos en los articulos 67 y 36 del Estatuto, por lo
gue solicita de este Tribunal Andino que decla-
re la improcedencia de la misma, y en el evento
de que no se atendiera a dicha peticion, subsi-
diariamente se declare la nulidad de todo lo
actuado a partir del auto de fecha 13 de di-
ciembre de 2000. Principalmente sefala el Or-
gano Ejecutivo comunitario, que la menciona-
da demanda de revision no seria admisible por-
gue no se indican los puntos en los cuales se
impugna el fallo recurrido (parrafo b) del articu-
lo 67 del Estatuto); ademas, expresa: “Vene-
zuela aporta como pruebas documentos poste-
riores a la sentencia sobre hechos anteriores a
la misma, salvo el caso de la muerte de un
conductor” (parrafo d) del articulo 67); y no
sefiala los nombres y domicilios ni del actor ni
de la parte demandada (parrafo a) del articulo
36).

Este 6rgano judicial comunitario procede en
consecuencia a analizar los argumentos esgri-
midos por la Secretaria General respecto del
punto previo relativo a la inadmisibilidad de la
demanda:
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En cuanto al primero de ellos el Tribunal obser-
va (folio 12) que la Republica solicitante de la
revision de la sentencia emitida en el proceso
46-Al-99, sefald: “Que en especial se impugna
dentro de las razones esgrimidas por este Tri-
bunal, el punto numero V (Pagina 14 y siguien-
tes), titulado ANALISIS DE LAS RAZONES DE
HECHO Y DE DERECHO ALEGADAS POR LA
DEMANDADA. En este punto en especial, el
Tribunal desestima los argumentos de insegu-
ridad en las carreteras colombianas sefialados
por Venezuela y los alegatos venezolanos so-
bre la violencia generalizada en Colombia. Ar-
gumentos que ahora se comprueban con los
hechos revelados en los documentos presen-
tados”. Todo lo cual, en consecuencia, lleva a
concluir que la demandante si dio cumplimien-
to formal a la prescripcién normativa contenida
-a los fines de la admisibilidad del recurso de
revision- en el péarrafo b) del articulo 67 del
Estatuto del Tribunal, aplicable éste al momen-
to en que se admiti6 la demanda de revision,
y relativo aquel al sefialamiento de los puntos
en los cuales se impugna la sentencia.

Respecto a la exigencia contenida en el parra-
fo d) del mismo articulo 67, la demanda efecti-
vamente hace alusién a los medios de prueba
con los que pretende fundamentar y demostrar
los hechos en ella alegados. Asimismo, se se-
fialan las fechas en que -a juicio de la deman-
dante- tales hechos fueron descubiertos. Final-
mente, en cuanto a lo dispuesto en el articulo
36 parrafo a) del Estatuto del Tribunal, referen-
te a la designacion de los nombres y domicilios
del actor y de la parte demandada, es impor-
tante resaltar que mediante el ya referido auto
de fecha 13 de diciembre del afio dos mil, el
Tribunal Andino decidid, como ya se ha expre-
sado y a los efectos del articulo 77 del referido
Estatuto, poner en conocimiento de los Paises
Miembros de la Comunidad Andina, de la Co-
misién e incluso de la Secretaria General, la
demanda de revision presentada, con la finali-
dad de que en cualquier estado del procedi-
miento y antes de sentencia, aunque no fueren
parte, pudieran presentar las informaciones o
los argumentos legales que consideraren ne-
cesarios para una mejor solucién de la causa;
todo lo cual efectivamente garantizé el derecho
de defensa por parte de ese érgano comunita-
rio, e incluso permitié que la Republica de Co-
lombia expresara, como en efecto lo hizo, sus
apreciaciones respecto a la demanda de revi-
sion.

Al respecto, cabe indicar que a tenor del men-
cionado articulo 77 el cual permite expresa-
mente a ciertos y muy determinados terceros
privilegiados -aunque no fueren parte en el res-
pectivo proceso- la oportunidad de presentar
cualquier informacién, necesaria a su juicio,
para una mejor soluciéon de la causa, se de-
muestra que la demanda de revision interpuesta
por la Republica Bolivariana de Venezuela es
una solicitud, introducida por via de recurso,
para que el Tribunal Andino proceda a revi-
sar la sentencia emitida en una accion de in-
cumplimiento en la que Venezuela fue parte,
mas no existe un demandado propiamente, ya
que lo que se pide que se revise es la sen-
tencia emitida en un proceso en el que como
tal si hubo partes. Lo que es declarado por
este Tribunal sin dejar de reconocer la res-
petable actuacién de la Secretaria General,
dirigida, como expresa, a mantener el respe-
to a la normativa comunitaria, esto es, a de-
fender la intangibilidad de la sentencia emiti-
da por el Tribunal Andino dentro del proceso
46-Al-99, lo que en criterio de este Tribunal
no le concede sin embargo la condicién de
parte demandada.

3.5. Cuestion previarelativa al supuesto in-
cumplimiento del procedimiento de re-
vision de sentencia:

El procedimiento para la revision de las senten-
cias emitidas por el Tribunal en materia de
incumplimiento se encuentra consagrado en los
articulos 29 del Tratado de creacion del Orga-
nismo, y 65 al 68 del Estatuto derogado (equi-
valentes a los actuales 95 al 97 del actual).

Para la admision de dicha demanda el Tribunal
debié regirse por los sefialados articulos 65 al
68 entonces vigentes y concretamente por el
67 que consagra los requisitos especificos de
un recurso de revision, a mas de los generales
establecidos en el articulo 36 para los proce-
sos de nulidad e incumplimiento en cuanto
resultaren aplicables, quedando excluidos por
tanto de estos uUltimos los nombres y domicilio
de la parte demandada (péarrafo a)) por cuanto
el proceso de revision carece de esta Ultima.
Obré esto como razén para que el Tribunal
decidiera en el auto de admision de fecha 13
de diciembre del afio 2000, limitarse, en primer
lugar a acudir al articulo 77 del mismo Estatuto
poniendo en conocimiento de los Paises Miem-
bros, de la Comisién y de la Secretaria General
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de la Comunidad Andina la demanda admitida
a tramite; y en segundo lugar, consecuente-
mente, abstenerse también de aplicar el articu-
lo 42 del mismo Estatuto, conforme al cual:
"Una vez admitida, la demanda sera notificada
a la parte demanda”.

En efecto, lo expuesto queda especialmente
reflejado en el articulo 68 del anterior Estatuto
(97 del vigente) conforme al cual solo a partir
de la admisién de la demanda el procedimiento
continuara de conformidad con el Estatuto has-
ta sentencia, lo que resulta Iégico por cuanto el
citado articulo 42 del Estatuto derogado -que
rigié la admision de la presente demanda- no
resultaba enteramente aplicable a una deman-
da de revision.

Lo anteriormente expuesto lleva a este Tribu-
nal a reafirmar lo dispuesto en su auto de 13 de
diciembre del afio 2000, debiendo al efecto ha-
cer notar una vez mas, que Unicamente la Re-
publica de Colombia presenté sus argumentos
y observaciones a la presente demanda, justifi-
cando su intervencion en el articulo 77 del Es-
tatuto del Tribunal. Consideraciones que lleva-
ron a este Tribunal a emitir el auto de fecha 11
de abril de 2001, mediante el cual, y tomando
en cuenta el indicado articulo 68 aplicable, de-
cidié convocar “a la demandante, a los Orga-
nos de la comunidad y a los demas Paises
Miembros interesados en las resultas del Pro-
ceso, a la Audiencia Publica” que se llevé a
cabo el 14 de junio pasado.

Consecuentemente se desestima el argumen-
to de la Secretaria General relativo a que la
demanda no le fue notificada a efectos de que
interviniera como parte procesal, correspondien-
do ahora al Tribunal examinar el fondo de la
controversia, es decir si, a los fines del caso
concreto, se cumplen los presupuestos exigi-
dos por el Tratado de Creacién del Tribunal
para que proceda la revisién de la sentencia de
fecha 05 de julio del afio 2000, emitida dentro
del proceso 46-Al-99, y que adquirié fuerza obli-
gatoria a partir del dia siguiente al 03 de agos-
to del mismo afio, fecha en la que se le dio
lectura durante la audiencia publica convocada
al efecto.

3.6. Verificacion del cumplimiento de los pre-
supuestos para que proceda la revision:

Los dos hechos en que se fundamenta la de-
manda -a decir de la recurrente- han sido cono-

cidos por el Gobierno de Venezuela luego de
dictada la sentencia, a saber: el Acuerdo de
Cooperacion formalizado entre la Republica de
Colombia y los Estados Unidos de Norte Amé-
rica, denominado PLAN COLOMBIA,; vy, el estu-
dio realizado por la Universidad Politécnica de
Valencia titulado “La situacion actual y las pers-
pectivas del transporte internacional de carga
por carretera en la Comunidad Andina”.

Respecto del primero de los hechos enuncia-
dos, independientemente de la informacion alle-
gada al Tribunal por intermedio del Gobierno
de la Republica de Colombia —tendiente a acre-
ditar que el Plan Colombia si era un hecho
conocido por la demandante—, considera el
Tribunal Andino que no se trata de un hecho
decisivo que hubiere podido influir en el resul-
tado del proceso de incumplimiento. Efectiva-
mente, es a causa de este “hecho” que la Re-
publica Bolivariana de Venezuela pretende de-
mostrar el riesgo de que el conflicto interno
colombiano se extienda a los paises fronteri-
zos, “cuya sola posibilidad pone en peligro el
transporte de mercancias en toda la region an-
dina y especialmente en la frontera venezola-
na, ya que el conflicto generard miles de des-
plazados colombianos a Venezuela y cierre de
vias por combates y minado de carretera”. Sin
embargo, el Tribunal considera que el objeto
de la accién de incumplimiento -proceso 46-Al-
99- incoada por la Secretaria General no guar-
da relacioén alguna con este hecho ahora alega-
do por la recurrente, puesto que la accién dilu-
cidada en aquel proceso, estuvo dirigida a ob-
tener un pronunciamiento acerca de la conduc-
ta adoptada por la Republica de Venezuela, al
haber restringido la libre prestacion de servi-
cios de transporte internacional, mas no a veri-
ficar cudl es la situacién de conflicto interno por
la que atraviesa Colombia.

En relacion con el segundo de los citados “he-
chos” alegados en la demanda, es necesario
indicar que dicho término -en cuanto a la exi-
gencia de la norma comunitaria andina para la
procedencia de la demanda de revision- hace
referencia a un suceso o acontecimiento que
por si, o en unién de otros, produce un efecto,
qgue en el caso concreto, debe ademas reunir
las caracteristicas especiales ya indicadas su-
pra. En este sentido, el Tribunal Andino de
Justicia encuentra que al tratarse de un docu-
mento, l6gicamente éste no constituye demos-
tracion de ninguna situacién factica que pudie-
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ra haber sido desconocida por la demandada
antes de la sentencia.

3.7. Pronunciamiento acerca de la proce-
dencia de los argumentos de la actora:

Tanto los argumentos expuestos por la Repu-
blica Bolivariana de Venezuela como los he-
chos en los cuales se fundamenta la demanda
por ella interpuesta, tienen que ver basicamen-
te con la alegada inseguridad que impera en el
territorio colombiano, el derecho de defensa e
integridad fisica de los transportistas y las me-
didas de seguridad como una excepcion a la
libre circulacion de mercancias (articulo 72 del
Acuerdo de Cartagena). A este respecto, el
Tribunal Andino debe precisar que estos argu-
mentos fueron analizados en el capitulo V de
la sentencia cuya revision es ahora solicitada,
capitulo relativo al ANALISIS DE LAS RAZO-
NES DE HECHO Y DE DERECHO ALEGADAS
POR LA DEMANDADA, todos los cuales, en la
parte decisoria del fallo, fueron objeto del pro-
nunciamiento destinado a: “Desestimar los ar-
gumentos de hecho y de derecho propuestos
por la demandada, que pretenden justificar la
legalidad de la medida interna, asi como las
demés pretensiones de la contestacion de la
demanda”.

Basicamente, para adoptar la decisién indica-
da, el Tribunal Andino se pronuncié -respecto
de los argumentos ahora también esgrimidos
en la demanda de revisién- de la siguiente ma-
nera:

“La Republica de Venezuela expresa que se
vio obligada a adoptar la medida, debido a la
inseguridad a la que se exponian los trans-
portistas venezolanos al penetrar al territorio
colombiano; a las acciones de violencia ge-
neralizada: guerrilla, narcotrafico y grupos
paramilitares; y al paro de transportistas en
la frontera con Colombia. Frente a esta si-
tuaciéon —sefiala- el Gobierno Nacional deci-
di6é dictar una serie de normas destinadas a
restablecer el transito y el flujo de mercan-
cias en la frontera de Colombia y Venezue-
la”.

Por lo que el Tribunal consider6 que:
“Conforme lo ha expresado la jurisprudencia

de este Organo judicial, ‘en todo ordena-
miento juridico —nacional o comunitario— el

conflicto puede presentarse pero lo medular
es establecer los mecanismos de solucion y
gue los paises se sujeten obligatoriamente a
ellos. Transgredir esos procedimientos y op-
tar por soluciones propias y unilaterales no
previstas en los respectivos ordenamientos,
constituiria una clara violacién a los princi-
pios juridicos, pues, debe entenderse que
las normas procedimentales son estableci-
das en los diferentes Paises -asi también en
el derecho comunitario-, precisamente, para
seguir un camino legal para que el derecho
violado o infringido por una persona pueda
tener el reparo por medio de la autoridad
judicial respectiva. La reparacion del dere-
cho no puede ser ejercida por mano propia y
aplicando criterios individuales apartados de
un ordenamiento juridico. Muy lejos esta del
Derecho Andino el haber consagrado meca-
nismos de solucion propios de cada Pais o
gue signifiquen una actitud unilateral desco-
nocida dentro del régimen establecido en
ese ordenamiento comunitario como el ca-
mino exclusivo y excluyente para la solucién
de conflictos, cuando lo que precisamente
prima en su concepcion juridica e integra-
cionista, es el acatamiento de los Paises
Miembros y de sus ciudadanos a ese dere-
cho del ordenamiento juridico’ (Sentencia dic-
tada dentro del proceso de incumplimiento
02-Al-97, caso Secretaria General de la Co-
munidad Andina contra la Republica del Ecua-
dor, por aplicar unilateralmente medidas res-
trictivas a los licores originarios y proceden-
tes de la Republica de Colombia, fallo publi-
cada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N° 391 del 11 de diciembre de
1998)”

En efecto, estim6 el Tribunal que las vias de
hecho para que las personas o Paises Miem-
bros se hagan justicia por si mismos no se
encuentran permitidas a la luz de una Comuni-
dad de Derecho, por lo que en el caso de una
supuesta violacion del ordenamiento juridico
comunitario por parte de alguno de aquellos,
de ninguna manera legitima la adopcion de
medidas unilaterales.

Asimismo, la indicada sentencia dejé sentado
que “el articulo 47 del Acuerdo de Cartagena,
imperativamente expresa que la solucion de
controversias que surjan con motivo de la apli-
cacién del ordenamiento juridico de la Comuni-
dad Andina, se sujetara a las normas del Trata-
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do que crea el Tribunal de Justicia”. Igualmente
se declara mas adelante en relacion con el
argumento de Venezuela, referente al supues-
to incumplimiento por parte de la Republica de
Colombia de las Decisiones 285 y 399 (que
fijan las “normas para prevenir o corregir distor-
siones en la competencia generadas por prac-
ticas restrictivas de la libre competencia”, y al
“Transporte internacional de mercancias por
carretera”) que:

“no es pertinente ni tampoco justifica las me-
didas restrictivas -a la libre oferta y presta-
cion, al libre transito y a la libre competencia
del servicio del transporte internacional de
mercancias por carretera- adoptadas por la
demandada.

“De igual forma, tampoco resulta pertinente,
a los efectos de demostrar la improcedencia
del incumplimiento demandado, la alegacion
de que “el Gobierno de Venezuela presentd
como argumento de impugnacion el haber
solicitado supuestamente la intervencion de
[la Secretaria General] para investigar la con-
ducta colombiana, de acuerdo con el princi-
pio de exhaustividad administrativa”. El he-
cho de que la demandada “supuestamente”
haya presentado una denuncia ante la Se-
cretaria General, para que ese Organo Co-
munitario inicie una investigacién por incum-
plimiento contra un tercer Pais Miembro, no
exime a aquella de su obligacién de cumplir
con el ordenamiento juridico andino”.

En lo relativo a los argumentos también pre-
sentados por la Republica de Venezuela, den-
tro del proceso cuya sentencia es hoy deman-
dada en revision, referentes a que “la medida
implementada no es una restricciéon al comer-
cio, en razon de que no se aplica de manera
desproporcionada en relacién con el objetivo
que persigue, no tiene fines proteccionistas a
favor de servicios nacionales, no discrimina ni
tampoco crea obstaculos innecesarios al co-
mercio subregional”, el Tribunal consider6 y
declar6 que:

“Las razones mencionadas en el articulo 11
de la Decision 439, al igual que las conteni-
das en el articulo 72 del Acuerdo de Carta-
gena, aparte de tener un caracter no econo-
mico, excepcional, y consecuentemente de-
ben ser objeto de una interpretacion restric-
tiva, encontrdndose condicionadas al princi-

pio de proporcionalidad, por lo que Unica-
mente son admisibles aquellas medidas es-
trictamente necesarias, idéneas y razona-
blemente proporcionales al fin perseguido,
fin que no puede separarse de los expresa-
mente enumerados en el derecho positivo
comunitario.

