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EXPEDIENTE N° 75-Al-2001

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
ANDINA. Quito, a los veinte y nueve dias del
mes de mayo de dos mil dos.

En la causa instaurada por César Moyano Bonilla
contra la Republica de Colombia, relativa al
presunto incumplimiento de los articulos 27 del
Acuerdo de Cartagena y 4 del Tratado de Crea-
cion del Tribunal.

VISTOS

El escrito de demanda, recibido en este Tribu-
nal, junto con sus anexos, el 19 de noviembre
de 2001, mediante el cual el abogado César
Moyano Bonilla “en ejercicio de la accidn esta-
blecida por el articulo 25 de la Decision 472",so-
licita que se declare el incumplimiento, por par-

te de la Republica de Colombia, de los articu-
los 27 del Acuerdo de Cartagena y 4 de la
Decision 472, por haber aprobado “mediante la
Ley 463 del 4 de agosto de 1998, el ‘' TRATADO
DE COOPERACION EN MATERIA DE PATEN-
TES (PCT), elaborado en Washington el 19 de
junio de 1970, enmendado el 28 de septiembre
de 1979 y modificado el 3 de febrero de 1984
...", y por haberlo ratificado el 29 de noviembre
del afio 2000.

El alegato del actor acerca de su derecho a
ejercer la accion de incumplimiento, apoyado
en la Exposicién de Motivos del Proyecto de
Reforma del Tratado de Creacion del Tribunal
de Justicia, asi como en su interpretacién del
articulo 25 del Protocolo Modificatorio de dicho
Tratado. Segun dicho alegato, el derecho en
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referencia “se centra, por consiguiente, en los
legitimos intereses que inevitablemente, como
lo ha reconocido el propio Tribunal andino, se
hallan comprometidos en virtud de las iniciati-
vas y de los riesgos que estoy llamado a asu-
mir como consecuencia de la integracion an-
dina”; ademas, “ ... mi derecho se encuentra en
la defensa del control de legalidad del ordena-
miento comunitario ...”; en tercer lugar, “es le-
gitimo mi derecho a ejercer esta accion, por-
gue como abogado tengo interés en el mante-
nimiento, respeto y cumplimiento del ordena-
miento juridico de la Comunidad Andina ...”; y
“En cuanto a mi calidad de abogado, lo que
defiendo son los intereses legitimos de un pro-
fesional que se dedica a las cuestiones de la
propiedad intelectual en todas sus modalida-
des y al que, por eso, no le puede ser extrafo
ni indiferente el régimen legal de la materia en
gue se desarrollan aquellos legitimos intereses
profesionales. Concurren aqui, de una parte mi
interés profesional, subjetivo y el interés colec-
tivo o publico en el mantenimiento de la legali-
dad andina, su autonomia y especialidad. De-
fender la legalidad es un derecho legitimo y
propio del abogado que trabaja dentro de esa
legitimidad y quiere y necesita preservarla, por
razones intelectuales, profesionales o politicas,
sin contenido patrimonial inmediato o directo”.

El auto de fecha 23 de enero del presente afio,
mediante el cual el Tribunal admiti6é a tramite
la demanda y ordend su notificaciéon a la parte
demandada.

El escrito recibido por este Tribunal el 8 de
marzo del afio 2002, por medio del cual la Re-
publica de Colombia dio contestacion a la de-
manda, en tiempo habil, y formul6 las siguien-
tes excepciones previas: “1.- Falta de agota-
miento de la via comunitaria previa. ... 2. Falta
de requisitos formales de la demanda. ... 3.
Falta de objeto de la demanda”.

La segunda excepcién opuesta por la parte de-
mandada, y la cual se fundamenta principal-
mente en que “... el demandante no presento
las pruebas que demuestren que la adhesion
por parte de Colombia al Tratado de Coopera-
cion en Materia de Patentes afecta sus dere-
chos subjetivos o sus intereses legitimos. ... el
articulo 25 del Tratado de Creacion del Tribu-
nal permite a los particulares ejercer esta ac-
cion (de incumplimiento), sélo cuando se ven
afectadas (sic) en sus derechos por el in-

cumplimiento de un Pais Miembro. La facul-
tad que el articulo 25 del Tratado de Creacion
otorga a los particulares para dirigirse al Tribu-
nal en accion de incumplimiento, esta condicio-
nada a que dicho particular a) sea titular de un
derecho y b) a que el derecho en cuestién se
haya visto afectado como consecuencia del pre-
sunto incumplimiento del Pais Miembro. El par-
ticular debera entonces demostrar su legitimi-
dad para actuar, que no puede resumirse en la
defensa de la legalidad que puede ser ejercida
por cualquier persona, ... sino que debe de-
mostrar que la conducta del Pais Miembro im-
pugnada provocé una afectacion particular en
su esfera juridica. ... la demanda ... carece de
los requisitos formales exigidos en considera-
cion de su calidad de particular”.

El auto de 3 de abril del afio 2002, mediante el
cual el Tribunal declar6 contestada la deman-
da, corrio traslado del escrito de contestacién a
la parte actora, con el fin de que ésta se pro-
nunciara sobre las excepciones previas, y de-
clar6 improcedente la solicitud de coadyuvan-
cia presentada por la Secretaria General de la
Comunidad Andina.

El escrito de la parte actora, recibido por el
Tribunal el 12 de abril del afio 2002, a través
del cual formula observaciones a las excepcio-
nes previas. En cuanto a su presunta falta de
legitimidad para actuar, la actora observa que
“El Tribunal ... en sentencia ... dentro del Pro-
ceso 14-AN-2001, me reconocio la capacidad
para presentar una accién de nulidad, dentro
de supuestos idénticos y, por tanto, puede apli-
carse por analogia dicha providencia. Las razo-
nes juridicas para demostrar mi capacidad para
actuar en este proceso, las expuse con dete-
nimiento en la demanda por lo cual considero
innecesario volverlas a repetir, aunque ruego
tenerlas en cuenta, maximo (sic) cuando el propio
Honorable Tribunal ya las considero, razén por
lo cual (sic) admitié mi demanda”.

Las disposiciones previstas en el articulo 25
del Tratado de Creacion del Tribunal (codifica-
do mediante Decisiéon 472), asi como en los
articulos 107, 108 y 61 de su Estatuto (codi-
ficado mediante Decision 500).

CONSIDERANDO

Que, bajo la excepcion previa de “Falta de re-
quisitos formales de la demanda”, la demanda-
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da ha controvertido la legitimacion para la cau-
sa de la parte actora, por cuanto, a su juicio,
mientras el ejercicio de la accién de incumpli-
miento presupone en el actor la titularidad de
un derecho y su afectacion como consecuen-
cia del presunto incumplimiento del Pais Miem-
bro demandado, en el caso de autos el actor no
prob6 que la adhesion de la Republica de Co-
lombia al Tratado de Cooperacion en materia
de Patentes hubiese afectado sus derechos
subjetivos o sus intereses legitimos;

Que la legitimacion activa, al igual que la pasi-
va, constituye uno de los requisitos necesarios
para que la pretension del actor pueda ser juz-
gada en su fundamento, de modo que incumbe
al Tribunal verificar el cumplimiento del citado
requisito a objeto de proveer sobre la admisibi-
lidad de dicha pretension y, posteriormente, si
fuere el caso, sobre el mérito de la causa. Por
tanto, vistas las excepciones opuestas y la re-
percusion del juicio en torno a la admisibilidad
de la pretensién sobre la continuidad del proce-
dimiento y de la causa, el Tribunal se pronun-
ciara en primer lugar sobre la cuestion de la
legitimacion de la parte actora;

Que, de conformidad con la disposicion previs-
ta en el articulo 25 del Tratado de Creacion del
Tribunal, la posibilidad de ejercer la accién de
incumplimiento corresponde a las personas na-
turales o juridicas afectadas en sus derechos
por el incumplimiento del Pais Miembro de-
mandado. Ello significa que la legitimacion para
ejercer la accién de incumplimiento exige la
existencia de una relacién de identidad entre el
titular del derecho subjetivo y el de la accion,
de modo que ésta sdlo puede ser ejercida por
guien se afirme titular de aquél;

Que, a diferencia del interés legitimo, el dere-
cho subjetivo presupone la existencia de una
relacion juridica en cuyo ambito el titular del
interés sustancial, tutelado por el orden norma-
tivo, ocupa una posicion de ventaja frente a
otro sujeto que se halla obligado a ejecutar una
prestacion dirigida especificamente a la satis-
faccion del interés del primero. En este contex-
to, el hecho constitutivo de la inejecucion de la
prestacion debida, por parte del Pais Miembro
obligado, configura una situacion de hecho que,
al tiempo de infringir el orden normativo, lesio-
na el derecho subjetivo de su titular y, en con-
secuencia, lo legitima para formular, en sede
judicial, una pretension dirigida a declarar cier-

to el incumplimiento demandado, a ordenar el
restablecimiento del orden normativo infringi-
do, y, a diferencia de la accién de nulidad, a
obtener, en las condiciones previstas en el ar-
ticulo 30 del Tratado de Creacion del Tribunal,
la reparacion de la lesion y, por esta via, la
satisfaccion de su derecho;

