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VISTOS

Que la solicitud recibida por este Tribunal el 11
de diciembre del afio 2001, se ajustd a los
requisitos establecidos por el articulo 125 de
su Estatuto, aprobado mediante Decision 500
del Consejo de Ministros de Relaciones Exte-
riores de la Comunidad Andina y, que en con-
secuencia fue admitida a tramite, por medio de
auto de 25 de enero del afio 2002.

1. ANTECEDENTES:

1.1 Partes.

Actlian como demandantes, los conyuges LUIS
ANTONIO PENA RODRIGUEZ y MARIA
AMANDA CLAVIJO DE PENA; siendo deman-
dada, la Superintendencia de Industria y Co-
mercio de la Republica de Colombia. Se consti-
tuye en tercero interesado, el sefior ALVARO
ENRIQUE MANOSALVA CORREDOR.

1.2 Actos demandados.

La interpretacién se plantea en razon de que
los cényuges LUIS ANTONIO PENA RODRI-
GUEZ y MARIA AMANDA CLAVIJO DE PENA
demandan ante la jurisdiccion consultante, la
declaratoria de nulidad de la Resolucion N° 10860,
de 26 de junio de 1998, expedida por la Su-
perintendencia de Industria y Comercio, por la
cual se concedid el registro de la marca mixta
“QUIEBRA-CANTOQ?", destinada a proteger ser-
vicios comprendidos en la Clase 42 de la Clasi-
ficacion Internacional de Niza, en favor del se-
fior ALVARO ENRIQUE MANOSALVA CO-
RREDOR.

Solicitan, ademas, que luego de la nulidad de
la Resolucién antes citada, se ordene a la
Superintendencia de Industria y Comercio can-
celar el certificado de registro N° 209579 de 26
de junio de 1998, correspondiente a la marca
comercial QUIEBRA-CANTO (mixta).

1.3 Hechos relevantes.

En el escrito presentado por el Juez Consul-
tante, la instancia relieva los siguientes aspec-
tos:

a) Los hechos

1. El 4 de diciembre de 1997, el sefior ALVARO
ENRIQUE MANOSALVA CORREDOR pre-

sentd ante la Division de Signos Distintivos
de la Superintendencia de Industria y Co-
mercio, solicitud para obtener el registro de
la marca comercial QUIEBRA-CANTO (mix-
ta), para distinguir, como se ha dicho, los
servicios comprendidos en la clase 42 de la
Clasificacidn Internacional de Niza *.

. La solicitud en referencia fue publicada en la

Gaceta de la Propiedad Industrial, N° 458 de
31 de marzo de 1998.

. Luego de publicado el extracto, no fueron

presentadas observaciones por parte de ter-
ceros.

. EI 26 de junio de 1998, la Superintendencia

de Industria y Comercio, mediante Resolu-
cion N° 10860, concede registro para la mar-
ca mixta QUIEBRA-CANTO, en favor del se-
fior Alvaro Enrique Manosalva Corredor, con
vigencia de diez (10) afios.

. Los cényuges LUIS ANTONIO PENA RO-

DRIGUEZ y MARIA AMANDA CLAVIJO DE
PENA, domiciliados en Santa Fe de Bogota,
C.D., Colombia, mediante apoderada, pre-
sentaron demanda de nulidad de la Resolu-
cion N° 10860, expresando que, el 4 de mayo
de 1995 ellos adquirieron el establecimiento
comercial denominado QUIEBRA-CANTO,
ubicado en la carrera 15 N° 79-28, registra-
do con matricula N° 326943, de 29 de abril
de 1988, haciendo uso desde ese entonces
del nombre comercial QUIEBRA-CANTO, ad-
quirido junto con el negocio, para distinguir
Sus servicios.

. El 18 de septiembre de 1995, los conyuges

LUIS ANTONIO PENA RODRIGUEZ y MA-
RIA AMANDA CLAVIJO DE PERNA, presen-
taron ante la Divisién de Signos Distintivos
de la Superintendencia el depdsito del nom-
bre comercial QUIEBRA-CANTO, el que ha
sido concedido mediante Resolucién N° 20506,
de 17 de noviembre de 1995, para amparar
actividades comprendidas en la clase 42 de
Clasificacidon Internacional de Niza.

Clase 42: Restauracion (alimentacién); alojamiento tem-
poral; cuidados médicos, de higiene y de belleza; ser-
vicios veterinarios y de agricultura; servicios juridicos;
investigacioén cientifica e industrial; programacién de
ordenadores; servicios que no puedan ser clasificados
en otras clases.
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b) Escrito de demanda

Los conyuges LUIS ANTONIO PENA RODRI-
GUEZ y MARIA AMANDA CLAVIJO DE PENA,
por intermedio de su apoderada, fundamentan
su demanda argumentando que son propieta-
rios del establecimiento comercial QUIEBRA-
CANTO desde el 4 de mayo de 1995, estable-
cimiento dedicado a actividades de restauran-
te, taberna, cultura y galeria bar, segin se pue-
de apreciar en el registro mercantil.

Expresan que “... desde entonces mis mandantes
han venido utilizando en forma publica, eficaz e
ininterrumpida en el comercio tanto el nombre
comercial QUIEBRA-CANTO para identificarse
como empresario en el mercado, asi como la
marca QUIEBRA-CANTO (MIXTA) para distin-
guir sus servicios”.

Sefala que al adquirir el negocio, “...dentro de
dicho documento aparece claramente estable-
cido que se entiende cedido el derecho de do-
minio, posesion, explotacién, razén social nom-
bre comercial”.

Aluden que la sociedad constituida solicitd su
depdsito ante la Divisién de Signos Distintivos
de la Superintendencia de Industria y Comer-
cio para obtener la prueba de su titularidad y
garantizar su propiedad, y que esa Entidad,
mediante resolucion N° 20506, de 17 de no-
viembre de 1995, les otorgd el depdsito del
nombre comercial QUIEBRA-CANTO (MIXTO).

Piden ademas los demandantes, que se orde-
ne la cancelacion del Certificado de Registro
N° 209579 de 26 de junio de 1998, concedido
en favor de ALVARO ENRIQUE MANOSALVA
CORREDOR respecto de la marca QUIEBRA-
CANTO (mixta), para amparar servicios com-
prendidos también en la Clase 42 de la Clasi-
ficacion Internacional de Niza.

Denuncian la violacion por parte de la Admi-
nistracion demandada, de los articulos 81; 82
literales a) y h); y, 83 literal b) de la Decision
344 de la Comision del Acuerdo de Cartagena,
sefialando que “... entre las expresiones QUIE-
BRA-CANTO (MIXTA) que conforman no solo
el nombre comercial de mi mandante sino a su
vez la marca con la que identifica sus produc-
tos, y, QUIEBRA CANTO (MIXTA) existen evi-
dentes similitudes de orden visual, ortografico,
fonético y conceptual que inducen al publico a
error o confusién”.

En la demanda destacan jurisprudencia senta-
da por el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina en los expedientes N° 2988 actor: Ali-
mentos Congelados Alcatraz; N° 3971 actor:
Sociedad Manuelita S.A. (proceso 20-1P-97);
N° 2977 actor: Foschi y Carrillo Foca Ltda.; vy,
N° 3633, marca: La Nacion, La Noticia Inde-
pendiente (proceso 1-1P-87).

c) Contestacion a la demanda

La Superintendencia de Industria y Comercio
de la Republica de Colombia, a través de Apo-
derado, contesta la demanda oponiendo, en
términos generales, las siguientes excepcio-
nes:

- Con la expedicion del acto administrativo acu-
sado no se incurrid en violacién alguna de
las normas invocadas y, aquel se ajusto ple-
namente a derecho y a lo establecido en las
normas legales vigentes en materia marca-
ria.

- Existe legalidad y validez de la resolucion
impugnada.

- Expresa que “si bien existen similitudes en
la parte denominativa, la parte figurativa que
es la preponderante en la marca registrada
QUIEBRA-CANTO es completamente distin-
ta al modelo adjunto al depédsito comercial
QUIEBRA-CANTO".

- Sefala que “efectuando el examen sucesivo
y comparativo de la marca “QUIEBRA-CAN-
TO (mixta)” frente al depdsito comercial “QUIE-
BRA-CANTO", segin modelo adjunto, se con-
cluye en forma evidente que entre éstos no
existen semejanzas entre si capaces de que
conlleven confundibilidad entre las mismas,
fundamentalmente en su aspecto gréfico y
por lo tanto, no existe riesgo de confusién en
el consumidor”.

- Se hace ademas referencia a jurisprudencia
sentada por este Tribunal en los Procesos
N° 14-1P-98, 22-1P-96.

- Solicita de manera expresa, entre la prueba
pedida, la interpretacion prejudicial de este
Organo Jurisdiccional.

d) Tercero interesado

El sefior ALVARO ENRIQUE MANOSALVA
CORREDOR, domiciliado en la ciudad de San-
ta Fé de Bogota, D.C., a través de apoderada,
sefala que se “opone atodas y cada una de las
pretensiones de la demanda por cuanto care-
cen de fundamento legal y factico”.
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Manifiesta acerca de la adquisicién del estable-
cimiento junto con la aludida cesion de dere-
chos sobre el nombre, que ...."es importante
tener en cuenta que dicha venta, y en especial
la que se refiere a la cesién del nombre comer-
cial obedece a una venta de cosa ajena, toda
vez que el nombre comercial es y ha sido des-
de su creacion de propiedad exclusiva de mi
poderdante Alvaro Enrique Manosalva, tal y
con lo demostraré y no de Luis Francisco Ro-
jas Vega; en consecuencia dicha cesion debe
estar sujeta a la ratificacién del propietario”.

Argumenta que “El nombre comercial Quiebra
Canto ha sido desde el afio 1979, de propie-
dad de Alvaro Enriqgue Manosalva; téngase
en cuenta que los derechos sobre un nombre
comercial se adquieren, de conformidad al ar-
ticulo 603 del Cédigo de Comercio por el pri-
mer uso, sin necesidad de registro y en con-
secuencia cualquier cesion que haga un terce-
ro, como es el caso que nos ocupa, debera
estar sujeta a la ratificacién de quien ha ejerci-
do desde su creacién el uso de dicho nombre
comercial, de conformidad a lo preceptuado en
nuestro Codigo Comercial”.

Al hacer consideraciones en torno al articulo
128 de la Decision 344, relacionado al nombre
comercial, dice que “...... el derecho a un nom-
bre comercial se adquiere por el primer uso sin
necesidad del registro”, ademas, considera que
“....Los demandantes no son los que usaron
por primera vez el nombre comercial Quiebra
Canto, por lo que su depdsito no les da dere-
cho alguno sobre este nombre comercial. Tal y
como lo manifiesta la Superintendencia de In-
dustria y Comercio, el depdsito simplemente
hace resumir el primer uso, presuncion que es
legal y por lo tanto admite prueba en contrario”.
Expone que, “....con este escrito pruebo no so-
lamente que Alvaro Manosalva Corredor fue
el primero que utilizé el nombre comercial y la
marca Quiebra Canto, sino que ha mantenido
dicho uso logrando tal y como lo he manifesta-
do, crear y mantener todo un patrimonio cultu-
ral hasta la fecha”.

Finalmente, sostiene que el articulo 128 de la
Decision 344 de la Comision del Acuerdo de
Cartagena, establece la obligacién de proteger
el nombre comercial sin la necesidad del dep6-
sito o registro, salvo que la legislacion interna
sefiale algo diferente. La Legislacion interna de
Colombia, dice, “...sefiala que el derecho a un

nombre comercial se adquiere por el primer
uso sin necesidad de registro”.

Con vista de lo anteriormente expuesto, este
Tribunal,

CONSIDERANDO:
1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

Este Tribunal es competente para interpretar,
en via prejudicial, las normas que conforman el
ordenamiento juridico del Acuerdo de Carta-
gena, siempre que la solicitud provenga de un
juez nacional competente, como lo es en este
caso la jurisdiccidon consultante, conforme lo
establece el articulo 32 del Tratado de Crea-
cion del Organismo.

La consulta sobre interpretacién prejudicial for-
mulada se ajusta plenamente a las exigencias
de los articulos 33 del Tratado de Creacién del
Tribunal y 125 de su Estatuto, reformado me-
diante Decisién 500 del Consejo Andino de Mi-
nistros de Relaciones Exteriores.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS

El Consejo de Estado de la Republica de Co-
lombia, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Secciéon Primera, ha dispuesto que se solicite a
este Organismo la interpretacién prejudicial de
los articulos 81, 82 literales a) y h), y 83 literal
b) de la Decisién 344 de la Comision del Acuer-
do de Cartagena, de conformidad con lo esta-
blecido por el articulo 61 del Estatuto del Tribu-
nal (Decisién 184), vigente en la fecha de esa
determinacion.

No obstante que la interpretacion solicitada ha
sido formalizada por medio de oficio de 23 de
agosto del 2001, fecha en la cual se encuentra
vigente ya la Decision 500 del Consejo de Mi-
nistros de Relaciones Exteriores, reformatoria
del Estatuto de este Tribunal aprobado me-
diante Decision 184 y aludido por el solicitante,
el Organismo procede a atender el requerimien-
to formulado, por considerar que los cambios
introducidos por la Decision 500, no alteran los
requisitos estatutarios exigidos por el articulo
61, los cuales en esencia se mantienen en el
actual articulo 125.

Resuelve este Tribunal realizar adicionalmente
y de oficio, la interpretacion del articulo 128 de
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la misma Decision, que corresponde a normas
comunitarias aplicables a la controversia so-
metida a la decision de la Instancia Judicial
requirente de la interpretacion prejudicial.

3. NORMAS A SER INTERPRETADAS

Corresponden a los siguientes articulos de la
Decision 344 de la Comision del Acuerdo de
Cartagena:

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

“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
o0 servicios idénticos o similares de otra per-
sona.

“Articulo 82.- No podran registrarse como
marcas los signos que:

“a) No puedan constituir marca conforme al
articulo anterior;

(..)

“h) Puedan engafiar a los medios comercia-
les o al publico, en particular sobre la proce-
dencia, la naturaleza, el modo de fabrica-
cion, las caracteristicas o cualidades o la
aptitud para el empleo de los productos o
servicios de que se trate;

“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:

(..)

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

“Articulo 128.- El nombre comercial sera
protegido por los Paises Miembros sin obli-
gacion de depdsito o de registro. En caso de
que 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.”

4. CONCEPTO DE MARCA Y SUS ELEMEN-
TOS CONSTITUTIVOS

La marca se define como todo signo visible,
capaz de distinguir los bienes o los servicios
producidos o comercializados en el mercado
por una persona, de los bienes o servicios idén-
ticos o similares de otra.

El articulo 81 enumera los requisitos que debe
reunir un signo para ser registrable, los cuales
son la perceptibilidad, la distintividad y la sus-
ceptibilidad de representacion grafica.

a) Perceptibilidad

Siendo la marca un signo inmaterial, para que
pueda ser percibido o captado por uno de los
sentidos (vista, olfato, audicion, gusto y tacto),
es indispensable su materializacion o exte-
riorizacion por medio de elementos que trans-
formen lo inmaterial o abstracto en algo per-
ceptible o identificable por aquéllos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referen-
cia a todo elemento, signo o indicacién que
pueda ser captado por los sentidos para que,
por medio de éstos, la marca penetre en la
mente del publico, el cual la aprehende y asimi-
la con facilidad. Por cuanto para la recepcion
sensible o externa de los signos se utiliza en
forma mas general el sentido de la vista, han
venido caracterizandose preferentemente aque-
llos elementos que hagan referencia a una de-
nominacién, a un conjunto de palabras, a una
figura, un dibujo, o0 a un conjunto de dibujos.

b) Distintividad

El articulo 81 se refiere también a la distintivi-
dad, considerada caracteristica y funcion
primigenia que debe reunir todo signo para ser
susceptible de registro como marca; lleva im-
plicita la necesaria posibilidad de distinguir unos
productos o servicios de otros, haciendo viable
de esa manera la diferenciacion por parte del
consumidor.

Sera entonces distintivo el signo cuando por si
solo sirva para identificar un producto o servi-
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cio, sin que se confunda con él o con las carac-
teristicas esenciales o primordiales de aqué-
llos.