“Por otro lado, ademas de no perseguir un
fin legalmente previsto, la medida adoptada
por la Republica de Venezuela no resulta
razonablemente proporcional en relacién con
otros fines si reconocidos por la norma co-
munitaria -como son la preservacion del or-
den publico, la proteccién de la vida y salud
de las personas o la proteccion de los intere-
ses esenciales de la seguridad nacional-,
por cuanto la aplicacion unilateral de medi-
das restrictivas a la prestacion, transito y
competencia del servicio de transporte inter-
nacional procedente de terceros Paises Miem-
bros, de ninguna manera puede ser conside-
rada como la solucién para proteger la vida y
salud de los transportistas venezolanos que
circulan por territorio colombiano o para tu-
telar los intereses esenciales de la seguri-
dad en la frontera colombo-venezolana”.

Respecto al argumento de Venezuela referente
a la necesidad de adoptar la medida debido a
gue “con ello se restablecia el orden publico y
el transito de personas y mercancias en la fron-
tera”, el Tribunal Andino declar6 asi mismo que:

“Este argumento tampoco resulta admisible...,
en razén de que para alcanzar tales fines no
era necesario restringir el transito de los ve-
hiculos habilitados para prestar el servicio
de transporte internacional de mercancias
por carretera, creando modalidades de ope-
racion, requisitos y procedimientos distintos
a los ya previstos por el ordenamiento juridi-
co de la Comunidad Andina. Considera el
Tribunal que dichas restricciones constitu-
yen un obstaculo innecesario al comercio
subregional de servicios.

“Tampoco son de recibo por este Tribunal
las afirmaciones de la demandada que pre-
tenden demostrar que la medida no es de
caracter proteccionista. En efecto, de la sim-
ple lectura de las consideraciones efectua-
das por la resolucién conjunta adoptada por
el Gobierno de Venezuela, se puede obser-
var de manera concluyente la finalidad emi-
nentemente proteccionista de la medida”.
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Sobre las excepciones al concepto de “restric-
cion de todo orden” enumeradas en el articulo
72 del Acuerdo de Cartagena, el Tribunal con-
sider6 en su momento que “Unicamente son
aplicables al intercambio subregional de pro-
ductos y, consecuentemente, no es proceden-
te su invocacion para justificar una medida cali-
ficada como restriccién al comercio de servi-
cios”.

3.8. Procedencia de la condena en costas
solicitada por la Secretaria General:

Como se ha dejado indicado supra, el Tribunal
Andino admitié la demanda de revision inter-
puesta por la Republica Bolivariana de Vene-
zuela, poniéndola en conocimiento -a los fines
del articulo 77 del Estatuto del Tribunal- de los
Paises Miembros y demas Organos Comunita-
rios. Consecuentemente, es claro el tenor del
mencionado articulo 77, que permitia expresa-
mente a terceros que, justamente por el hecho
de serlo, no eran parte en el respectivo proce-
so, la posibilidad de presentar cualquier obser-
vacién, siempre necesaria para una mejor re-
solucién de la causa.

Por otra parte, respecto a la condenatoria en
costas, el articulo 81 del Reglamento Interno
del Tribunal de Justicia de la Comunidad An-
dina dispone, que en “la sentencia se condena-
ra al demandante al pago de las costas cuando
la accion por él intentada se declare infundada
y... al demandado cuando la sentencia declare
la accion fundada”. Por tanto, los Gnicos poten-
ciales condenados al pago de las costas seran,
cuando correspondiere, 0 bien el demandante
0, en su caso, el demandado, lo que implica
que los obligados a cumplir con dicho requeri-
miento deben necesariamente ser partes en el
proceso. Sobre este aspecto, GUASP se ma-
nifiesta diciendo que las costas vienen a ser
“aquella porcién de los gastos procesales cuyo
pago recae sobre las partes que intervienen
en un proceso determinado y reconocen a este
proceso como causa inmediata o directa de su
produccion” (GUASP, Derecho procesal civil,
42 edicion, editorial Civitas, 1998, tomo |, p.
531 y ss.) (el resaltado es del Tribunal).

Consecuentemente, dentro del presente recur-
so extraordinario de revision interpuesto por la
Republica Bolivariana de Venezuela para que
se revise la sentencia emitida dentro de la ac-
cion de incumplimiento correspondiente al pro-

ceso 46-Al-99, no existe -como se dijo mas
arriba- un demandado como tal y no cabe la
condenatoria en costas.

Compartiendo asimismo el pensamiento de la
doctrina mas autorizada, el Tribunal Andino par-
ticipa de la opinién de que no se puede negar
que en un conflicto, “el litigante, por lo menos
el vencido, es la causa inmediata de la existen-
cia del proceso a que su resistencia o preten-
sioén injustificada da lugar”, por lo que “sera la
parte vencedora, quien merece gratuitamente
la justicia, y para ello la condena en costas al
vencido es la Gnica solucion indicada” (ALCALA-
ZAMORA, La condena en costas, Madrid, 1930,
p. 6). Todo lo cual lleva al Tribunal a compartir
-como se ha dejado expuesto- las opiniones
antes indicadas, concluyendo en el sentido de
que “Cuando hay condena en costas, tiene de-
recho a exigir el pago la parte o partes contra-
rias a aquella o aquellas que fueran condena-
das; las costas constituyen un crédito cuyo titu-
lar es la parte vencedora. Es decir, en tanto no
se es parte principal en un proceso no se
tiene derecho al reintegro de las costas antici-
padas” (Jesits GONZALEZ PEREZ, Comenta-
rios a la ley de la jurisdicciéon contencioso ad-
ministrativa, p. 2176 y ss.) (Lo destacado co-
rresponde al presente fallo).

Por todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-
DAD ANDINA, Administrando justicia en nom-
bre y por autoridad de la Comunidad Andina de
Naciones y en ejercicio de la competencia que
le asigna su Tratado de Creacion.

DECIDE:

PRIMERO: Desestimar el recurso de revisiéon
interpuesto por la Repulblica
Bolivariana de Venezuela, por no
haberse demostrado la existencia
de un nuevo hecho decisivo, ante-
rior y desconocido por la recurrente
al momento de dictarse la senten-
cia.

SEGUNDO: Que dada la naturaleza misma de
la demanda de revision instaurada,
la condena en costas solicitada no
procede en el presente caso.

Conforme a lo establecido por el articulo 98 del
Estatuto del Tribunal, notifiquese la presente
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sentencia y remitase copia certificada a la Se-
cretaria General de la Comunidad Andina para
su publicacién en la Gaceta Oficial del Acuer-
do de Cartagena.

Guillermo Chahin Lizcano
PRESIDENTE

Luis Henrique Farias Mata
MAGISTRADO

Rubén Herdoiza Mera
MAGISTRADO

Juan José Calle y Calle
MAGISTRADO

Gualberto Davalos Garcia
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel
copia del original que reposa en el expediente
de esta Secretaria. CERTIFICO.-

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO

PROCESO 59-IP-2001

Interpretacidon prejudicial del articulo 83 literal a) de la Decision 344 de la
Comisién del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado
de la Republica de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion
Primera. Expediente Interno N° 5958. E interpretacion de oficio de los articulos
81, 83 literal b) y 128 de la referida Decision. Actora: Sociedad Tuberias y
Prefabricados de Concreto TUBESA S.A. Marca: TUBERIAS Y
PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A. (MIXTA).

Magistrado Ponente: JUAN JOSE CALLE Y CALLE

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-
DAD ANDINA, en la ciudad de San Francisco
de Quito, a los diez dias del mes de octubre del
afio dos mil uno.

VISTOS:

La solicitud de interpretacién prejudicial del ar-
ticulo 83 literal a) de la Decision 344 de la
Comision del Acuerdo de Cartagena, pre-
sentada por el doctor Camilo Arciniegas An-
drade, Consejero de Estado de la Republica
de Colombia, Sala de lo Contencioso Admi-
nistrativo, Seccion Primera. La que cumple
con los requisitos establecidos en el articulo
125 del Estatuto del Tribunal (Decision 500
del Consejo de Ministros de Relaciones Ex-
teriores).

El proceso interno instaurado por la actora, So-
ciedad Tuberias y Prefabricados de Concreto
TUBESA S.A., domiciliada en Bogota, Colom-
bia, en el que se pretende obtener la nulidad de

las resoluciones Nos: 21623 de 29 de diciem-
bre de 1998 y la 12575 de 30 de junio de 1999,
expedidas por la Divisiéon de Signos Distintivos
y por el Superintendente Delegado para la Pro-
piedad Industrial, mediante las cuales se niega
el registro de la marca TUBERIAS Y PREFA-
BICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A. (MIX-
TA), para distinguir productos de la clase 37 de
la Clasificacion Internacional de Niza.

MARCO JURIDICO NACIONAL
Hechos relevantes:

Como hechos relevantes sefialados por el Juez
consultante, se establecen:

“a) Que se trata de dos marcas mixtas cu-
yas diferencias saltan a la vista, por lo
que no es cierto que TUBERIAS Y PRE-
FABRICADOS DE CONCRETO sea una
marca nominativa.
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“b)

“c)

“d)

Las expresiones Tuberias y Prefabrica-
do de Concreto, solas o independientes,
no son genéricas para distinguir servi-
cios de la clase 37 internacional. Las
expresiones: acondicionamiento, repara-
cion afiliado, obras, albafiilerias, mante-
nimiento, instalacién, conservacion y otras
serian genéricas y no deben calificarse
como tales sino como descriptivas”.

El opositor en el escrito de observacio-
nes afirma que TUBOSA, se dedica a
tuberias plasticas y en general a articu-
los plasticos, lo que indica que su activi-
dad principal se encuentra codificada en
la clase 19 y no en la 37 internacional”.

TUBERIAS Y PREFABRICADOS DE
CONCRETO S.A. TUBESA S.A., es el
titular o solicitante prioritario de los de-
rechos de propiedad industrial del nom-
bre comercial TUBERIAS Y PREFABRI-
CADOS DE CONCRETO TUBESA S.A.,
certificado 112.288 y de los productos y
servicios de la clase 42, expediente 97-
036-088*

TUBOS DE OCCIDENTE TUBOSA S.A.
no tiene ningun derecho o solicitud de
registro de la marca TUBOSA en la cla-
se 37, donde la actora es titular priorita-
rio.

La Superintendencia al comparar las mar-
cas TUBOSA Y TUBERIAS Y PREFA-
BRICADOS DE CONCRETO S.A. TU-
BESA, no aplico su criterio sostenido en
repetidas ocasiones de que “debera te-
nerse en cuenta la visiéon de conjunto, la
totalidad de sus elementos integrantes,
la unidad fonética y gréafica de los nom-
bres, su estructura general y no las par-
tes aisladas unas de otras ni los elemen-
tos particulares distinguibles en los nom-
bres, ya que por tratarse de estructuras
lingiisticas debera atenderse antes que
nada a la fonética. Debe evitarse la di-
seccion o fraccionamiento de los nom-
bres que se comparan o el pretender
examinarlos en sus detalles, ya que el
consumidor medio no procede en tal for-
ma. Deberd ponerse atencién a los ele-
mentos caracterizantes de cada denomi-
nacion, de los cuales suelen depender,
en la practica, la primera impresiéon o

impacto que recibe ese consumidor me-
dio entre el nombre que sirve de marca”.

LITIGIO PRINCIPAL

El Tribunal Andino, por su parte, y en orden a
aclarar ciertos aspectos del caso elevado a
consulta prejudicial, se remite a los documen-
tos allegados dentro del proceso y particular-
mente a los siguientes:

1. Demandade la Sociedad TUBERIAS Y PRE-
FABRICADOS DE CONCRETO S.A. TUBESA
S.A.

La sociedad actora, centra su defensa, en dos
aspectos:

1. Violacién del articulo 83 literal a) de la
Decision 344, por aplicacién e interpreta-
cion indebida; puesto que, se desvirtta el
espiritu de la Ley, ya que, la Superin-
tendencia de Industria y Comercio “... aplica
e interpreta las normas como si se tratara
de féormulas matematicas que de manera
uniforme y sin variacion pueden duplicar-
se en infinidad de casos, sin tener en cuenta
los productos o servicios de que se trate,
el consumidor, la naturaleza del mismo y
la forma como ese consumidor se ve afec-
tado por la marca...”.

2. No se trata de una marca nominativa sino
de una marca mixta.

Las expresiones utilizadas para distinguir
la marca no son genéricas sino descripti-
vas.

Desvirtla la genericidad de la marca re-
mitiéndose a la Jurisprudencia del Tibunal
dentro del proceso 2-1P-89 en los siguien-
tes términos:

“... La condicién de genericidad en un vo-
cablo apelativo, que impide juridicamente
gue pueda ser utilizada por la marca, s6lo
resulta si es que tal denominacién puede
servir por si sola, segun el lenguaje que
suele utilizarse en el mercado, para sefa-
lar o identificar la clase de producto o
servicio de que se trata... En tales casos
conforme se ha indicado, no resultaria ad-
misible que un solo empresario pretendie-
ra apropiarse de algo que es comin y que
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los demas empresarios habrian de nece-
sitar, utilizando el lenguaje corriente, para
referirse a su producto o servicio”.

En cuanto al registro de los signos descriptivos
la actora cita el proceso 7-IP-95 en su parte
pertinente: “... No son registrables como mar-
cas los signos descriptivos de productos cuan-
do se refieren precisamente a la cualidad que
necesaria, usual o cominmente es aplicable al
nombre de productos de que se trate. Por el
contrario, pueden ser objetos de registro como
marca los signos evocativos que incorporando
un elemento de fantasia, transmiten indirecta-
mente al consumidor una idea que le permita
asociar el signo con el producto que se anun-

cla’.

Ademas la demandante sefala que TUBOSA,
se dedica a tuberias de plastico y en general a
articulos plasticos del ramo, por lo tanto, su
actividad principal se encuentra codificada en
la clase 19 y no en la 37 de la Clasificacién
Internacional de Niza y, también es titular y/o
solicitante prioritario de:

TUBERIAS Y PREFABRICADOS DE CON-
CRETO TUBESA S.A., nombre Comercial,
certificado N° 112.288.

TUBERIAS Y PREFABRICADOS DE CON-
CRETO TUBESA S.A., clase 42, expediente
N° 97036088.

2. Contestaciéon a la demanda por parte de
la Superintendencia de Industriay Comer-
cio de Colombia

La parte demandada defiende la legalidad de
los actos administrativos acusados, puesto que,
a su criterio, hacen relacion a los requisitos
que debe reunir un signo para ser registrado
como marca, tales como: la perceptibilidad, la
suficiente distintividad y la susceptibilidad de
representacién grafica y, acude principalmen-
te, a la Jurisprudencia de este Tribunal conte-
nida en el Proceso 14-IP-98:

“(...) La marca tiene como funcién esencial
distinguir unos productos o servicios de otros
e identificar por parte del consumidor el sig-
no con el producto. El signo sera distintivo
cuando por si solo sirva para identificar un

producto o servicio, sin que se confunda con
él o con sus caracteristicas. Si entre lo dis-
tintivo y distinguible existe una relacién es-
trecha y directa que conlleve a confundir lo
uno con lo otro, el signo pierde esa condi-
cién esencial para constituirse en marca”.

“Al existir entre dos marcas una aparente
similitud de signos, que impediria al publico
consumidor diferenciar e identificar el origen
de los productos, es decir, impediria indivi-
dualizar un producto con una marca de otro
producto semejante, con una marca similar,
ese signo se torna irregistrable al existir el
riesgo de confusién”.

En lo que respecta a la aplicacion del literal a)
del articulo 83 de la Decision 344, la parte
demandada, hace las siguientes puntualizacio-
nes:

“Efectuado el sucesivo examen comparati-
vo de la marca TUBERIAS Y PREFABRICA-
DOS DE CONCRETO TUBESA S.A. frente a
la marca “TUBOSA”", para la clase 37 regis-
trada a favor de la Sociedad Tubos de Occi-
dente S.A., se concluye en forma evidente
gue son semejantes entre si, existiendo con-
fundibilidad entre las mismas en los aspec-
tos graficos, ortograficos y fonéticos, y por lo
tanto, de coexistir en el mercado conlleva-
ria a error al publico consumidor, existiendo
la posibilidad de confusion directa e indirec-
ta entre los mismos, habida cuenta que és-
tos creerian que el producto tendria el mis-
mo origen “.

SOBRE LA ADMISIBILIDAD

La solicitud cumple con lo establecido en el
articulo 125 del Estatuto del Tribunal, Decision
500 del Consejo de Ministros de Relaciones
Exteriores.

Al Juez Nacional le interesa conocer, basica-
mente, cual seria la interpretacion del articulo
83 literal a) que debe darse en la cuestion
controvertida, con respecto a la inscripcién de
la marca mixta TUBERIAS Y PREFABRICA-
DOS DE CONCRETO TUBESA S.A. en la cla-
se 37, frente a la oposicion de la marca an-
teriormente registrada TUBOSA, de la clase
19.
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SOBRE LA CUESTION PREJUDICIAL
Normas a ser interpretadas:

El Tribunal considera que ademas del articulo
83 literal a) solicitado, se interprete también de
oficio los articulos 81, 83 literal b) y 128 de la
Decision 344, puesto que éstos hacen referen-
cia a los requisitos que un signo deben cumplir
para ser registrado como marca; y a la prohibi-
cion de registrar los signos que sean idénticos
0 se asemejen a un nombre comercial registra-
do

Las normas que el Tribunal va interpretar con-
secuentemente son las siguientes:

DECISION 344

“Articulo 81.- Podran registrarse como mar-
cas los signos que sean perceptibles, sufi-
cientemente distintivos y susceptibles de re-
presentacién grafica.