Que, en el caso de autos, el actor no se afirma
titular de un derecho subjetivo sino de un in-
terés legitimo, suficiente para ejercer la ac-
cion de nulidad, pero no bastante para ejercer
la de incumplimiento; y que, ciertamente, no
es posible identificar a su respecto, a propo-
sito del hecho presuntamente constitutivo del
incumplimiento del Pais Miembro demandado,
la estructura de una relacion juridica en cuyo
ambito ocupe la posicidn de ventaja en que se
expresa la titularidad del derecho subjetivo. Tam-
poco se observa en el caso demostracion algu-
na de que se haya producido, en perjuicio del
actor, la privacion de un derecho o el impedi-
mento, restriccion u obstaculizacién de su ejer-
cicio;

Que, por otra parte, el Estatuto del Tribunal, al
disciplinar los requisitos adicionales de la de-
manda en la accion de nulidad (articulo 48,
literal) y en la de incumplimiento (articulo 49,
literal b), exige en ambos casos el mismo re-
quisito probatorio de la afectacion de los dere-
chos subjetivos o de los intereses legitimos del
actor, como si el ejercicio de ambas acciones
se hallase sujeto a las mismas condiciones,
siendo asi que el Tratado de Creacion del Tri-
bunal las diferencia nitidamente en sus articu-
los 19 y 25, por lo que, tratandose el Estatuto
de una norma derivada o secundaria frente a la
norma fundamental o primaria del Tratado, ésta
debe primar sobre aquélla y aplicarse obligato-
riamente con preferencia;

Que, en consecuencia, a la luz de la disposi-
cion prevista en el articulo 25 del Tratado de
Creacion del Tribunal, y a diferencia de la ac-
cion de nulidad interpuesta contra los articulos
1,2y 279 de la Decision 486 de la Comision de
la Comunidad Andina (Proceso 14-AN-2001),
el actor no se halla legitimado para ejercer la
acciéon de incumplimiento en la presente cau-
sa;

Que, por tanto, la excepcion de la parte de-
mandada, relativa a la falta de legitimacion de
la actora, se halla provista de fundamento; vy,
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Que, al prosperar la excepcion en referencia,
guedan insubsistentes la admisién a tramite de
la demanda y las actuaciones procesales pos-
teriores, por cuanto aquella admision no pre-
juzga la admisibilidad de la pretensién del ac-
tor.

DECIDE

1. Declarar con lugar la excepcién opuesta
por la parte demandada, relativa a la falta
de legitimacion de la parte actora.

2. Declarar inadmisible la demanda y extin-
guido el procedimiento.

NOTIFIQUESE el presente auto al abogado Cé-
sar Moyano Bonilla asi como al Gobierno de la
Republica de Colombia. REMITASE copia a la
Secretaria General de la Comunidad Andina
para su publicacidon en la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena. ARCHIVESE el expe-
diente.

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.-

Patricio Peralvo Mendoza
SECRETARIO a.i.

SUMARIO POR INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA 13-Al-2002

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
ANDINA.- Quito, diecisiete dias del mes de
julio del dos mil dos.

VISTOS:

El expediente que contiene el nuevo procedi-
miento sumario iniciado respecto de la Repu-
blica Bolivariana de Venezuela, mediante el cual
se trata de establecer el cumplimiento dado a
la sentencia dictada el 11 de febrero de 1999,
dentro del proceso 3-Al-98.

El articulo 27 del Tratado de Creacién del Tri-
bunal y los articulos 118 y 119 de su Estatuto; y

CONSIDERANDO:

Que por auto de trece de marzo de 2002, el
Tribunal formul6 a la Republica Bolivariana de
Venezuela nuevo pliego de cargos por el posi-
ble incumplimiento de la sentencia anteriormen-
te mencionada, por medio de la cual y de con-
formidad con lo establecido en el articulo 27
del Tratado de Creacién del Tribunal, ese Pais

miembro quedé obligado, a “adoptar las medi-
das necesarias para la ejecucion de la senten-
cia dentro de los noventa dias siguientes a su
notificaciéon”.

Que ante la falta de demostracion suficiente
sobre el acatamiento pleno a la referida sen-
tencia, el Tribunal, por medio de auto emitido el
22 de mayo de 2002, declar6 al Gobierno de
Venezuela en situacion de incumplimiento y soli-
cito a la Secretaria General de la Comunidad
su opinién acerca de los limites dentro de los
cuales podrian ser restringidas o suspendidas,
parcial o totalmente, las ventajas que dentro
del Acuerdo de Cartagena beneficien a dicho
Pais Miembro.

Que la Secretaria General de la Comunidad
Andina por medio de Oficio No. SG-C/1.8/00830/
2002, se limité a manifestar que: “...en opinion
de la Secretaria General persiste el incumpli-
miento de la citada sentencia, debido a que el
Gobierno en cuestion no habria dado cumpli-
miento a lo previsto en los articulos 71, 72y 73
del Acuerdo de Cartagena, 4° del Tratado de
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Creacién del Tribunal de Justicia asi como en
las Resoluciones 431 y 458 de la Junta del
Acuerdo de Cartagena.”

Que no obstante que la Secretaria General omi-
tié en el oficio referido el pronunciamiento so-
bre las sanciones a ser impuestas, el Tribunal
en aplicacion de lo previsto en el articulo 27 del
Tratado y 119 del Estatuto del Tribunal, proce-
dera a determinarlo; vy,

Que el desacato a una sentencia del Tribunal
agravia de manera superlativa y subvierte el
orden juridico comunitario, al desconocer e ig-
norar la fuerza vinculante de los pronuncia-
mientos judiciales, colocando al Pais Miembro
gue incurre en él al margen de la Comunidad.

DECIDE:

PRIMERO.- Suspender parcialmente las ven-
tajas del Acuerdo de Cartagena
que al momento benefician a la
Republica Bolivariana de Venezue-
la y autorizar a los demas Paises
Miembros para que, de conformi-
dad con lo establecido en el inci-
so segundo del articulo 27 del Tra-
tado de Creacién del Tribunal vy,
en concordancia con lo previsto
en el articulo 119 del Estatuto, im-
pongan temporalmente un grava-
men adicional del cinco por ciento
(5%) a las importaciones que rea-
licen a sus territorios de cinco (5)
productos, a su eleccidn, proce-
dentes y originarios de Venezue-
la.

SEGUNDO.- La determinacién de esos produc-
tos debera ser informada por cada
uno de los Paises Miembros al
Tribunal y, comunicada, ademas,
a la Secretaria General de la Co-
munidad Andina.

TERCERO.- Esta sancion tendra vigencia a par-
tir de la notificacion de este auto y

mantendra su aplicacion hasta tanto
la Republica Bolivariana de Vene-
zuela demuestre fehacientemente
ante el Tribunal que ha dado fiel
cumplimiento a la sentencia de 11
de febrero de 1999, proferida dentro
del proceso 3-Al-1998, publicada
en la Gaceta Oficial del Acuerdo
de Cartagena N° 423 de 31 de
marzo de 1999.

NOTIFIQUESE este auto al Gobierno de la Re-
publica Bolivariana de Venezuela, y comuni-
queselo a la Comision y a la Secretaria Gene-
ral de la Comunidad Andina y, por intermedio
de esta Ultima, a los Paises Miembros de la
mencionada Comunidad, al tenor de lo estable-
cido en el articulo 27 del Tratado de Creacion
del Tribunal.

Publiquese en la Gaceta Oficial del Acuerdo
de Cartagena.

Ricardo Vigil Toledo
PRESIDENTE

Guillermo Chahin Lizcano
MAGISTRADO

Rubén Herdoiza Mera
MAGISTRADO

Gualberto Davalos Garcia
MAGISTRADO

Moisés Troconis Villarreal
MAGISTRADO

Patricio Peralvo Mendoza
SECRETARIO a.i.

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

Patricio Peralvo Mendoza
SECRETARIO a.i.
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PROCESO 89-Al-2000

SUMARIO POR INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
ANDINA.- Quito, veinticuatro de julio del dos
mil dos.

VISTOS:

El expediente que contiene el procedimiento
sumario iniciado respecto de la Republica del
Perd, mediante el cual se trata de establecer el
cumplimiento dado a la sentencia dictada el 28
de septiembre del 2001 dentro del proceso 89-
Al-2000.

El articulo 27 del Tratado de Creacion del Tri-
bunal y los articulos 118 y 119 de su Estatuto; y

CONSIDERANDO:

Que por auto de 3 de abril del 2002, el Tribunal
formulé a la Republica del Pera pliego de car-
gos por el incumplimiento de la sentencia ante-
riormente mencionada, por medio de la cual y
de conformidad con lo establecido en el articu-
lo 27 del Tratado de Creacion del Tribunal, ese
Pais miembro quedé obligado, a “adoptar las
medidas necesarias para la ejecucién de la
sentencia dentro de los noventa dias siguien-
tes a su notificacion”.

Que ante la falta de demostracién suficiente
sobre el acatamiento pleno a la referida sen-
tencia, el Tribunal, por medio de auto emitido el
12 de junio del 2002, declar6 al Gobierno de la
Republica del Pert en situacién de incumpli-
miento y solicitd a la Secretaria General de la
Comunidad su opinion acerca de los limites
dentro de los cuales podrian ser restringidas o
suspendidas, parcial o totalmente, las ventajas
que dentro del Acuerdo de Cartagena benefi-
cien a dicho Pais Miembro.