¢) Susceptibilidad de representacion grafi-
ca

La susceptibilidad de representacién grafica
consiste en representaciones realizadas a tra-
vés de palabras, gréaficos, signos mixtos, colo-
res, figuras etc., de tal manera que sus compo-
nentes puedan ser apreciados en el mercado
de productos.

El signo tiene que ser representado en forma
material para que el consumidor a través de los
sentidos lo perciba, lo conozca y lo solicite. La
traslacion del signo del campo imaginativo de
su creador hacia la realidad comercial, puede
darse por medio de palabras, vocablos o de-
nominaciones, graficos, signos mixtos, notas,
colores, etc.

5. CLASES DE MARCAS

La doctrina reconoce algunas clases de mar-
cas, como las DENOMINATIVAS, las GRAFI-
CAS y las MIXTAS, en correspondencia a la
estructura del signo.

a) La marca denominativa, llamada también
nominal o verbal, utiliza un signo acustico o
fonético y estd formada por varias letras, que
integran un conjunto o un todo pronunciable,
que puede o no poseer significado concep-
tual.

Dentro de éstas subsisten dos grupos que tie-
nen connotacidon conceptual: /as marcas su-
gestivas que hacen referencia a la naturaleza,
cualidades o funciones del producto designado
por la marca, y las marcas arbitrarias en las
gue no existe relacion entre su significado y la
naturaleza, cualidades y funciones del corres-
pondiente producto.

Las marcas caprichosas o de fantasia no tie-
nen ninguna connotacién conceptual, es decir,
son marcas que nacen del acufiamiento o con-
juncién de palabras con el propésito de em-
plearlas como marcas.

b) La marca gréfica, es definida como un sig-
no visual porque se dirige a la vista a fin de

evocar una figura que se caracteriza por su
estructura o forma externa.

“Dentro de este tipo se encuentra la marca
puramente gréafica, la que evoca en la mente
del consumidor sélo la imagen del signo utiliza-
do en calidad de marca: un conjunto de lineas,
dibujos y en su caso colores; y la marca figura-
tiva, que evoca en el consumidor un concepto
concreto: el nombre que representa este con-
cepto, es también el nombre con el que es
conocida la marca grafica; y el tercer subgrupo
es la marca que evoca en el consumidor un
concepto o motivo al que se llega a través de
un proceso de generalizacién”. (Carlos Fernandez
Novoa, Fundamentos... pp. 29y ss).

¢) La marca mixta estd compuesta por un ele-
mento denominativo (una o varias palabras) y
un elemento grafico (una o varias imagenes).

Sobre la determinacién de los elementos méas
caracteristicos y de mayor ingerencia para el
cotejo de las marcas mixtas ha declarado este
Tribunal:

“Sefala la doctrina que, cuando se trata de
comparar marcas mixtas, lo primero que de-
be hacerse es determinar en cada marca
cual de los dos elementos -el denominativo
o el gréfico- resulta predominante o determi-
nante, dada su fuerza propia de expresion o
de comunicacién, que es lo que le permite a
la marca llegar a su destinatario, o sea al
publico. La doctrina se ha inclinado a consi-
derar que, en general, el elemento denomi-
nativo de la marca mixta suele ser el méas
caracteristico o determinante, teniendo en
cuenta la fuerza expresiva propia de las pa-
labras, las que por definicién son pronuncia-
bles, lo que no obsta para que en algunos
casos se le reconozca prioridad al elemento
gréafico, teniendo en cuenta su tamafio, color
y colocacion, que en un momento dado pue-
den ser definitivos.

“Identificada la dimension de cada una de
las marcas mixtas que se comparan, puede
resultar que en una predomine el factor gra-
fico y en la otra el factor denominativo, o
viceversa, y en tales casos la conclusion
I6gica serd la que no exista confusion”. 2

2 Proceso 4-1P-88, sentencia de 9 de diciembre de 1988,
G.O. N° 39 de 24 de enero de 1989. TRIBUNAL DE
JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
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Realizada la comparacion entre las marcas mix-
ta y grafica, se concluye que si en la marca
mixta predomina el elemento gréafico frente al
denominativo, no habria lugar a la confusion
entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pa-
cificamente en el &mbito comercial.

6. EXCEPCIONES PARA EL REGISTRO MAR-
CARIO.

a) Denominaciones no susceptibles de ser
consideradas como marca

El ordenamiento juridico de la Comunidad An-
dina contempla en el articulo 82 de la Decision
344, los impedimentos para que un signo sea
considerado como marca.

El literal a) establece que no podran registrarse
como marca los signos que conforme al articu-
lo 81 de esa Decisidn no puedan constituir mar-
ca.

Es necesario entonces sostener que un signo
so6lo es registrable como marca, cuando cum-
ple a cabalidad los tres requisitos determina-
dos en el articulo 81, esto es, perceptibilidad,
distintividad y representacion gréfica; condicio-
nes que, en resumen, determinan que sobre el
signo se pueda realizar una descripcion que
permita formarse idea concreta acerca de él,
utilizando palabras o figuras.

El juez nacional consultante, cuando actue co-
mo juez comunitario al aplicar las normas per-
tinentes del ordenamiento juridico andino, de-
berd analizar si el signo cuyo registro se im-
pugna, cumple o no los requisitos sefalados
en el citado articulo 81 y, verificar si no incurre
en alguna o algunas de las excepciones a la
irregistrabilidad antes aludidas, principalmente,
en este caso, las contempladas en los literales
a) y h) del articulo 82 de la Decision 344.

b) Denominaciones que pueden producir en-
gafio

El literal h) del articulo 82 de la referida Deci-
sidn, considera entre esas prohibiciones, al en-
gafio a los medios comerciales o al publico en
general, en cuanto a la procedencia, la natura-
leza, el modo de fabricacion, las caracteristi-
cas o cualidades, etc. del producto, debiendo
tenerse presente que la funcion principal de la
marca es la de identificar a los productos y a

los servicios de un comerciante diferenciando-
los de los de otro.

En reiteradas ocasiones este Tribunal ha ex-
puesto:

“De esta manera, a entender del Tribunal, se
le otorga a la administracion la facultad de
determinar cuando un signo tiene por fin pro-
vocar un riesgo de confusion, aprovechando
del conocimiento o prestigio de otra marca,
para beneficiarse de la venta de productos
similares, pero que obedecen a una linea
nueva que quizas no cumpla con las mismas
exigencias de calidad y cualidad de un pro-
ducto reconocido en el mercado, disfrazan-
dose una actitud defraudatoria que al ser
detectada debe causar la denegacién del re-
gistro en aras de la proteccion general de los
consumidores.

“Para ello, debera también tomarse en cuen-
ta los canales comerciales hacia los cuales
van dirigidos ambos productos que pugnan
entre si, su campo operativo, la identidad o
disparidad de las areas comerciales y los
medios que se utilizan para llegar al consu-
midor. 3

7. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO

Identidad o semejanza con un nombre co-
mercial

El articulo 83, literal b) dispone, que no se
pueden registrar como marcas aquellos signos
que sean idénticos o que se asemejen a un
nombre comercial protegido de acuerdo con la
legislacion interna de cada Pais Miembro y,
siempre que induzca al pablico a error.

Al respecto este Tribunal ha sostenido:

“A partir de la Decisién 311 de la Comisién
del Acuerdo de Cartagena se empieza, en el
derecho comunitario andino, a darse protec-
cion al nombre comercial frente a la solicitud
o al registro posterior de signos marcarios
gue por asemejarse a aquél puedan inducir
a error a los consumidores. Posteriormente,
en el literal b) del articulo 73 de la Decisién

3  Proceso 65-1P-2001, sentencia del 17 de octubre del
2001, marca: “SUSSEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA
DE LA COMUNIDAD ANDINA.
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313 se dispuso, que no podian registrarse
como marcas los signos que en relacién con
derechos de terceros “sean idénticos o se
asemejen a un nombre comercial protegido,
de acuerdo con las legislaciones internas de
los Paises Miembros, siempre que dadas las
circunstancias pudiere inducirse al publico
a error”. Tal disposicion se repite en forma
textual en el literal b) del articulo 83 de la
Decisién 344, que es la norma que toma
ahora en consideracion El Tribunal para efec-
tos de su interpretacion.

“El nombre comercial para ser oponible
exitosamente ante una marca solicitada o
registrada como lo dispone el articulo 83,
literal b) debe haber sido usado con anterio-
ridad a la solicitud de la marca en aplicacion
del principio de la prioridad que rigurosa-
mente debe regir. Si la utilizacion personal,
continua, real, efectiva y publica del nombre
comercial ha sido posterior a la concesion
de los derechos marcarios, éstos tendran
prevalencia sobre el uso del nombre comer-
cial. Ademés, el uso del nombre no debe
inducir al pablico a error, lo que significaria,
aplicando las normas sobre marcas, que a
mas de que entre la marca y el nombre exis-
ta una identidad o semejanza, la confundibilidad
no debe producirse en cuanto a los produc-
tos y servicios que la marca protege y la
actividad que el nombre ampara.

“También podria aplicarse en materia de nom-
bres comerciales los conceptos de distintivi-
dad y de percepcion referentes a las mar-
cas, asi como los de genericidad, descriptividad,
orden publico, moral, etc., que se sefialan en
los articulos 82 y 83 de la Decision 344, y los
criterios para determinar la existencia o no
de la confundibilidad de nombres comercia-
les entre si o entre una marca y el nom-
bre..”*4

La doctrina y la jurisprudencia se han ratifica-
do en el hecho de que existiendo confusion
entre dos marcas, se estara por la marca regis-
trada mas que por la nueva marca, es decir,
gue se inclinara preferentemente, en favor de
la primera que ha generado ya para su titular
un derecho adquirido.

4 Proceso 33-1P-2000, G.O. N° 581 de 12 de julio del
2000, marca MAXMARA, sentencia del 31 de mayo del
2000. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
ANDINA.

8. LOS NOMBRES COMERCIALES Y SU PRO-
TECCION

El articulo 128 de la Decision 344 re refiere a la
proteccion del nombre comercial, expresando
que el mismo sera protegido por los Paises
Miembros “sin obligacién de depdsito o de re-
gistro” y que, en caso de que la legislacion
interna contemplase un sistema de registro, se
aplicaran las normas pertinentes del capitulo
sobre marcas de la Decision 344, asi como la
reglamentacion que para tal efecto establezca
el respectivo Pais Miembro.

“La norma citada indica que el nombre co-
mercial sea protegido por los Paises Miem-
bros sin obligacion de depdsito o de registro,
es decir, que no es necesario el registro
para tener la proteccion de exclusividad, lo
cual plantea el problema de qué sucede en
las legislaciones nacionales que tengan un
sistema de registro. En tal caso, ¢tiene igual
derecho el titular de una denominacion no
registrada al titular de una denominacion re-
gistrada?. Si se atiende a lo antes dicho,
esto es, que el nombre comercial se protege
sin necesidad de registro, la respuesta es
obvia en el sentido de que el mismo derecho
tiene el titular del registro como aquel que no
lo posea.

“Por lo que atafie al sistema de registro, la
Decision 344 indica que en los paises en
qgue se prevea, se aplicaran las normas que
ella establece para las marcas y la regla-
mentacion que de las mismas haga el res-
pectivo Pais Miembro”

Se concluye entonces que la proteccion del
nombre comercial puede darse por dos me-
dios:

- Lavia del uso del nombre comercial; y,
- La via de la inscripcion o registro ante la
Oficina Nacional Competente.

Las dos vias tienen absoluta validez, sin existir
prelacion o privilegio alguno entre la una y la
otra.

5 Proceso 43-1P-98, sentencia de 19 de marzo de 1999,
G.0. N°490 de 4 de octubre de 1999, marca: FAIRBANKS
(mixta). TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-
DAD ANDINA.
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La prueba del uso del nombre comercial co-
rresponderd a quien alegue la existencia de su
derecho. Debe comprobarse que el nombre ha-
ya sido utilizado con anterioridad a la solicitud
de registro de la marca.

Con fundamento en las consideraciones ante-
riores,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE
LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

1. Para que un signo sea registrable como
marca, a mas de cumplir los requisitos de
distintividad, perceptibilidad y susceptibili-
dad de representacion gréafica, estableci-
dos por el articulo 81, éste no debe encon-
trarse afectado por ninguna de las causales
de irregistrabilidad establecidas en los ar-
ticulos 82 y 83 de la Decision 344 de la
Comision del Acuerdo de Cartagena.

2. En la comparacién que incluya a una mar-
ca mixta, hay que tener presente cual es el
elemento que prevalece o predomina sobre
el otro, es decir, encontrar la dimension
que con mayor fuerza y profundidad pe-
netra en la mente del consumidor.

Por regla general, en los signos mixtos pre-
domina el elemento denominativo, que es
la expresion de la palabra como medio id6-
neo para requerir el producto o el servicio
deseados; exigiéndose que en tales casos,
no se presente confusion al ser realizado el
cotejo marcario, como condicién que posi-
bilita la coexistencia de los signos en el
mercado.

3. Seguln lo determina el articulo 82, literal h),
de la Decision 344, no son registrables los
signos engafosos para los medios comer-
ciales o para el publico, respecto de la pro-
cedencia, la naturaleza o el modo de fabri-
cacion de los productos, puesto que ello
seria atentatorio a la buena fe del consumi-
dor y constituiria una préactica desleal fren-
te a la libre competencia en el comercio de
bienes y servicios.

4. La Decision 344 en su articulo 83, literal b),
por su lado, no considera al nombre comer-
cial como registrado, sino como “protegi-
do”; la proteccién del nombre la fundamen-

ta en el uso y no en el registro. El uso de un
nombre comercial no se refiere Unicamente
al conocimiento que el publico tenga del
mismo, sino al ejercicio real y efectivo de la
actividad comercial amparada o protegida
por ese nombre.

5. Un nombre comercial puede impedir el re-
gistro de una marca o servir de fundamento
para la accion de nulidad, siempre que hubie-
re sido usado con anterioridad a la solicitud
marcaria respectiva.

El Consejo de Estado de la Republica de Co-
lombia, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Seccion Primera, debera adoptar la presente
interpretacion prejudicial al dictar sentencia en
el proceso interno N° 5331, de conformidad
con lo dispuesto por el articulo 127 del Estatuto
del Tribunal de Justicia de la Comunidad An-
dina, reformado por medio de Decision 500 del
Consejo Andino de Ministros de Relaciones Ex-
teriores. Debera tomar en cuenta, ademas, lo
previsto en el Ultimo inciso del articulo 128 del
mencionado Instrumento.

Notifiquese esta sentencia al mencionado Con-
sejo mediante copia sellada y certificada y re-
mitase, asi mismo, copia a la Secretaria Gene-
ral de la Comunidad Andina para su publica-
cion en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Car-
tagena.

Ricardo Vigil Toledo
PRESIDENTE

Guillermo Chahin Lizcano
MAGISTRADO

Rubén Herdoiza Mera
MAGISTRADO

Gualberto Davalos Garcia
MAGISTRADO

Moisés Troconis Villarreal
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 5-1P-2002

Interpretacién prejudicial de los articulos 81 y 83 literal a) de la Decisién 344 de
la Comisién del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de
la Republica de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccién
Primera. Actor: LIBARDO RIVERA. Marca: “BAZZER”. Proceso interno N° 6653.

Magistrado Ponente: Rubén Herdoiza Mera

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-
DAD ANDINA, Quito a los veinte dias del mes
de febrero del afio dos mil dos. En la solicitud
sobre interpretacion prejudicial formulada por
el Consejo de Estado de la Republica de Co-
lombia, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Seccidén Primera, por intermedio de su Conse-
jero de Estado, doctor Camilo Arciniegas An-
drade.

VISTOS

Que la solicitud recibida por este Tribunal el 9
de enero del afio 2002, se ajusté a los requisi-
tos establecidos por el articulo 125 de su Esta-
tuto, aprobado mediante Decisién 500 del Con-
sejo de Ministros de Relaciones Exteriores de
la Comunidad Andina y, que en consecuencia
fue admitida a tramite.

1. ANTECEDENTES:

1.1 Partes.

Actia como demandante el sefior LIBARDO
RIVERA,; siendo demandada, la Superintenden-
cia de Industria y Comercio de la Republica de
Colombia. Se constituye en tercero interesado,
la sociedad STANTON & CIA. S.A.