Se entenderd por marca todo signo percepti-
ble capaz de distinguir en el mercado, los
productos o servicios producidos o comer-
cializados por una persona de los productos
0 servicios idénticos o similares de otra per-
sona”.

“Articulo 83.- Asimismo, no podran regis-
trarse como marcas aquellos signos que, en
relacion con derechos de terceros, presen-
ten algunos de los siguientes impedimentos:

“a) Sean idénticos o se asemejen de forma
gue puedan inducir al publico a error, a
una marca anteriormente solicitada para
registro o registrada por un tercero para
los mismos productos o servicios, o para
productos o servicios respecto de los cua-
les el uso de la marca pueda inducir al
publico a error”.

“b) Sean idénticos o se asemejen a un nom-
bre comercial protegido, de acuerdo con
las legislaciones internas de los Paises
Miembros siempre que dadas las circuns-
tancias pudiere inducirse al publico a error”.

“Articulo 128.- El nombre comercial sera
protegido por los Paises Miembros sin obli-
gacion de depésito o de registro. En caso de
qgue la legislacion interna contemple un sis-

tema de registro se aplicaran las normas
pertinentes del capitulo sobre Marcas de la
presente Decision, asi como la Reglamenta-
cion que para tal efecto establezca el res-
pectivo Pais Miembro”.

Puntos a tratarse en esta Interpretacion:

1. Requisitos para que un signo sea registrado
como marca

2. Registro de una marca mixta

3. La Confundibilidad Marcaria: Criterios y Re-
glas

4. Términos genéricos o descriptivos
5. Nombre Comercial

6. Examen de los signos frente a las reglas
anteriores

1. REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO SEA
REGISTRADO COMO MARCA

Segun el criterio del tratadista Agustin Ramella,
“La marca es la sefal exterior escogida por un
industrial o comerciante y empleada lo mismo
que el propio nombre comercial para garantizar
que los productos puestos bajo ella, por lo cual
se distinguen, provienen de una fabrica o co-
mercio y distinguirlas especialmente de los pro-
ductos que le hacen competencia”t. Por tanto,
se podria concluir, que un signo marcario tiene
como objeto esencial que los productos de un
empresario puedan y deban distinguirse de otros
de la competencia, puesto que, para que ese
signo cumpla la labor diferenciadora e indivi-
dualizadora, tiene que llevar intrinsecamente
una distincion propia, que permita que el publi-
co consumidor pueda diferenciarlo entre los
demas productos puestos en circulacién, ya
que, si el signo marcario pierde su esenciabili-
dad de distintivo con respecto a una clase de
productos o servicios o frente a otros signos,
no podria tener la proteccién legal que la nor-
ma comunitaria le confiere.

Resulta entonces que la fuerza distintiva del
signo es la condicion sine qua non para que un

' Memorias Seminario Internacional “La Integracion, De-
rechos y los Tribunales Comunitarios”, Tribunal de Justicia
del Acuerdo de Cartagena. Pag. 182. Impresién NOPLU
S.A.
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signo pueda ser objeto de registro, ya que este
requisito depende no soélo de la actividad del
empresario, sino también de la actitud del pu-
blico hacia la marca.

Dentro del Proceso 17-IP-98 marca “LA RU-
BIA”, sentencia de 21 de abril de 1998, El Tri-
bunal, con respecto a los requisitos de registro
de una marca, expreso:

“El articulo 81 de la Decisién 344, ademas
de referirse al caracter perceptible y a la
representacion grafica de la marca, concuerda
en otorgar a la funcién distintiva de los sig-
nos papel fundamental para que una marca
sea susceptible de registro. Asi lo ha venido
reiterando la jurisprudencia del Tribunal, y
recientemente ha sefialado que el elemento
de la distintividad es el que permite identifi-
car los productos pertenecientes a una per-
sona o empresa de los productos idénticos o
similares de otra, para que asi el consumi-
dor pueda distinguirlos y distinguir también
la fuente empresarial de donde ellos provie-
nen ... La racionalidad de la ley marcaria en
su funcién protectora del derecho que otor-
ga el registro marcario a su titular, se deriva
precisamente del caracter distintivo de la mar-
ca. Porque la distintividad importa tanto al
empresario, quien ofrece en el mercado un
producto con el proposito de hacer conocer
su origen, la calidad y condiciones del mis-
mo, como al consumidor quien desea adqui-
rir un producto de determinado origen y cali-
dad. La distintividad del producto sirve de
puente de comunicacién entre empresarios,
productores y consumidores en la medida
en que lanza al mercado una sefial inequivo-
ca de la procedencia de los bienes y des-
pierta en el consumidor la conviccién de que
el producto que adquiere es el que desea
porque lo conoce y lo asocia con un anico
productor...”.

Dentro del Proceso 23-1P-98, sentencia de 27
de octubre de 1998, respecto a la distintividad,
el Tribunal sefial6:

“El analisis de distintividad de un signo debe
hacerse desde una triple perspectiva: La pri-
mera, referida a otros signos respecto de los
cuales terceras personas gocen de exclusi-
vidad en el uso, a titulo de marca, o de
nombre comercial, obviamente teniendo en
cuenta el alcance de las facultades del titu-

lar, en especial las que surgen de las reglas
de especialidad vy territorialidad con sus res-
pectivas excepciones. Desde este punto de
vista no podra constituir marca un signo que
en vez de diferenciarse de otro se confunde
con él. La segunda, en relacion con los pro-
ductos o servicios que se pretende identifi-
car con el signo de que se trate. Dentro de
esta segunda perspectiva se encuentran las
causales de irregistrabilidad contenidas en
los literales b), c), d) y e) del articulo 82 de la
Decisién 344. Y, la tercera, analizando el
signo en si mismo considerado ... Conforme
a lo inmediatamente expuesto, se observa
que la mayoria de las causas que impiden
calificar a un signo como marca y, por tan-
to, otorgar sobre el mismo el derecho al uso
exclusivo, o que imponen la declaracion de
nulidad del respectivo acto administrativo si
ya se concedié dicha exclusividad, se en-
cuentran edificadas armdnicamente sobre el
concepto esencial de distintividad. Pero, de
otra parte, la distintividad ademas de ser
factor constitutivo de la marca, se erige como
su principal funcién. En efecto, el sentido
econdmico - practico de las marcas consiste
en servirle al consumidor como herramienta
en el proceso de cognicién, seleccién y ad-
quisicion de los bienes disponibles en el mer-
cado, lo que repercute en beneficio de su
titular, de manera que un signo que no logre
individualizar los productos o servicios del
empresario que lo usa frente a los homoélogos
de otro fabricante o comerciante, no cumple
la funcidon que el ordenamiento juridico le ha
reconocido y por la cual ha considerado que
merece una especial proteccion...”.

Con relacion a la perceptibilidad del signo, es
importante resaltar, que el consumidor tiene
que diferenciar o distinguir un signo, lo que
resultaria imposible si el signo fuera impercep-
tible por cualquiera de los sentidos, ya sea la
vista, el oido, el olfato o el tacto. Al apreciarse
el signo, es decir, palparse materialmente, deja
de convertirse de inmaterial o ideal en un signo
gue se traduce en una contextura fisica capaz
de ser aprehendido o receptado por los senti-
dos. En tanto que la representacion grafica, es
aquella que permite apreciar al consumidor o al
publico, cual es el signo que es materia de la
comercializacion de un producto y conocer por
medio de la publicidad registral, a que signo
debe oponerse en defensa de sus posibles in-
tereses.
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Segun Marco Matias Aleman? “la representa-
cion gréafica del signo es una descripcion que
permite formarse una idea del signo, objeto de
la marca, valiéndose para ello de palabras, fi-
guras o signos, o cualquier otro mecanismo
idéneo, siempre que tenga la facultad expre-
visa de los anteriormente sefialados. Por lo
gue este requisito hace relacion a la materiali-
zacion o factibilidad externa para el registro,
esto es publicacion y el archivo”.

A criterio de los tratadistas Jesus Carrillo y
Francisco Morales 3, para determinar “si una
marca es registrable o no, debe atenderse a
ella en si misma para indagar si realmente re-
Une los requisitos de fondo y de forma que
daran plena validez al registro, pues, de lo con-
trario, o no se otorga el registro, o se concede
quedando expuesto a una probable cancela-
cion”.

El articulo 81 de la Decisicién 344, al definir a
la marca, resalta la distintividad como requisito
para el registro, puesto que la marca protege
no solo el interés particular de las empresas
sino también el interés general de los consumi-
dores, por tanto lo esencial es proteger de la
confusién al publico y a la vez garantizar al
titular de la marca su derecho a que el publico
no resulte confundido.

La legislacion andina ha determinado que no
pueden ser objeto de registro aquellos signos
gue sean idénticos o similares, conforme lo
establece el literal a) del articulo 83 objeto de
esta interpretacion prejudicial.

Este Tribunal al respecto, dentro del proceso
54-1P-2001, ha sefalado:

“La marca tiene como funcién principal la de
identificar los productos o servicios de un
fabricante, con el objeto de diferenciarlos de
los de igual o semejante naturaleza, perte-
necientes a otra empresa o persona; es de-
cir, el titular del registro goza de la facultad
de exclusividad respecto de la utilizacion del
signo, y le corresponde el derecho de opo-
nerse a que terceros no autorizados por él
hagan uso de la marca”.

2 Marcas, Marcos Matias Aleman. Pag. 77. Image Con-
trol, Bogota.

® La Propiedad Industrial, Jesus Carrillo Ballesteros y
Francisco Morales Casas. p. 232. Ed. TEMIS, 1973.

2. REGISTRO DE UNA MARCA MIXTA

Se puede identificar como marcas mixtas, a las
que resultan de la fusion de un elemento grafi-
co y un elemento denominativo, es decir, aque-
llas que se encuentran conformadas o estruc-
turadas con una o mas expresiones o denomi-
naciones y uno o mas elementos graficos (una
0 varias imagenes), asi mismo simple o com-
puesto, que puede o no reflejar algin concepto
0 idea.

Ademas es importante determinar cual de los
dos signos tiene mayor relevancia o connota-
cion, esto es, la denominacién o el gréafico. Si la
palabra le imprime caracteristica especial al
signo, entonces procede la comparacion con la
marca denominativa. En tanto si en el signo
mixto, el grafico le imprime esa connotacion
distintiva, serd este elemento el mas caracte-
ristico no procediendo la comparacion con la
marca denominativa.

En relacion a este tema Carlos Fernandez-Novoa *
sefiala que: “hay que esforzarse por encontrar
la dimensidn mas caracteristica de la misma: la
dimension que con mayor fuerza y profundidad
penetra en la mente del consumidor; y que, por
lo mismo, determina la impresiéon general que
la marca mixta va a suscitar en los consumido-
res”

Sobre este tema, la jurisprudencia comunitaria
en el Proceso 13-IP- 98, ha expresado lo si-
guiente:

“En las marcas mixtas, esto es las compues-
tas por una denominacion y un grafico, se-
gun la doctrina, también es necesario exa-
minar cual es el elemento predominante o
gque sobresale, admitiendo la doctrina y la
jurisprudencia de este Tribunal, que el térmi-
no denominativo es el que generalmente tie-
ne mayor relevancia o importancia dentro de
una marca mixta, porque es a través de la
palabra el medio mas eficaz para que el usuario
0 consumidor pida o solicite la marca”.

Ademas sobre este requisito, el Tribunal, den-
tro del Proceso 23-IP-98, de 27 de octubre de
1998 se pronuncid en los siguientes términos:

4 Fundamentos de Derechos de Marcas, pag. 240. obra
ya citada.
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“Por regla general los signos marcarios se
perciben por medio de la vista y el oido, este
ultimo las mas de las veces en razon de la
pronunciacién que del mismo se hace, lo
cual obedece a su estructura tradicional, pues
normalmente se encuentran compuestos por
denominaciones, con o sin inteleccion, gréfi-
cos, 0 conjuntos de palabras, graficos y/o
colores. De alli la clasificacion doctrinal de
marcas denominativas, gréficas y mixtas...”.

3. LA CONFUNDIBILIDAD MARCARIA: CRI-
TERIOS Y REGLAS PARA SU DETERMI-
NACION

Constituyendo las marcas un signo exterior cuyo
objetivo es distinguir en el mercado los bienes
y servicios provenientes de diferentes competi-
dores, frente a una hipotesis que no permita la
distintividad entre los signos comparandolos con
los productos, implicaria que el signo a regis-
trarse no reune los requisitos que se han deta-
llado anteriormente.

A criterio de Carlos Fernandez-Novoa °, es ne-
cesario diferenciar tres variantes:

1. Identidad de los signos constitutivos de
las marcas enfrentadas y similitud de los
productos o servicios.

2. Semejanzas de los signos y también se-
mejanza o similitud de los productos o
servicios.

3. Semejanza de los signos y también se-
mejanza o similitud de los productos o
servicios.

Para el andlisis de estas tres variantes es ne-
cesario subrayar dos factores:

- ldentidad o semejanza de los signos

- ldentidad o similitud de los productos o
servicios

Se puede reconocer las semejanzas de los sig-
nos, si se realiza la comparacion de estos en
tres planos: fonético, grafico y el conceptual.
Lo que permitird determinar si existe riesgo de

° El Sistema Comunitario de Marcas. Carlos Fernandez
Novoa. Pag. 157. EDITORIAL MONTECARVO S.A. Madrid
1995.

confusion entre la marca solicitada y la marca
oponente.

A criterio de la doctrina y de la jurisprudencia
de la comunidad europea se hablaria, de una
parte, del riesgo de confusién stricto sensu,
es decir de la confusion directa e indirecta;
existiendo confusién directa, “cuando el publi-
co no puede diferenciar entre si las marcas
contrapuestas; mientras que la indirecta se da
cuando el publico diferencia claramente las
marcas, pero atribuye la titularidad de las mis-
mas a una misma empresa’; y de otra parte,
del riesgo de confusion lato sensu, “presupo-
ne que si bien el pablico diferencia dos marcas
atribuyéndolas a diferentes empresas, cree, sin
embargo, errbneamente que tales empresas
estan vinculadas entre si a través de lazos
econdmicos”®.

La jurisprudencia comunitaria andina en el Pro-
ceso 7-1P-98, de 19 de junio de 1998 Marca
“PALMA FRIT”, explica el riesgo de la confu-
sion directa e indirecta en los siguientes térmi-
nos:

Si el signo conlleva la distintividad o sea la
capacidad de diferenciarse en los términos ya
sefialados, la confundibilidad con otro, sea por
su estructura ortogréfica, grafia, concepto o su
pronunciacién le hace desmerecedor de distin-
tividad, la que puede conducir a la irregistrabi-
lidad del signo, cuando entre signos y produc-
tos o servicios se confunden a tal punto que el
publico sea inducido a un error en la adquisi-
cion del bien porque creyé adquirir un producto
determinado, creyendo que estd adquiriendo
otro (confusién directa) o por la confusién indi-
recta, por la que “el consumidor cree que el
producto o servicio que esta adquiriendo o soli-
citando pertenece a una misma linea de pro-
ductos o servicios de una empresa 0 persona
distinta de quien realmente los ofrece en el
mercado”.

Sobre este mismo punto, en el Proceso 26-
IP-96 de 28 de noviembre de 1997, marca
“SEFRITA", El Tribunal expreso:

“...El efecto de la confusién como impedi-
mento de registro debe llevar al puablico a
error directo en cuanto a los dos signos o

® Vid. Busse/STARCK, pag. 688. citado pro Carlos
Fernandez Novoa, pag. 159. Obra ya citada.
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indirecto en cuanto a creer que los produc-
tos que tiene marcas idénticas o similares
provienen de un mismo productor; en cual-
quiera de estas dos hipétesis el titular de la
marca tendrd facultad de impedir que en el
comercio corran con ese mismo signo, pro-
ductos o bienes que pueden llegar a confun-
dirse con los suyos, limitando asi la transpa-
rencia que el mercado exige en cuanto a la
utilizacién de signos marcarios.”

La confusion tiene que darse entre los signos
considerados como elementos de comparacion
y los productos o servicios a los cuales va a
cubrir o proteger. De este modo si los signos
se confunden sdélo en su forma externa y no
hacen relacion con los productos o servicios
del signo semejante, bien podrian coexistir den-
tro de un mismo mercado.

La comparacion entre signos, a fin de determi-
nar la confundibilidad marcaria o el “riesgo de
confusion” debe realizarse entre signos idénti-
cos 0 semejantes frente a los mismos o iguales
productos, puesto que la similitud que sefale
no es por causa de la clasificacion de los pro-
ductos en una determinada clase del nomen-
clator Internacional de Niza, sino por la simili-
tud o conexién competitiva que en el mercado
originan los bienes y servicios, sin interesar la
clase a la que petenecen, puesto que, si un
producto es componente o accesorio de otro
producto constituye también el indicio de la si-
militud o conexién competitiva entre uno y otro
producto.