Que la Secretaria General de la Comunidad
Andina en atencién al mencionado auto, pre-
sentd un informe el 20 de junio del 2002 en el
que se limita a indicar que la Republica del
Perl persiste en el incumplimiento de la sen-
tencia. En un segundo informe, de 10 de julio
del 2002, la Secretaria General emitié su opi-
nién, sugiriendo que ...“la sancién a ser im-
puesta a la Republica del Peru hasta tanto se
verifique el cumplimiento a la sentencia de este

caso, podria ser conceder la autorizacion a los
demas Paises Miembros para que impongan
derechos correctivos de hasta un cinco por cien-
to (5%) sobre las importaciones de hasta (5)
productos originarios del Per( que cuenten con
un mayor volumen de exportacién hacia la Sub-
region”.

Que la Republica del Pera envi6 el 3 de julio
del 2002 una solicitud en la que indica que ha
dado inicio a un procedimiento de nulidad del
Registro de la patente Pirazolopirimidinona y
pide al Tribunal tener en cuenta el referido pro-
cedimiento a fin de declarar el cumplimiento
del Peru de la sentencia referida por el Tribunal
en el Proceso 89-Al-2000.

Que la Republica del Peru no obstante el anun-
cio de acciones referido en el parrafo anterior,
no ha cumplido adn con la sentencia, y que tal
desacato agravia de manera superlativa y sub-
vierte el orden juridico comunitario, al desco-
nocer e ignorar la fuerza vinculante de los pro-
nunciamientos judiciales, colocando a dicho Pais
Miembro al margen de la Comunidad.

DECIDE:

PRIMERO.- Suspender parcialmente las ven-
tajas del Acuerdo de Cartagena
gue al momento benefician a la
Republica del Peru y autorizar a
los demés Paises Miembros de la
Comunidad Andina para que, de
conformidad con lo dispuesto en
el inciso segundo del articulo 27
del Tratado de Creacion del Tri-
bunal y, en concordancia con lo
previsto en el articulo 119 del Es-
tatuto, impongan temporalmente un
gravamen adicional del cinco por
ciento (5%) a las importaciones
gue realicen a sus territorios de
cinco (5) productos, a su eleccién,
procedentes y originarios del Peru.

SEGUNDO.-La determinaciéon de estas medi-
das debera ser informada, por cada
uno de los Paises Miembros al
Tribunal y, comunicada, ademas,
a la Secretaria General de la Co-
munidad Andina.
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TERCERO.- La presente sancion tendra vigen-
cia a partir de la notificacion de
este auto y se mantendra en apli-
cacion desde la fecha en que se
efectle la comunicacién a que se
refiere el ordinal segundo y hasta
tanto la Republica del Peru de-
muestre fehacientemente a este
Tribunal, que ha dado estricto cum-
plimiento a la sentencia del 28 de
septiembre del 2001 proferida den-
tro del proceso 89-Al-00, publica-
da en la Gaceta Oficial del Acuer-
do de Cartagena No. 722 del 12
de octubre del 2001.

Notifiquese este auto al Gobierno de la Repu-
blica del Perd. Comuniquese a la Secretaria
General y por su intermedio a la Comisién y a
los deméas Paises Miembros de la Comunidad.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUE-
SE

Ricardo Vigil Toledo
PRESIDENTE

Guillermo Chahin Lizcano
MAGISTRADO

Rubén Herdoiza Mera
MAGISTRADO

Gualberto Davalos Garcia
MAGISTRADO

Moisés Troconis Villarreal
MAGISTRADO

Patricio Peralvo Mendoza
SECRETARIO (E)

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

Patricio Peralvo Mendoza
SECRETARIO (E)

PROCESO N° 33-1P-2002

Interpretacién prejudicial de las disposiciones previstas en los articulos
81, 82, literal a, y 83, literal d, de la Decision 344 de la Comisién del Acuerdo
de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la Republica de Colombia,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion Primera; e interpretacion de
oficio de los articulos 83, literales ay e, y 84 eiusdem. Parte actora: sociedad
FRUIT OF THE LOOM, INC. Marca: “COLOMBIAN FRUITS”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
ANDINA. San Francisco de Quito, veinticuatro
de julio del afio dos mil dos.

VISTOS

La solicitud de interpretacion prejudicial de
las disposiciones previstas en los articulos 81,
82 y 83, literal d, de la Decision 344 de la
Comision del Acuerdo de Cartagena, formula-
da por el Consejo de Estado de la Republica de
Colombia, Sala de lo Contencioso Administrati-
vo, Seccion Primera, por 6rgano de su Conse-
jera Ponente, Doctora Olga Inés Navarrete Ba-
rrero, recibida en este Tribunal en fecha 2 de
abril de 2002, y

El informe de los hechos que el solicitante
considera relevantes, y que son del tenor si-
guiente:

a) Hechos

El solicitante afirma que: “La sociedad Fruit Of
The Loom Inc. es titular de la marca que lleva
ese mismo nombre, para distinguir productos
comprendidos en la clase 25" (a saber: “vesti-
dos, calzados, sombrereria”); que “La marca
en mencion se encuentra registrada en Colom-
bia para distinguir productos comprendidos en
la clase 24 y 25 (sic) desde el 24 de junio de
1946 y actualmente se encuentra vigente hasta
el 24 de junio de 2006” (Clase 24: “Tejidos y
productos textiles no comprendidos en otras
clases; ropa de camay de mesa”); y que “El 22
de septiembre de 1992 Yanett Martinez Osorio
solicité el registro de la marca COLOMBIAN
FRUITS (mixta), para distinguir todos los pro-
ductos comprendidos en la clase 25. ... El 25
de octubre de 1993, la sociedad Fruit Of The
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Loom, Inc. presentd observaciones contra la
solicitud anterior, fundamentada en la seme-
janza gréfica, fonética e ideoldgica entre las
marcas Colombian Fruits y Fruit Of the Loom,
ademas que la solicitud se realiz6 para la cla-
se 25, en la cual estd la observante. El 22 de
agosto de 1997 la Division de Signos Distinti-
vos de la Superintendencia de Industria y Co-
mercio declar6 infundada la oposicién y conce-
dio el registro de la marca Colombian Fruits
(mixta) en la clase 25, con fundamento en lo
siguiente: La expresiéon que se pretende regis-
trar como marca Colombian Fruits y la marca
registrada Fruit Of The Loom, en las cuales
predomina el elemento denominativo, no exis-
ten semejanzas que induzcan al publico con-
sumidor a error. Por consiguiente pueden co-
existir en el mercado sin generar confusion en
el publico consumidor”.

Segln el solicitante, la sociedad FRUIT OF
THE LOOM, INC. “interpuso los recursos de
reposicion y de apelacién argumentando una
vez mas las semejanzas entre las marcas en
conflicto, y la notoriedad de la marca Fruit Of
The Loom en el mercado nacional e internacio-
nal. ... La Division de Signos Distintivos resol-
vi6 el recurso de reposicion interpuesto por la
actora, y confirm6 la decision de registrar la
marca solicitada. ... El 24 de febrero de 1998,
el Superintendente Delegado para la Propie-
dad Industrial resolvié el recurso de apelacion,
en el cual confirmé lo dispuesto por el inferior
jerarquico argumentando lo siguiente: ‘Las mar-
cas en confrontacion, examinadas en su con-
junto no presentan similitudes que las hagan
confundibles entre si. En efecto, cada una de
las marcas goza de un significado propio y co-
mo tal las percibe el consumidor en el merca-
do, si bien ambas marcas se encuentran en
inglés los términos por los que esta conforma-
da (sic) son conocidos por el piblico consumi-
dor, esto es, frutas colombianas y frutos del
telar, expresiones que resultan totalmente dife-
rentes. Igualmente desde el punto de vista or-
tografico y fonético al ser transcritas y pronun-
ciadas producen una impresion diferente en el
consumidor’ ”.

b) Demanda

Sefiala el solicitante que la peticién de la parte
actora es que se declare la nulidad de las Re-
soluciones 21878, del 22 de agosto de 1997,
emanada de la Jefe de la Divisidon de Signos

Distintivos de la Superintendencia de Industria
y Comercio, por medio de la cual se declararon
infundadas las observaciones presentadas por
la actora y se concedi6 el registro de la marca
COLOMBIAN FRUITS (mixta); 31883, del 26
de diciembre de 1997, dictada por la Jefe de la
Division de Signos Distintivos de la Superinten-
dencia de Industria y Comercio, confirmatoria
de la anterior; y 03302, del 24 de febrero de
2000, dictada por el Superintendente de Indus-
tria y Comercio, confirmatoria a su vez de la
anterior. Ademas solicita el restablecimiento del
derecho de FRUIT OF THE LOOM, INC. y el
rechazo del registro de la marca COLOMBIAN
FRUITS (mixta) en la Clase 25 de la Clasifica-
cion Internacional.