1.2 Actos demandados.

La interpretacion se plantea en razén de que
el sefior LIBARDO RIVERA demanda ante la
jurisdiccion consultante, la declaratoria de nuli-
dad de la Resolucién N° 16173, de 18 de agos-
to de 1999, expedida por la Superintendencia
de Industria y Comercio, por la cual se declaré
fundada la demanda de observacién presenta-
da por la sociedad STANTON & CIA. S.A.y, se
nego el registro de la marca BAZZER (mixta),
destinada a proteger servicios comprendidos
en la Clase 25 de la Clasificacion Internacional
de Niza.

Solicita también, la nulidad de las Resolucio-
nes N° 06558, de 30 de marzo del 2000 y N°
12748, de 31 de mayo del 2000, por las cuales
se resuelve el recurso de reposicion y en sub-
sidio el de apelacién, respectivamente; con-
firmando en ambos casos, la Resolucion N°
16173 que nego el registro de la denominacion
“BAZZER” como marca de fabrica.

1.3 Hechos relevantes.

En el escrito presentado, la instancia consul-
tante relieva los siguientes aspectos:

a) Los hechos

1. El 24 de junio de 1998, el sefior LIBARDO
RIVERA present6 ante la Division de Signos
Distintivos de la Superintendencia de Indus-
tria y Comercio, solicitud para obtener el re-
gistro de la marca BAZZER (mixta), para
distinguir productos comprendidos en la cla-
se 25 de la Clasificacion Internacional de
Niza ®.

2. La solicitud en referencia fue publicada en la
Gaceta de la Propiedad Industrial N° 473, de
10 de marzo de 1999.

3. Luego de publicado el extracto, fueron for-
muladas observaciones por parte de la so-
ciedad STANTON & CIA. S.A., argumentan-
do ser propietaria de la marca BAXTER, se-
gun certificado de registro N° 65655, que
protege productos comprendidos también en
la clase 25 de la Clasificacion Internacional
de Niza, con vigencia hasta el 25 de sep-
tiembre del 2002.

4. El 18 de agosto de 1999, la Superintendencia
de Industria y Comercio, mediante Resolu-
cion N° 16173, declara fundada la demanda

1 Clase 25: Vestidos, calzados, sombrereria.
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de observaciones presentada por STANTON
& CIA. S.A. y niega el registro para la marca
BAZZER (mixta).

5. El sefior LIBARDO RIVERA present6 ante la
Superintendencia de Industria y Comercio,
recurso de reposicién y en subsidio el de
apelacion acerca de la aludida Resolucion.

6. El 30 de marzo del 2000, la Superintendencia
de Industria y Comercio, Division de Signos
Distintivos, resolvié el recurso de reposicion
a través de la Resolucion N° 06558, confir-
mando la anterior.

7. El 31 de mayo del 2000, la Superintendencia
de Industria y Comercio, por medio del Su-
perintendente Delegado para la Propiedad
Industrial, resolvié el recurso de apelacion
mediante Resolucién N° 12748, por la cual
nuevamente confirma la Resolucién N° 16173
y niega el registro de la denominacion BAZZER
como marca de fabrica, en favor del sefior
LIBARDO RIVERA.

b) Escrito de demanda

El sefior LIBARDO RIVERA, mayor de edad,
domiciliado en Santafé de Bogot4a, Colombia,
presenta demanda de nulidad y restablecimien-
to del derecho contra la Resolucion N° 16173,
de 18 de agosto de 1999.

Sefiala que la Administracion demandada, vio-
16 el articulo 81 de la Decision 344 por cuanto
“...la marca BAZZER relne los requisitos de
perceptibilidad al ser apreciable por el sentido
de la vista, de representacion grafica al poder
ser determinada por sus elementos nominativo
y grafico, permitiendo a los consumidores que
se formen una idea clara del signo presentado.
Igualmente cumple con los requisitos de dis-
tintividad intrinseca por cuanto no es genérica,
descriptiva ni se refiere a un objeto o servicio
determinado y de distintividad extrinseca, ya
gue desde el punto de vista grafico, fonético y
conceptual presenta suficientes diferencias para
no ser confundible con la marca observante”.

Alude, ademas, que se viol6 el literal a) del
articulo 83, por cuanto al comparar las marcas
se observa que no existe confusion de tipo
grafico o visual entre las denominaciones BAZZER
y BAXTER, ya que la primera estd compuesta
por un Ovalo en cuyo interior va la palabra con

un dibujo parecido a un boomerang, mientras
gue BAXTER esta conformada sélo de esa pa-
labra, lo que permite que el puablico consumidor
las perciba de un modo distinto.

Manifiesta que al cotejar las marcas en conflic-
to se observa que tienen una pronunciacion
muy diferente, lo que hace que desde el punto
de vista fonético o auditivo no sean confundi-
bles.

Como alegatos de defensa del registro solicita-
do para la marca BAZZER, el demandante ar-
gumenta que “.....no existia confundibilidad en-
tre las marcas BAZZER (Mixta), Clase 25 y
BAXTER (nominativo) Clase 25 debido a que
las marcas enunciadas amparaban productos
completamente diferentes y ademas de ello,
la marca BAXTER Clase 25, de la sociedad
STANTON & CIA S.A., tenia limitada su marca
en la Clase 25, para distinguir exclusivamente
CALZADO Y ACCESORIOS PARA LOS MIS-
MOS, debido a que la citada Sociedad limité
los productos referentes a la marca BAXTER,
Clase 25".

Expresa que “... si se tiene en cuenta que la
marca BAXTER Clase 25 de la Sociedad
STANTON & CIA S.A., es limitada para distin-
guir exclusivamente CALZADO Y ACCESORIOS
PARA LOS MISMOS Y LA MARCA BAZZER
Clase 25 fue limitada dentro de su oportunidad
legal para distinguir exclusivamente ROPA
SPORT EN GENERAL EXCLUYENDO LOS
ZAPATOS Y ACCESORIOS PARA LOS MIS-
MOS, no existe confundibilidad entre las mar-
cas enunciadas, debido a que la gran diferen-
cia que existe entre los productos enunciados,
hace que el puablico no se confunda al comprar
los productos que elaboran que son distingui-
dos con las marcas BAZZER Y BAXTER”.

En la demanda se destaca jurisprudencia sen-
tada por el Tribunal de Justicia de la Comuni-
dad Andina en los procesos 1-1P-87, 4-1P-94,
9-1P-94, 2-IP-95, 8-1P-95, 27-1P-95 y 18-IP-96.

c) Contestacion a la demanda

La Superintendencia de Industria y Comercio
de la Republica de Colombia, al contestar la
demanda, afirma que se opone a las pretensio-
nes de la demanda pues con la expedicion del
acto administrativo acusado no se incurrié en
violacion alguna de las normas invocadas v,
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gue éste se ajustd plenamente a derecho, de
manera especial a lo establecido en las nor-
mas legales vigentes en materia marcaria.

Expresa que “...después de efectuar el examen
sucesivo y comparativo de las marcas BAZZER
y BAXTER, se concluye en forma evidente que
son semejantes entre si, al presentarse con-
fundibilidad en los aspectos gréaficos, ortografi-
co y fonético, resultando improcedente su co-
existencia en el mercado puesto que conlleva-
ria a error al pablico consumidor, ya que crea la
posibilidad de confusién directa e indirecta, ha-
bida cuenta que las personas creerian que los
productos tienen el mismo origen”.

Hace también alusion a jurisprudencia senta-
da por este Tribunal en los Procesos 1-1P-87,
2-1P-95, 14-1P-98, 22-1P-96.

Solicita de manera expresa, entre la prueba
pedida, la interpretacion prejudicial de este Or-
gano Jurisdiccional.

d) Tercero interesado

La sociedad STANTON & CIA. S.A., con domi-
cilio en la ciudad de Santa Fé de Bogota, D.C.,
a través de apoderado, considera que “La
Superintendencia de Industria y Comercio no
violo el articulo 81 de la Decision 344 por cuan-
to el signo BAZZER no cumple con los requisi-
tos sefialados por el citado articulo, al no exis-
tir entre una y otra marca la suficiente distinti-
vidad, impidiendo que pueda ser registrada con
éxito”.

Argumenta que “....entre la marca BAZZER y
BAXTER se presenta una similitud gréfica, or-
tografica, fonética e ideoldgica que es capaz
de inducir al pablico consumidor en error sobre
la procedencia de los productos.” Afirma que
“....contra el actor, Sefior Rivera, existen varias
investigaciones en curso por el delito de usur-
pacion de marcas y patentes por comercializar
productos con marca similar o igual a la de mi
cliente”, concluyendo, en definitiva, que se opone
a todas y cada una de las pretensiones de la
demanda por carecer de fundamento legal y
factico.

Con vista de lo anteriormente expuesto, este
Tribunal,

CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

Este Tribunal es competente para interpretar,
en via prejudicial, las normas que conforman
el ordenamiento juridico del Acuerdo de Car-
tagena, siempre que la solicitud provenga de
un juez nacional competente, como lo es en
este caso la jurisdiccion consultante, conforme
lo establece el articulo 32 del Tratado de Crea-
cion del Organismo.

La consulta sobre interpretacién prejudicial for-
mulada se ajusta plenamente a las exigencias
de los articulos 33 del Tratado de Creacién del
Tribunal y 125 de su Estatuto, reformado me-
diante Decisién 500 del Consejo Andino de Mi-
nistros de Relaciones Exteriores.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS

El Consejo de Estado de la Republica de Co-
lombia, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Secciéon Primera, ha dispuesto que se solicite a
este Organismo la interpretacién prejudicial de
los articulos 81 y 83 literal a) de la Decision 344
de la Comisién del Acuerdo de Cartagena, de
conformidad con lo establecido por el articulo
61 del Estatuto del Tribunal (Decisién 184),
vigente en la fecha de esa determinacion.

No obstante que la interpretacion solicitada ha
sido formalizada por medio de oficio de 26 de
octubre del afio 2001, fecha en la cual se en-
cuentra vigente ya la Decision 500 del Consejo
de Ministros de Relaciones Exteriores,
reformatoria del Estatuto de este Tribunal apro-
bado mediante Decisién 184 y aludido por el
solicitante, el Organismo procede a atender el
requerimiento formulado, por considerar que
los cambios introducidos por la Decisién 500,
no alteran los requisitos estatutarios exigidos
por el articulo 61, los cuales en esencia se
mantienen en el actual articulo 125.

3. NORMAS A SER INTERPRETADAS

Corresponden a los siguientes articulos de la
Decision 344 de la Comision del Acuerdo de
Cartagena:

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

“Se entendera por marca todo signo percep-
tible capaz de distinguir en el mercado, los
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productos o servicios producidos o comer-
cializados por una persona de los productos
o0 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
que puedan inducir al pablico 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 cuales el uso de la
marca pueda inducir al publico a error;

. CONCEPTO DE MARCA Y SUS ELEMEN-
TOS CONSTITUTIVOS

La marca se define como todo signho visible,
capaz de distinguir los bienes o los servicios
producidos o comercializados en el mercado
por una persona, de los bienes o servicios idén-
ticos o similares de otra.

El articulo 81 determina los requisitos que debe
reunir un signo para ser registrable, los cuales
son: perceptibilidad, distintividad y susceptibi-
lidad de representacion grafica.

a) Perceptibilidad

Siendo la marca un signo inmaterial, para que
pueda ser percibido o captado por uno de los
sentidos (vista, olfato, audicion, gusto y tacto),
es indispensable su materializacién o exterio-
rizacion por medio de elementos que transfor-
men lo inmaterial o abstracto en algo percep-
tible o identificable por aquéllos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referen-
cia a todo elemento, signo o indicacién que
pueda ser captado por los sentidos para que,
por medio de éstos, la marca penetre en la
mente del publico, el cual la aprehende y asi-
mila con facilidad. Por cuanto para la recep-
cion sensible o externa de los signos se utiliza
en forma méas general el sentido de la vista,
han venido caracterizandose preferentemente
aquellos elementos que hagan referencia a una
denominacion, a un conjunto de palabras, a
una figura, un dibujo, o a un conjunto de di-
bujos.

b) Distintividad

El articulo 81 se refiere también a la distinti-
vidad, considerada caracteristica y funcion pri-
migenia que debe reunir todo signo para ser
susceptible de registro como marca; lleva impli-
cita la necesaria posibilidad de distinguir unos
productos o servicios de otros, haciendo viable
de esa manera la diferenciacion por parte del
consumidor.

Sera entonces distintivo el signo cuando por si
solo sirva para identificar un producto o un ser-
vicio, sin que se confunda con él o con las
caracteristicas esenciales o primordiales de
aquéllos.

¢) Susceptibilidad de representaciéon grafi-
ca

La susceptibilidad de representacién grafica
consiste en representaciones realizadas a tra-
vés de palabras, gréaficos, signos mixtos, colo-
res, figuras etc., de tal manera que sus com-
ponentes puedan ser apreciados en el merca-
do de productos.

El signo tiene que ser representado en forma
material para que el consumidor, a través de
los sentidos, lo perciba, lo conozcay lo solicite.
La traslacion del signo del campo imaginativo
de su creador hacia la realidad comercial, pue-
de darse por medio de palabras, vocablos o
denominaciones, gréaficos, signos mixtos, no-
tas, colores, etc.

5. CLASES DE MARCAS

La doctrina reconoce algunas clases de mar-
cas, como las DENOMINATIVAS, las GRAFI-
CAS y las MIXTAS, en correspondencia a la
estructura del signo.

a) La marca denominativa, llamada también
nominal o verbal, utiliza un signo acustico o
fonético y estd formada por varias letras, que
integran un conjunto o un todo pronunciable,
gue puede o no poseer significado conceptual.

Dentro de éstas subsisten dos grupos que tie-
nen connotacion conceptual: las marcas su-
gestivas que hacen referencia a la naturaleza,
cualidades o funciones del producto designado
por la marca, y las marcas arbitrarias en las
gue no existe relacion entre su significado y la
naturaleza, cualidades y funciones del corres-
pondiente producto.
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Las marcas caprichosas o de fantasia no tie-
nen ninguna connotacién conceptual, es decir,
son marcas que nacen del acufiamiento o con-
juncién de palabras con el propdsito de em-
plearlas como marcas.

b) La marca gréfica, es definida como un sig-
no visual porque se dirige a la vista con el fin
de evocar una figura que se caracterice por su
estructura o forma externa.

Esta clase de marca se encuentra subdividida
en puramente gréafica, que es la que evoca en
la mente del consumidor solo la imagen del
signo utilizado en calidad de marca; la figurati-
va, que es la marca que evoca en el consumi-
dor un concepto concreto y; un tercer grupo,
que es el que genera en el consumidor un
concepto al que se llega a través de un proce-
so de generalizacion.

¢) La marca mixta, en cambio, esta compues-
ta por un elemento denominativo (una o varias
palabras) y un elemento grafico (una o varias
imagenes).

6. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO DE
MARCAS

La similitud o semejanza

La legislacidon andina ha determinado que no
pueden ser objeto de registro como marca, los
signos que sean idénticos o similares, confor-
me lo establece el literal a) del articulo 83,
objeto de la interpretacion prejudicial solicita-
da.

Este Tribunal al respecto ha sefialado:

“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 utilizacién del
signo, y le corresponde el derecho de opo-
nerse a que terceros no autorizados por él
hagan uso de la marca”.2

2 Proceso 46-1P-2000, sentencia de 26 de julio del 2000,
G.O. N° 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “ CAM-
PO VERDE". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMU-
NIDAD ANDINA.

Ha enfatizado ademas en sus pronunciamien-
tos el Organismo, acerca del cuidado que se
debe tener al realizarse el andlisis entre dos
signos para determinar si entre ellos se pre-
senta el riesgo de confusion. Esto, por cuanto
la labor de determinar si una marca es confundi-
ble con otra, presenta diferentes matices y com-
plejidades, segun que entre los signos en pro-
ceso de comparacion exista identidad o simili-
tud y segun la clase de productos o servicios a
los que cada uno de esos signos pretenda dis-
tinguir. Cuando las marcas no solo son idénti-
cas sino que tienen por objeto individualizar
unos mismos productos o servicios, el riesgo
de confusidn es absoluto, podria presumirse,
incluso, la presencia de la confusién.