Si bien entre dos signos puede haber identidad
0 una cierta semejanza, no por esa razén dejan
de ser susceptibles de registrabilidad. La irre-
gistrabilidad nace de las prohibiciones que la
norma comunitaria establece en los articulos
81, 82 y 83 de la Decision 344, constituyendo
la mas comun la confundibilidad de los signos
con respecto a los bienes y servicios que con
€l se cubren o se protegen.

Si lo que se pretende es que el consumidor
—sujeto beneficiario de la marca— pueda adqui-
rir un bien o servicio sin caer en el error en
cuanto a la adquisicion del producto o del ori-
gen empresarial o sin pretender confundirse
con otros signos o sin afectar derechos de ter-
ceros, el signo que se intente registrar debe
reunir como requisito esencial una distintividad
propia, ya sea en su condicion intrinseca frente

a lo que va a proteger o cubrir o extrinseca
frente a otros signos ya registrados o previa-
mente solicitados. Signos que produzcan ese
error o no tengan el cufio distintivo necesario
caerian en la prohibicion contenida en el literal
a) del articulo 83 de la Decisiébn 344, antes
seflalado que no permite el registro cuando los
signos “sean idénticos o se asemejen en forma
que puedan inducir al publico a error, a una
marca anteriormente solicitada para registro o
registrada por un tercero, para los mismos pro-
ductos o servicios, o para productos o servicios
respecto de los cuales el uso de la marca pue-
da inducir al publico a error”.

Signos idénticos o similares per se no son
irregistrables sino en tanto en cuanto cubran o
protejan los mismos o iguales productos o ser-
vicios. El signo marcario no pretende amparar
0 cubrir todo el universo de bienes o servicios
sino unos determinados y especificos, y dentro
de esa especialidad debe medirse la confun-
dibilidad, excepto el caso de marcas notorias o
renombradas. La especialidad significa que quien
registra una marca puede utilizarla solamente
para esos productos, pero la confusién no ne-
cesariamente puede darse entre los productos
de la clase registrada sino por otros de clases
diferentes con los que haya alguna relacién o
vinculaciéon de competitividad.

Si no existe vinculacién entre bienes y servi-
cios frente a signos idénticos o similares, en-
tonces la coexistencia marcaria no produce ese
error que es lo que la norma del articulo 83
literal a) trata de evitar, con miras a la protec-
cion del consumidor, para evitar que su con-
sentimiento en la adquisicién sea viciado.

Como ya ha manifestado el Tribunal, en los
procesos 32-1P-96 y 13-IP-98, la confusién no
se requiere que sea inminente o real basta la
mera posibilidad o la simple duda o incertidum-
bre de que con la comercializacion o utilizacion
de los signos pueda producirse ese error o
confusién, para que la oficina nacional compe-
tente impida el registro del signo posteriormen-
te solicitado. Todo esto en aplicacion de los
principios “primero en el tiempo, primero en el
derecho” (‘prior tempore, potior iure”), como
para el caso de duda (“in dubio pro signo
priori”).

El Tribunal, dentro del Proceso 23-IP-98, de 27
de octubre de 1998, ha enfatizado ademas en
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sus pronunciamientos, acerca del cuidado que
se debe tener al realizarse el analisis entre dos
signos para determinar si entre ellos se pre-
senta el riesgo de confusién. Esto, por cuanto
la labor de determinar si una marca es confun-
dible con otra, presenta diferentes matices y
complejidades, segun que entre los signos en
proceso de comparacién exista identidad o si-
militud y segun la clase de productos o servi-
cios a los que cada uno de esos signos preten-
da distinguir. Cuando las marcas no sélo son
idénticas sino que tienen por objeto individuali-
zar unos mismos productos o servicios, el ries-
go de confusién es absoluto. Podria presumirse,
incluso, la presencia de la confusion.

El administrador o el juez para decidir subje-
tivamente la posible confundibilidad, tiene que
fundamentar su resolucién en normas y reglas
gque sobre la confundibilidad ha planteado la
doctrina y las ha recogido en numerosas sen-
tencias este Tribunal.

El Tribunal ha venido acogiendo en reiterada
jurisprudencia, las reglas o criterios de analisis
de las marcas en comparacién, determinados
por la doctrina (BREUER MORENOY), resu-
miéndolos de la siguiente manera:

La confusion resulta de la impresion de con-
junto despertada por las marcas;

Las marcas deben ser examinadas en forma
sucesiva y no simultanea;

Quien aprecie la semejanza debera colocar-
se en el lugar del comprador presunto, to-
mando en cuenta la naturaleza del producto;

Deben tenerse en cuenta asi mismo las se-
mejanzas y no las diferencias que existan
entre las marcas.

En relaciéon con dichos criterios, este Tribunal
ha distinguido:

La primera regla y la que se ha considerado de
mayor importancia, es el cotejo en conjunto de
la marca, criterio que se adopta para todo tipo
o clase de marca.

Esta visién general o de conjunto de la marca
es la impresion que el consumidor medio tiene

" Tratado de Marcas de Fabrica y de Comercio, Edit.
Robis, Buenos Aires, pag. 351y ss.

sobre la misma y que puede llevarlo a confu-
sion frente a otras marcas semejantes que se
encuentren disponibles en el comercio.

En la comparacién marcaria, y siguiendo otro
criterio, debe emplearse el método de cotejo
sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el
analisis simultaneo, en razon de que el consu-
midor no analiza simultaneamente las marcas,
sino que lo hace en forma individualizada.

Respecto a la cuarta regla, el mencionado tra-
tadista Breuer ha expresado que “la similitud
general entre dos marcas no depende de los
elementos distintos que aparezcan en ellas,
sino de los elementos semejantes o de la se-
mejante disposicion de esos elementos.”

Ademas de estas reglas de comparacién mar-
caria el Tribunal ha considerado también otras
que complementan las anteriores. En efecto:

Los campos en los cuales puede producirse la
similitud marcaria entre dos signos son el vi-
sual, el auditivo y el ideolégico. De éstos se
desprende similitudes graficas u ortogréficas,
fonéticas y conceptuales, partiendo siempre del
concepto de que el signo debe ser analizado
en su conjunto, sin desmembrarlo o desnatura-
lizarlo o fraccionarlo.

La confusion grafica se genera por la identifica-
cion o similitud de las palabras, frases, voca-
les, la ubicacion de las consonantes, los prefi-
jos y sufijos, los afiadidos que se introduzcan a
la marca original, la acentuacién de las silabas,
etc.

La pronunciacién semejante de los signos, pro-
voca la confusion fonética de los términos. Lo
gue auditivamente impide al publico diferenciar
la vocalizacion de una palabra con la otra, per-
cibiendo a lo mejor la misma voz sonora o el
mismo sonido.

La similitud conceptual se origina por el seme-
jante o parecido concepto o idea que los signos
producen en la mente del consumidor, que aunque
tengan diferente pronunciacion o escritura se
encadena en la misma concepcion del signo,
como podria suceder entre los supuestos sig-
nos de “Sembrio de trigo” o “Trigal”.

El consumidor es el elemento beneficiario del
signo y la ley le protege respecto a precaver
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que no caiga en error por la confundibilidad en-
tre dos signos, sea entre éstos o por la fuente
empresarial. El tipo de consumidor al que se
debe considerar como parametro de determi-
nar la confundibilidad es al consumidor medio,
es decir, aquel dotado de un sentido de andlisis
y comparabilidad razonable. De igual modo la
mayor o menor confusién en el consumidor
dependeréa de la clase de productos que sean,
0 sea, si son bienes y servicios de costo mayor
o de conocimiento méas profundo del objeto o
del bien, el consumidor es denominado “profe-
sional” o “técnico” el que para su adquisicion
realizara un analisis mas detenido que aquel
que adquiere productos de consumo masivo.

Dentro del Proceso 9-1P-94 marca DIDA, de 10
de mayo de 1994, se expresa que el signo,
“tiene la funcion de distinguirse de otro idéntico
o similar frente a los productos o servicios que
ampara o cubre, para evitar que el publico se
confunda o hierre en la adquisiciéon de un bien.
El consumidor es elemento de proteccién mar-
caria al que beneficia la distintividad y la ley le
protege recayendo la prohibicién sobre signos
confundibles. El consumidor medio, al que se
lo toma como referencia confusionista, es de-
cir, a aquel con una razonable capacidad de
examen o precaucion en la adquisicion de pro-
ductos, es el catalizador de dicha confusion. Si
los productos, son de consumo masivo y Su
precio no es elevado, el riesgo de confusion
puede ser mas patente. El examen, por esa
razon, debe ser mas riguroso y estricto”.

4. TERMINOS GENERICOS O DESCRIPTIVOS

Las marcas constituidas por una o varias ex-
presiones o palabras esto es, las marcas com-
puestas o complejas, pueden estar representa-
das por términos genéricos, de uso comdn o
usual o términos descriptivos o palabras de
fantasia o caprichosas, sustantivos o adjeti-
VoS, etc. en las cuales es preciso, a fin de lle-
gar a una conclusion sobre la confundibilidad,
determinar cuél es la palabra o expresién que
tiene la mayor fuerza expresiva o le da carac-
terizacién especial al signo a fin de imprimirle
distintividad.

Los signos genéricos o de uso comun referente
a los productos o servicios, pueden ser registra-
bles siempre que entre ellos haya esa capaci-
dad o condicién distintiva; es decir, sefializado
en cada signo confrontado ese vocablo que le

da distincion, se debe proceder a dicha compa-
racion, sin que esto signifique una mutilizacion
o division del signo.

En el Proceso 21-IP-98, de 22 de diciembre de
1998, marca SUPER SAC MANIJAS (MIXTA),
al respecto se dijo:

“En la comparacién del signo a registrarse
cuando es compuesto, también es necesario
determinar cual es la palabra que puede dar-
le mas caracterizacion o fuerza distintiva o
es la precisa para que haga posible su identi-
ficacién y diferenciacion con otros, que lle-
ven uno o varios de los vocablos ya registra-
dos. De existir un nuevo vocablo en el se-
gundo signo que pueda claramente lograr
gue las semejanzas entre los otros términos
gueden diluidas, el signo seria suficiente-
mente distintivo para ser registrado, o cudl
es el elemento de la marca que tiene mayor
fuerza de penetracion y retencién en la men-
te del consumidor, que le imprime el carac-
ter de individual y distintivo del signo.

“Con la misma orientacion se cita el extracto
de la Jurisprudencia de la Tercera Sala, del
Tribunal Supremo de Espafia. “En la compa-
racion de signos distintivos hay que prestar
especial atencion a los elementos que con-
tienen la mayor carga expresiva ya que de
éstos pueden derivarse los necesarios mati-
ces diferenciadores que permiten eliminar el
posible riesgo de confusién que trata de pre-

servar el articulo 124 del Estatuto®...”.

Por otra parte es importante resaltar el uso de
los sufijos, ya que, un determinado sufijo pue-
de ser comun para varias marcas como sucede
en las marcas farmacéuticas (ofta, sulfa, derm,
gan, bio, neo, pro etc.) y no puede ser apropia-
do en exclusividad. Lo mismo sucederia si un
sustantivo que ha sido empleado en varias marcas
de la misma clase, en cuyo caso se convertiria
en comun, pero no en usual para el producto
en si mismo, en el sentido de ser la palabra
necesaria para designar ese bien o producto,
supuesto este que impide el registro marcario
conforme al literal e) del articulo 82 de la Deci-
sion 344. De esto no puede desprenderse ne-
cesariamente que la marca registrada con un
prefijo comdn no tenga su propia individuali-
zacién para que permanezca en el registro

8 Separata de la Revista General de Derecho, pag. 11157,
N° 648, Valencia
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marcario, en tanto no se declare su nulidad, y
su titular no pueda ejercer las acciones que la
Ley comunitaria mantiene en su defensa.

5. NOMBRE COMERCIAL: Articulos 83, lite-
ral b) y 128 de la Decisidon 344.

Segun el criterio recogido por German Cave-
lier ° el Nombre Comercial, es el que sirve pa-
ra identificar al comerciante como tal, o a su
negocio o conjunto de sus negocios; mientras
que la marca distingue, en cambio, los pro-
ductos de esos negocios 0 explotaciones.

Segun el articulo 128 de la Decision 344, “el
nombre comercial serd protegido por los Pai-
ses Miembros sin obligacion de depdsito o de
registro”. Se puede ver claramente que basta
el uso y no el registro para adquirir la protec-
cion del nombre comercial, ademéas debe cum-
plir los requisitos que a continuacion se deta-
llan y que han sido objeto de reiterada inter-
pretacion por el Tribunal:

“DISTINTIVIDAD, es decir la capacidad dis-
tintiva, “lo que significa que no constituye
nombre comercial o social, una marca u otro
signo usado por otra persona o empresa. El
nombre comercial no debe ser confundible
con otro ya empleado para individualizar per-
sonas fisicas o juridicas u otros signos y
puede servir de base para prestar observa-
ciones a una solicitud de marca.

“El otro requisito es la LICITUD, con lo que
se pretende que no esté constituido por sig-
nos prohibidos por la ley, ni contrario a las
buenas costumbres y a la moral; ni tampoco
ser engafiosos ni contradecir el principio de
veracidad; ni implicar riesgos de asociacién,
de confusién, o dilucién con otros signos
distintivos, ni atentar contra el derecho de
terceros ‘ni implicar alguna préactica desleal
0 parasitaria” 1°,

Las caracteristicas del nombre comercial ha
sido materia de reiterada jurisprudencia del Tri-
bunal andino. Asi dentro del proceso 3-1P-98,
se sefialaron las siguientes caracteristicas:

® Marcas de Fabrica y Nombres Comerciales. German
Cavelier, pag. 73 Ed. TEMIS 1962.

1° Proceso 42-IP-2000. Marca Manuelita, 13 de febrero
de 1998.

- Ser personal, es decir, que su utilizacién sea
por parte de su propietario, ya que, el nom-
bre se adquiere por el uso y se pierde por el
no uso, el mismo que debe ser definitivo y
no ocasional como el cierre de un negocio
por inventario.

- el uso de un nombre comercial debe ser
ejercido de manera real y efectiva en cuanto
a la actividad comercial que el nombre pro-
tege.

- La sola inscripcién del nombre comercial no
significa de que por si se haya utilizado el
nombre comercial.

Ademas es necesario considerar el tema de la
prioridad, relacionado concretamente con la
solicitud y concesion del depoésito del nombre
comercial de la ahora actora respecto de la
solicitud de registro y concesion de la marca
propiedad de la demandada, puesto que la prio-
ridad tiene que ver con el hecho de que el
“signo primeramente registrado adquiere priori-
dad marcaria ante un signo requerido para re-
gistro con posteriodad, en base al principio ‘pri-
mero en el tiempo primero en el derecho™. !

6. EXAMEN DE LOS SIGNOS FRENTE A LAS
REGLAS ANTERIORES

En la comparacion de los signos enfrentados,
es necesario resaltar que entre la marca TUBO-
SA, anteriormente registrada y, TUBERIAS Y
PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA,
con pretension de obtener registro, segun las
reglas enunciadas, el Tribunal consultante de-
bera decidir, en primer lugar en la marca de-
mandante, cual es la distintividad que el signo
requiere para subsistir como marca, es decir,
cual es el elemente relevante que le impone
esa distintividad frente a la marca demandada
y si luego del andlisis resulta que la confundibi-
lidad es manifiesta, habria que llegar a la con-
clusion que si la marca a registrarse genera o
no distintividad evitando asi la confusion con la
primeramente registrada, considerando ademas,
que en caso de duda se aplicard el principio
que favorezca a la marca ya registrada (“in
dubio pro signo priori”).

' Sentencia producida con motivo de la interpretacion
prejudicial 17-1P-96, el 13 de diciembre de 1996, mar-
ca “EDWIN”. Publicado en G.O. N° 253 del 7 de marzo
de 1997.
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El Tribunal consultante, ademas de lo expues-
to anteriormente, examinara si no se produce
una confusion indirecta entre los dos signos,
es decir, si el publico no incurrira en error al
creer que los productos designados con la marca
posteriormente solicitada (TUBERIAS Y PRE-
FABRICADOS DE CONCRETO TUBESA), no
tienen un mismo origen empresarial o provie-
nen de un mismo empresario, confusiéon que
conduciria a la irregistrabilidad del signo poste-
riormente solicitado.

Para ello, se debera realizar un anélisis com-
parativo global de los signos, apreciando mas
las semejanzas que las diferencias utilizando
un método sucesivo de comparacion entre los
signos, tomando en consideracion la clase de
productos que las dos marcas cubren y al con-
sumidor medio adquirente de lo mismo.

La marca TUBOSA, ha sido registrada para ser
usada en una sola palabra y no en su divisién,
puesto que, la marca debe ser utilizada en la
forma como se registra. El uso indebido de una
marca puede ser motivo de una accién para
que una persona interesada pueda interponer
la accién respectiva.

Ademas es necesario resaltar que la marca
TUBERIAS Y PREFABRICADOS DE CONCRE-
TO TUBESA S.A. ha solicitado el registro para
proteger productos de la clase 37 de la Clasifi-
cacion Internacional de Niza, es decir para “cons-
truccién y reparacion de tuberias prefabrica-
das de concreto”; en tanto que, la marca TUBOSA,
ha sido registrada para proteger productos de
la clase 19; es decir, para materiales de cons-
truccién no metélicos; tubos rigidos no metéli-
cos para la construccion; asfalto, pez, betun;
construcciones transportables no metélicos;
monumentos no metalicos.