Agrega el solicitante que, segun la parte acto-
ra, fueron violadas las siguientes normas de la
Decision 344 de la Comisidn: “Articulo 83, lite-
ral d), ... al no tener en cuenta el caracter de
notoriedad de la marca Fruit Of The Loom en la
clase 25 al momento de estudiar la confundi-
bilidad de las marcas. La doctrina y la jurispru-
dencia han manifestado reiteradamente que
cuando una observacion es fundamentada en
la notoriedad de una marca, el criterio que se
debe aplicar en el estudio de confundibilidad de
la marca en conflicto debe ser mas estricto y
riguroso que el criterio aplicado a las marcas
comunes. El caracter de notoriedad de una mar-
ca tiene como fin dar mayor proteccion a las
marcas reconocidas por los consumidores de
los productos que se identifican con ella, y al
mismo tiempo evitar que terceros se beneficien
de ese buen nombre y de reconocimiento de la
marca notoria. Desde el punto de vista ortogra-
fico, la marca solicitada reproduce en su totali-
dad el elemento principal de la observante, cual
es FRUIT, de la marca observante; y desde el
punto de vista fonético la anterior expresion
genera un sonido muy parecido en una pronun-
ciacion que se haga de manera rapida y des-
prevenida, también la marca solicitada repro-
duce el disefio gréfico de la actora, ya que
ambas constan de un grupo de frutas dibuja-
das en forma semejante”.

También sefiala como infringido “El articulo 81
... por cuanto la administracién al conceder el
registro a la marca solicitada, pues no se (sic)
tuvo en cuenta la similitud grafica, fonética y
conceptual que se presenta entre las marcas
en conflicto. La administracion se limit6 a afir-
mar que las marcas en conflicto tenian una
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escritura y pronunciacion diferente (sic), y que
la marca solicitada no era semejante a la mar-
ca notoria Fruit Of The Loom, sin tener en
cuenta que la marca primera reproduce el ele-
mento principal Fruit, y el grafico de la marca
notoria, las cuales al observarse en conjunto
generan el mismo impacto visual. La marca
Colombian Fruits (mixta) no cumple con el re-
quisito de distintividad ... y por consiguiente no
es susceptible de ser registrada”.

Y del escrito de la accionante se desprende, en
relacidn con las pruebas de la notoriedad de la
marca FRUIT OF THE LOOM, que “ ... éstas
fueron allegadas debidamente al expediente en
el que se tramit6 la solicitud de registro de la
marca COLOMBIAN FRUITS (mixta), mediante
memorial radicado el 30 de Noviembre de 1993,
en el que se adjuntd la Declaracién Juramenta-
da (AFFIDAVIT) de la Sra. JOYCE M. RUSSELL
... Esta Declaracion nos demuestra que el ca-
racter de NOTORIEDAD de la marca FRUIT
OF THE LOOM de mi mandante para distinguir
los productos de la Clase 25 fue debidamente
probado en el tramite de las observaciones pre-
sentadas contra el registro de la marca FRUIT
OF THE LOOM (sic), y que la Administracion
simplemente ignoré esta prueba. ... Por consi-
guiente, la administraciéon al momento de reali-
zar la comparacion de las marcas FRUIT OF
THE LOOM y COLOMBIAN FRUITS ha debido
tener en cuenta el caracter de notoriedad de la
primera, y partir de este hecho al realizar su
estudio ...”.

Finalmente, el accionante alega que: “... se de-
be tener en cuenta que este término COLOM-
BIAN - COLOMBIANA no es susceptible de
apropiacién por ningun particular por derivarse
del nombre de nuestro pais COLOMBIA”; y que
“... se debe tener en cuenta que la marca CO-
LOMBIAN FRUITS pretende amparar los mis-
mos productos que se distinguen con la marca
notoriamente conocida FRUIT OF THE LOOM,
consistentes en prendas de vestir, los cuales
son de consumo masivo, y por tanto, estan
dirigidas a un publico consumidor que al mo-
mento de realizar la eleccion NO tiene un cui-
dado especial. Esto significa que el publico con-
sumidor, se le (sic) creara confusién directa
e indirecta, tanto de los productos en si mismo
(sic), como sobre su origen, ya que pensara
que aquellos que se distinguen con la marca
COLOMBIAN FRUITS, forman parte de una nueva
linea de productos de mi Representada, y los

adquirird confiado en que éstos son fabricados
por ella”.

c) Contestacion de la demanda

La Superintendencia de Industria y Comercio
se opone a las pretensiones de la accionante:
sostiene que “Efectuado el examen sucesivo y
comparativo de la marca COLOMBIAN FRUITS
(solicitada), frente a la marca ‘FRUTI OF THE
LOOM'’ (sic), ... se concluye en forma evidente
gue no son semejantes entre si, no existiendo
confundibilidad entre las mismas y por lo tanto,
de coexistir en el mercado no conllevarian a
error al publico consumidor, no existiendo la
posibilidad de confusién directa e indirecta en-
tre los mismos (sic). ... En cuanto a la pretendi-
da notoriedad a la que alude a (sic) la parte
demandante es de precisar sobre su irrelevancia
en el presente caso, dado que entre la marca
‘COLOMBIAN FRUITS'y fRUIT OF THE LOOM’
(sic) no existe confundibilidad”.

CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretacion se soli-
cita son las disposiciones previstas en los ar-
ticulos 81, 82y 83, literal d, de la Decision 344
de la Comision del Acuerdo de Cartagena,;

Que, de conformidad con la disposicion pre-
vista en el articulo 1, literal c, del Tratado de
Creacioén del Tribunal (codificado mediante la
Decisién 472), las normas cuya interpretacion
se solicita forman parte del ordenamiento juri-
dico de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con la disposicion pre-
vista en el articulo 32 del Tratado de Creacion
del Tribunal, en correspondencia con lo previs-
to en los articulos 4, 121 y 2 de su Estatuto
(codificado mediante la Decisidn 500), este Tri-
bunal es competente para interpretar por via
prejudicial las normas que integran el ordena-
miento juridico de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con la disposicion pre-
vista en el articulo 125 del Estatuto, y segun
consta en la providencia que obra a los folios
939 y 940 del expediente, la presente solicitud
de interpretacion prejudicial fue admitida a tra-
mite;

Que, por tanto, corresponde a este Tribunal
realizar la interpretacion solicitada y, ademas,
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por estimar que guardan relacion con la con-
sulta, de oficio, la de los articulos 83, literales a
y e,y 84 de la Decision 344 de la Comision del
Acuerdo de Cartagena, cuyos textos son del
tenor siguiente:

“Articulo 81.- Podran registrarse como marcas
los signos que sean perceptibles, suficiente-
mente distintivos y susceptibles de repre-
sentacion gréfica.

Se entendera por marca todo signo percepti-
ble capaz de distinguir en el mercado, los
productos o servicios producidos o comer-
cializados por una persona de los productos
o0 servicios idénticos o similares de otra per-
sona’.

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

a) No puedan constituir marca conforme al
articulo anterior;

“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;

d) Constituyan la reproduccion, la imitacion,
la traduccion o la trascripcion, total o parcial,
de un signo distintivo notoriamente conocido
en el pais en el que se solicita el registro o
en el comercio subregional, o internacional
sujeto a reciprocidad, por los sectores inte-
resados y que pertenezcan a un tercero. Di-
cha prohibicion sera aplicable, con indepen-
dencia de la clase, tanto en los casos en los
que el uso del signo se destine a los mismos
productos o servicios amparados por la mar-
ca notoriamente conocida, como en aquellos
en los que el uso se destine a productos o
servicios distintos.

Esta disposicion no sera aplicable cuando el
peticionario sea el legitimo titular de la mar-
ca notoriamente conocida;

e) Sean similares hasta el punto de producir
confusién con una marca notoriamente co-
nocida, independientemente de la clase de
los productos o servicios para los cuales se
solicita el registro.

Esta disposicion no sera aplicable cuando el
peticionario sea el legitimo titular de la mar-
ca notoriamente conocida,

“Articulo 84.- Para determinar si una marca
es notoriamente conocida, se tendran en cuen-
ta, entre otros, los siguientes criterios:

a) La extension de su conocimiento entre el
publico consumidor como signo distintivo de
los productos o servicios para los que fue
acordada;

b) La intensidad y el ambito de la difusion y
de la publicidad o promocion de la marca;

¢) La antigiiedad de la marca y su uso cons-
tante;

d) El analisis de produccion y mercadeo de
los productos que distingue la marca’.

I. Deladefinicion de marcay de los requisi-
tos para su registro

El articulo 81 de la Decision 344 de la Comi-
sion del Acuerdo de Cartagena contiene una
definicién del concepto de marca. Sobre la base
de esta definicion legal, el Tribunal ha interpre-
tado que la marca constituye un bien inmaterial
representado por un signo que, perceptible a
través de medios sensoriales y susceptible de
representacion gréfica, sirve para identificar y
distinguir en el mercado los productos o servi-
cios producidos o comercializados por una per-
sona de otros idénticos o similares, a fin de que
el consumidor o usuario medio los valore, dife-
rencie, identifique y seleccione, sin riesgo de
confusion o error acerca del origen o calidad
del producto o servicio correspondiente.

La marca protege el interés de su titular, otor-
gandole un derecho exclusivo sobre el signo
distintivo de sus productos y servicios, asi como
el interés general de los consumidores o usua-
rios a que se halla destinada, garantizando a
éstos la identidad de origen del producto o ser-
vicio que el signo distingue, permitiéndoles, en
consecuencia, valorar, diferenciar, identificar y
seleccionar el respectivo producto o servicio
sin riesgo de error o confusion acerca de su
origen o calidad. Por ello, la marca procura, en
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definitiva, garantizar la transparencia en el mer-
cado.