El Tribunal observa también que la determina-
cion de la confundibilidad corresponde a una
decisién del funcionario administrativo o, en su
caso, del juzgador, quienes alejandose de un
criterio arbitrario, han de determinarla con ba-
se en principios y reglas que la doctrina y la
jurisprudencia han sugerido, a los efectos de
precisar el grado de confundibilidad, la que pue-
de ir del extremo de la similitud al de la identi-
dad.

Resulta en todo caso necesario considerar las
siguientes caracteristicas propias de la situa-
cion de semejanza:

Similitud ideoldgica, que se da entre signos
gue evocan las mismas o similares ideas. Al
respecto sefiala el profesor OTAMENDI, que
aquella es la que “deriva del mismo parecido
conceptual de las marcas. Es la representacion
0 evocacion [de] una misma cosa, caracteristi-
ca o idea la que impide al consumidor distin-
guir una de otra” (Derecho de Marcas, pag.
152). En consecuencia, pueden ser considera-
dos confundibles signos que aunque visual o
fonéticamente no sean similares, puedan sin
embargo inducir a error al pablico consumidor,
en cuanto a su procedencia empresarial, en
caso de evocar, como ya se ha expresado, la
misma o similar idea;

Similitud ortogréafica, que se presenta por la
coincidencia de letras entre los segmentos a
compararse, en los cuales la secuencia de vo-
cales, la longitud, el ndmero de silabas, las
raices, o las terminaciones comunes, pueden
inducir en mayor o menor grado a que la con-
fusién sea mas palpable u obvia;
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Similitud fonética, que se da entre signos que
al ser pronunciados tienen una fonética similar.
La determinacion de tal similitud depende de
la identidad en la silaba tonica, o de la coinci-
dencia en las raices o terminaciones, entre otros.
Sin embargo, deben tenerse en cuenta las par-
ticularidades que conserva cada caso, con el
fin de determinar si existe la posibilidad real de
confusion.

Todo lo expuesto se encuentra ligado con las
siguientes reglas para realizar el cotejo
marcario:

“Regla 1.- La confusién resulta de la impresion
de conjunto despertada por las marcas.

“Regla 2.- Las marcas deben examinarse su-
cesivamente y no simultdneamente.

“Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colo-
carse en el lugar del comprador presunto y
tener en cuenta la naturaleza de los productos.

“Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las seme-
janzas y no las diferencias que existen entre
las marcas”. 3

Acerca de la utilidad y aplicacion de estos
pardmetros técnicos, el tratadista Breuer More-
no ha manifestado:

“La primerareglay 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 marcas.

“Esta vision general o de conjunto de la marca
es la impresiéon que el consumidor medio tiene
sobre la misma y que puede llevarle a confu-
sién frente a otras marcas semejantes que se
encuentren disponibles en el comercio.

“En las marcas es necesario encontrar la di-
mension que con mayor intensidad penetra en
la mente del consumidor y determine asi la
impresion general que el distintivo causa en el
mismo.

“La regla de la visidn en conjunto, a mas de
evitar que sus elementos puedan ser fraccio-

3 Pedro C. Breuer Moreno, “Tratado de Marcas de Fa-
bricay de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires,
pag. 351y ss.

nados en sus partes componentes para com-
parar cada componente de una marca con los
componentes o la desintegracion de la otra mar-
ca, persigue que el examen se realice a base
de las semejanzas y no por las diferencias exis-
tentes, porque éste no es el camino de com-
paracion utilizado por el consumidor ni aconse-
jado por la doctrina.

“En la comparacién marcaria, y siguiendo otro
criterio, debe emplearse el método de un cote-
jO sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe
el andlisis simultaneo, en razén de que el con-
sumidor no analiza simultineamente todas las
marcas sino lo hace en forma individualizada.
El efecto de este sistema recae en analizar
cudl es la impresion final que el consumidor
tiene luego de la observaciéon de las dos mar-
cas. Al ubicar una marca al lado de otra se
procedera bajo un examen riguroso de compa-
racion, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es
precisamente lo que se debe obviar en un cote-
jo marcario.

“La similitud general entre dos marcas no de-
pende de los elementos distintos que aparez-
can en ellas, sino de los elementos semejantes
o de la semejante disposicion de esos elemen-
tos”. *

Comparacion de marcas en conflicto (nomi-
nativas y mixtas)

Frente a un conflicto marcario presentado en-
tre una marca ya registrada con otra que se
pretende registrar, el juzgador debera proceder
a la comparacion de las mismas y, a determi-
nar la existencia o no del riesgo de confusién,
considerando las reglas que la doctrina y la
jurisprudencia han fijado para ese propésito.

Debido a que la controversia en analisis com-
prende de marcas mixta en el un caso vy,
denominativa en el otro, en el cotejo de ellas se
tomara en cuenta lo que este Tribunal ha mani-
festado al respecto:

“Sefala la doctrina que, cuando se trata de
comparar marcas mixtas, lo primero que debe
hacerse es determinar en cada marca cual

4 Proceso 46-1P-2000, sentencia de 26 de julio del 2000,
G.0. N° 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAM-
PO VERDE". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMU-
NIDAD ANDINA.
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de los dos elementos -el denominativo o el
grafico- resulta predominante o determinan-
te dada su fuerza propia de expresion o de
comunicacion, que es lo que le permite a la
marca llegar a su destinatario, o sea al publi-
co. La doctrina se ha inclinado a considerar
que, en general, el elemento denominativo
de la marca mixta suele ser el mas caracte-
ristico o determinante, teniendo en cuenta la
fuerza expresiva propia de las palabras, las
gue por definicion son pronunciables, lo que
no obsta para que en algunos casos se le
reconozca prioridad al elemento gréfico, te-
niendo en cuenta su tamafio, color y coloca-
cién, que en un momento dado pueden ser
definitivos.

“Identificada la dimensiéon de cada una de
las marcas mixtas que se comparan, puede
resultar que en una predomine el factor gra-
fico y en la otra el factor denominativo, o
viceversa, y en tales casos la conclusion
l6gica ser& la que no exista confusién”. ®

Realizada la comparacion entre estas marcas,
correspondera concluir que si predomina la de-
nominacién o la expresion verbal, debera pro-
cederse al cotejo de los signos aplicando las
reglas para este propdsito enunciadas; si por el
contrario, en la marca mixta predomina el ele-
mento grafico respecto del denominativo, no
habria lugar a confusion entre las marcas, pu-
diendo éstas coexistir pacificamente en el am-
bito comercial.

Conexion competitiva de productos

La doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal
han compartido la tesis de que se debe tomar
en consideracion los criterios que pueden con-
ducir a establecer o fijar, cuando se da la simi-
litud o la conexién competitiva entre los pro-
ductos. En tal sentido ha sido dicho:

“El riesgo de confusién que, por la naturale-
za o uso de los productos o servicios identifi-
cados por marcas idénticas o que presenten
alguna similitud, puede desprenderse, se-
gun el caso, de las siguientes circunstan-
cias:

5 Proceso 4-1P-88, sentencia de 9 de diciembre de 1988,
G.0. N° 39 de 24 de enero de 1989, marca “DEVICE,
etiqueta”. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina.

a) La inclusion de los productos en una
misma clase del nomenclator

Esta regla tiene especial interés cuando se
limita el registro a uno o varios de los pro-
ductos de una clase del nomenclator, per-
diendo su valor al producirse el registro para
toda la clase. En el caso de la limitacion, la
prueba para demostrar que entre los pro-
ductos que constan en dicha clase no son
similares o no guardan similitud para impedir
el registro corresponde a quien alega.

b) Canales de comercializacién

En cuanto al expendio de los productos, en
algunas ocasiones sucede que los locales a
través de los cuales se los comercializa, no
dan lugar a la conexion competitiva entre
aquellos bienes, como sucede en el caso de
las grandes tiendas o supermercados, en
los cuales se distribuye toda clase de pro-
ductos y pasa inadvertido para el consumi-
dor la similitud de uno con otro.

Por el contrario, se daria la referida conexion
competitiva, en tiendas o almacenes espe-
cializados en la venta de determinados bie-
nes. Igual confusidn se daria en pequefios
sitios de expendio donde marcas similares
pueden ser confundidas cuando los produc-
tos guardan también relacion.

¢) Medios de publicidad idénticos o simi-
lares

Los medios de comercializacion o distribu-
cion de productos también tienen relacién
con los de difusion. Si idénticos o similares
productos se difunden por la publicidad ge-
neral (radio, televisién o prensa) presumible-
mente se presentaria una conexion competi-
tiva, o los productos serian competitivamente
conexos. Y si la difusion es restringida por
medio de revistas especializadas, comuni-
cacion directa, boletines, mensajes telefoni-
cos, etc., la conexiéon competitiva seria me-
nor.

d) Relacién o vinculacion entre produc-
tos

Cierta relacion entre los productos puede
crear una conexion competitiva. En efecto,
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no es lo mismo vender en una misma tienda
cocinas y refrigeradoras, que vender en otra,
helados y muebles; en consecuencia, esa
relacion entre los productos comercializados
también influye en la asociacién que el con-
sumidor haga del origen empresarial de los
productos relacionados, lo que eventualmente
puede llevarlo a confusidn en caso de que
esa similitud sea tal que el consumidor me-
dio de dichos productos asuma que provie-
nen de un mismo productor.

e) Uso conjunto o complementario de pro-
ductos

Los productos que comunmente se puedan
utilizar conjuntamente (puertas y ventanas)
pueden dar lugar a confusion respecto al
origen empresarial, ya que el publico consu-
midor supondria que los dos productos son
del mismo empresario. La complementariedad
entre los productos debe entenderse en for-
ma directa, es decir, que el uso de un pro-
ducto puede suponer el uso necesario del
otro, o que sin un producto no puede utilizar-
se el otro o su utilizaciéon no seria la de su
tltima finalidad o funcién.

f) Partes y accesorios

La confusion en este caso se produciria si
entre el producto principal y el accesorio hay
una cierta identidad con el producto final.

g) Mismo género de los productos

Pese a que los productos pueden estar en
diferentes clases y cumplir diferentes fun-
ciones o finalidades, si tienen caracteristi-
cas generales, existe la posibilidad de la si-
militud (medias de deporte y medias de ves-
tir).

h) Misma finalidad
Productos pertenecientes a diferentes cla-
ses pero que tienen similar naturaleza, uso o

idénticas finalidades, pueden inducir a error
o confusion.

i) Intercambiabilidad de los productos

Si es posible que un producto pueda ser
sustituido por otro, es decir si son intercam-

biables en cuanto a su finalidad, la conexiéon
competitiva es palpable”.®

Ademas de los criterios antes indicados, el Tri-
bunal estima de importancia, por otra parte,
considerar lo relacionado con el grado de aten-
cion del consumidor.

Segun este criterio, debera tenerse presente
“a quién” se atribuye la posibilidad de confu-
sion. En este sentido, al momento de determi-
nar la existencia de confundibilidad entre las
marcas cotejadas se puede conocer “quién”
sera el consumidor y “cual” su conducta frente
a las marcas. Esto a su vez relacionado con el
grado de atencién que presta la persona al
momento de realizar su eleccién, que depen-
dera del tipo de consumidor y concretamente:
el profesional o experto ; el consumidor elitista
y experimentado o, el consumidor medio.

Con fundamento en las consideraciones ante-
riores,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-
DAD ANDINA

CONCLUYE:

1. Para que un signo sea registrable como
marca, a mas de cumplir los requisitos de
distintividad, perceptibilidad y susceptibili-
dad de representacion gréafica, estableci-
dos por el articulo 81, éste no debe encon-
trarse afectado por ninguna de las causales
de irregistrabilidad establecidas en los arti-
culos 82 y 83 de la Decision 344 de la
Comisidn del Acuerdo de Cartagena.

En la comparacién de signos distintivos que
incluya a una marca mixta, hay que tener
presente cual es el elemento que prevalece
o predomina sobre el otro, es decir, encon-
trar la dimensién que con mayor fuerza y
profundidad penetra en la mente del con-
sumidor.

Por regla general, en los signos mixtos pre-
domina el elemento denominativo, que es
la expresion de la palabra como medio id6-

6 Proceso 41-IP-2001, de 10 octubre del 2001, marca
“MATERNA”". Ver también: Proceso 08-1P-95, de 30 de
agosto de 1996, marca “LISTER”, G.O.A.C. No. 231,
de 17 de octubre de 1996, JURISPRUDENCIA DEL
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
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neo para requerir el producto o el servicio
deseados, exigiéndose que en tales casos,
no se presente confusion al ser realizado el
cotejo marcario, como condicién que posi-
bilite la coexistencia de los signos en el
mercado.

3. Parala determinacién de la confundibilidad
entre dos signos, se debe apreciar de ma-
nera especial sus semejanzas antes que
sus diferencias, con el objeto de evitar la
posibilidad de error en que pueda incurrir el
consumidor al analizar las marcas en cote-
jo.

4. Elriesgo de confusion deberéa ser analiza-
do por la Oficina Nacional Competente, su-
jetandose a las reglas de comparacion de
signos y considerando que aquel puede pre-
sentarse por similitudes gréaficas, fonéticas
y conceptuales.

5. Para llegar a determinar la similitud entre
dos signos marcarios, se ha de tomar en
cuenta los criterios que permiten estable-
cer la conexién competitiva entre los mis-
mos, ya que, en principio, al no existir co-
nexion alguna entre ellos y los productos o
servicios que protegen, la similitud de los
signos no impediria el registro de la marca
que se solicite.

El Consejo de Estado de la Republica de Co-
lombia, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Seccién Primera, debera adoptar la presente
interpretacion prejudicial al dictar sentencia en
el proceso interno N° 6653, de conformidad
con lo dispuesto por el articulo 127 del Estatuto

del Tribunal de Justicia de la Comunidad An-
dina, reformado por medio de Decision 500 del
Consejo Andino de Ministros de Relaciones Ex-
teriores. Deberd tomar en cuenta, ademas, lo
previsto en el Ultimo inciso del articulo 128 del
mencionado Instrumento.

Notifiqguese esta sentencia al mencionado Con-
sejo mediante copia sellada y certificada y re-
mitase asi mismo copia, a la Secretaria Gene-
ral de la Comunidad Andina para su publica-
cion en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Car-
tagena.

Ricardo Vigil Toledo
PRESIDENTE

Guillermo Chahin Lizcano
MAGISTRADO

Rubén Herdoiza Mera
MAGISTRADO

Gualberto Davalos Garcia
MAGISTRADO

Moisés Troconis Villarreal
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 14-AN-2001

Accion de Nulidad interpuesta por el Abogado César Moyano Bonilla,
contra los articulos 1, 2y 279 de la Decision 486 expedida por la
Comision de la Comunidad Andina, el 14 de septiembre del 2000.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francis-
co de Quito, el primero de febrero del afio dos
mil dos.

VISTOS:

El escrito de demanda presentado ante el Tri-
bunal de Justicia de la Comunidad Andina, el
veinticinco de enero del afio 2001 por el aboga-
do César Moyano Bonilla, en el que solicita la
nulidad de los articulos 1, 2 y 279 de la Deci-
sion N° 486, expedida por la Comision de la
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Comunidad Andina el 14 de septiembre del afio
2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuer-
do de Cartagena N° 600, y en vigencia a partir
del 1 de diciembre del afio 2000 mediante la
cual se sustituyo la Decisién 344; el auto de
fecha 14 de febrero del afio 2001, mediante el
cual se solicita la regularizacién de la deman-
da, el escrito correspondiente con el que se da
cumplimiento a este auto.

El auto de fecha 27 de junio del afio 2001,
mediante el cual se decide: “téngase por con-
tradicha la demanda tanto en los hechos como
en el derecho y, como parte demandada a la
Comision de la Comunidad Andina...”;

Los escritos de conclusiones de la Audiencia
Publica celebrada el dia 20 de septiembre del
2001; las pruebas y demas actuaciones obran-
tes en el expediente.

Y que todo lo anterior se efectdo de conformi-
dad con las disposiciones establecidas por el
Tratado de Creacidn del Tribunal, su Estatuto y
su Reglamento Interno.