Por otra parte, los canales de comercializacion
de los productos, permiten también determinar
el riesgo de confusién, para lo cual habra que
determinar si los sectores de comercializacion
estan bien diferenciados y, que por lo tanto,
impiden cualquier confusion, para ello es im-
portante considerar tres aspectos:

- determinar si existe o no identidad de los
canales de publicidad y promocién utilizados
por la demandante y la demandada;

- constatar de igual manera la identidad de las
vias de comercializacion de los productos de

la sociedad demandante y la empresa de-
mandada; y finalmente,

- determinar si entre los productos de la clase
19 de la Clasificacion Internacional de Niza y
los servicios de la clase 37 del referido No-
menclator oficial, existe o no una relacién
funcional.

Los productos y servicios tanto de TUBOSA
como de TUBERIAS Y PREFABRICADOS DE
CONCRETO TUBESA S.A., no estan destina-
dos a un consumo masivo, Sino a un consumo
eminentemente selectivo, por tanto, el consu-
midor elitista puede tolerar una pequefa dife-
rencia para que las marcas no se confundan;
ademas, si el precio de los productos y de los
servicios es alto, el consumidor medio pres-
tar4d mayor atencién al examen del producto y
de la marca, lo que ocasionaria que se atenue
la posibilidad del riesgo de confusién.

Con las consideraciones antes indicadas,

El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-
DAD ANDINA,

CONCLUYE:

1. Todo signo que redna las condiciones de
distintividad, perceptibilidad y susceptibili-
dad de representacion gréafica, puede ser
registrable como marca. Pero a mas de
estas condiciones el signo no debe estar
incurso en ninguna de las causales de
irregistrabilidad o de impedimento estable-
cidas en los articulos 82 y 83 de la Decision
344. Es decir, el signo no debe incurrir en
ninguno de los impedimentos o prohibicio-
nes, puesto que se descartaria la posibili-
dad de constituirse en marca.

2. Para comparar la marca mixta opositora
TUBOSA, que utiliza las expresiones TU-
BOS DE OCCIDENTE S.A. como explicati-
vos para distinguir todos los productos com-
prendidos en la clase 19 de la Clasificacién
Internacional de Niza, con la marca TUBE-
RIAS Y PREFABRICADOS DE CONCRE-
TO TUBESA S.A., clase 37, hay que tener
presente cual es el elemento que prevalece
o predomina sobre el otro, es decir, encon-
trar la dimension que con mayor fuerza y
profundidad penetra en la mente del con-
sumidor.
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El que los productos sean complementa-
rios o vayan a utilizarse conjuntamente o
que el uno sea componente o accesorio del
otro, constituye un indicio de la similitud o
conexién competitiva entre uno y otro pro-
ducto.

El articulo 81 de la Decision 344 destaca la
distintividad como elemento esencial para
gque un signo sea registrado como marca,
caracteristica que permite diferenciar los
productos de una persona o empresa de
los bienes idénticos o similares de otra,
permitiendo de este modo, que el consumi-
dor los distinga, asi como también distinga
la fuente empresarial.

La marca debe ser utilizada en la forma
como se registra, es decir, si ha sido regis-
trada para ser usada en una sola palabra
no podra ser usada en su division. El uso
indebido de una marca puede ser motivo
para que la persona interesada pueda in-
terponer la accién respectiva.

La confusién entre signos y productos simi-
lares o idénticos impide el registro marca-
rio, situacion que serad determinada por el
examinador con base en un criterio subjeti-
vo, pero en todo caso ajustdndose a las
reglas que en esta sentencia se han deta-
llado.

Un nombre comercial puede impedir el re-
gistro de una marca o servir de fundamen-
to para la accion de nulidad, siempre que
hubiere sido usado con anteriodad a la soli-
citud marcaria.

El Consejo de Estado de la Republica de Co-
lombia, debera adoptar la presente interpreta-

cion al dictar la sentencia dentro del proceso
N° 5958, de conformidad con el articulo 35 del
Tratado de Creaciéon del Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina.

El Consejo antes sefialado deberd dar cumpli-
miento a lo dispuesto en el articulo 128 del
Estatuto el Tribunal luego de dictada la senten-
cia dentro del proceso interno citado.

Notifiquese la presente sentencia al Juez
consultante mediante copia sellada y certifica-
da.

Remitase igualmente, copia a la Secretaria
General de la Comunidad Andina para su pu-
blicacion oficial.

Luis Henrique Farias Mata
PRESIDENTE (E)

Rubén Herdoiza Mera
MAGISTRADO

Juan José Calle y Calle
MAGISTRADO

Gualberto Davalos Garcia
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel
copia del original que reposa en el expediente
de esta Secretaria. CERTIFICO.-

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO
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PROCESO 61-1P-2001

Interpretacion prejudicial de los articulos 81, y 83 de la Decision 344
de la Comision del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la
Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo,
Distrito de Quito. Expediente Interno N° 6690-057-00. Actora:

Sociedad Industrias Ambrosoli S.A. Marca: FRUGOS.

Magistrado Ponente: JUAN JOSE CALLE Y CALLE

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
DE LA COMUNIDAD ANDINA, en la ciudad de
San Francisco de Quito, Distrito Metropolita-
no, a los diecisiete dias del mes de octubre del
afio dos mil uno.

VISTOS:

La solicitud de interpretacién prejudicial de los
articulos 81 y 83 de la Decision 344 de la Comi-
sion del Acuerdo de Cartagena, presentada por
el Doctor Eloy Torres Guzman, Presidente de
la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo, Distrito de Quito, expediente in-
terno N° 6690-057-00.

El proceso interno instaurado por la actora, IN-
DUSTRIAS AMBROSOLI S.A., en el que se
pretende obtener la nulidad de las Resolucio-
nes Nos: 970609 de 28 de mayo de 1999, y
973756 expedida el 15 de octubre del afio 1999,
por el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Inte-
lectual -IEPI- Direccion Nacional de Propiedad
Industrial, mediante las cuales se concede el
Registro de la marca FRUGOS, para distinguir
productos de la clase 32 de la Clasificacion
Internacional de Niza.

1. MARCO JURIDICO NACIONAL

1.1. Como hechos relevantes sefialados por
el Tribunal solicitante se establecen:

Que la actora, Industrias AMBROSOLI S.A.,
impugna la resolucion N° 270609 de 28 de mayo
del afio 1999, notificada el 19 de julio del afo
1999 emitida por la Direccién Nacional de Pro-
piedad Industrial por aceptar el registro de la
denominacion FRUGOS como marca de fabri-
ca, solicitada por FRUTOS DEL PAIS S.A.

Agrega ademéas que dentro del término que
establece la ley, Industrias AMBROSOLI S.A.

presentd observaciones a la inscripcion de la
marca FRUGOS, fundamentandolas en que su
representada es duefia de la marca FRUCTUS,
para proteger productos de la clase 32 y que la
denominacion FRUGOS tiene semejanza legal
con la marca FRUCTUS.

AMBROSOLI S.A. interpuso recurso de reposi-
cion frente a la Resolucién N° 970609, expedi-
da por el IEPI, que deniega el recurso y acepta
el registro de la denominacion FRUGOS como
marca de fabrica, decision que es ratificada
mediante Resolucion N° 973756 notificada el
15 de octubre del afio 1999.

El Tribunal, amplia, por su parte, los antece-
dentes del caso, remitiéndose a la documenta-
cion allegada al proceso.

2. LITIGIO PRINCIPAL

El Tribunal Andino, por su parte, y en orden a
aclarar ciertos aspectos del caso elevado a
consulta prejudicial, se remite a los documen-
tos allegados dentro del proceso y particular-
mente a los siguientes:

2.1. Demanda presentada por Industrias
AMBROSOLI S.A.

En el libelo de demanda la actora impugna la
legalidad de la mencionada resolucion por con-
ceder el registro de la marca FRUGOS, ya que
ocasiona graves perjuicios a la marca FRUC-
TUS de propiedad de la demandante.

La demandante sefiala también que la marca
FRUGOS es irregistrable en razén de que con-
traviene lo dispuesto en el articulo 83 literal a)
de la Decision 344.

Existe evidente semejanza visual, fonética y
auditiva entre las marcas en controversia y ade-
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mas estan destinadas a proteger productos com-
prendidos en la misma clase 32 de la Clasifica-
cion Internacional de Niza.

La marca FRUGOS es extremadamente simi-
lar a la marca FRUCTUS, de propiedad de mi
representada, por lo cual, la coexistencia de
las marcas en controversia indudablemente in-
duciria a confusién directa e indirecta al publi-
co consumidor sobre la procedencia de los pro-
ductos identificados con dicha denominacién.

2.2. Contestacion de la Demanda por parte
del IEPI-Direccion Nacional de Propie-
dad Industrial.

La demandada sefiala que si bien existen se-
mejanzas determinantes entre las denomina-
ciones en controversia no inducirian a error al
publico consumidor sobre la procedencia de
los productos, manifiesta ademas que la mar-
ca solicitada FRUGOS, tiene elementos sufi-
cientes que la hacen distintiva, respecto a la
denominaciéon observante, por lo que no hay
riesgo de confusion en los campos: grafico,
visual y fonéticos.

Manifiesta también, que luego del analisis co-
rrespondiente, el Gnico elemento comin entre
la marca observante y la observada es la silaba
FRU, por lo que se concluye que no se ha cau-
sado confusion en los circulos comerciales so-
bre la procedencia de los productos, por tanto,
la Direccién Nacional de Propiedad Industrial
rechazé las observaciones presentadas y con-
cedio el Registro de la denominacion solicita-
da, es decir, de “FRUGOS".

3. MARCO JURIDICO COMUNITARIO

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
en razon de la no relacién de los siete literales
adicionales del articulo 83 de la Decision 344
con el litigio a resolverse, interpretard con res-
pecto al articulo 83 sélo el literal a). En tanto
que, el articulo 81 solicitado para su interpreta-
cion, en relacion con el presente caso es pro-
cedente. A esta conclusion se llega por lo ex-
presado tanto en la demanda como en la con-
testacion a la demanda y en el informe sucinto
de los hechos presentado por el Tribunal con-
sultante.

4. SOBRE LA ADMISIBILIDAD

Que el Tribunal de lo Contencioso Administrati-
vo Distrito de Quito, Sala Primera, de la Repu-
blica del Ecuador, es competente para solicitar
la interpretacion prejudicial de normas que con-
forman el Ordenamiento Juridico del Acuerdo
de Cartagena, por cuanto ante ese alto Orga-
nismo Jurisdiccional se ventila un proceso en
el que deben ser aplicadas tales normas comu-
nitarias.

La solicitud cumple también con lo establecido
en el articulo 125 del Estatuto del Tribunal,
Decision 500 del Consejo de Ministros de Rela-
ciones Exteriores.

Que este Tribunal es competente para pronun-
ciarse sobre la interpretacion prejudicial solici-
tada, segun el articulo 32 de su Tratado de
Creacion y codificado mediante Decision 472
de la Comisién de la Comunidad Andina;

5. SOBRE LA CUESTION PREJUDICIAL
5.1. Normas a ser Interpretadas

Las normas que el Tribunal va interpretar son
las siguientes:

DECISION 344

“Articulo 81.- Podran registrarse como mar-
cas los signos que sean perceptibles, sufi-
cientemente distintivos y susceptibles de re-
presentacién grafica.

“Se entendera por marca todo signo percep-
tible capaz de distinguir en el mercado, los
productos o servicios producidos o comer-
cializados por una persona de los productos
0 servicios idénticos o similares de otra per-
sona”.

“Articulo 83.- Asimismo, no podran regis-
trarse como marcas aquellos signos que, en
relacion con derechos de terceros, presen-
ten algunos de los siguientes impedimentos:

a) “Sean idénticos o se asemejen de forma
gue puedan inducir al publico a error, a
una marca anteriormente solicitada para
registro o registrada por un tercero para
los mismos productos o servicios, 0 para
productos o servicios respecto de los cua-
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les el uso de la marca pueda inducir al
publico a error”.

6. PUNTOS A CONSIDERARSE EN ESTA SEN-
TENCIA

a) Requisitos para que un signo sea registrado
como marca

b) La confundibilidad marcaria

c) Reglas para determinar la confundibilidad
d) Campos de la confundibilidad

e) Prefijos o sufijos comunes

f) Signos confrontados

I. REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO SEA
REGISTRADO COMO MARCA.

La finalidad de una marca, como se desprende
de la definicion contenida en la disposicion del
articulo 81 de la Decision 344, antes transcrito,
no es otra que pretender distinguir y diferenciar
dentro del mercado los productos y servicios
de un productor de los de otro, a fin de que el
publico consumidor, pueda a su vez adquirir
con certeza un bien sin confundirse con otro y
por otro lado, el publico conozca cual es el
origen empresarial de cada signo.

La perceptibilidad de un signo se desprende
de las funciones de diferenciacion que ejerce
una marca para que el consumidor pueda acep-
tarlo en forma sensorial, a través de cualquier
sentido. La inmaterialidad de un signo concebi-
do en un primer instante como una simple idea,
debe transformarse en algo material a ser per-
cibido por los sentidos, para que el publico
conozca, aprecie, compare, solicite y distinga
el signo entre los demas que emergen en el
mercado.

El elemento esencial de un signo radica en su
distintividad pues si la marca lo que persigue
es conferir un derecho al uso exclusivo a favor
de su titular, esa proteccion careceria de fun-
damento si entre varios signos hubiere una
indistintividad por lo que todos ellos se aseme-
jarian entre si o se confundirian con el produc-
to o servicio que el signo va a cubrir. La distinti-
vidad del signo, concebida ésta desde un an-
gulo externo frente a los demas signos, mira

también en defensa del titular de la marca el
que al colocar un producto en el mercado con
un signo se veria afectada su proteccion al
encontrar posteriormente que otros signos si-
milares o idénticos para los mismos o iguales
productos han sido amparados por un registro
marcario. Esta defensa de la titularidad, com-
porta un beneficio para el consumidor, el que
se veria liberado de caer en error o confusion
cuando en un acto adquisitivo de bienes o ser-
vicios, advierta la existencia de signos que no
le permiten una individualizacién exacta y pre-
cisa del signo al compararlo o analizarlo con
los demas. La distintividad permite sefializar o
identificar y particularizar una marca o signo
del contorno de signos que conforman un mer-
cado determinado.

El Tribunal Andino dentro del Proceso 98-IP-
2000 (G.O. N° 676 del 6 de junio del 2001,
marca BIMBO) y reiterado dentro del Proceso
40-1P-2001 (G.O. N° 710 del 11 de septiembre
del 2001, marca ASEPTIBAC), expreso:

“La distintividad, es decir esa particulari-
dad de distinguir y diferenciar, ante otros
signos y frente a los productos y servicios de
dos o mas empresarios, constituye la esen-
cial caracteristica y condicién que el articu-
lo 81 contempla como requisito de regis-
trabilidad marcaria. El signo que se confun-
da dentro del mercado de bienes y servicios
ya sea con otro signo o con el producto o
servicio de diferentes titulares, esta relega-
do a la proteccién legal comunitaria.

“Un signo desnaturalizado de distintividad no
permitia al consumidor protegerse del riesgo
de confusion y si la norma comunitaria pre-
tende defender al consumidor frente al error,
aquel signo no jugaria el papel que una mar-
ca persigue.”

“La representacion grafica de un signo,
como tercer requisito para su registrabilidad
contemplado en la norma comunitaria del
articulo 81 de la Decision 344, se ha de
considerar como la capacidad del signo de
presentarse o expresarse a través de pala-
bras, gréaficos, nameros, colores, figuras, o
combinacién de cualquiera de estos elemen-
tos, con el propésito de que pueda ser cono-
cido por el publico.

Dentro del proceso 30-IP-2001, el Tribunal ma-
nifesté: “Ello contribuye al mejor conocimiento



GACETA OFICIAL

15/11/2001 30.44

de las caracteristicas, dimensiones, forma, co-
lor y contenido del signo, lo cual facilita a los
interesados que puedan apreciarlo, establecer
la existencia 0 no de semejanzas con otros
signos registrados anteriormente o de los cua-
les se haya solicitado su registro prioritaria-
mente a objeto de que, si llegaren a existir
similitudes™ procedan a ejercer sus derechos
gue contempla la norma comunitaria, como es
presentar observaciones o pedir la nulidad a
través de la autoridad nacional competente, en
caso de que el registro se hubiere conferido sin
el cumplimiento formal y de fondo de las nor-
mas comunitarias.

Sin la posibilidad de la expresion grafica de un
signo, mal podria éste publicitarse y transmi-
tirse en su integridad para el ejercicio de dere-
chos de terceros que se verian afectados por el
registro de una marca.

Il. LA CONFUNDIBILIDAD MARCARIA

Acordes con los requisitos que debe reunir un
signo para que pueda ser registrado como mar-
ca y de éste surja la proteccién legal, la pre-
sencia de una solicitud posterior a un signo ya
registrado o anteriormente solicitado entre los
cuales se presenta identidad de signos, seme-
janza de los mismos frente a la igualdad o
semejanza de los productos, derivaria en la
figura de la confundibilidad marcaria o en el
riesgo de confusién, concepto de orden subjeti-
vo para ser analizado por el administrador o el
juez, que de producirse en el momento del
registro o con el uso de los dos signos en el
mercado, condena al segundo signo solicitado
a su irregistrabilidad, por la prohibiciéon conteni-
da en el literal a) del articulo 83 de la Decision
344, que establece como causal o impedimen-
to que los dos signos sean idénticos o “se ase-
mejen de forma que puedan inducir al publico a
error”. La confusion inmediata o mediata debe
tener como elemento de impedimento no solo
la certeza sino la mera posibilidad de que el
registro posterior conduzca al consumidor me-
dio a un error evidente entre los dos signos. El
signo prioritariamente registrado o la solicitud
anterior, prevalece en los derechos que la ley
confiere en razén del principio “prior tempore,
potioriure”.