El articulo 81 en referencia somete ademas el
registro de un signo como marca al cumpli-
miento de los siguientes requisitos:

En primer lugar, el signo debe ser perceptible,
es decir, susceptible de ser aprehendido por el
consumidor o el usuario a través de los senti-
dos, a fin de ser captado, retenido y asimilado
por éste. La percepcion se realiza, por lo gene-
ral, a través del sentido de la vista. Por ello, se
consideran signos perceptibles, entre otros, los
que consisten en letras, palabras, figuras, di-
bujos o cifras, por separado o en conjunto.

En segundo lugar, el signo debe ser suficiente-
mente distintivo, es decir, apto para identificar
y distinguir en el mercado los productos o ser-
vicios producidos o comercializados por una
persona de otros idénticos o similares. Esta
aptitud distintiva constituye presupuesto indis-
pensable para que la marca cumpla sus funcio-
nes principales de indicar al consumidor la iden-
tidad del origen empresarial y la calidad del
producto o servicio. La fuerza distintiva, ade-
mas, debe ser suficiente, es decir, de tal mag-
nitud que no haya razén para temer que el
signo induzca a error o confusién en el mer-
cado.

Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible
de representacion grafica, es decir, apto para
ser expresado por escrito, lo que confirma que,
en principio, ha de ser visualmente percepti-
ble. Por ello, las formas representativas en que
consisten los signos pueden estar integradas
por letras, palabras, figuras, dibujos o cifras,
por separado o en conjunto. Este requisito guar-
da correspondencia con el previsto en el articu-
lo 88, literal d, eiusdem, donde se exige que la
solicitud de registro sea acompafiada por la
reproduccion de la marca cuando ésta conten-
ga elementos gréficos.

Il. De las marcas denominativas y mixtas

En lo que concierne a la estructura del signo
utilizado, y a propésito del caso en estudio, el
Tribunal estima necesario hacer referencia a
las marcas denominativas y mixtas.

Las primeras, llamadas también nominales o
verbales, utilizan un signo acustico o fonético

y estan formadas por varias letras que, integra-
das en un todo pronunciable, pueden hallarse
provistas o no de significado conceptual. A la
vez, en este tipo de marcas se distinguen las
sugestivas —provistas de una connotacién con-
ceptual relativa a la evocacion de las cualida-
des o funciones del producto designado por la
marca— y las arbitrarias, desprovistas de co-
nexion entre su significado y la naturaleza, cua-
lidades y funciones del producto a identificar.
En este campo de la marca denominativa se
encuentran también las denominaciones capri-
chosas o de fantasia, las que naciendo de una
conjuncion de palabras no tienen connotacion
conceptual alguna, por lo que causan en el
consumidor o en el usuario un doble esfuerzo
de percepcidn: captar la nueva palabra y enla-
zarla con el producto o servicio designado

Y las segundas, las marcas mixtas, se hallan
compuestas por dos elementos que forman par-
te del conjunto de la marca: una denominacion,
semejante a la clase de marcas arriba descrita,
y un grafico, definido como un signo visual que
evoca una figura con una forma externa carac-
teristica.

En relacion con la comparacion entre dos mar-
cas, caso que una de ellas o ambas pertenez-
can a la clase de marcas mixtas, la jurispru-
dencia de este Tribunal (Sentencia dictada el
9 de diciembre de 1988 en el expediente N° 04-
IP-88, publicada en el G.O.A.C. N° 39, del 29
de enero de 1989, caso “DAIMLER”) ha puesto
de relieve lo siguiente:

“el elemento denominativo de la marca mixta
suele ser el mas caracteristico o determi-
nante, teniendo en cuenta la fuerza expresi-
va propia de las palabras, las que por defini-
cion son pronunciables, lo que no obsta para
que en algunos casos se le reconozca priori-
dad al elemento gréfico, teniendo en cuenta
su tamafio, color y colocacion de la gréfica,
que en un momento dado pueden ser defini-
tivos”.

A proposito de la prioridad del elemento en
referencia, la doctrina ha sefialado que proce-
de determinar la “situacion y el relieve del com-
ponente grafico en el conjunto de la marca
mixta; y sobre todo, la notoriedad del compo-
nente grafico comdn a las marcas compara-
das. En cambio, si el elemento grafico no evo-
ca concepto alguno, el denominativo desplaza-
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ria en principio al gréfico, siendo en ese caso, y
en definitiva, aquel elemento el predominante,
y en el cual debe centrarse el analisis compa-
rativo” (FERNANDEZ-NOVOA, Carlos: “Funda-
mentos del Derecho de Marcas”, Madrid, Edito-
rial Montecorvo S.A., p. 240).

[Il. De las marcas en idioma extranjero

En el caso de las marcas que contienen pa-
labras en idioma extranjero, cabe presumir que
el significado de éstas no sea del conocimiento
comun, por lo que corresponderia considerar-
las como de fantasia; sin embargo, hay pala-
bras en idioma extranjero cuyo uso se ha gene-
ralizado, y cuyo significado conceptual es del
conocimiento de la mayoria del publico consu-
midor.

El Tribunal se ha pronunciado sobre este parti-
cular en los términos siguientes:

“... cuando la denominacion se exprese en
idioma que sirva de raiz al vocablo equiva-
lente en la lengua espariola al de la marca
examinada, su grado de genericidad o
descriptividad debera medirse como si se
tratara de una expresion local, lo cual suce-
de frecuentemente con las expresiones en
idiomas latinos como el italiano o el francés
que por hablarse o entenderse con mayor
frecuencia entre personas de habla hispana
o por tener similitud fonética, son de facil
comprension para el ciudadano comun”.

“Al tenor de lo establecido en el art. 82 literal
d) de la Decision 344 de la Comision del
Acuerdo de Cartagena, el caracter genérico
o descriptivo de una marca no esta referido
a su denominacion en cualquier idioma. Sin
embargo, no pueden ser registradas expre-
siones que a pesar de pertenecer a un idio-
ma extranjero, son de uso comun en los
Paises de la Comunidad Andina, o son
comprensibles para el consumidor medio de
esta subregion debido a su raiz comun, a su
similitud fonética o al hecho de haber sido
adoptadas por un érgano oficial de la lengua
en cualquiera de los Paises Miembros...".

“Por ultimo existen nombres que teniendo
origen en un idioma extranjero, han llegado
a ser aceptados oficialmente en el idioma
local con acepcién comun equivalente, como
serian los italianismos, galicismos o anglicis-

mos que terminan siendo prohijados por los
organismos rectores del idioma en un pais
dado”. (Sentencia dictada el 12 de diciembre
de 2001, en el expediente N° 69-1P-2001,
publicada en la G.O.A.C. N° 759, del 6 de
febrero de 2002, caso “OLYMPUS". Criterio
reiterado en los expedientes N° 16-1P-98,
03-1P-95, 04-1P-97, 03-1P-2002 y 15-1P-2002).

IV. Delacomparacion entre marcas, del riesgo
de confusion, de la confusién directa e
indirectay de las reglas de comparacion

Los articulos 82 y 83 de la Decisién 344
consagran otras prohibiciones para el registro
de un signo como marca. Segun la prevista en
el articulo 83, literal a, no podra registrarse el
signo que, en relacién con derechos de terce-
ros, sea idéntico o se asemeje de forma que
pueda inducir al pablico a error, a una marca
anteriormente solicitada para registro o regis-
trada por un tercero para el mismo producto o
servicio, o para un producto o servicio respecto
del cual el uso de la marca pueda inducir al
publico a error.

Del texto del articulo en referencia se despren-
de que la prohibicién no exige que el signo
pendiente de registro induzca a error a los con-
sumidores o usuarios, sino que basta la exis-
tencia de este riesgo para que se configure
aquella prohibicion.

La identidad o semejanza de los signos puede
dar lugar a dos tipos de confusidn: la directa,
caracterizada porque dicha identidad o seme-
janza conduce al comprador a adquirir un pro-
ducto determinado creyendo que esta compran-
do otro, lo que implica la existencia de una
cierta relacion también entre los productos; y la
indirecta, caracterizada porque el consumidor,
al encontrarse frente a dos signos idénticos o
similares, cree que “el producto que cada una
de ellos representa, pertenece a una misma
linea de productos de un fabricante distinto de
quien realmente los fabric6” (OTAMENDI, Jor-
ge: “Derecho de Marcas”, Buenos Aires, Edito-
rial Abeledo-Perrot, pagina 144).

En consecuencia, los supuestos que pueden
dar lugar al riesgo de confusion entre varias
denominaciones y los productos o servicios que
cada una de ellas ampara, serian los siguien-
tes: que exista identidad entre los signos en
disputa y también entre los productos o servi-
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cios distinguidos por ellos; o identidad entre los
signos y semejanza entre los productos o ser-
vicios; o semejanza entre los signos e identi-
dad entre los productos y servicios; o semejan-
za entre aquéllos y también semejanza entre
éstos.

En el caso de autos, la comparacién entre la
marca previamente registrada y aquella cuyo
registro fue posterior y es ahora impugnado,
habra de hacerse desde sus elementos fonéti-
co, grafico y conceptual. Sin embargo, dicha
comparacién debera ser conducida por la im-
presion unitaria que el signo habra de producir
en la sensorialidad igualmente unitaria del con-
sumidor o del usuario medio a que esta desti-
nado. Por tanto, la valoracion deber& hacerse
sin descomponer la unidad de cada signo, de
modo que, en el conjunto de los elementos que
lo componen, el todo prevalezca sobre sus par-
tes, a menos que aquél se halle provisto de un
elemento dotado de tal aptitud distintiva que,
por esta razén especial, se constituya en factor
determinante de la valoracion.