. ACTUACION PROCESAL

La accion de nulidad que debe ser resuelta por
el Tribunal se configura con los elementos pro-
cesales y las circunstancias de hecho y de de-
recho que las Partes y el Juez Comunitario han
actuado dentro del juicio, las cuales se relatan
a continuacion:

1.1. Lademanda

El abogado demandante, plantea la declarato-
ria de nulidad de los articulos 1, 2 y 279 de la
Decision N° 486 de la Comisidn de la Comuni-
dad Andinay, solicita la suspensién provisional
de los antes sefialados articulos, en razon de
que “es necesario proteger al particular de la
aplicacion de una norma que aparezca contra-
ria al ordenamiento juridico superior...”

Sefiala el actor que la Comision de la Comuni-
dad Andina ha excedido la competencia que le
otorga el articulo 27 del Acuerdo de Cartagena
como también la competencia que le confiere
el articulo 22 de la Decision 406 (Codificacion
del Acuerdo de Cartagena).

Alega que la normativa impugnada le afecta
sus derechos subjetivos y legitimos, en pri-
mer lugar, por cuanto, la Comision al haber

extendido sus facultades, afecta los intereses
de los particulares los cuales se hallan com-
prometidos en virtud de las iniciativas y de los
riesgos que estan llamadas a asumir como con-
secuencia de la integraciéon andina, ademas
porque se evitaria que subsista la idea equivo-
cada de que los particulares estan marginados
o desprotegidos dentro de la normativa andina
y; en segundo lugar, porque dichos intereses
estan relacionados igualmente con la existen-
cia de un control de legalidad para que las
determinaciones de los Organos de la Comuni-
dad se conformen al ordenamiento juridico an-
dino ya que como abogado “tengo interés en el
mantenimiento, respeto y cumplimiento del or-
denamiento juridico de la comunidad andina”,
aspecto que también lo ha manifestado el Tri-
bunal: “los individuos se benefician directamente
del ordenamiento juridico, lo que los convierte
a la vez en sujetos activos y obligados por el
mismo.” Ademas el interés legitimo, se mani-
fiesta en la necesidad que el ordenamiento co-
munitario original se conserve con fidelidad a
sus metas y ambito original asi como a su
espiritu particular, respetando el objetivo de
establecer un espacio juridico cierto, limitado a
sus jurisdicciones territoriales, para conformar
un mercado comun.

Esta argumentacion la sostiene con fundamen-
to en lo establecido por el Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina, en el comentario de
29 de mayo de 1995 respecto al proyecto de
modificacién de su Tratado Constitutivo.

La parte demandante justifica su capacidad ju-
ridica para ejercer la accion de nulidad, por
cuanto al ser profesional del derecho comuni-
tario y especialmente de la propiedad indus-
trial, no puede mantenerse indiferente ante los
cambios introducidos, mediante los cuales se
multiplican los actores del proceso y sus efec-
tos, antes exclusivos y cerrados, y ahora se
abren para extender sus tratamientos especifi-
cos a paises no miembros de la Comunidad
Andina, cambiando todo el sentido del ordena-
miento juridico, ya que deja de ser Unicamente
andino.

En cuanto a los articulos 1 y 2 de la Decisién
486, sefiala que estan en contradiccion del si-
guiente ordenamiento juridico andino:

El beneficio que dentro de la Comunidad An-
dina se otorgue es a favor de los Paises Miem-
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bros y, no de terceros estados, segun lo esta-
blece el articulo 1 del Tratado Constitutivo de
1969. El mismo Tratado, en su articulo 2 preci-
sa que el desarrollo equilibrado y arménico debe
conducir a una distribucién equitativa de los
beneficios derivados de la integracion entre los
paises miembros de modo que reduzca las di-
ferencias entre ellos; como también a lo esta-
blecido en el articulo 27 del Acuerdo de Carta-
gena.

La Comision de la Comunidad Andina, no tiene
facultad para extender los efectos del ordena-
miento juridico originario y derivado mas alla
del &rea geografica del mercado comun pro-
gramado, establecido en el articulo 22 de la
Decision 406 (Codificaciéon del Acuerdo de
Cartagena).

La Decision 486 no precisa a que clase de
medidas se aplica el trato nacional a diferencia
del parrafo 4 del articulo 3 del GATT, en el que
se dispone que el trato nacional se aplicara a
cualquier ley, reglamento o prescripcion que
afecte a la venta, a oferta para la venta, la
compra, el transporte, la distribucion y el uso
de estos productos en el mercado interior, por
tanto, la falta de precisién no solo crea un pro-
blema de interpretacion sino dificulta la aplica-
cion del principio, lo cual no beneficia a ningin
pais de la Comunidad Andina y menos adn a
los que ilegalmente se les concedié este be-
neficio de “Estados extra subregionales”.

La Decision 486, tampoco precisa la aplicacion
del principio del trato nacional a la propiedad
industrial a diferencia de lo que ocurre con el
acuerdo sobre los ADPIC en su articulo 3.

En cuanto al trato de Nacion mas Favorecida,
la Decisién 486 lo establece disponiendo que
toda ventaja, privilegio o inmunidad que conce-
da un Pais Miembro de la Comunidad Andina a
los nacionales de otros paises miembros, se
extienda a los nacionales de cualquier estado
parte de la OMC o del Convenio de Paris sobre
la proteccion de la Propiedad Industrial, acla-
rando que en el trato de naciéon mas favorecida
incorporado al ordenamiento juridico andino,
no se encuentra incluido ni el Convenio de Pa-
ris, ni el de Berna.

Observa ademds, al actor, que ese ordena-
miento juridico ha reconocido que cualquier
modificaciéon al Acuerdo de Cartagena de 1969

debe hacerse mediante Protocolo, suscrito por
sus Estados Miembros.

La Decisién 486 de la Comisién Andina en sus
articulos 1 y 2 establece la politica que cada
Pais Miembro debe seguir frente a terceros
estados no miembros de la Comunidad Andina,
lo que constituye una atribucion que ningdn
estado de la Subregién andina le ha otorgado;
por tanto la Comisién se ha extendido en el
ejercicio de sus facultades.

Respecto al articulo 279 de la Decisién 486,
argumenta que la Comision desconocio el ar-
ticulo 32 de la Decision 472 (Codificacién del
Tratado de Creacidn del Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina), al afirmar que el Trata-
do de Cooperacién en materia de Patentes no
vulnera la Decision 486, pronunciamiento que
es de exclusiva competencia del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina; por tanto,
dice, la Comision viola el ordenamiento comu-
nitario.

Finalmente, en vista de la dificultad que en su
criterio se presenta para poder reparar los per-
juicios que se deriven de la aplicacion de los
articulos 1, 2 y 279 de la Decision 486, el de-
mandante solicita del Tribunal, la suspension
de la aplicacién de dichas normas, conforme a
lo establecido por el articulo 21, péarrafo 2, del
Tratado de Creacion del Tribunal.

1.2. Contestacion ala demanda

La Comisién de la Comunidad Andina, 6érgano
comunitario demandado en esta causa, no con-
testo la demanda no obstante haber sido legal
y debidamente notificada con el auto de 9 de
mayo del 2001, en el que se la admite a tra-
mite. En consecuencia este Tribunal, al tenor
de lo establecido en el articulo 44 de su Es-
tatuto a la fecha vigente (Decision 184) decidid,
por medio de auto de 27 de junio del mismo
afio, tener “...por contradicha la demanda tanto
en los hechos como en el derecho y como
parte demandada a la Comisién del Acuerdo
de Cartagena”.

1.3. Audiencia Publica

En cumplimiento de lo dispuesto también en el
auto de 27 de junio del 2001, el dia 20 de
septiembre del mismo afio tuvo lugar la Au-
diencia Publica en este procedimiento, a la cual
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asistieron el Dr. César Moyano Bonilla, en su
condicion de demandante y, el Dr. Roger Villa-
rreal Abril en representacion de la Comision de
la Comunidad Andina, legal y debidamente acre-
ditado por el Secretario General de esa Comu-
nidad, conforme al Poder a él expresamente
conferido.

1.4. Alegatos de Conclusiones
Conclusiones del Actor

El Dr. César Moyano Bonilla, por medio de
escrito presentado en este Tribunal el 28 de
septiembre del 2001, desarrolla sus “conside-
raciones”, argumentando su interés legitimo para
haber iniciado la accion de nulidad y, por otra
parte, refiriéndose, segun asi lo expresa, al
fundamento juridico para haber propuesto la
nulidad de los articulos 1, 2 y 279 de la Deci-
sion 486.

Sobre el primer aspecto y en lo principal, sos-
tiene que el Tribunal se ha pronunciado ya acer-
ca de su interés legitimo para actuar, al haber
admitido la demanda en auto de 9 de mayo del
2001, desarrollando aspectos relacionados con
el articulo 19 del Tratado de Creacién del Or-
ganismo y refiriendo jurisprudencia sentada por
el Tribunal.

En cuanto al fundamento juridico de la nulidad
acusada, el actor expone situaciones relativas,
en su opinién, al otorgamiento ilegal de benefi-
cios a Estados no miembros de la Comunidad
Andina, al régimen comun sobre Propiedad In-
dustrial para los socios andinos, a la politica
interna de dichos socios, al articulo 279 de la
Decisién 486, para concluir reiterando de este
Tribunal, “...declare la nulidad de las normas
contenidas en los articulos 1, 2 y 279 de la
Decision 486".

Conclusiones de la Demandada

La Comisién de la Comunidad Andina, con in-
tervencion de su Apoderado Especial el Sr.
Sebastian Alegrett y, por medio de escrito de-
positado en este Tribunal el 28 de septiembre
del 2001, sefiala que los argumentos sosteni-
dos por el actor demuestran “su interés por el
respeto a la legalidad andina o por preservar el
ordenamiento juridico comunitario, caracteris-
ticas que corresponden a la categoria de los
simples interesados, los cuales se encuentran

excluidos del acceso a las acciones como las
gue nos ocupa”. Refiere jurisprudencia del Tri-
bunal contenida en los procesos 4-AN-97; v,
12-AN-99 en los siguientes términos:

“El Tribunal ha reconocido que tanto los par-
ticulares en sus derechos, como los intere-
sados legitimos puedan interponer una ac-
cion de nulidad, sin que ello haya significado
que tal extensidn del requisito de legitima-
cion incluya a los simples interesados, -con
lo cual se evita el abuso en la utilizacion de
esta accion procesal y se precaven sus con-
secuencias desfavorables para la estabili-
dad juridica de la Comunidad, tal como lo
sefiala la exposicién de motivos del Proyec-
to de Reformas al Tratado del Tribunal de
Justicia del Acuerdo de Cartagena”.

Alega que la Secretaria General de la Comuni-
dad Andina al pronunciarse respecto del requi-
sito de legitimacion de los particulares, aunque
referida al procedimiento de incumplimiento,
sefiald:

“Si bien es cierto que el ordenamiento juridi-
co de la Comunidad Andina permite la parti-
cipacion directa de los particulares en el control
de las conductas de los Paises Miembros y
de los 6rganos e instituciones del Sistema
Andino de Integracion, esta participacion esta
Sujeta a las normas previstas en el propio
ordenamiento juridico comunitario. En este
sentido se definid como —interesados- a los
particulares que acrediten ser titulares de un
derecho subjetivo o de un interés legitimo en
el asunto de que se trate, concluyendo que
bajo las reglas indicadas la legitimacion para
accionar en el ordenamiento juridico de la
Comunidad andina, se reserva esta facultad
a aquellos particulares que puedan acreditar
un interés directo, personal y actual”.

Manifiesta la demandada, ademas, que “la simple
invocacion de un interés por el respeto al orde-
namiento juridico o la calidad de ciudadano de
la Comunidad Andina, no habilita a los particu-
lares para intervenir en las diversas acciones
ante los édrganos comunitarios.”

En cuanto a la alegacién de la parte actora, de
que “la Comision Andina ha excedido las com-
petencias que le otorgan los articulos 27 del
Acuerdo de Cartagena de 1969 y 22 de la Deci-
sion 406, pues en dichas normas no se con-
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templan las facultades que ha ejercido la Comi-
sion para establecer lo contenido en los citados
articulos”, la Comision considera que el de-
mandante no ha demostrado que la Decision
486 vulnere una especifica disposicion del Acuer-
do de Cartagena, condicion indispensable para
gue prospere la accion de nulidad. Ademas
sefiala la Comisidn que el articulo 52 del Acuer-
do de Cartagena, expresamente atribuye a este
drgano legislativo comunitario la competencia
“para aprobar y someter a consideracion de los
paises miembros un régimen comun sobre el
tratamiento de los capitales extranjeros y, en-
tre otros, obre marcas, patentes, licencias y
regalias”.

CONSIDERANDO:

Que el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina es competente para conocer de la pre-
sente controversia en virtud del articulo 17 de
su Tratado de Creacion, concordado con las
normas Titulo Il de su Estatuto (Decision 500
del Consejo Andino de Ministros de Relaciones
Exteriores) y del Titulo Il de su Reglamento
Interno, en las que se regula lo pertinente a la
Accién de Nulidad.

Que se han observado fielmente las formalida-
des procedimentales inherentes a la Accion de
Nulidad, incluidas las contempladas en los ar-
ticulos 74, 75, 76, 77, 78 y 79 del Reglamento
Interno del Tribunal, sin que exista irregulari-
dad procesal alguna que invalide lo actuado.

Cumple asi, El Tribunal, su papel de garante
del respeto del Derecho Comunitario, y proce-
de a proferir la sentencia de mérito;

l.- NATURALEZA JURIDICA DE LA ACCION
DE NULIDAD

A este Tribunal Comunitario, como Unico 6rga-
no de caracter jurisdiccional, le corresponde
basicamente el control de la legalidad, y luego
del respectivo analisis, declarar lo procedente.

El control judicial de la legalidad busca que
prime la seguridad juridica como base para el
fortalecimiento del sistema de integracion. De
esta misma manera se indica en el predmbulo
del Tratado de Creacion del Tribunal al sefialar
la importancia de la creacion del Tribunal: “...era
indispensable garantizar el cumplimiento es-
tricto de los compromisos derivados directa e

indirectamente del Acuerdo de Cartagena, con
el fin de que la integracién alcance los efectos
qgue de ella esperan los pueblos de los Paises
Miembros”.

Para determinar si los articulos que el actor
considera adolecen del vicio de nulidad del acu-
sado, el Tribunal realiza el siguiente analisis:

Il.- LEGITIMACION DE UN PARTICULAR PARA
ACCIONAR LA NULIDAD

El articulo 19 del Tratado de Creacién del Tri-
bunal indica que:

“Las personas naturales y juridicas podran
intentar la accion de nulidad contra las Deci-
siones del Consejo Andino de Ministros de
Relaciones Exteriores, de la Comision de la
Comunidad Andina, de las Resoluciones de
la Secretaria General o de los Convenios
que afecten sus derechos subjetivos o sus
intereses legitimos.”

Se hace necesario definir si el accionante en la
presente causa, quien tiene el caracter de per-
sona natural, cumple con los presupuestos se-
flalados en el articulo que se transcribe a fin de
gue pueda considerarse como legitimado para
actuar dentro del proceso en calidad de de-
mandante.

Aunqgue el tema fue discutido y analizado pre-
viamente por el Tribunal y tuvo una definicion
favorable al actor en el auto de 9 de mayo, en
el que se decidi6 reconocerle capacidad para
intervenir en la calidad impetrada de deman-
dante en esta accion de nulidad, estima el Tri-
bunal de importancia pedagdgica rememorar
las consideraciones que lo llevaron en esa opor-
tunidad a emitir tal decision. En efecto, debe
recordarse que en el auto citado se dijo textual-
mente en los considerandos que le sirvieron de
motivacion: “Que el espiritu de las reformas
introducidas por el Protocolo de Cochabamba
al Tratado originario de Creacion del Tribunal,
reflejado en forma concreta en temas especifi-
cos como en el caso presente sobre la inter-
vencion de los particulares ante el 6rgano juris-
diccional de la Comunidad en materia de accio-
nes de nulidad, persigue ampliar su participa-
cion segun la nueva concepcion contenida en
la norma del articulo 19”. Recogié en esta moti-
vacion el Tribunal uno de los avances mas
grandes del derecho comunitario andino cudl
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ha sido el de facilitar la participacion de los
particulares, personas naturales o juridicas, en
los procesos que se surten ante el Organo Ju-
dicial de la Comunidad, otorgandoles asi la ple-
nitud del ejercicio de sus deberes y derechos
como sujetos del referido ordenamiento comu-
nitario. Las reformas introducidas por el Proto-
colo de Cochabamba perseguian en esta ma-
teria posibilitar o ampliar en su caso, la partici-
pacion de los particulares de los Paises Miem-
bros en el proceso de control de la legalidad y
de aplicacion de las normas comunitarias. Ello
es tan cierto que en aquellos casos en que tal
actuacion les era permitida a los particulares
(accion de nulidad) se les amplié dicha facul-
tad, eliminando determinadas restricciones o
limitaciones y en los otros, en que no se les
atribuia la facultad de intervenir, se les genero
este derecho, regulandolo de una manera tan
amplia que fuera compatible con ese espiritu
de mayor participacion, tal como sucede con
las acciones de incumplimiento y los recursos
por omision o inactividad.