1 G.O. N° 691 de 24 de julio del 2001, marca AUSTIN
REED.

La confundibilidad, de este modo, se opone al
concepto de distintividad que se menciond en
el numeral anterior, pues mientras por la se-
gunda las marcas se individualizan en su as-
pecto formal e intrinseco, con la confundibilidad
los signos pierden esa caracteristica y produce
en el consumidor medio un estado de incerti-
dumbre en la adquisicién de bienes y servicios,
que le conducen a error, mas aln tratandose
de bienes o servicios de consumo masivo o de
valor no elevado, lo que influye para que el
consumidor no tome las necesarias precaucio-
nes en el andlisis de las marcas.

Todo signo esta relacionado con un bien o ser-
vicio y del examen de esta ecuacion marcaria
depende la existencia o no de confundibilidad,
ya que signos idénticos o iguales —a excepcion
de los signos notorios— que cubran productos o
servicios entre los cuales no hay semejanza o
una conexidon competitiva, no tendria lugar la
prohibicién. Esta conexién no obedece a la ubi-
cacién de los productos o servicios en una cla-
se determinada del nomenclator internacional
de Niza, sino a la posible sustitucion de un
producto por otro o a la compensacion entre
productos. De esta suerte signos para cubrir
productos o servicios de diferentes clases por
esta relacion competitiva pueden dar origen a
una confusién y contrariamente productos de
una misma clase pueden ser registrados, por
no tener relacién alguna, en el caso de que se
limite el registro a uno o varios de una de las
clases internacionales.

Por otro lado, un signo no puede cubrir todos
los productos o servicios y para que el titular
ampare sus productos con un signo debe espe-
cificar a cual clase internacional corresponde,
y esta regla de la especialidad marcaria, permi-
te a otros interesados registrar un signo igual o
parecido para productos distintos, excluyendo
el caso de las marcas notorias.

Acerca de la referencia de la actora sobre la
clasificacion de Niza, cabe indicar que el no-
menclator internacional segun el articulo 101
de la Decisiéon 344, es un documento al que los
Paises Miembros tienen necesariamente que
remitirse para clasificar o ubicar sus productos
en una clase a fin de proceder al registro del
signo. Constituyendo en consecuencia una re-
misién obligatoria por la propia disposicién, el
hecho de que no conste dentro de la legislacion
interna, no es obstaculo para evitar su cumpli-



GACETA OFICIAL

15/11/2001 31.44

miento en el entendido que el derecho comuni-
tario esta sobre el derecho nacional en virtud
del principio de la primacia del primero sobre el
segundo.

Respecto a la fuerza vinculante del arreglo de
Niza, el Tribunal Andino, dentro del Proceso
10-IP-94 (G.O. N° 177 de 20 de abril de 1995),
expreso:

“El arreglo de Niza es el instrumento juridico
disefiado para establecer oficialmente la cla-
sificacion internacional de productos y servi-
cios para el registro de marcas por sectores
de la produccion. Comprende la clasifica-
cion de productos y de servicios propiamen-
te dicha y una lista alfabética que permite
asegurar, para cada producto o servicio en
particular, el sector a que éste pertenece.
Ademas de la lista de productos y de servi-
cios, el Arreglo de Niza proporciona notas
explicativas sobre los rubros que compren-
de cada clase, los excluidos de ellay la lista
de productos. De tal forma, este instrumento
constituye una herramienta de gran utilidad
y precisién para identificar los rubros que
pueden ser acreedores a los beneficios del
régimen marcario.

“El Arreglo de Niza tiene no sélo un caracter
referencial, sino también fuerza vinculante
para el conjunto de los paises miembros y
para cada uno de ellos, segun lo establece
el articulo 101 de la Decision 344 del Acuer-
do de Cartagena, cuyo texto se transcribio
atras. En consecuencia, los paises deberan
estar al tanto no soélo de las normas conteni-
das en el Arreglo de Niza propiamente di-
cho, sino también de sus actualizaciones y
modificaciones que hasta ahora han sido las
adoptadas en Estocolmo en 1967 y en Gine-
bra en 1977."

En el proceso 40-1P-2001, este Tribunal al re-
ferirse a la confusion expreso:

“La confusioén es ante todo un elemento fac-
tico que nace de las condiciones exteriores
del signo y que puede producirse ya sea en
el mismo momento del registro o con el uso
de los signos en el mercado. Se estaria en
los casos de una confusion inmediata y
mediata, previstas en la propia disposicion
comunitaria del articulo 83, literal a), cuando
expresa que no podran registrarse signos

“para productos o servicios respecto de los
cuales el uso de la marca puede inducir al
publico a error”. Notese que la utilizacion del
verbo “inducir” no significa una realidad con-
creta sino mas una mera posibilidad. En con-
secuencia para determinar la confusién no
solo se atendera a lo presente y concreto,
sino a lo futuro y posible.”

La confusién, como se ha expresado, corres-
ponde determinarla al juzgador —administrativo
0 judicial- teniendo en consideracion al consu-
midor quien es el afectado directo de la mis-
ma. Esta circunstancia obliga a que quien vaya
a determinar la confusion deba “colocarse en el
lugar del comprador presunto y tener en cuenta
la naturaleza del producto”. (Tratadista Pedro
Breuer Moreno)?. Si el producto es de aquellos
de consumo masivo, el consumidor puede to-
mar el producto con menor andlisis o examen o
prolijidad de aquel consumidor de un producto
donde se requiera cierta especializacién o co-
nocimiento. Esto debe conducir al examinador
a ser mas riguroso que al tratarse de productos
de conocimiento técnico y de alto costo.

I1l. REGLAS PARA DETERMINAR LA CON-
FUNDIBILIDAD

Ante la subjetividad en la determinacion de con-
fusion entre dos o mas marcas, es dificil y
complejo llegar a precisar o enmarcar reglas
inflexibles para todos los casos de confronta-
cion marcaria, dependiendo cada uno de ellos
de circunstancias y hechos particulares. No por
ese motivo el examinador puede adoptar un
criterio arbitrario sin sujecion a ciertas reglas
doctrinales, que la jurisprudencia andina las ha
tomado para si. (Procesos 56-1P-2000, marca
EFFER, G.O. N° 602 de 21 de septiembre del
2.000; 4-1P-2001, marca NEORAL, G.O. N° 686
de 1° de julio del 2001; y, 40-1P-2001.)

Bien que el signo esté constituido por una pala-
bra o por un grafico, el consumidor capta y
entiende al mismo por la vista o por el oido, y
esa primera impresion visual o auditiva tomada
en su integridad o conjunto es la que le servira
de elemento de comparacién con otros signos
marcarios. Por esto “la confusidn resulta de la
impresion de conjunto despertada por las mar-
cas” en confrontacion (Breuer Moreno). El exa-

2 “Tratado de Marcas de Fabricay Comercio”, Edi. Robis,
Buenos Aires, pag. 351y ss.
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men debe realizarse considerando a los signos
como unidades estructurales, que es lo que en
definitiva aprecia el publico consumidor.

A criterio del tratadista Carlos Fernandez-Novoa 2,
el adquirente al visualizar o escuchar un signo
no divide al mismo en silabas o palabras, las
marcas han de analizarse partiendo de una
vision de conjunto, es decir, tomando en cuen-
ta la totalidad de los elementos que integran
las marcas confrontadas, sin descomponer,
menos alterar, su unidad fonética ni grafica, es
decir, “debe evitarse por todos los medios la
diseccién de las denominaciones comparadas
en sus diversos elementos integrantes”.

La Jurisprudencia Andina dentro del Proceso
104-IP-2000, G.O. N° 668, de 9 de mayo del
2001, marca MARCO, sobre el tema ha sefiala-
do: “Sin embargo, ese andlisis en conjunto no
implica que no tenga que ponerse cuidado en
el anélisis que se haga del elemento caracte-
ristico de las marcas confrontadas”.

El consumidor para escoger sus productos ob-
serva diferentes marcas en forma sucesiva y
no simultaneamente. Por ello la doctrina se re-
fiere al “cotejo sucesivo y no simultaneo de los
signos”, ha expresado que si las marcas son
examinadas en forma conjunta, una inmediata-
mente de otra, se puede llegar a “disecarlas”
que, es un procedimiento erréneo para un exa-
men marcario.

El Tratadista Breuer Moreno?3 sobre el tema
sefala:

“Por ello es conveniente que el llamado a
decidir si hay posibilidad de confusién, deje
transcurrir un cierto tiempo desde el mo-
mento en que vio una marca hasta el mo-
mento en que va a examinar la otra”. Afiade
también: “Solo asi se aproximara a la reali-
dad de las cosas. El recuerdo de lo visto o
leido, por un proceso de sedimentacion, se
concreta en una “impresién” determinada. Si
dos marcas se “recuerdan” en forma analo-
ga, no hay duda de que pueden llegar a
confundirse.”

Las marcas pueden producir confusion mas
por sus semejanzas que por sus diferencias,

¥ Fundamentos de Derecho de Marcas. Edi. Montecarvo
S.A. 1984, pag. 215.

por ese motivo la regla del tratadista Breuer
Moreno se sintetiza en que “deben tenerse en
cuenta las semejanzas y no las diferencias que
existen entre las marcas”. Aclarando que “en
efecto, la similitud general entre dos marcas no
depende de los elementos distintos que apa-
rezcan en ellas, sino de los elementos seme-
jantes o de la semejante disposicion de esos
elementos”. Fundamenta esta regla, en que en
la mayoria de los casos, la confusiéon no es un
hecho de la casualidad, sino de la intencion de
producir confusiones y de aprovecharse de la
reputacion de una marca existente y la inclu-
sion de elementos distintos no tiene otra finali-
dad que afirmar o sostener que las marcas son
inconfundibles, cuando en el fondo la segunda
puede ser una imitacion de la primera.

IV. CAMPOS DE LA CONFUNDIBILIDAD

Los signos que son materia de examen y sobre
los cuales ha surgido el proceso nacional, son
elementos denominativos, conformados por las
palabras FRUCTUS Y FRUGOS, que ampa-
rando los mismos productos de la clase 32,
como son “cervezas; aguas minerales y gaseo-
sas y otras bebidas no alcohdlicas; bebidas y
zumos de frutas; siropes y otras preparacio-
nes para hacer bebida”, se catalogarian entre
las marcas nominativas evocativas las que pue-
den ser registradas, aun con caracter débil,
porque si bien conllevan alguna caracteristica
del producto o servicio, no lo hacen sobre el
elemento esencial, como sucede en las mar-
cas descriptivas, sino mas bien indirectamente
y con una via de raciocinio por parte del consu-
midor éste puede llegar a definir a que produc-
tos el signo se refiere.

Los campos o aspectos en los cuales puede
producirse confusion son el visual, el auditivo y
el ideoldgico, que implican similitudes ortogra-
ficas, fonéticas y conceptuales.

La similitud ortografica se da por la presencia
de las mismas letras o silabas entre las dos
denominaciones; por la ubicacion o colocacion
de las mismas vocales o consonantes al inicio
0 a la finalizacién de la palabra; agravando la
similitud la coincidencia de la silaba ténica, tanto
por ser idénticas 0 muy similares o porque ocu-
pan la misma posicion. El uso de las mismas
letras o vocales al inicio o al final de ambas
denominaciones puede constituir un elemento
propiciador de la confundibilidad marcaria. (ver
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Proceso 95-1P-2000, G.O. N° 668 de 9 de mayo
del 2001, marca FIT' N FRESH). Estos ele-
mentos o circunstancias reflejan a la vista ima-
genes de similitud entre las marcas, dentro de
la primera impresion que el consumidor tiene
del signo, lo que comparando con otro, puede
producir una confusion.

La similitud fonética puede darse por la pro-
nunciacion similar de los dos signos, de tal
forma que el consumidor al escuchar uno de
los dos, logre una recepcién auditiva que no le
permita diferenciarlos con exactitud, creando-
se la confusién entre las denominaciones. Esta
confusion puede ser inducida por el uso de las
mismas particulas gramaticales tanto al inicio,
y en especial a la finalizacién de la denomina-
cion, ya que el consumidor lo que le puede
guedar como percepcién auditiva es la termi-
nacion de la vocalizacion del signo. “La con-
fundibilidad por la similitud fonética, adquiere
mayor gravedad cuando los sufijos tiene igual
entonacién, terminacion o sonidos guturales o
las vocales o consonantes son iguales y las
letras intermedias, por el contrario, tienen una
débil pronunciacion o sonido que puede ser
absorbido por el emitido al pronunciar las ulti-
mas consonantes o 9 vocales”. (Proceso 40-
IP-2001)

La similitud conceptual es referida a la misma
idea que los dos signos produzcan en la mente
del consumidor, aunque las palabras tengan
una diferente pronunciacion o composicién or-
tografica. Por ejemplo, las palabras “casa” y
“hogar”, representan una misma idea o con-
cepto, que podria producir una confundibilidad
conceptual por la similitud ideolégica de los
términos.

V. PREFIJOS O SUFIJOS DE USO COMUN

En las denominaciones confrontadas FRUGOS
Y FRUCTUS, se ha utilizado el mismo prefijo
FRU, que por el empleo del mismo en un deter-
minado numero de marcas, se ha convertido
en uno de aquellos denominados de uso co-
muan, y que no puede ser apropiado con el
caracter de exclusivo.

Estos prefijos o sufijos no impiden que pos-
teriormente puedan componer otra expresion
gramatical, que reuniendo caracteristicas pro-
pias y distintivas se convierta en un signo
registrable, evitAndose en todo momento que

se produzca similitud grafica, ortografica o con-
ceptual.

Lo importante y esencial es que el segundo
vocablo o denominacion tenga un elemento dis-
tintivo que lo diferencie del anterior. “Si la nue-
va denominacion, conservando un prefijo co-
mun tiene una terminacién diferenciadora y dis-
tintiva podra ser registrada, caso contrario la
distintividad del nuevo signo, abortaria el ingre-
so al registro”. “No por la circunstancia que se
haya registrado para un mismo titular el mismo
vocablo, pueda registrarse nuevamente sin el
afiadido del cufio distintivo que evitaria su
irregistrabilidad”. (Proceso 40-IP-2001 y 4-IP-
2001, marca NEORAL)

Sobre este aspecto, esta sentencia hace refe-
rencia a lo ya expresado por este Organo Co-
munitario dentro del Proceso 25-IP 98, G.O. N°
428 de 16 de abril de 1999, marca PINTUBLER:

“Existen determinados prefijos que han pa-
sado al uso comdn para identificar determi-
nados bienes, por lo que carecen de toda
distintividad. Y, consecuentemente ninguna
persona puede apropiarse de ellos, pues se-
ria concederle un privilegio inusitado que ni
la misma ley les reconoce. Por ello resultaria
absurdo que una persona propietaria de una
marca que contuviera un prefijo de uso co-
mun fundamente en ese solo hecho la posi-
bilidad de que prospere una oposicion al re-
gistro por via de observaciones formuladas
al mismo.

“La distintividad en este tipo de marcas que
contienen prefijos de uso comdn se funda-
menta en los sufijos que los acompafian, ya
que deben ser sufijos de fantasia, ellos mis-
mos impregnados de una distintividad que
les permita diferenciar una marca de otra, v,
por lo tanto que, entre los sufijos de fantasia
que acompafien a estos prefijos de uso co-
muan no exista una real confundibilidad que
lleve a negar la marca posteriormente soli-
citada.

“En consecuencia, en el presente caso el
Juez nacional consultante debera, en rela-
cion con lo expuesto, analizar la composi-
cion de la marca PINTUBLER, para determi-
nar, tomando en cuenta la naturaleza del
prefijo PINTU, si la segunda parte de la mar-
ca analizada le da, en su conjunto, la sufi-
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ciente distintividad para permitirle permane-
cer coexistiendo en el mercado.” (ver Proce-
so 102-1P-2000, marca OMNILIFE).

Respecto a las marcas denominativas com-
puestas, en el proceso 21-IP-98, G.O. de 22 de
diciembre de 1998, marca “SUPER SAC MANI-
JAS”, el Tribunal Andino se manifest6 en los
siguientes términos:

“La apropiacion como signos de uso exclusi-
vo de vocablos genéricos o descriptivos, 0
gque contengan prefijos o sufijos que se han
convertido en usuales o comunes, no esta
permitida, en primer lugar porque esos Vvo-
cablos no cumplen con las condiciones de
distintividad de la marca, y en segundo tér-
mino, porque impediria que otros empresa-
rios puedan utilizarlos, eliminando del uso
comercial palabras que pertenecen al uso
generalizado de los productos. Por ese moti-
vo las marcas que contienen esa categoria
de expresiones, son marcas débiles, que en-
frentaran mas tarde la contingencia de que
se inscriban otros signos que contengan esas
mismas palabras, sin que puedan formular-
se observaciones al nuevo registro con op-
cion de éxito.