En este contexto, el Tribunal ha establecido
que la similitud visual se presenta por lo pareci-
do de las letras entre los signos a compararse,
en los que la sucesion de vocales, la longitud
de la o de las palabras, el nimero de silabas,
las raices o las terminaciones iguales, pueden
incentivar una confusion mas palpable. Ade-
mas, si las vocales idénticas se hallan situadas
en el mismo orden, cabe presumir que los sig-
nos son semejantes, ya que el citado orden
produce, tanto desde el punto de vista ortogra-
fico como fonético, la impresidn general de que
la denominacion impacta en el consumidor.

En cuanto a la similitud fonética, el Tribunal ha
sefialado que la misma depende, entre otros
factores, de la identidad de la silaba ténica y
de la coincidencia en las raices o terminacio-
nes, pero que, a fin de determinar la existencia
de la confusion, deben tomarse en cuenta las
particularidades de cada caso, pues las mar-
cas denominativas se forman por un conjunto
de letras que, al ser pronunciadas, emiten soni-
dos que se perciben por los consumidores de
modo distinto, segln su estructura grafica y
fonética.

Y en cuanto a la similitud conceptual, ha indica-
do que la misma se configura entre signos que
evocan una idea idéntica o semejante.

En definitiva, el Tribunal ha estimado que la
confusion puede manifestarse cuando, al solo
apercibimiento de la marca, el consumidor su-
pone que se trata de la misma a que esta
habituado, o cuando, si bien reconoce cierta
diferencia entre las marcas en conflicto, cree,
por su similitud, que provienen del mismo pro-
ductor o fabricante. Habra pues riesgo de con-
fusion cuando el consumidor o usuario medio
no distinga en el mercado el origen empresarial
del producto o servicio identificado por un sig-
no en particular, de modo que pudiera atribuir,
en contra de la realidad de los hechos, a dos
productos o servicios que se le ofrecen, un
origen empresarial comun.

Ademas, a objeto de verificar la existencia del
citado riesgo de confusion, el examinador de-
bera tomar en cuenta los criterios que, elabora-
dos por la doctrina (BREUER MORENO, Pe-
dro: “Tratado de Marcas de Fabrica y de Co-
mercio”, Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351
y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia,
y que son del siguiente tenor:

1. La confusion resulta de la impresion de
conjunto despertada por las marcas.

2. Las marcas deben ser examinadas en for-
ma sucesiva y no simultanea.

3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas
y no las diferencias que existan entre las
marcas.

4. Quien aprecie la semejanza debera colo-
carse en el lugar del comprador presunto,
tomando en cuenta la naturaleza de los
productos o servicios identificados por los
signos en disputa.

Finalmente, la Alta Jurisdiccién Consultante,
en el examen que efectle de los signos “FRUIT
OF THE LOOM” y “COLOMBIAN FRUITS”, de-
bera considerar que el derecho que se consti-
tuye con el registro de un signo como marca
cubre Unicamente la clase de los productos
ubicados en un determinado grupo del nomen-
clator, teniendo en cuenta el hecho de que la
pertenencia de dos productos a una misma
clase no prueba que sean semejantes, y que
su pertenencia a distintas clases tampoco prue-
ba que sean diferentes.

V. De la marca notoriay de su prueba

Este Tribunal ha calificado de notoria la mar-
ca que reune la calidad de ser conocida por
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una colectividad de individuos pertenecientes
al grupo de consumidores o usuarios del tipo
de bienes o servicios de que se trate, por en-
contrarse ampliamente difundida entre dicho
grupo. (Sentencia dictada en el expediente N°
07-1P-96, del 29 de agosto de 1997, publicada
en la G.0O.A.C. N° 299, del 17 de octubre de
1997, caso “REMAVENCA").

Ahora bien, a tenor de la disposicion prevista
en el articulo 83, literal d, de la Decision 344, el
reconocimiento de la marca notoria como signo
distintivo de bienes o servicios determinados
presupone su conocimiento en el pais en que
se ha solicitado su registro o en el comercio
subregional, o internacional sujeto a reciproci-
dad, por los sectores interesados, es decir, por
la mayor parte del sector de consumidores o
usuarios a que estan destinados los bienes o
servicios en referencia.

Ademas, de conformidad con el articulo 83,
literal e, eiusdem, la proteccion especial que se
otorga a la marca notoriamente conocida se
extiende —caso de producirse confusién por
similitud con un signo pendiente de registro—
con independencia de la clase a que pertenez-
ca el producto de que se trate, pues se busca
prevenir el aprovechamiento indebido de la re-
putacion de la marca notoria, asi como impedir
el perjuicio que el registro del signo similar
pudiera causar a la fuerza distintiva o a la repu-
tacion de aquélla.

Por ello, el Tribunal reitera que “la proteccién
de la marca notoria no se encuentra limitada
por los principios de ‘especialidad’ y de ‘territo-
rialidad’ generalmente aplicables con relacion
a las marcas comunes”. (Sentencia dictada en
el expediente N° 17-1P-2001, del 27 de abril de
2001, publicada en la G.O.A.C. N° 674, del 31
de mayo de 2001, caso “HARINA GALLO DE
ORO?; criterio tomado a su vez de la sentencia
dictada en el expediente N° 36-1P-99, del 8 de
octubre de 1999, publicada en la G.O.A.C. N°
504, del 9 de noviembre de 1999, caso “FRIS-
KIES").

En cuanto a la prueba de la notoriedad de la
marca de que se trate, el Tribunal se ha pro-
nunciado en los términos siguientes:

“En la concepcion proteccionista de la mar-
ca notoria, ésta tiene esa clasificacion para
efectos de otorgarle otros derechos que no

los tienen las marcas comunes, pero eso no
significa que la notoriedad surja de la marca
por si sola, o que para su reconocimiento
legal no tengan que probarse las circunstan-
cias que precisamente han dado a la marca
ese status”. (Sentencia dictada en el expe-
diente N° 08-1P-95, del 30 de agosto de 1996,
publicada en la G.O.A.C. N° 231, del 17 de
octubre de 1996, caso “LISTER”).

En efecto, la notoriedad de la marca constituye
una cuestion de hecho que ha de ser probada
sobre la base, entre otros, de los criterios pre-
vistos en el articulo 84 de la Decision 344, a
saber, la extension de su conocimiento, la in-
tensidad y el &mbito de la difusién y de la pu-
blicidad o promocidn de la marca, su antigle-
dad y uso constante, y el andlisis de produc-
cion y mercadeo de los productos que la marca
distingue.

La prevision normativa de los citados indicado-
res de notoriedad de la marca hace inaplicable
a su respecto la maxima notoria non egent
probatione. Y es que, a diferencia del hecho
notorio, la notoriedad de la marca no se halla
implicita en la circunstancia de ser ampliamen-
te conocida, sino que es necesaria la demos-
tracion suficiente de su existencia, a través de
la prueba, entre otros, de aquellos indicadores.

Sobre la base de las consideraciones que ante-
ceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA
COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE

1° El sefialamiento, por parte del juez nacio-
nal, de las normas comunitarias cuya interpre-
tacion consulta, no obsta para que este Organo
Jurisdiccional realice de oficio la interpretacion
de las que considere relevantes en la solucion
de la controversia sometida al conocimiento de
aquél, todo al amparo de lo tacitamente previs-
to por el articulo 34 del Tratado de Creacion del
Tribunal.

2° Todo signo pendiente de registro sera
registrable como marca si cumple los requisi-
tos previstos en el articulo 81 de la Decision
344, y si no incurre en las prohibiciones enun-
ciadas en los articulos 82 y 83 eiusdem.

3° En el andlisis de las marcas mixtas, habra
de establecerse cual es el elemento predomi-
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nante en el conjunto marcario, si el denominativo
o el grafico, segun su relevancia para que el
publico consumidor identifique la marca y dis-
tinga el producto.

4° Una palabra en idioma extranjero es, en
principio, susceptible de registro; en caso de
ser conocido su significado por la mayoria del
publico consumidor destinatario de los corres-
pondientes productos o servicios, su caracter
genérico o descriptivo debera medirse como si
se tratara de una expresion local; en caso con-
trario, la palabra en cuestidon debera conside-
rarse como de fantasia.

5° La comparacion entre signos susceptibles
de inducir a confusion en el mercado habréa de
hacerse desde sus elementos fonético, gréafico
y conceptual, pero conducida por la impresion
unitaria que cada uno de dichos signos habra
de producir en la sensorialidad igualmente uni-
taria del consumidor medio a que estan desti-
nados los productos. Por tanto, la valoracion
debera hacerse sin descomponer la unidad de
cada signo, de modo que, en el conjunto de
los elementos que lo integran, el todo prevalez-
ca sobre sus partes, a menos que aquél se
halle provisto de un elemento dotado de tal
aptitud distintiva que, por esta razén especial,
se constituya en factor determinante de la va-
loracidn.

6° A fin de establecer si existe riesgo de con-
fusiéon entre dos o0 mas signos marcarios, sera
necesario determinar la existencia de identidad
0 de semejanza entre los signos en disputa,
tanto entre si como en relacion con los produc-
tos distinguidos por ellos, y considerar la situa-
cion del consumidor medio, la cual variara en
funcién de tales productos. No bastard cual-
quier semejanza entre dichos signos, por ser
legalmente necesario que la misma pueda in-
ducir a confusion o error en el mercado.