En el caso concreto de la accién de nulidad la
reforma para consagrar esta concepcion am-
plia de participacion de los particulares, susti-
tuyo el requisito existente en el Tratado origina-
rio de que el titular de la accion de nulidad
debia ser, en el caso de los particulares, quien
demostrara que la norma demandada le era
aplicable y le causaba perjuicio, por el requisito
mucho mas amplio y genérico de que las nor-
mas acusadas “afecten sus derechos subjeti-
VOS 0 sus intereses legitimos”.

La norma vigente es pues, mucho mas abierta
gue la del Tratado original, al manifestar qué
tipo de elemento juridico, objeto de garantia,
se puede afectar al particular, esto es, bien sea
en sus derechos subjetivos o en sus intereses
legitimos. El accionante alegé, y demostro a
juicio del Tribunal, la afectacién en cuanto a su
interés legitimo, basando su fundamento para
accionar en nulidad de los articulos demanda-
dos en el interés legitimo que expreso tener en
su condicion de abogado en ejercicio de su
profesiéon y de ciudadano sujeto al régimen juri-
dico establecido en las normas comunitarias
objeto de la demanda. Nada dijo, es cierto,
respecto del derecho subjetivo posiblemente
afectado pero no estaba obligado a hacerlo en
la medida en que la norma que lo faculta sélo
exige para acreditar la titularidad de la accion
que se demuestre uno cualquiera de los ele-

mentos o factores acreditantes de la titulari-
dad: o el interés legitimo o la afectacién de un
derecho subjetivo.

El particular que establece la demanda de nuli-
dad se presenta alegando el interés legitimo
del cual es titular; en primer lugar, por su condi-
cion de individuo que se beneficia directamen-
te del ordenamiento juridico andino, en donde
los particulares “tienen derecho a que se les
ofrezca eficaz tutela en defensa de sus legiti-
mos intereses inevitablemente comprometidos
en virtud de las iniciativas y de los riesgos que
estan llamados a asumir, por ser destinatarios
del proceso de integracién andino”; en segun-
do lugar, “porque como abogado tiene interés
en el mantenimiento, respeto y cumplimiento
del ordenamiento juridico de la Comunidad An-
dina, que se encuentra, para el caso que nos
ocupa, tanto en el Acuerdo de Cartagena, sus
Protocolos como en las Decisiones de la Comi-
sion de la Comunidad Andina, pues si la Comi-
sion no lo cumple, se rompe ese ordenamiento
juridico, imposibilitandose, asi, el desenvolvi-
miento normal de la Comunidad Andina, lo cual
me causa perjuicio, no sélo como abogado sino
como persona sometida a dicho ordenamiento,
pues como lo ha expresado el Tribunal “los
individuos se benefician directamente del orde-
namiento juridico, lo que los convierte, a la vez,
en sujetos activos y obligados por el mismo.”

Este razonamiento fue suficiente para que el
Tribunal diera por cumplido el requisito del ar-
ticulo 19 del Tratado y se le considerara como
legitimado para accionar en la presente causa,
condicion que ahora ratifica antes de pasar a la
expedicion de la sentencia.

I1l.- ANALISIS DE LOS MOTIVOS DE IMPUG-
NACION DE LOS ARTICULOS 1, 2y 279
DE LA DECISION 486

Pasa el Tribunal a examinar los motivos de
impugnacién que plantea el demandante para
solicitar la nulidad de los articulos anteriormen-
te mencionados y que hacen parte de la Deci-
sion 486, a cuyo efecto se transcriben a conti-
nuacion:

“Del Trato Nacional
“Articulo 1.- Con respecto a la proteccion

de la propiedad industrial, cada Pais Miem-
bro concedera a los nacionales de los de-



GACETA OFICIAL

18/03/2002 24.36

mas miembros de la Comunidad Andina, de
la Organizacién Mundial del Comercio y del
Convenio de Paris para la Proteccion de la
Propiedad Industrial, un trato no menos fa-
vorable que el que otorgue a sus propios
nacionales, a reserva de lo previsto en los
articulos 3 y 5 del Acuerdo sobre los Aspec-
tos de los Derechos de Propiedad Intelec-
tual relacionados con el Comercio (ADPIC),
y en el articulo 2 del Convenio de Paris para
la Proteccion de la Propiedad Industrial.

“Asimismo, podran conceder dicho trato a
los nacionales de un tercer pais, bajo las
condiciones que prevea la legislacion inter-
na del respectivo Pais Miembro.”

“Del Trato de la Nacion mas Favorecida

“Articulo 2.- Con respecto a la proteccion
de la propiedad industrial, toda ventaja, fa-
vor, privilegio o inmunidad que conceda un
Pais Miembro a los nacionales de otro Pais
Miembro de la Comunidad Andina, se hard
extensiva a los nacionales de cualquier miem-
bro de la Organizacién Mundial del Comer-
cio o del Convenio de Paris para la Protec-
cion de la Propiedad Industrial.

“Lo previsto en el parrafo anterior procedera
sin perjuicio de las reservas previstas en los
articulos 4 y 5 del Acuerdo sobre los Aspec-
tos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio (ADPIC).

“Articulo 279.- Los Paises Miembros po-
dran suscribir acuerdos de cooperacion en
materia de propiedad industrial que no vul-
neren la presente Decision, tales como el
Tratado de Cooperacion en Materia de Pa-
tentes.”

Los articulos 1y 2 son pertinentes a uno de los
principios primordiales del comercio internacio-
nal, el que se refiere al comercio sin discrimi-
naciones, el cual encuentra su materializacién
en la Clausula de la Nacion Méas Favorecida y
en la regla del Trato Nacional, consagradas en
casi la totalidad de los acuerdos comerciales
que regulan esta actividad.

Por la Clausula de Mas Favor se establece que
cuando un pais otorga a otro, vinculado al pri-
mero por un acuerdo comercial pluripartita, de-
terminadas ventajas comerciales, tales benefi-
cios deberan hacerse incondicionalmente ex-

tensivos a los demas paises Miembros del re-
ferido acuerdo o convenio.

La regla del “Trato Nacional” dice relacién con
el hecho de que las mercancias nacionales y
las importadas deben recibir un trato igualita-
rio, al punto de que no se discrimine contra
aquellas que provienen de otros paises miem-
bros del Acuerdo de que se trate o, en otras
palabras, que los productos de un Pais Miem-
bro puedan gozar en el otro Pais Miembro de
un trato por lo menos igual al que se da a los
productos de fabricacion nacional.

Los principios anteriormente enunciados hacen
parte de la normativa que regula tanto los con-
venios del GATT como de la OMC y en ambos
ordenamientos permiten importantes excepcio-
nes, entre otras la de que los paises que for-
man parte de un acuerdo regional o subregional
puedan establecer acuerdos de libre comercio
donde no se aplique ni la clausula de Mas Fa-
vor ni la de Trato Nacional a las mercancias
gue proceden del exterior del grupo. Esto es,
gue tales reglas rigen de manera exclusiva res-
pecto de los intercambios regionales o
subregionales pero no de las importaciones pro-
venientes de terceros paises.

En el Acuerdo de Cartagena, que como se sabe
es un Acuerdo subregional de integracion, las
clausulas de Trato Nacional y de Mas Favor
fueron expresamente establecidas en los ar-
ticulos 74 y 155, respectivamente. La regula-
cion normativa de estos principios en el propio
Tratado hace que su contenido y alcance no
pueda ser modificado, para ampliarlo o restrin-
girlo, sino por virtud de reforma al Tratado en el
gue se consigna dicha regulacién. Hacer apli-
cable o extensivo a otros paises de fuera de la
subregion los beneficios que se otorgan entre
si los Paises Miembros de la Comunidad An-
dina constituye una opcidn politica y legislativa
gue solo puede adoptarse mediante tratado pu-
blico reformatorio de las normas del Acuerdo
de Cartagena.

Observa el Tribunal que en el articulo 1 de la
Decision 486, al concederse por un Pais Miem-
bro a los nacionales de los demés Paises Miem-
bros de la Comunidad Andina, de la Organiza-
cion Mundial del Comercio y del Convenio de
Paris un trato no menos favorable que el que
se otorga a sus propios nacionales, se esta
modificando por parte de un organismo incom-
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petente (la Comision) y utilizando un instru-
mento legal no idéneo (la Decisidn 486 de la
Comision) el principio de Trato Nacional consa-
grado en el articulo 74, del Acuerdo de Carta-
gena, norma de caracter superior que solo lo
establece respecto de los otros paises de la
Comunidad Andina y, en manera alguna con
relacidon a terceros paises no integrantes de
dicha comunidad. Por el contrario, en virtud de
la excepcién anteriormente referida estableci-
da en los convenios del GATT y de la OMC, la
consecuencia que se deriva de la aplicacion de
estas normas es que las ventajas que se otor-
guen entre si los Paises Miembros de la Comu-
nidad no son extensivas de manera generaliza-
da a paises que no hacen parte del referido
acuerdo.

Para el Tribunal resulta, entonces, claro que la
Comision de la Comunidad Andina al ampliar la
aplicacion del principio de Trato Nacional en
materia de propiedad intelectual a paises no
miembros de dicha comunidad modificé sustan-
cialmente, sin tener competencia para ello, las
normas que consagran tal principio en el Acuer-
do de Cartagena y, por supuesto, ello entrafia
la nulidad de aquellas disposiciones en todo lo
gue excede la regulacién general a que se re-
fiere el articulo 74 del Acuerdo.

Semejante razonamiento es valido para decla-
rar también la nulidad de lo establecido en el
articulo 2° de la Decision demandada en la
medida en que la sola comparacion de las nor-
mas en conflicto, la acusada frente al articulo
155 del Acuerdo de Cartagena, deja ver osten-
siblemente, que la primera modifica la segunda
haciéndola aplicable en circunstancias y a su-
jetos no previstos en la regulacién contenida
en el Acuerdo de Cartagena. En efecto, tal
modificacion consiste en hacer extensiva la clau-
sula de Mas Favor llamada a operar en las
relaciones entre los Paises Miembros de la
subregion a paises ajenos a dicho proceso
integracionista como son los que hacen parte
de la OMC y del Convenio de Paris para la
Proteccion de la Propiedad Industrial. Para realizar
estas modificaciones la Comision no tuvo en
cuenta que estaba actuando sobre una norma
superior (el articulo 155 del Acuerdo de Carta-
gena) lo cual no corresponde a las funciones
que el propio Acuerdo le atribuye.

De esta manera procede igualmente la anula-
cion de la norma acusada.

Respecto a la impugnacion del articulo 279 de
la Decisién 486, afirma el actor que la Comi-
sion desconocié normas del Tratado de Crea-
cion del Tribunal al afirmar que el Tratado de
Cooperaciéon en Materia de Patentes no vulne-
ra la referida Decision.

El Tribunal encuentra vélido el motivo de im-
pugnacion aducido por el demandante en la
medida en que no es funcion de la Comision
expedir disposiciones de caracter general que,
como la cuestionada, vendrian a exonerar de
manera anticipada a los Paises Miembros de
posibles incumplimientos al suscribir con ter-
ceros paises tratados publicos que estuvieran
en contradiccién con el ordenamiento juridico
comunitario andino. Tal funcién ha sido deferi-
da exclusivamente, y para que la valoracion se
haga en cada caso particular y concreto, al
Tribunal de Justicia.

De lo anterior resulta que es contrario al orde-
namiento juridico comunitario y particularmen-
te a las normas del Tratado que regula las
competencias y funciones del Tribunal de Jus-
ticia, el haber expresado en el articulo 279 que
el Tratado de Cooperacion en Materia de Pa-
tentes es ejemplo de tratados que no vulneran
la decision 486.

Procede entonces la declaracién parcial de nu-
lidad de la norma acusada, suprimiendo de su
texto la expresion que dice “...tales como el
Tratado de Cooperacién en Materia de Paten-
tes”.

IV.-EL ORDENAMIENTO JURIDICO DE LA
COMUNIDAD ANDINA:

NATURALEZA'Y JERARQUIA NORMATIVA

Son caracteristicas del derecho comunitario,
su obligatoriedad, su aplicacién directa y su
supremacia. Esta ultima caracteristica se refie-
re a la prevalencia de la norma comunitaria
sobre el derecho interno de los Estados Miem-
bros.

El ordenamiento juridico de la Comunidad An-
dina esté definido y caracterizado en el Tratado
de Creacién del Tribunal, en el que se estable-
ce las disposiciones que lo integran, su natura-
leza y &mbito de aplicacion.

El Tribunal, en sentencia emitida dentro del
proceso No. 1-IP-87, ha expresado:
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“... se hace necesario puntualizar que el or-
denamiento juridico de la integracion andina
prevalece en su aplicacion sobre las normas
internas o nacionales, por ser caracteristica
esencial del Derecho Comunitario, como re-
quisito basico para la construccion integra-
cionista. Asi lo reconocié la Comision del
Acuerdo de Cartagena integrada por los Ple-
nipotenciarios de los Paises Miembros, en el
pronunciamiento aprobado durante su Vigé-
simo Noveno Periodo de Sesiones Ordina-
rias (Lima, 29 mayo-5 junio 1980), cuando
declar6 la «validez plena» de los siguientes
conceptos: a) el ordenamiento juridico del
Acuerdo de Cartagena tiene identidad y au-
tonomia propias, constituye un derecho co-
mun y forma parte de los ordenamientos ju-
ridicos nacionales, b) el ordenamiento juridi-
co del Acuerdo prevalece, en el marco de
sus competencias, sobre las normas nacio-
nales sin que puedan oponerse a él medidas
0 actos unilaterales de los Paises Miembros,
c) las Decisiones que impliquen obligacio-
nes para los Paises Miembros entran en vi-
gor en la fecha que indiquen o, en caso
contrario, en la fecha del Acta Final de la
reunién respectiva, de conformidad con el
Articulo 21 del Reglamento de la Comision.
En consecuencia, dichas Decisiones adquie-
ren fuerza vinculante y son de exigible cum-
plimiento a partir de la fecha de su vigen-
cia.”?

En abundamiento de lo expuesto, en fallo re-
ciente este Tribunal ha sido concluyente al ma-
nifestar acerca de la jerarquia del ordenamien-
to juridico comunitario, que:

“El argumento resulta inaceptable para el
Tribunal, en primer lugar, porque supone,
sin razén valedera, la coexistencia de dos
ordenamientos juridicos diferentes de caréac-
ter internacional que permitirian que los Pai-
ses Miembros justificaran sus actuaciones a
su eleccién, sujetdndose al que encontraran
mas conveniente y dejando de cumplir el
que les resultara desfavorable o inconve-
niente y que, en esa medida, uno fuera sub-
alterno o dependiente del otro; y, en segun-
do lugar, porque pretende la convalidacion,
a contrapelo de lo que expresan las normas
comunitarias, de la facultad de emitir nor-

1 Proceso 01-IP-87, marca: Publicada en la Gaceta Ofi-
cial No.

mas de derecho interno con la finalidad de
ajustar o hacer compatibles las normas co-
munitarias a los otros ordenamientos inter-
nacionales a los que también estén sujetos,
de manera individual o conjuntamente con
los otros paises andinos, cuando, a su jui-
cio, se presente entre tales ordenamientos
alguna incongruencia o discordancia.