La exclusién de los componentes genéricos
dentro de la comparacién de marcas deno-
minativas tiene su razdn de ser: tales com-
ponentes no son apropiables en exclusiva y
nadie puede pretender desplazar con el re-
gistro de esos nombres a otros comercian-
tes interesados en el uso de ese vocablo.
Ademads, si el consumidor va a asociar el
término genérico con el producto en si mis-
mo y no con el origen empresarial, ese tér-
mino no cumple ninguna funcién marcaria.
En estos casos el examen del signo marcario
ha de realizarse prescindiendo de esos tér-
minos y analizando en su globalidad el resto
del signo, que debera en todo caso, en su
conjunto, mantener la fuerza distintiva que
requiere un signo para el registro. De esta
forma se cumpliria a cabalidad el objetivo
gue se persigue al examinar una marca, cual
es, determinar la impresiéon general que el
signo produce en la mente del consumidor”.

El tratadista Fernandez-Novoa, * cita la senten-
cia del Tribunal Supremo Espafiol, Sala Cuarta

4 Obraya citada, pag. 201.

del 19 de febrero de 1973, para explicar el
examen de marcas compuestas donde apare-
cen raices o prefijos comunes:

“el principio comparativo debe partir de la
totalidad de las silabas y letras que constitu-
yen la integridad de las palabras... esta regla
general interpretativa tiene excepciones... de
las que se infiere que cuando la terminacion
de una palabra sea de uso comun o genéri-
co universalizado de muchos distintivos no
son susceptibles las mismas de apropiacion
exclusiva ni pueden servir para discriminar
entre las distintas denominaciones... las marcas
con principio o raiz o terminacion genérica o
comun... hay que prescindir de esas particu-
las... y atender a las posteriores o anteriores
gue han de matizar el distingo... no es viable
gue entre en la comparacién de las marcas
lo que sea comun o genérico en ellas y si
sélo el resto de lo que componen los voca-
blos”.

E

mismo autor ha afadido:

“(...) Esta plenamente justificada, a mi modo
de ver, la regla de que al comparar las mar-
cas denominativas hay que prescindir del
elemento genérico de las mismas; es mas:
la omisién debe extenderse asi mismo a los
componentes simplemente descriptivos de
las denominaciones confrontadas....5.

VI. SIGNOS CONFRONTADOS

Aplicando lo expuesto al presente caso cabe
recalcar los siguientes aspectos, que pueden
ser considerados por el Tribunal consultante,
para la resolucién del caso.

Los signos materia de examen por parte del
juez nacional son FRUCTUS y FRUGOS, y en
una primera vision general de los mismos, des-
cartando los prefijos comunes como se dice
anteriormente, debera examinar si las termina-
ciones GOS Y CTUS, provocarian una mayor
diferenciacion que anularia o no las semejan-
zas del prefijo FRU. Le corresponde decidir si
las semejanzas que son los elementos que con-
llevan a la confundibilidad darian o no lugar a
determinar una confusién en este campo, con-
siderando la presencia de elementos distinti-
vos en cada signo que podrian anotar una dife-

®* Obrayacitada, pag. 217
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renciacién, siempre que al criterio subjetivo del
juez consultante sobresalgan en la vision inte-
gral entre los dos signos.

En lo que toca a la confusion auditiva, se toma-
ra en cuenta si las terminaciones entre los dos
signos emiten un sonido gutural que en el cam-
po auditivo podrian o no ser perfectamente di-
ferenciados. Con las reglas anteriores, estima-
ré si la resonancia sonora del signo FRUCTUS
es mas acentuada que la del signo FRUGOS,
para concluir si es probable o no la confusion
auditiva, tomando en consideracién, como esti-
man las reglas detalladas, que terminaciones
diferentes hacen menos probable la confusién.

En el campo de similitud conceptual, analizara
si FRUCTUS y FRUGOS, tienen un significado
semejante o difieren en su aspecto ideoldgico
de tal forma que no habria lugar a confusién en
este punto. Si uno solo de los signos tuviere un
posible significado conceptual y el otro carece
de tal significado, la confundibilidad concep-
tual no seria posible.

De todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-
DAD ANDINA,

CONCLUYE:

Primero: Un signo para ser registrado a mas
de reunir los requisitos que con-
templa el articulo 81 de la Decision
344, o sea, ser perceptible, distinti-
VO y susceptible de representacion
gréfica, no debe estar incurso en
las causales de irregistrabilidad que
se seflalan en los articulos 82 y 83
ibidem, que contemplan verdade-
ras prohibiciones al registro marca-
rio.

Segundo: La confusion o el riesgo de confu-
sion entre dos 0 mas signos idénti-
COoS 0 semejantes que cubran los
mismos o iguales productos, impi-
de el registro del signo posterior-
mente solicitado, si tal confusion
puede generar un error en el con-
sumidor, confusion que puede pre-
sentarse por similitudes ortogréfi-
cas, auditivas o ideoldgicas.

Tercero: Si analizados los dos signos en su
vision general, las semejanzas son
mas radicales y profundas que las
diferencias, el signo posterior pue-
de ser impedido de registro marca-
rio. En cambio, si las semejanzas
se diluyen por las diferencias entre
los dos signos y éstas imponen su
propia distintividad en cada signo,
la viabilidad registral predomina.

Cuarto: La comparacién que entre dos sig-
nos debe hacerse globalmente, sin
descomponer sus elementos en si-
labas o letras, existe la excepcion,
cuando los sufijos o prefijos utiliza-
dos en las dos expresiones se han
convertido en uso comin. En estos
supuestos la comparacion se efec-
tuard sin tomar en consideracion
estos elementos comunes. Silo res-
tante de cada signo guarda su pro-
pia distintividad o contiene letras o
silabas que permitan diferenciarse,
el segundo signo podria ser regis-
trado.

Quinto: El examinador determinara la con-
fusion con base a un criterio subje-
tivo, tomando como referencia las
reglas que la doctrina y la jurispru-
dencia han establecido como mé-
todos para ese efecto.

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo,
Primera Sala, Distrito de Quito, debera adoptar
la presente interpretacion al dictar la sentencia
dentro del proceso N° 6690-057-00, de confor-
midad con el articulo 35 del Tratado de Crea-
cién del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina.

El Tribunal antes citado debera dar cumplimien-
to a lo dispuesto en el articulo 128 del Estatuto
del Tribunal luego de dictada la sentencia den-
tro del proceso interno sefialado.

Notifiguese la presente sentencia al Tribunal
consultante mediante copia sellada y certifica-
da.

Remitase igualmente copia certificada a la Se-
cretaria General de la Comunidad Andina para
su publicacién en la Gaceta Oficial.
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Solicitud de interpretacién prejudicial de los articulos 81; 82, literales
h) e i) (éste de oficio); 83, literal a); 102; 146 y 147 de la Decision 344 de
la Comisién del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el articulo 5
del Tratado de Creacion del Tribunal, formulada por el Consejo de Estado

de la Republica de Colombia. Expediente Interno N° 5957.
Actora: PAPELES NACIONALES S.A. Marca: “SUSSEX".

Magistrado Ponente: GUILLERMO CHAHIN LIZCANO

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-
DAD ANDINA, en Quito a los diecisiete dias
del mes de octubre del afio dos mil uno, se
pronuncia sobre la solicitud de interpretacion
prejudicial formulada por el Consejo de Estado
de la Republica de Colombia, Sala de lo Con-
tencioso Administrativo — Seccion Primera, or-
ganismo que por intermedio del Consejero de
Estado, doctor Gabriel Eduardo Mendoza Mar-
telo, la eleva ante este Organo Comunitario,
dentro del expediente interno 5957, a cuyos
efectos remitié el petitorio correspondiente re-
cibido el 12 de septiembre del 2001, previo las
siguientes consideraciones:

VISTOS.

La mencionada solicitud cumple con los requi-
sitos establecidos por el Tratado de Creacion
del Tribunal de Justicia de la Comunidad An-
dina y los contemplados en el articulo 125 de
su Estatuto, razén por la cual fue admitida a
tramite mediante auto proferido el 03 de octu-
bre del 2001.

1. ANTECEDENTES.

Como hechos relevantes para la interpretacion,
del expediente remitido, se deducen:

1.1. Las partes.

Es demandante la sociedad PAPELES NACIO-
NALES S.A., quien comparece por medio de su
apoderado.

Es demandada la Superintendencia de Indus-
tria y Comercio de la Republica de Colombia.

1.2. Lademanda.

La actora pretende que se declare la nulidad de
las Resoluciones N° 09582 del 31 de mayo de
1999 y 13721 del 21 de julio de 1999 proferi-
das por la Division de Signos Distintivos de la
Superintendencia de Industria y Comercio de
la Republica de Colombia que resuelven los
recursos de reposicion y apelacién interpues-
tos en contra de la Resolucion 1443 que acep-
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taba las observaciones en contra de la marca
“SUSSEX”, revocandola y concediéndose asi
el Registro de la marca en mencioén, clase 16
Internacional de Niza, a favor de la Sociedad
EMPRESAS C.M.P.C. S.A. domiciliada en San-
tiago de Chile.

Los fundamentos de derecho en los cuales se
apoya la actora respecto de los actos adminis-
trativos que se demandan se apuntalan sobre
la violacién de normas del ordenamiento juridi-
co andino, asi como de normas de derecho
interno del Pais Miembro en el cual se desarro-
lla la presente accion.

Las normas del ordenamiento juridico comuni-
tario que han sido violadas, a juicio de la parte
actora son los articulos 81, 83 literal a), 82
literal h), 102, 146 y 147 de la Decision 344 de
la Comision, en concordancia con el articulo 5
del Tratado de Creacion del Tribunal de Justi-
cia de la Comunidad Andina.

Argumenta que el signo “SUSSEX” no cumple
con la funcién esencial de distinguir en el mer-
cado un producto determinado de otros idénti-
cos o similares, sino que carece de distintivi-
dad extrinseca, incumpliendo a su vez con los
requisitos de perceptibilidad y representacion
gréfica.

En consecuencia, dice, el signo “SUSSEX” cau-
sa confusién y por ende error en el piblico con
respecto al signo “SUPLEX” que distingue pro-
ductos de la misma clase; debido a que como
se puede apreciar a simple vista, las dos sila-
bas que conforman ambas marcas son muy
similares, lo que hace que comparadas en su
conjunto presenten mas semejanzas que dife-
rencias tanto ortograficas como fonéticas y vi-
suales o graficas.

Agrega, refiriéndose a la violacion del articulo
82 literal h), que no se tomd en cuenta que la
expresion SUSSEX al ser una denominacion
de origen, esta indicando la procedencia de
productos que no provienen de una ciudad ame-
ricana o inglesa, debido a que los mismos pro-
vienen de Chile, por lo que en el presente caso
se esta engafiando al publico consumidor so-
bre la procedencia de los productos distingui-
dos con la marca SUSSEX.

Manifiesta que no se respet6 el derecho al uso
exclusivo de una marca por el registro de la

misma de acuerdo con lo establecido en el
articulo 102 de la Decision 344, por el contrario
se desconocieron derechos previamente ad-
quiridos y prioritarios de la sociedad PAPE-
LES NACIONALES S.A.

En conclusién, afirma que la entidad deman-
dada al no interpretar, ni aplicar correctamente
las disposiciones contenidas en la Decisién 344,
tampoco adopt6é las medidas necesarias para
asegurar el cumplimiento de las normas comu-
nitarias. La inobservancia enunciada conduce
a la no salvaguardia de los derechos concedi-
dos en los articulos 146 y 147 de la Decision
344 de la Comision del Acuerdo de Cartagena,
concordantes con el articulo 5 del Tratado que
crea el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina.

1.3 Contestacion ala demanda.

La Superintendencia de Industria y Comercio
por medio de su apoderado, responde a las
pretensiones de la demanda alegando que en
la expedicidon de las Resoluciones N°s 09582
del 31 de mayo de 1999 y 13721 del 21 de julio
de 1999 no se ha incurrido en violacion de
normas constitucionales, ni de las contenidas
en la Decisién 344 de la Comision del Acuerdo
de Cartagena.

Expresa que ambas resoluciones fueron expe-
didas de conformidad con las atribuciones otor-
gadas por el Decreto Ley N° 2153 de 1992 y la
Decision 344 de la Comisién del Acuerdo de
Cartagena, puesto que se aplicaron antece-
dentes jurisprudenciales, asi como las disposi-
ciones legales vigentes, especialmente el ar-
ticulo 81 de la Decision 344 que establece los
tres requisitos que debe reunir un signo para
poder ser registrado como marca: perceptibilidad,
suficiente distintividad y la susceptibilidad de
representacion gréfica; para lo cual se efectud
el examen sucesivo y comparativo de las mar-
cas registradas en debate, “SUPLEX" y “SUSSEX”,
concluyéndose en forma evidente que no pre-
sentan semejanzas suficientes que lleven a en-
gafio a los consumidores, quienes podran dife-
renciarlos de otros productos, puesto que no
existe riesgo de confusién entre las mismas.

En cuanto a la violacion del literal h) del articu-
lo 82 de la Decision 344, afirma que el signo
solicitado “SUSSEX” no se encuentra incurso
en esta causal de irregistrabilidad habida cuen-
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ta de que no induce a error al consumidor res-
pecto de su procedencia, naturaleza y caracte-
risticas del producto.

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

La competencia del Tribunal resulta de lo que
consagra el Tratado de su Creacion, que lo
faculta en su articulo 32 para interpretar por la
via prejudicial, las normas que conforman el
ordenamiento juridico del Acuerdo de Carta-
gena, con el fin de asegurar su aplicacién uni-
forme en el territorio de los Paises Miembros.

3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETA-
CION PREJUDICIAL.

De los articulos cuya interpretacién se ha re-
querido en la consulta formulada por el Conse-
jo de Estado de la Republica de Colombia, la
interpretacion prejudicial que realizara el Tribu-
nal estard referida a los articulos 81; 82 litera-
les h) e i), éste ultimo de oficio; 83 literal a) y
102 de la Decision 344 de la Comisién del
Acuerdo de Cartagena. No resulta del caso pro-
ceder a la interpretacion de los articulos 146 y
147 de la Decision 344, solicitada también por
el 6rgano consultante, por cuanto los precep-
tos contenidos en los mismos constituyen com-
promisos que al poseer un caracter de aplica-
cién nacional y general, no pueden ser invoca-
dos ni aplicados a los casos en que los particu-
lares participan con intereses individuales. Por
lo tanto este Tribunal debe analizar su aplica-
cién y cumplimiento dentro de la eventual ac-
cion de incumplimiento que llegare a incoarse
contra el Pais Miembro, tal como se ha dejado
expresado en jurisprudencia proferida anterior-
mente.! Tampoco procede la interpretacién del
articulo 5to. del Tratado de Creacién del Tribu-
nal por razones analogas.

A continuacién se inserta el texto de las nor-
mas a ser interpretadas:

Art. 81.

“Podran registrarse como marcas los signos
que sean perceptibles, suficientemente dis-

! Véase TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD

ANDINA. Interpretacion Prejudicial N°. 19-1P-96 del
18 de junio de 1998. Marca “MARGARINA PREDILEC-
TA etiqueta”.
Véase también TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CO-
MUNIDAD ANDINA. Interpretacion Prejudicial N°. 104-
IP-2000 de 18 de abril de 2001. Denominacion “MAR.CO
mixta”. G.0.A.C. N°. 688 de 9 de mayo de 2001.

tintivos y susceptibles de representacion gra-
fica.

“Se entendera por marca todo signo percep-
tible capaz de distinguir en el mercado, los
productos o servicios producidos o comer-
cializados por una persona de los productos
0 servicios idénticos o similares de otra per-
sona.”

Art. 82.

“No podran registrarse como marcas los sig-
nos que:

“h) Puedan engafiar a los medios comercia-
les o al publico en particular sobre la
procedencia, la naturaleza, el modo de
fabricacion, las caracteristicas o cuali-
dades o la aptitud para el empleo de los
productos o servicios de que se trate;”

“i) Reproduzcan o imiten una denominacion
de origen protegida, consistan en una
indicacion geografica nacional o extran-
jera susceptible de inducir a confusién
respecto a los productos o servicios a
los cuales se aplique; o, que en su em-
pleo puedan inducir al publico a error
con respecto al origen, procedencia, cua-
lidades o caracteristicas de los bienes
para los cuales se usan las marcas;”

Art. 83.

“Asimismo, no podran registrarse como mar-
cas aquellos signos que, en relaciéon con
derechos de terceros, presenten algunos de
los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma
qgue puedan inducir al publico a error, a
una marca anteriormente solicitada para
registro o registrada por un tercero, para
los mismos productos o servicios, o para
productos o servicios respecto de los cua-
les el uso de la marca pueda inducir al
publico, a error;

Art. 102.

“El derecho al uso exclusivo de una marca
se adquirira por el registro de la misma ante
la respectiva oficina nacional competente.”
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4. CONSIDERACIONES.

Procede, en consecuencia, El Tribunal, a reali-
zar la interpretacion prejudicial solicitada, para
lo cual analizara los siguientes temas referidos
a las normas comunitarias transcritas: Requisi-
tos para el registro de marcas; irregistrabilidad
por identidad o similitud de signos y reglas para
la comparacion entre signos; engafio a los me-
dios comerciales o al publico sobre el origen o
la procedencia de productos o servicios; vy, el
derecho exclusivo al uso de la marca.