7° La proteccion especial que se otorga a
la marca notoriamente conocida se extiende
—caso de producirse confusién por similitud
con un signo pendiente de registro— con inde-
pendencia de la clase a que pertenezca el pro-
ducto o servicio de que se trate, pues se busca
prevenir el aprovechamiento indebido de la mar-
ca notoria, asi como impedir el perjuicio que el
registro del signo similar pudiera causar a la
fuerza distintiva 0 a la reputacion de aquélla.

La notoriedad de la marca constituye una cues-
tion de hecho que ha de ser probada sobre la
base, entre otros, de los indicadores previstos
en el articulo 84 de la Decision 344. A diferen-
cia del hecho notorio, dicha notoriedad no se
halla implicita en la circunstancia de ser am-
pliamente conocida, sino que es necesaria la
demostracion suficiente de su existencia, a tra-
vés de la prueba, entre otros, de aquellos indi-
cadores

De conformidad con la disposicion prevista en
el articulo 35 del Tratado de Creacion del Tri-
bunal, el Consejo de Estado de la Republica de
Colombia, Sala de lo Contencioso Administra-
tivo, Seccién Primera, debera adoptar la pre-
sente interpretacién en la sentencia que pro-
nuncie y, de conformidad con la disposicion
prevista en el articulo 128, inciso tercero, del
Estatuto del Tribunal, deber4 remitir dicha sen-
tencia a este 6rgano jurisdiccional.

Notifiquese la presente interpretacion median-
te copia certificada y sellada, y remitase tam-
bién copia a la Secretaria General de la Comu-
nidad Andina, para su publicaciéon en la Gace-
ta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO PRESIDENTE

Guillermo Chahin Lizcano
MAGISTRADO

Rubén Herdoiza Mera
MAGISTRADO

Gualberto Davalos Garcia
MAGISTRADO

Moisés Troconis Villarreal
MAGISTRADO

Patricio Peralvo Mendoza
SECRETARIO a.i.

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.-

Patricio Peralvo Mendoza
SECRETARIO a.i.
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PROCESO No. 64-1P-2002

Solicitud de interpretacion prejudicial de los articulos 81; 83 literales a), d)
y €); 93 Y 95 de la Decision 344 de la Comision del Acuerdo de Cartagena,
formulada por el Consejo de Estado de la Republica de Colombia; e
interpretacion de oficio de los articulos 99, 100y 114 ibidem. Marca
“BLANQUEADOR INDIO” mixta. (Proceso interno No. 6127)

Quito, veinticuatro de julio del dos mil dos.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE
LA COMUNIDAD ANDINA

VISTOS:

Que el Consejo de Estado de la Republica de
Colombia, Sala de lo Contencioso Administrati-
vo Seccibén Primera, por intermedio de su Con-
sejero Dr. Camilo Arciniegas Andrade ha re-
guerido la interpretacion prejudicial de las nor-
mas arriba identificadas;

Que este Tribunal comunitario es competente
para interpretar en via prejudicial las normas
gue conforman el Ordenamiento Juridico de la
Comunidad Andina, siempre que la solicitud
provenga de un juez nacional actuando en fun-
cion de juez comunitario, como lo es en el caso
la Alta Jurisdiccion requirente, y en la medida
en que dichas normas resulten pertinentes —a
juicio del Tribunal Andino— para la resolucién
del litigio interno;

Que dicha solicitud responde a las exigencias
de los articulos 32 y 33 del Tratado de Crea-
cion del Tribunal, y 125 de su Estatuto; y,

Que la interpretacion se plantea en razén de
que la sociedad RAUL BOTERO RESTREPO
Y COMPANIA LIMITADA solicita al consultante
la nulidad de las siguientes resoluciones:

La N° 13353 de 25 de junio de 1999, expedida
por la Division de Signos Distintivos de la
Superintendencia de Industria y Comercio, por
medio de la cual concedi6é el registro de la
marca “Blanqueador Indio” (mixta) a favor
de IGNACIO BERNAL VELEZ (Empresa
Unipersonal).

La N° 21356 de 15 de octubre de 1999, proferi-
da por la Jefe de la Division de Signos Distin-
tivos de la Superintendencia de Industria y Co-
mercio que ratifica la anterior; y,

La N° 27930 de 21 de diciembre de 1999, ema-
nada del Superintendente Delegado para la Pro-
piedad Industrial, confirmatoria de las arriba
mencionadas.

Y como consecuencia de lo anterior solicita
que se declare fundada la oposicién formulada
por ella, se anule el registro de la marca BLAN-
QUEADOR INDIO (mixta), clase 31, de la Cla-
sificacion Internacional, se cancele el respecti-
vo certificado y se publique la sentencia en la
Gaceta de la Propiedad Intelectual.

En razén de lo cual, procede este Tribunal a
absolver la consulta formulada, previo resu-
men de los argumentos esgrimidos por las par-
tes en el proceso interno.

Fundamentos de la demanda:

Manifiesta la demandante que entre las mar-
cas DESCURTOL INDIO (clase 3) de la cual es
titular, y BLANQUEADOR INDIO (clase 3), so-
licitada por Ignacio Bernal Vélez E.U. y regis-
trada no obstante la oposicion presentada por
la actora, existen semejanzas que generan ries-
go de confusion. Afirma que el signo BLAN-
QUEADOR INDIO (mixto) es esencialmente
confundible con el signo DESCURTOL INDIO,
notoriamente conocido en el sector especiali-
zado de los productos a los cuales se aplica.
Por lo tanto, dicho signo no es idéneo para
distinguir en el mercado los productos fabrica-
dos por IGNACIO BERNAL VELEZ E.U. de los
productos fabricados por la demandante. Am-
bas marcas se caracterizan por tener identidad
visual al ser similar (casi idéntica) su presenta-
cion grafica y ortogréafica que adopta el mismo
sustantivo: INDIO; y, auditiva o fonética, al pre-
sentar igual pronunciacion en lo que concierne

! Clase 3: Preparaciones para blanquear y otras sus-
tancias para la colada; preparaciones para limpiar,
pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumeria,
aceites esenciales, cosmeéticos, lociones para el
cabello; dentifricos.
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a su componente principal, INDIO, que es el
elemento denominativo en ambos casos.

Se ha omitido, dice, en los actos administrati-
vos acusados, hacer cualquier pronunciamien-
to serio sobre la condicién de notoriedad de la
marca DESCURTOL INDIO; por lo que ellos no
han sido suficientemente motivados.

Argumenta que la marca DESCURTOL INDIO
tiene la condicion de notoria por lo que su pro-
teccion abarca la prohibicién de registrar cual-
guier signo que constituya reproduccion, imita-
cion, traduccion o trascripcion total o parcial, a
pesar de no estar previamente registrada.

Concluyendo que “es bueno insistir en que en
este caso especifico, caracterizado por el he-
cho de ser el signo DESCURTOL INDIO noto-
riamente conocido en el pais (lo cual se de-
muestra con las pruebas aportadas y solicita-
das en la presente demanda), a efectos de
impedir el registro de cualquiera otro similar
(total o parcialmente), no se requiere que se
encuentre previamente registrado”.

Contestacién ala demanda:

LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO argumenta que la demanda de nu-
lidad es infundada y sostiene que la expedicion
de los actos impugnados se ajusté plenamente
al tramite administrativo previsto en materia
marcaria, garantizando el debido proceso y el
derecho a la defensa. Aduce que, por otra par-
te, la demandante no renovd el registro de la
clase 3, y por lo tanto perdié los derechos so-
bre la marca “lo que permite inferir que el mis-
mo (el signo) puede ser apropiado por un ter-
cero”. En cuanto a la notoriedad afirmé que no
se encuentra probado su conocimiento, difu-
sién y publicidad en Colombia, ni en el comer-
cio subregional, ni internacional; ademas, que
“como la demandante no era titular legitima de
la marca DESCURTOL INDIO, no es dable su
analisis” para saber si se trata de una marca
notoria.

EL TERCERO INTERESADO, la empresa
unipersonal IGNACIO BERNAL VELEZ, sefialo
que para la fecha en que le fue concedido el
registro de la marca BLANQUEADOR INDIO,
no se encontraba vigente el registro de la mar-
ca DESCURTOL INDIO, estimando que al de-
jar vencer el término de renovacion del regis-
tro, su titular perdio todo derecho sobre ella.

Con vista en lo anteriormente resefiado el Tri-
bunal de Justicia de la Comunidad Andina,

CONSIDERA.

1. Definicion de las normas a ser interpre-
tadas:

La interpretacion recaera sobre las normas men-
cionadas por el Juez Consultante, esto es, los
articulos 81; 83 literales a), d) y e); 93 y 95 de
la Decision 344 de la Comision del Acuerdo de
Cartagena. Considera el Tribunal que, en adi-
cion a ellas, deberan interpretarse de oficio los
articulos 99, 100 y 114 de la Decisién 344, a
efecto de precisar lo relativo al vencimiento del
registro de la marca y a las consecuencias y
efectos de su no renovacion, situacion ésta
gue por los hechos descritos y los argumentos
expuestos por las partes podria tener inciden-
cia en la definicién del proceso interno.