“El razonamiento es inaceptable porque vul-
nera dos de los principios esenciales de la
naturaleza juridica del ordenamiento comu-
nitario andino como son el de autonomiay el
de preeminencia, sobre los cuales el Tribu-
nal ha venido, con fundamento en las nor-
mas constituyentes del Acuerdo de Carta-
gena, elaborando copiosa jurisprudencia, que
ahora reitera para desestimar el argumento
referido...”2

Por lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE
LA COMUNIDAD ANDINA,

Administrando justicia, en nombre y por autori-
dad de la Comunidad Andina de Naciones, asi
como en ejercicio de la competencia que le
confiere la Seccién Segunda, del Capitulo III,
de su Tratado de Creacion,

DECIDE:

PRIMERO.- Declarar parcialmente nulo el ar-
ticulo 1 de la Decisién 486 de la
Comisién de la Comunidad Andi-
na, publicada en la Gaceta Oficial
del Acuerdo de Cartagena N° 600,
de 19 de septiembre del afio 2000;
disposicion que luego de elimina-
das las expresiones cuya nulidad
se declara, tendr4, a partir de esta
sentencia, el siguiente texto:

“ARTICULO 1.- Conrespecto ala
proteccion de la propiedad indus-
trial, cada Pais Miembro conce-
dera a los nacionales de los de-
mas Miembros de la Comunidad
Andina, un trato no menos favora-
ble que el que otorgue a sus pro-
pios nacionales”.

2 Proceso 89-Al-2000. Publicado en la Gaceta Oficial
No. 722 del 12 de octubre de 2001.
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SEGUNDO.-Declarar la nulidad total del ar-
ticulo 2 de la Decisién menciona-
da en el numeral anterior; vy,

TERCERO.- Declarar la nulidad de la ultima
frase del articulo 279 de la Deci-
sidn 486; norma cuyo texto en lo
sucesivo se limitara a decir:

“ARTICULO 279.- Los Paises
Miembros podran suscribir acuer-
dos de cooperacidn en materia de
propiedad industrial que no vulne-
ren la presente Decision”.

La notificacion de la presente sentencia se rea-
lizara fijando en el despacho de la Secretaria
un edicto que contenga la parte resolutiva, se-
gun lo establecido en el articulo 98 del Estatuto
del Tribunal. Remitase copia a cada uno de los
intervinientes en este proceso. Enviese igual-
mente copia a la Secretaria General de la Co-
munidad Andina, para su publicacion en la Ga-
ceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, de con-
formidad con lo dispuesto en el articulo 43 del
Tratado de Creacion del Tribunal.

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 79-1P-2001

Interpretacion prejudicial de los articulos 81, 83 literal a) y 96 de la Decision 344
de la Comision 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° 6308. Actor: LABORATORIOS DE
COSMETICOS VOGUE S.A. Marca: “LELY LUCE LINDA”

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-
DAD ANDINA, en Quito, a los veinte y siete
dias del mes de febrero del afio dos mil dos, 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, a tra-
vés del Consejero Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo.

VISTOS:
La solicitud de interpretacion prejudicial antes

referida, la cual se ajusta a lo dispuesto por el
articulo 125 del Estatuto del Tribunal;

El auto del veintitrés de enero de 2002, de este
Tribunal, por el que su admisién a tramite ha
sido considerada procedente.

1. ANTECEDENTES

Son hechos relevantes, para la interpretacion,
los siguientes:

1.1 Las Partes, el objeto de la demanda y
su contestacion

Comparece como parte demandante la socie-
dad LABORATORIOS DE COSMETICOS VO-
GUE S.A., quien solicita se declare la nulidad
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de los actos administrativos en los cuales se
concede el registro de la marca “LELY LUCE
LINDA", clase 25, a favor de Rocio Céardenas
de Castafio y J. Heli Castafo, puesto que la
actora tiene registradas las marcas “LINDA BY
VOGUE", para distinguir productos de la Cla-
se Internacional No. 5; y, “LINDA” para produc-
tos de la Clase No. 3, y expresa que entre sus
marcas registradas y la que se ha concedido el
registro existe identidad y semejanza por lo
que se opone al registro de la marca “LELY
LUCE LINDA".

Como parte demandada comparece la Superin-
tendencia de Industria y Comercio, quien con-
cedid el registro de la marca, y como terceros
interesados Rocio Cardenas de Castafio y J.
Heli Castafio.

La sociedad LABORATORIOS DE COSMETI-
COS VOGUE S.A., interpuso recurso de repo-
sicion y en subsidio el de apelacion contra las
Resoluciones seguidamente numeradas, soli-
citando se declare su nulidad:

- N°13229, del 12 de julio de 1999, expedi-
da por la Divisién de Signos Distintivos de
la Superintendencia de Industria y Comer-
cio, mediante la cual se concedio el regis-
tro de la marca “LELY LUCE LINDA”, cla-
se 25, solicitada por Rocio Cardenas de
Castafio y J. Heli Castafio

- No. 19003 del 13 de septiembre de 1999,
proferida por la Divisién de Signos Distin-
tivos de la Superintendencia de Industria
y Comercio por medio de la cual se resol-
vié el recurso de reposicidn interpuesto
contra la Resolucién 13229, confirmando-
la en todas sus partes.

- No. 26171 del 30 de noviembre de 1999,
proferida por el Superintendente de In-
dustria y Comercio, mediante la cual re-
suelve el recurso de apelacion interpues-
to y confirma la Resolucion 13229 del 12
de julio de 1999.

El demandante sostiene que éstas son nulas
puesto que han sido violados flagrantemente
los articulos 81, 83 literal a) y 96 de la Decision
344. Indica que debié estar motivado en forma
debida el acto administrativo en el que se de-
clara la concesion o negacién del registro de la
marca; toda vez que la marca “LELY LUCE
LINDA” no cumple con el requisito de distinti-
vidad por ser perfectamente confundible con

sus marcas ya registradas, y finalmente expre-
sa que no es posible registrar una marca idén-
tica o semejante a otras anteriormente regis-
tradas o solicitadas por un tercero para los
mismos productos o para productos estrecha-
mente relacionados entre si.

Se acompafia copia de la contestacion a la
demanda de la Superintendencia de Industria y
Comercio, en la que rechaza las pretensiones,
manifestando que no son nulas las resolucio-
nes puesto que se ajustan a derecho, y solicita
no tener en cuenta las pretensiones y conde-
nas peticionadas por la demandante por cuan-
to carecen de apoyo juridico y argumenta: “Con
la expedicién de las resoluciones No. 13229
del 12 de julio de 1999, 19003 del 13 de sep-
tiembre de 1999, y 26171 del 30 de noviembre
de 1999, expedidas por el Jefe de la Division
de Signos Distintivos y por el Superintendente
Delegado para la Propiedad Industrial de la
Superintendencia de Industria y Comercio no
se ha incurrido en violacién de las normas con-
tenidas en el Cédigo Contencioso Administra-
tivo y la Decisién 344 de la Comision del Acuer-
do de Cartagena.”

Los terceros interesados Rocio Céardenas de
Castafio y J. Heli Castafio se oponen a las
pretensiones perseguidas por la demandante,
solicitando negar lo reclamado y la condena en
costas a la demandante. Expresa que el regis-
tro fue concedido de conformidad con las dis-
posiciones de la Decision 344 del Acuerdo de
Cartagenay demas normas reglamentarias, por
lo que no procede anular el registro de la mar-
ca “LELY LUCE LINDA".

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andi-
na es competente para interpretar por via
prejudicial las normas que conforman el orde-
namiento juridico del Acuerdo de Cartagena,
con el fin de asegurar su aplicaciéon uniforme
en el territorio de los Paises Miembros, de acuerdo
con lo dispuesto por el articulo 32 del Tratado
de su Creacion, codificado mediante Decision
472 de la Comision.

3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETA-
CION PREJUDICIAL

El Tribunal interpretara las normas que han
sido expresamente requeridas por el juez
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consultante, o sea, los articulos 81, 83 literal a)
y 96 de la Decision 344 de la Comision. Las
disposiciones en mencion se transcriben se-
guidamente:

DECISION 344

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

“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
relacidon 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;”

(...)

“Articulo 96.- Vencido el plazo establecido
en el articulo 93, sin que se hubieren pre-
sentado observaciones, la oficina nacional
competente procederéa a realizar el examen
de registrabilidad y a otorgar o denegar el
registro de la marca. Este hecho sera comu-
nicado al interesado mediante resolucién de-
bidamente motivada.”

4. CONSIDERACIONES:

Para cumplir con la consulta formulada, el Tri-
bunal procedera en su interpretacion a desta-
car como aspectos mas relevantes para la so-
lucién del caso al que se refiere el proceso
interno, los fundamentos y razonamientos rela-
cionados con la marca, los requisitos de
registrabilidad, la irregistrabilidad de signos se-
mejantes o idénticos, las reglas para evitar el
riesgo de confusién: marcas mixta y marcas

denominativas, la conexion competitiva entre
los productos, obligatoriedad de efectuar la de-
bida motivacién a los actos de la administra-
ciony el plazo para presentar observaciones.

4.1. REQUISITOS DE REGISTRABILIDAD.-

La marca es todo signo visible capaz de distin-
guir los bienes o servicios producidos o comer-
cializados por una persona o empresario que
se encuentran en el mercado de los de otros
gue sean idénticos o similares, evitando la con-
fusién por parte del consumidor.

Marco Matias Aleman considera que las mar-
cas “consisten en signos utilizados por los em-
presarios en la identificacién de sus productos
0 servicios, a través de los cuales busca su
diferenciacion e individualizacién de los restan-
tes empresarios que se dedigquen a actividades
afines.”

De conformidad con lo que dispone el articulo
81 de la Decision 344 de la Comision podran
registrarse como marcas los signos que sean
perceptibles, suficientemente distintivos y sus-
ceptibles de representacion gréfica.

El Tribunal observa sobre cada uno de estos
requisitos:

La distintividad es el elemento esencial de
una marca, puesto que es el que individualiza o
diferencia unos servicios o productos de otros.
Este requisito es el que generaré la posibilidad
de registrar la marca, asi, si no cumple su
funcion individualizadora frente a las demas
marcas que se encuentran en el mercado care-
ceria del principal requisito.

El Tribunal ha manifestado respecto de esta
caracteristica:

“El signo que no tenga estas caracteristicas,
careceria del objeto o funcion esencial de la
marca, cual es el de distinguir unos produc-
tos de otros.” 2

! “MARCAS. Normativa Subregional sobre Marcas de
Productos y Servicios. Decisién 344 de la Comisién del
Acuerdo de Cartagena”. Pag. 73. Primera Edicién Ima-
gen Control — Bogota.

2 Proceso 19-1P-2000, marca: “Los Alpes”, publicada en
la Gaceta Oficial No. 585 del 20 de julio de 2000.
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“... que un signo sea distintivo significa que
es individual y singular, diferenciandose de
cualquier otro, lo cual es un caracter que la
marca le reconoce, ademas de la novedad y
la especialidad. La distintividad, por tanto,
exige que el signo que se pretende registrar
no se confunda con otros ya empleados para
“distinguir” productos o servicios de la mis-
ma especie. Cuando el signo es incapaz de
diferenciar unos productos o servicios de otros
semejantes fabricados o producidos por di-
ferentes empresarios, no puede funcionar
como marca.”

“La nocion legal de la marca contenida en el
articulo 81 destaca una de sus funciones
principales como es la capacidad distintiva
para diferenciar los productos o servicios de
una persona de los productos o servicios
idénticos o similares de otra persona, carac-
teristica que de estar ausente en el signo
haria irregistrable el mismo como marca.” ®

La perceptibilidad es la capacidad que tiene
un signo para poder ser atraido por los senti-
dos a fin de que sea captado por los consumi-
dores, asi podra apreciar e identificar; por lo
tanto, un signo que no puede ser apreciado por
los sentidos no podra registrarse como marca.

Al respecto este Tribunal ha dicho:

“La perceptibilidad nos indica que el signo
debe ser materializado para que el publico
consumidor pueda apreciarlo e identificarlo
por medio de los sentidos, de manera tal
que este requisito supone el paso del mundo
de lo intangible a lo tangible y es la caracte-
ristica primordial que permite a la marca ser
aprehendida por los consumidores, para que
estos puedan retenerla en su memoria, apre-
ciarla y distinguirla de otras.” 4

Autores como Luis Eduardo Bertone y Guiller-
mo Cabanellas de las Cuevas ®, expresan
de esta caracteristica que “... se refiere a los
sentidos que impresiona, que son, a los efectos

8 Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de
Cartagena. TOMO VI. Pag. 60. 1997. Proceso 12-1P-
96, caso: Margarina exclusiva. G.O. N° 265 de 16 de
mayo de 1997.

4 Proceso 20-IP-98, marca: Rio Claro, publicada en la
Gaceta Oficial No. 393 de 14 de diciembre de 1998.

5 Autores de “Derecho de Marcas” Tomo |. Pag. 281.
Editorial Heliasta SRL. 1989.

marcarios, los habitualmente utilizados en la
practica comercial para identificar un pro-
ducto o servicio.”

La susceptibilidad de representacion gréafi-
ca del signo es la descripcidon material a fin de
poder registrarlo.

Es un requisito formal y constituye en si, una
necesidad material que expresa las particulari-
dades del signo a través de figuras, palabras o
empleando otros medios que lo exteriorice.

Marco Matias Aleman, ya citado, expresa
que: “La representacion grafica, en suma, es
una descripcion que permite formarse una
idea del signo objeto de la marca, valiéndo-
se para ello de palabras, figuras o signos, o
cualquier otro mecanismo idoneo, siempre
gue tenga la facultad expresiva de los ante-
riormente sefialados.” ¢

Concluyendo que para que un signo sea regis-
trado como marca deberd reunir los tres requi-
sitos enumerados en el articulo 81 de la Deci-
sion 344, es decir, debera ser suficientemente
distintivo, ser perceptible y susceptible de re-
presentacion gréfica.

4.2. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS SE-
MEJANTES O IDENTICOS; RIESGO DE
CONFUSION, REGLAS Y CRITERIOS
PARA EVITAR LA CONFUNDIBILIDAD
Y CONEXION COMPETITIVA DE LOS
PRODUCTOS.

Un signo es registrable como marca cuando
cumple con los tres requisitos enunciados en el
articulo 81 de la Decision 344.

También es necesario que el signo solicitado
para ser registrado no se encuentre incurso en
alguna de las causales de irregistrabilidad de
las que se contemplan en los articulos 82 y 83
de la Decisidon 344. Estas causales de irre-
gistrabilidad buscan proteger el interés gene-
ral, evitando basicamente causar engafio al con-
sumidor.

Se refiere el articulo 83, literal a) a los signos
semejantes o idénticos que pueden conducir al

6 “MARCAS. Normativa Subregional sobre Marcas de
Productos y Servicios. Decisién 344 de la Comisién del
Acuerdo de Cartagena”. Pag. 77. Primera Edicién Ima-
gen Control — Bogota .



GACETA OFICIAL

18/03/2002 31.36

publico a error con una marca anteriormente
solicitada para el registro o ya registrada para
los mismos productos o servicios o de los cua-
les el uso pueda inducir a error al publico.

La distintividad de un signo es el requisito pri-
mordial puesto que es el que orienta a los con-
sumidores en sus compras en el mercado, sien-
do que un signo que sea semejante o idéntico
con otro no cumpliria con esta capacidad de
distinguirse entre si.

Las normas comunitarias prohiben el registro
como marcas de signos que causen confusion
0 induzcan a error en el consumidor frente a
productos o servicios iguales o semejantes, sien-
do la finalidad de este articulo evitar cualquier
confusion entre signos preexistentes o solicita-
dos que se asemejen o sean idénticos, en con-
secuencia, el signo que se pretenda registrar
no puede causar confusion entre los productos
0 servicios que se encuentre en el mercado,
esto es registrados, o por los que hayan sido
solicitado su registro con anterioridad.