4.1. Los requisitos para el registro de mar-
cas.

Los requisitos que se establecen en el articulo
81 de la Decision 344 se refieren a las tres
caracteristicas que debe reunir una marca para
poder ser identificada como Unica y original en
el mercado consumidor, permitiendo al publico
diferenciar los productos y/o servicios de un
fabricante o comerciante respecto de otros de
naturaleza semejante pertenecientes a otra
empresa o persona. Estas tres caracteristicas
son: distintividad, perceptibilidad y susceptibi-
lidad de representacién grafica.

La distintividad se refiere a las notas propias
de un signo que lo caracterizan y lo diferencian
de los deméas que se encuentran en el comer-
cio, haciéndolo especial e inconfundible.

Asi, se ha manifestado en jurisprudencia reite-
rada que la distintividad de un signo frente al
producto que lo protege y ante otros signos, lo
convierte en el elemento identificador que le
permite al empresario desarrollar su actividad
con la certeza de que sus productos o servicios
van a ser reconocidos en el mercado, prote-
giendo al consumidor del error directo o indi-
recto en la adquisiciéon de bienes o servicios,
puesto que la distintividad de la cual goza su
signo hara saber a éste, con exactitud, qué
bien o servicio adquiere.? No poseen ese com-
ponente identificador las formas usuales o tér-
minos con los cuales se designan los produc-
tos o servicios de manera general o los nom-
bres o lemas comerciales que sean similares o

2 Véase TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
ANDINA Interpretacion Prejudicial. Proceso N° 20-IP-
97. G.O.A.C. N° 332 de 30 de mazo de 1998, marca
“MANUELITA”. Interpretacion Prejudicial . Proceso 19-
IP-2001. G.O.A.C. N° 696 de 9 de agosto del 2001,
marca “DISENO SANDUCHE".

idénticos a otros preexistentes y por lo tanto
no pueden registrarse como marcas.

La perceptibilidad en cambio, se define como
la capacidad que tiene un signo para poder ser
captado por los sentidos, es decir que el signo
puede ser reconocido sensorialmente por las
figuras, letras y colores que lo representen. En
otras palabras consiste en la posibilidad sen-
sorial para que el consumidor pueda conocer,
diferenciar y catalogar los signos. Es la forma
como la idea del signo intangible e incorpérea
se transforma en algo objetivo, real, material.

Mientras que la susceptibilidad de representa-
cion grafica se conceptla por la doctrina y ju-
risprudencia como la descripcién que permite
formarse una idea del signo objeto de la mar-
ca, valiéndose para ello de una combinacién de
palabras, dibujos, numeros, formas, figuras o
cualquier otro mecanismo idéneo, siempre que
tenga la facultad expresiva de los anteriormen-
te sefialados y la aptitud para su repetibilidad
en infinitos ejemplares sin que se produzcan
trastornos sobre el conjunto inicialmente reco-
nocido.?

La representacion grafica guarda estrecha re-
lacién con la capacidad de perceptibilidad, ya
que la una hace posible que exista la otra y a
sSu vez generan otro requisito esencial de la
marca cual es la distintividad. En consecuencia
los tres requisitos forman parte de un todo y
uno no puede existir sin el otro, no son divisibles
y deben ser analizados y apreciados en con-
junto.

Tanto el juez como la autoridad nacional com-
petente deben saber que cuanto mas claras,
especificas, particulares o representativas sean
las caracteristicas, dimensiones, formas, colo-
res y contenido del signo, mas facil resulta la
operacién de diferenciaciéon y apreciacion de
semejanzas con otros signos registrados ante-
riormente o de los cuales se haya solicitado su
registro prioritariamente a objeto de que el tra-
mite de concesién de registro progrese en for-
ma efectiva, sin que lleguen a formularse ob-
servaciones o peticiones de cancelacién o anu-
lacién de registro.

3 Véase MATIAS ALEMAN, Marco. “MARCAS: Normati-
vidad Subregional sobre marcas de productos y servi-
cios”. Ed. Top Managment International, Bogota- Co-
lombia. Pag. 77.
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4.2. lIrregistrabilidad por identidad o simili-
tud de signos: Similitudes graficas, or-
tograficas y fonéticas.

De los requisitos previamente analizados se
puede desprender que en ellos hay tres tipos
de elementos que materializan un signo, estos
son: gréficos, ortograficos y fonéticos.

A entender de este Tribunal, siguiendo algunos
lineamientos doctrinarios, el elemento grafico
estriba exclusivamente en los efectos visuales
u 6pticos que el signo suscita en la mente de
los consumidores. Consiste en la imagen que
el correspondiente signo utiliza para manifes-
tarse en una figura que se caracteriza por un
conjunto de lineas y colores, que no es dema-
siado frecuente, una imagen de fantasia que al
mismo tiempo evoca un determinado concepto:
una cosa, un ser vivo, un personaje histérico o
mitico que permite individualizar y asociar esa
imagen con la mercancia solicitada por el pU-
blico consumidor.4

En igual forma, las letras, su distribucion, la
longitud de las silabas, la posicién de las voca-
les y consonantes que constituyen el elemento
ortogréfico, también son parte del gréafico y por
ende del campo visual y mediante su compara-
cion con otro vocablo o término determinan
una mayor 0 menor semejanza.

Por otra parte, el plano fonético se identifica
con los sonidos percibidos por el oido, que
hacen que la tonalidad de la palabra o conjunto
de palabras que constituyen la marca sea coin-
cidente, semejante o idéntica a otra palabra o
palabras de una marca registrada o solicitada
previamente o difiera totalmente de ella. Para
ello se toma en cuenta ciertos criterios compa-
rativos que guardan relacién con las semejan-
zas o diferencias entre ubicacion de las silabas
ténicas, el posicionamiento de las primeras si-
labas, la ubicacion e identidad de las vocales
que si, al ser estudiadas son iguales, determi-
nan una semejanza es mas relevante. Estos
criterios son:

a) Si las denominaciones comparadas contie-
nen vocales idénticas y ubicadas en el mis-
mo orden, puede concluirse que las denomi-

4 Véase FERNANDEZ NOVOA, Carlos. “Fundamentos
de Derecho de Marcas”. Ed. Montecorvo. Madrid- Es-
pafia, 1984. Pags. 223y 224.

naciones son semejantes, ya que ese orden
de distribucidon de las vocales produce la
impresion de que dicha denominacién im-
pacta en el consumidor.

b) Si las silabas ténicas de las denominacio-
nes cotejadas son coincidentes, tanto por
ser idénticas o muy similares y ocupan la
misma posicién, cabe también advertir que
las denominaciones son semejantes (tona-
lidad de la marca).

c) Si la silaba ténica y la silaba situada en
primer lugar de las marcas estudiadas son
iguales, la semejanza es mas relevante. Al
contrario, si en la confrontaciéon de las mar-
cas es divergente la silaba ténica y coinci-
dente la situada en el primer lugar, la pro-
babilidad de semejanza sera menor.5

Sin embargo cabe sefalar que las semejanzas
y diferencias existentes entre las marcas com-
paradas no deben examinarse con un rigor ex-
tremo, porque éste no es el proceder de los
consumidores que van a escoger las marcas,
ya que la confundibilidad o no de las mismas
se la obtiene con el primer impacto o idea que
se formen éstos acerca de ellas.

4.3. Reglas parala comparacion entre sig-
nos.

Complementariamente a lo sefialado atras, con
base en diversos razonamientos doctrinarios,
acogidos por este Tribunal en reiteradas sen-
tencias, se anotan las siguientes reglas gene-
rales para analizar si concurren componentes
que permitan la similitud o identidad de dos
signos y por lo tanto generen confusion:

a) Regla.- La confusion resulta de la impresion
de conjunto despertada por las marcas.

b) Regla.- Las marcas deben examinarse su-
cesivamente y no simultaneamente.

¢) Regla.- Quien aprecie el parecido debe colo-
carse en el lugar del comprador presunto y
tener en cuenta la naturaleza del producto.

® Se puede constatar la reiterada mencién de estos cri-
terios en multiples sentencias emitidas por este Tribu-
nal, entre otras las emitidas en los procesos: 36-IP-
2001, Marca “USTOP”, en G.0.A.C. No. No. 691 del 24
de julio de 2001, 36-1P-99, Marca “FRISKIES”, en G.0.A.C.
No. 504, de 9-XI-1999.
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d) Regla.- Deben tenerse en cuenta mas las
semejanzas que las diferencias que existan
entre las marcas.

De la aplicacion que el juez nacional haga de
estas reglas, dependera en buena parte su acierto
en el juicio de valor que realice sobre el grado
de semejanza entre dos marcas, calificandolas
con la mayor objetividad posible.

4.4. Engafio a los medios comerciales o al
publico sobre el origen o la proceden-
cia de productos o servicios.

La prohibicion contenida en el literal h) del ar-
ticulo 82 de la Decision 344 esta dirigida a
precautelar el interés general o publico, frente
al engafio que el consumidor podria sufrir por
el registro de una marca sea con relacién a su
procedencia, calidad, caracteristicas o aptitud
del producto o sobre su fabricacion y bondades
atribuidas al mismo.

Esta proteccion tiene dos fines fundamentales,
cuales son, el de impedir el error del publico
consumidor que se veria afectado al comprar
un producto que en realidad no desea y el de
evitar al empresario ser objeto de formas de
competencia desleal.

De esta manera, a entender del Tribunal, se le
otorga a la administracion la facultad de deter-
minar cuando un signo tiene por fin provocar
un riesgo de confusion, aprovechando del co-
nocimiento o prestigio de otra marca, para be-
neficiarse de la venta de productos similares,
pero que obedecen a una linea nueva que qui-
zas no cumpla con las mismas exigencias de
calidad y cualidad de un producto reconocido
en el mercado, disfrazdndose una actitud
defraudatoria que al ser detectada debe cau-
sar la denegacidn del registro en aras de la
proteccién general de los consumidores.

Para ello, debera también tomarse en cuenta
los canales comerciales hacia los cuales van
dirigidos ambos productos que pugnan entre
si, su campo operativo, la identidad o dispari-
dad de las areas comerciales y los medios que
se utilizan para llegar al consumidor.

Sin embargo, cabe hacer la distincion entre el
término “procedencia” que se establece en el
literal h) del articulo 82 y la denominacion de
origen a la cual se refiere el literal i) del mismo

articulo, puesto que la parte actora en su de-
manda hace alusién al primero de ellos, pero
su disertacion sobre su contenido, se refiere
mas bien a las denominaciones de origen del
siguiente literal, pudiéndose percibir una con-
fusién en tal sentido y que el Tribunal ha con-
siderado aclarar.

Las marcas al distinguir un producto determi-
nado al evocar su procedencia lo hacen con
respecto de su fabricante o productor; es decir
se extiende a las indicaciones de crédito y re-
putacion industrial de una empresa en particu-
lar. Mientras que las denominaciones geografi-
cas o de origen son, en principio utilizadas por
una colectividad de empresarios asentados en
una zona o localidad, quienes quieren poner de
manifiesto el origen territorial del producto de
tal forma que se establezca una conexion entre
éste y el lugar geografico en donde se lo pro-
duce.

Consecuentemente, se estd frente a una deno-
minacion de origen cuando un determinado
empresario pretende utilizar en exclusiva y a
titulo de marca un nombre geografico para de-
signar productos procedentes de su empresa.
De forma que, segun Fernandez-Novoa, si el
nombre geografico es usado a titulo de marca
para indicar la procedencia empresarial de los
productos, el consumidor medio puede facil-
mente incurrir en error con respecto al signifi-
cado del nombre geografico. Esta causa, conti-
nda, explica entre otras el que las empresas
gue intentan emplear denominaciones geogra-
ficas a titulo de marca tropiecen con obstacu-
los frecuentemente insuperables para solicitar
un registro de marca constituida con una deno-
minacidn geogréfica nacional o extranjera.t

En tal virtud, la procedencia a la que se refiere
el literal h) del articulo 82 de la Decision 344 no
es sinénimo o equivalente de la denominacion
de origen del literal i), puesto que se trata de
dos conceptos diferentes.

4.5. El derecho exclusivo al uso de marca.
De acuerdo con la doctrina, al igual que varios

ordenamientos juridicos, se siguen dos siste-
mas para la proteccion de un signo: el sistema

¢ FERNANDEZ-NOVOA, Carlos. Fundamentos del De-
recho de Marcas. Ed. MONTECORVO S.A., Madrid —
Espafia, 1984, pp 163y 164.
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declarativo, que protege a la marca Unicamen-
te por su uso; vy, el sistema atributivo que con-
fiere derecho al uso exclusivo sélo a raiz de la
inscripcion del signo en el respectivo registro.
En varias interpretaciones prejudiciales se ha
puesto de manifiesto que el derecho prescrito
en el Articulo 102 de la Decision 344, se en-
cuentra ubicado en el sistema atributivo.’

Asi, una vez inscrito el signo, nace el derecho
exclusivo sobre la marca que confiere a su
titular varias facultades tales como:

a) Interponer acciones a fin de impedir que esas
mismas acciones o hechos puedan realizar-
se 0 ejecutarse por terceros sobre produc-
tos similares que ostentan signos iguales o
semejantes a los suyos;

b) La capacidad de comerciar esos productos
0 servicios con identificacion de su marca.
En la faceta negativa, esa facultad se tradu-
ce en la prohibicion que puede lograr el titu-
lar para que terceros vendan productos o
suministren servicios, bajo el amparo de un
signo igual o similar;

c) La potestad de utilizar la marca en avisos
publicitarios, impidiendo que terceros lo rea-
licen con esa misma marca.®

Por lo tanto, el derecho exclusivo al uso de la
marca otorga al titular de la misma principal-
mente, el derecho de prohibir a un tercero su
utilizacion sin su consentimiento, es decir elius
prohibendi, en la comercializacién, exportacion
0 importacion de productos, pudiendo hacer
uso del derecho de oposicion o de medidas
cautelares en contra de terceros tanto en el
pais del registro como en los demas Paises
Miembros, como en reiteradas ocasiones lo ha
expresado este Tribunal.

En razén de todo lo cual,

El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-
DAD ANDINA

" TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Proceso 38-IP-00, Marca “FRITTY”. En G.O.A.C. N°
578 de 27de junio 2000. Proceso 36-IP- 01, Marca:
“USTOP”. En G.O.A.C. N° 691 de 24 de julio del 2001.

8 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Proceso 4-IP-94, Marca: EDEN FOR MAN. En G.O.A.C.
N° 189 de 15-septiembre de 1995.

CONCLUYE:

PRIMERO:

SEGUNDO:

TERCERO:

CUARTO:

QUINTO:

De conformidad con la legislacion
comunitaria andina, para que un
signo se considere apto para el
registro como marca, debe reunir
tres requisitos: perceptibilidad, dis-
tintividad y susceptibilidad de re-
presentacion gréafica; ademas no
debe estar incurso en ninguna de
las prohibiciones determinadas en
los articulos 82 y 83 de la Deci-
sion 344.

La causal de irregistrabilidad con-
tenida en el literal a) del articulo
83 de la Decision 344 guarda rela-
cion con la confusion que puede
presentarse por similitudes gréfi-
cas, ortograficas o fonéticas entre
dos o0 mas signos idénticos o se-
mejantes que representen los mis-
mos productos o servicios impi-
diendo el registro del signo poste-
riormente solicitado debido a que
puede inducirse a error al publico
consumidor.

Las reglas para la comparacion
de signos o marcas que ha desa-
rrollado la doctrina y que han sido
acogidas jurisprudencialmente, son
una importante herramienta para
el examinador al momento de ana-
lizar la similitud o identidad entre
marcas que se encuentran en dis-
puta.

No son registrables los signos en-
gafiosos para los medios comer-
ciales o el publico con respecto a
la procedencia, la naturaleza o el
modo de fabricacion, porque aten-
tan contra la buena fe del consu-
midor y constituyen una practica
desleal frente a la libre competen-
cia en el comercio de bienes y
servicios.

El engafio al que se puede inducir
al consumidor respecto de la pro-
cedencia de un producto guarda
relaciéon con su lugar de fabrica-
cion, mientras que el engafio con
respecto del origen geografico guar-
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da relacién con una determinada
zona o localidad. Por lo tanto, la
procedencia y la denominacién de
origen no son conceptos equiva-
lentes. En todo caso, ambos tipos
de signos engafiosos son irregis-
trables puesto que constituyen pro-
hibiciones expresas contenidas en
la normativa andina.

SEXTO: El derecho exclusivo que se ad-
quiere por el registro de una mar-
ca, confiere a su titular la posibili-
dad de ejercitar las acciones del
caso frente a terceros que preten-
dan utilizar sin su consentimiento
un signo idéntico o semejante para
distinguir un mismo producto o
servicio dentro del trafico comer-
cial, induciendo al publico a error.

El Consejo de Estado de la Republica de Co-
lombia, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Seccién Primera, debera adoptar la presente
interpretacion prejudicial, cuando dicte senten-
cia dentro del proceso N° 5957, de conformi-
dad con lo dispuesto por el articulo 35 del Tra-
tado de Creacion del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, e igualmente debera dar
cumplimiento a lo previsto en el articulo 128
del Estatuto del Tribunal.

Notifiquese.

Remitase copia de la misma a la Secretaria
General de la Comunidad Andina para su publi-
cacion en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena.

Guillermo Chahin Lizcano
PRESIDENTE

Luis Henrique Farias Mata
MAGISTRADO

Rubén Herdoiza Mera
MAGISTRADO

Juan José Calle y Calle
MAGISTRADO

Gualberto Davalos Garcia
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel
copia del original que reposa en el expediente
de esta Secretaria. CERTIFICO.-

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO
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