German Cavelier, al referirse a la confusion,
expresa:

“La confusion puede originarse entre dos mar-
cas iguales, parecidas o semejantes, impide
la identificacion de los productos y va contra
la diferencia de las marcas y con facilidad
induce en error al puablico, con perjuicio evi-
dente del duefio de una de las marcas y aun
del consumidor...” 7

El riesgo de confusidn se produce cuando se
toma una cosa por otra, es decir, se produce
error en el consumidor con respecto de marcas
similares o idénticas al comprar un producto o
servicio que se encuentra protegido por una
marca, creyendo que esta eligiendo otro.

De manera general se expone las reglas esta-
blecidas por la jurisprudencia y la doctrina para
que el juez pueda determinar la posible simili-
tud y la existencia del riesgo de confusion:

“Regla 1.- La confusidn resulta de la impre-
sidn de conjunto despertada por las marcas.

“Regla 2.- Las marcas deben examinarse
sucesivamente y no simultaneamente.

7 “Marcas de Fabrica y Nombres Comerciales” Pag. 171.
Editorial Temis. Bogota-Colombia

“Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe
colocarse en el lugar del comprador presun-
to y tener en cuenta la naturaleza del pro-
ducto.

“Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las se-
mejanzas y no las diferencias que existen
entre las marcas.” &

Este Tribunal considera que de manera espe-
cifica y de conformidad al caso de analisis, se
debe exponer sobre la comparacion entre mar-
cas mixtas y marcas denominativas. El Juez
consultante, en el analisis del riesgo de confu-
sion, debera revisar a qué tipo de marcas se
refiere el caso, para establecer si existe con-
fundibilidad con las marcas ya registradas.

Para que el Juez tenga mayores elementos de
comparacion se expone otros campos en los
gue los tratadistas sefialan se puede dar la
confusion: el visual, el auditivo y el ideoldgico:

CONFUSION VISUAL: o también llamada con-
fusién grafica, se produce en la forma como se
percibe la marca con relacion a la manera de
como se presenta el signo; para evitar que se
produzca confusion visual se debe analizar los
dos signos en su impresion global para esta-
blecer sus semejanzas.

Jorge Otamendi indica que la confusion grafica
se puede dar cuando existe similitud en cuanto
a los colores o dibujos parecidos que se utili-
zan como componentes de una marca, expre-
sando este autor que existe confusion: “sea por
la similitud de la combinacién de colores, sea
por la disposicién similar de elementos dentro
de la misma o por la utilizacién de dibujos pare-
cidos.” ®

Se concluye que a partir del cotejo integral
grafico o visual que se haga entre las marcas
en conflicto se puede deducir si existe similitud
grafica en cuanto a las caracteristicas de los
dibujos o graficos de las marcas, en cuanto a
los tipos de letras que se utilicen en las marcas
denominativas o como parte de las marcas mixtas
o de los rasgos o trazos parecidos o iguales
que contengan.

8 Pedro C. Breuer Moreno, “Tratado de Marcas de Fabri-
cay de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pags.
351y ss.

° Derecho de Marcas, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos
Aires, Pag. 149
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CONFUSION AUDITIVA: se produce confusion
cuando en la pronunciacion de las palabras se
genera una similitud fonética de los caracte-
res.

“El segundo campo por analizarse como ori-
gen de la confusiéon marcaria es el auditivo,
derivado de la pronunciacion que se da a las
palabras que tienen una fonética similar, cam-
po que se extiende a la pronunciacion inco-
rrecta y a la pronunciacion de las palabras
extranjeras.” 1°

CONFUSION IDEOLOGICA: se produce esta
clase de confusion cuando en la comparacion
de los signos su contenido conceptual es el
mismo.

Para Jorge Otamendi la confusion en este cam-
po se produce:

“en la representacion o evocacion a una mis-
ma cosa, caracteristica o idea, la que impide
al consumidor distinguir una de otra”

Cuando se compara marcas mixtas y marcas
denominativas se debe precisar cuales son los
elementos mas predominantes o caracteristico
para determinar cudl es el que tiene mayor
fuerza o intensidad. Este Tribunal ya ha resuel-
to sobre el tema:

“La complejidad de la comparacién marcaria
es mas acentuada si se trata de marcas de
diferente especie como en el caso presente,
en el que el conflicto se pretende dilucidar
entre marcas denominativas frente a marcas
mixtas. Sobre éstas, ya se ha expresado
que el elemento denominativo, generalmen-
te, sobresale sobre el mixto. Esa tesis se
fundamenta en que la palabra es el medio
mas usual para solicitar el producto al que
se refiere la marca. El signo grafico, por lo
tanto quedaria disminuido frente a la deno-
minacién, salvo el que tenga notoriamente
un distintivo figurativo que sea capaz de in-
ducir al pablico a requerir el bien o servicio a
través del concepto que el signo grafico evo-
cay no de la palabra o denominacion. (Pro-
ceso 4-1P-91, GO. N° 97 de 16 de diciembre
de 1991, y Proceso 9-1P-94, GO 180 del 10
de mayo 1985).

10 Proceso 04-1P-94, marca: “EDEN FOR MAN?", Publica-
do en la Gaceta Oficial No. 189 de fecha 15 de sep-
tiembre de 1995.

“Si en la marca mixta predomina el factor
grafico, no habria lugar a la comparacién
con la marca denominativa, lo que se tradu-
ciria en la inconfundibilidad marcaria.” **

Finalmente se debe indicar que es importante
estudiar quiénes son los consumidores de las
marcas en conflicto, cudles son los destinata-
rios de estos productos, lo que en doctrina se
llama “Grado de atencién del consumidor”, pues
es este el que sufre el riesgo de confusion.

Al respecto el Tribunal ha expuesto:

“...el consumidor que debe considerarse para
el andlisis del riesgo de confusion entre dos
marcas iguales o semejantes, es el consu-
midor medio.

“El Tribunal ha abordado el punto del consu-
midor medio en sentencia de 3 de diciembre
de 1987. Ha dicho el alto organismo comuni-
tario: “...El Tribunal se permite precisar -de
acuerdo con la doctrina predominante- que
el consumidor al que debe tenerse en cuen-
ta, tanto para determinar la notoriedad de
una marca como para establecer el posible
riesgo de confusion entre dos marcas, es el
llamado “consumidor medio” o sea el consu-
midor comuan y corriente de determinada cla-
se de productos, en quien debe suponerse
un conocimiento y una capacidad de percep-
cion corrientes. Por supuesto que, en cuanto
a ese fundamental punto de referencia, o
sea el publico consumidor de determinada
clase de productos, debe distinguirse si se
trata de bienes o productos de consumo ma-
sivo o si por el contrario son de consumo
selectivo, en lo cual interviene definitivamen-
te el nivel de vida y la capacidad adquisitiva
del grupo humano involucrado o sea de aquel
gue suele solicitar, usar o consumir deter-
minado producto”. (reiterado en sentencias:
4-1P-88, 4-1P-91, 2-1P-94)" 12

Y por otra parte, este tema esta también rela-
cionado con la conexién competitiva que puede
existir con los productos o servicios en pugna.

Existen criterios para determinar la similitud o
conexién competitiva entre los productos o ser-
vicios que amparados por una marca se en-

11 Proceso 04-1P-94, sentencia ya citada.
12 Proceso 04-1P-94, ya citado.
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cuentran en conflicto, en este caso se exponen
los relacionados al caso.

A) Conexion competitiva en relacion con la
finalidad de los productos o servicios, que
es el aspecto fundamental para estable-
cer las aplicaciones que se le da a los
productos. En el proceso 50-1P-2001, se
resolvid sobre este tema, y se expuso al-
gunos criterios de Fernandez-Novoa:

“...el que los productos se destinen a fina-
lidades idénticas o afines, constituird un
indicio de conexion competitiva entre ellos
dado que los mismos se encontrarian pro-
bablemente en el mismo mercado.

“lgualmente sefiala el autor dos criterios
para determinar si a través de la finalidad
de los productos o servicios hay o no co-
nexion competitiva: el principio de la in-
tercambiabilidad de los productos, que tie-
ne que ver con el hecho de si los consu-
midores consideren sustituibles, para las
mismas finalidades, los productos enfren-
tados; y el de complementariedad, que
alude a la circunstancia de que el uso de
un producto pueda suponer el necesario
uso del otro, o que sin un producto no
puede utilizarse el otro, es decir , que los
productos sean complementarios o vayan
a utilizarse conjuntamente. (Fernandez
Novoa 1984; Fundamentos de Derecho
de Marcas Pags. 242 a 246. Editorial
Montecorvo, S.A.)." 1

B) Conexion competitiva en relacion con los
canales de comercializacion, que se refie-
re a los puntos de distribucién, identidad
por los medios publicitarios y de los esta-
blecimientos de venta.

Existira conexion competitiva si en los mis-
mos canales de distribucion se encuen-
tran estos productos, con lo cual el consu-
midor medio se pueda llegar a confundir.

“Los medios de comercializacion o distri-
bucion de productos también tienen rela-
cién con los de difusidn. Si idénticos o
similares productos se difunden por la pu-

3 Proceso 50-1P-2001; marca: “ALLEGRA”. Publicado en
la Gaceta Oficial No. 739 de fecha 4 de diciembre de
2001

blicidad general (radio, television o pren-
sa) presumiblemente se presentaria una
conexién competitiva, o los productos se-
rian competitivamente conexos. Y si la
difusion es restringida por medio de revis-
tas especializadas, comunicacion directa,
boletines, mensajes telefonicos, etc., la
conexién competitiva seria menor”

En conclusioén, de las reglas expuestas, el Juez
tiene mayor criterio para determinar si, entre el
analisis de las marcas denominativas registra-
das y la marca mixta que se pide su anulacion,
existe verdadero riesgo de confusion.

4.3. EL PLAZO PARA PRESENTAR OBSER-
VACIONES Y OBLIGATORIEDAD DE
EFECTUAR LA DEBIDA MOTIVACION A
LOS ACTOS DE LA ADMINISTRACION.-

El articulo 96 de la Decision 344 es muy claro
al expresar la forma como se otorgara o nega-
ra4 el registro de la marca. Para el caso en
analisis se observa que una vez que se ha
vencido el plazo para presentar observaciones
se realizara el examen de registrabilidad, el
gue determina si se concede o se rechaza el
registro de la marca, lo que se notificara al
interesado mediante resolucién motivada.

Los actos administrativos deben estar motiva-
dos, suficientemente explicados, es decir, las
argumentaciones y conclusiones a las que se
ha llegado deben estar debidamente expues-
tas, pues estos actos reflejan la forma de estu-
dio y andlisis de como se ha conducido cierto
tramite o proceso.

La debida motivacion en los actos administrati-
vos otorga a los interesados, tanto para la Au-
toridad del que emanan estos actos como para
las partes involucradas o para los interesados
en general, el derecho de defender sus intere-
ses, puesto que permite ejercer control y vigi-
lancia y hasta impugnar su validez, dependien-
do del caso.

Respecto de la debida motivacion que deben
contener los actos administrativos, el Tribunal
ha sefialado en la accién de nulidad No. 04-
AN-97, lo siguiente:

4 Proceso No. 08-1P-95; marca: “LISTER”. Publicada en
la Gaceta Oficial No. 231 de fecha 17 de octubre de
1996.
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“La motivacion de los actos administrativos
refleja las razones que inclinaron al érgano
emitente a pronunciarse en uno u otro senti-
do, tomando como antecedente las normas
legales y los hechos materiales o situacio-
nes facticas que precedieron a la expedicién
de un acto y que lo justificarian, constituyen-
do su causay surazon de ser. La motivacion
se contrae en definitiva a explicar el por qué
de la Resolucién o Decision, erigiéndose por
ello en un elemento sustancial del mismo -y
hasta en una formalidad esencial de impre-
termitible expresién en el propio acto si una
norma expresa asi lo impone- y cuya insufi-
ciencia, error o falsedad puede conducir a la
nulidad del acto. La plena correlacion entre
los argumentos esgrimidos por el adminis-
trador respecto del derecho y los hechos,
por una parte, y de otra, la declaracion final
por él adoptada frente a los efectos que di-
cho acto va a producir, constituye la ecua-
cion juridica necesaria para que pueda ha-
blarse de una verdadera, necesaria, sustan-
cial, inequivoca y concordante motivacion.
Son éstos, principios generales que se des-
prenden de la jurisprudencia del Tribunal,
ratificada recientemente en el Proceso 05-
AN-97 en sentencia del 8 de junio de 1998
(G.O. 361 del 7 de agosto de 1998).

“La motivacion tanto juridica como de he-
cho, vendria a constituir de esta manera la
causa del acto, expresada por el sujeto del
mismo, quien emite su voluntad con el obje-
to de producir efectos juridicos concretos,
encaminados a alcanzar una finalidad nece-
sariamente vinculada con el interés general
o colectivo.

“La motivacion de un acto dependera mu-
chas veces de su propia naturaleza o de su
materia y de los efectos que el acto pueda
producir, por lo que en unos actos tal moti-
vacion puede tener una extension mayor que
en otros, pero en todo caso debera contener
los antecedentes necesarios minimos para
la adopcidn del acto en concreto, lo que en
otras palabras significa que en la motivacién
deben aparecer de “manera clara y no equi-
voca las razones sobre las cuales se basa el
acto” (Sentencia del Tribunal de las Comuni-
dades Europeas 9.7, 1969, Italia ¢/ Comi-
sidn, as 1/69. Rec. 277).

(...)

“Sin embargo, la motivacidon no ha de pre-
tender recoger todas y cada una de las con-
diciones o de las circunstancias o supuestos
de hecho que hayan servido de base o de
fundamento para la expedicidn del acto. Basta
con que la motivacién se reduzca a la esen-
cia del razonamiento, interpretada ésta como
la correspondencia juridica y real entre la
parte motiva y la parte declarativa del mis-
mo, vale decir, entre el procedimiento cons-
titutivo y la expresion de la voluntad del ad-
ministrador. Sera suficiente que el acto en
cuestion destaque lo esencial de los objeti-
vos perseguidos por la institucion y que ‘los
elementos de hecho y de derecho’ que cons-
tituyen su objetivo ‘estén en armonia con el
sistema normativo del que forma parte’
(Rec...1987-9 Pag. 4153, caso: Reino de Es-
pafa contra el Consejo y la Comision de las
Comunidades Europeas). En el acto debe
proporcionarse a los interesados las indica-
ciones necesarias acerca de si la Decision o
la Resolucion se encuentran o no fundadas,
de manera que éstos puedan ejercer con
conocimiento de causa el derecho a la de-
fensa.” 1

Con base a lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-
DAD ANDINA

CONCLUYE:

1.

Para que un signo pueda ser registrado
como marca, debe reunir los requisitos esen-
ciales de perceptibilidad, distintividad y sus-
ceptibilidad de representacién gréfica.

Un signo para ser registrable como marca
debe distinguir los productos o servicios de
los otros que se encuentren en el mercado.

El articulo 83 literal a) tiene como finalidad
la de proteger al consumidor, evitando la
presencia en el mercado de dos signos idén-
ticos o semejantes que amparen los mis-
mos productos o servicios.

Cuando se trata de establecer la posibili-
dad de confusién entre marcas mixtas y

15

Proceso 29-1P-96; marca: “RENTAR?”". Publicado en la
Gaceta Oficial No. 394, de fecha 15 de diciembre de
1998
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denominativas debe determinarse cual es
el elemento mas dominante o caracteristi-
co en ambos, de esta manera se evidencia
cudl prevalece en la mente del publico con-
sumidor, el mismo que puede inducir a error
al elegir entre ambas marcas.

El analisis de la posibilidad del riesgo de
confusion entre dos marcas semejantes es
atribucion del juez consultante, quien pro-
cedera al examen comparativo segun las
reglas y criterios establecidos en esta sen-
tencia por la doctrina y por la jurispruden-
cia.

Los actos administrativos requieren de de-
bida motivacion para su validez, puesto que
este requisito es el que proporciona al inte-
resado una indicacion amplia sobre la
fundamentacion de la decision del adminis-
trador.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado de la Republica de Colom-
bia, Seccion Primera, deberd adoptar la pre-
sente interpretacion prejudicial, cuando dicte
sentencia dentro del proceso interno No. 6308,
de conformidad con lo dispuesto por el articulo
35 del Tratado de Creacién del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina.

El Tribunal consultante 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 citado.

Notifiquese al mencionado Consejo consultante,
mediante copia certificada de esta sentencia.
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.
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