El texto de las referidas normas de la Decisiéon
344 es el siguiente:

“Articulo 81.-

“Podran registrarse como marcas los signos
que sean perceptibles, suficientemente dis-
tintivos y susceptibles de representacion gra-
fica.

“Se entendera por marca todo signo percep-
tible capaz de distinguir en el mercado, los
productos o servicios producidos o comer-
cializados por una persona de los productos
o0 servicios idénticos o similares de otra per-
sona’.

“Articulo 83.-

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

“a) Sean idénticos o se asemejen de forma
que 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”;
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(...).

“d) Constituyan la reproduccion, la imitacion,
la traduccion o la trascripcion, total o
parcial, de un signo distintivo notoria-
mente conocido en el pais en el que se
solicita el registro o en el comercio
subregional, o internacional sujeto a re-
ciprocidad, por los sectores interesados
Y que pertenezca a un tercero. Dicha
prohibicion sera aplicable, con indepen-
dencia de la clase, tanto en los casos en
los que el uso del signo se destine a los
mismos productos o servicios ampara-
dos por la marca notoriamente conocida,
como en aquellos en los que el uso se
destine a productos o servicios distintos.

“Esta disposicion no sera aplicable cuando
el peticionario sea el legitimo titular de la
marca notoriamente conocida”;

“e) Sean similares hasta el punto de produ-
cir confusion con una marca notoriamen-
te conocida, independientemente de la
clase de los productos o servicios para
los cuales se solicita el registro....".

“Articulo 93.-

“Dentro de los treinta dias habiles siguien-
tes a la publicacion, cualquier persona que
tenga legitimo interés, podra presentar ob-
servaciones al registro de la marca solicita-
do.

“A los efectos del presente articulo, se en-
tendera que también tienen legitimo interés
para presentar observaciones en los demas
Paises Miembros, tanto el titular de una mar-
ca idéntica o similar para productos o ser-
vicios, respecto de los cuales el uso de la
marca pueda inducir al publico a error, como
quien primero solicitd el registro de esa mar-
ca en cualquiera de los Paises Miembros”.

“Articulo 95.-

“Una vez admitida a tramite la observacion y
no incurriendo ésta en las causales del ar-
ticulo anterior, la oficina nacional competen-
te notificara al peticionario para que, dentro
de treinta dias habiles contados a partir de la
notificacion, haga valer sus alegatos, de
estimarlo conveniente.

“Vencido el plazo a que se refiere este ar-
ticulo, la oficina nacional competente decidi-
ra sobre las observaciones y la concesion o
denegacion del registro de marca, lo cual
notificara al peticionario mediante resolucion
debidamente motivada”.

“Articulo 99.-

“La renovacion de una marca debera solicitar-
se ante la oficina nacional competente, den-
tro de los seis meses anteriores a la expira-
cion del registro. No obstante, el titular de la
marca gozara de un plazo de gracia de seis
meses, contados a partir de la fecha de ven-
cimiento del registro, para solicitar su reno-
vacion acompaflando los comprobantes de
pagos respectivos, si asi lo disponen las le-
gislaciones internas de los Paises Miembros.
Durante el plazo referido, el registro de mar-
ca o la solicitud en tramite, mantendran su
plena vigencia’.

“La renovacion no exigird la prueba de uso
de la marca y se otorgara de manera auto-
matica, en los mismos términos del registro
de cuyo vencimiento se trata. Ello no obsta,
sin embargo, el derecho del titular a renun-
ciar posteriormente a parte o a la totalidad
de los productos o servicios amparados por
dicha marca”.

“Articulo 100.-

“Contra la solicitud presentada dentro de los
seis meses posteriores al vencimiento del
plazo de gracia al que se refiere el articulo
anterior, para la misma marca, por quien fue
su dltimo titular, no procederan observacio-
nes con base en el registro de terceros que
hubiesen coexistido con la marca solicita-
da”.

“Articulo 114.-

“El registro de la marca caducara si el titular
no solicita la renovacion, dentro del término
legal, incluido el periodo de gracia, de acuerdo
con lo establecido en la presente Decision.

“Asimismo, serd causal de caducidad la falta
de pago de las tasas, en los términos que
acuerde la legislacion nacional del Pais Miem-
bro”.
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2. Aspectos a ser tratados en la Interpreta-
cién Prejudicial:

En las normas transcritas el Tribunal aprecia la
regulacion o la referencia que hacen a aspec-
tos aplicables al caso que da origen a la con-
sulta, tales como los atinentes a los requisitos
para el registro de marca; la irregistrabilidad
por confundibilidad o por induccién a error al
publico consumidor; las reglas para la compa-
racion de los signos; la notoriedad de la marca
y su prueba; las observaciones al registro de
marcas y el procedimiento para obtenerlo; la
motivacion de los actos administrativos relati-
vos al registro de las marcas; y, la renovacion
del registro y los efectos de su caducidad o
pérdida de vigencia. A ellos se referira el Tribu-
nal en los acépites siguientes.

2.1. La marca: Requisitos que debe reunir
un signo para que pueda ser registra-
do:

El concepto de marca ha sido ampliamente
desarrollado por la doctrina y por la jurispru-
dencia. El tratadista Hermenegildo BAYLOS
CORROZA concibe la marca como “un signo
destinado a individualizar los productos o los
servicios de una empresa determinada y hacer
que sean reconocidos en el mercado por el
publico consumidor”.? A su turno, la norma co-
munitaria andina la define diciendo que es “todo
signo perceptible capaz de distinguir en el mer-
cado, los productos o servicios producidos o
comercializados por una persona de los pro-
ductos o servicios idénticos o similares de otra
persona’.

En consonancia con dichas definiciones vy tal
como aparecen establecidos en el primer pa-
rrafo del articulo 81 de la citada Decision 344,
los requisitos que debe llenar un signo para
que pueda ser registrado como marca han sido
analizados en numerosas sentencias de este
Tribunal.® De ese prolijo desarrollo jurispruden-

2 BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. “Tratado de De-
recho Industrial”, Editorial Civitas Madrid, primera edi-
cion, 1978, Pag. 581.

3 Entre muchas, las referentes a los casos de interpreta-
cion prejudicial Nos. 27-1P-95. Sentencia de 25-X-96.
Marca: “EXCLUSIVA”. G.O.A.C. N° 257 de 14-1V-97.
Proceso 22-IP-96. Marca: “EXPOMUJER”. G.O.A.C.
Sentencia de 12-111-97. N° 265 de 16-V-97. Proceso
15-1P-97. Sentencia de 21-XI-97. Marca: “CODE BLEU
etiqueta”. G.O.A.C. N° 314 de 18-XII-97.

cial se revelan las siguientes connotaciones de
los referidos requisitos:

a) La Perceptibilidad guarda relacién con todo
elemento, signo o indicaciéon apreciable por los
sentidos y que pueda ser aprehendido por el
publico.

b) La Distintividad, caracteristica esencial de
la marca que tiene como funcion diferenciar
productos o servicios producidos o comerciali-
zados por una persona, de los idénticos o simi-
lares provenientes de otra, logrando de esta
manera que el consumidor, destinatario final
del producto al que la marca se refiere, pueda
llegar a diferenciarlos.

Sobre ella ha expresado el Tribunal:

“La doctrina ha reiterado que la distintividad
marcaria puede ser apreciada desde dos pun-
tos de vista, intrinseco y extrinseco. Asi las
cosas, para que un signo sea amparado por
el derecho marcario debe ser en si mismo
capaz de distinguir los bienes respectivos
(distintividad intrinseca), e igualmente debe
poder distinguir dichos bienes de los demas
en el mercado (distintividad extrinseca). Sélo
reuniendo el signo tales condiciones podra
coadyuvar a una competencia comercial cla-
ra y leal en beneficio de la colectividad.”*

c) La Representaciéon Grafica es la caracte-
ristica del signo que permite transmitir en for-
ma material el contenido y las dimensiones del
mismo y, posteriormente, la publicacion que la
norma exige, destinada ésta a que los competi-
dores puedan conocer y apreciar dicho signo
para establecer las diferencias o semejanzas
con el ya registrado o solicitado para su regis-
tro.

Resta precisar que un signo que no reuna esas
tres caracteristicas, no puede ser protegido por
un registro que le confiera la calidad de mar-
ca; interpretacion que se desprende, contrario
sensu, de las ya sefialadas prescripciones del
primer inciso del articulo 81 de la Decision 344.

4 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Proceso 31-IP-98. Sentencia de 5-111-99. Publicado en
G.0O.A.C. N° 450 de 21-VI-99. Marca: LOS ALPES.
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2.2. Confundibilidad de las marcas e induc-
cién a error al publico por su identidad
o similitud:

intimamente vinculado al requisito de la distin-
tividad extrinseca que debe tener un signo para
ser considerado como marca, esta el tema re-
ferente al riesgo de confusion y es asi como el
articulo 83, literal a), de la Decisién 344, se
refiere al impedimento de registro como marca
de aquellos signos que puedan confundir al
publico induciéndolo a error debido a la identi-
dad, similitud o semejanza de los mismos con
una marca anteriormente solicitada o registra-
da por un tercero para idénticos o semejantes
productos o servicios, respecto de los cuales el
uso pueda inducir a error. Al respecto ha ex-
presado el Tribunal Comunitario:

“La confusion presenta diversos grados que
van desde la identidad de dos marcas hasta
la similitud caracterizada por la semejanza
entre ellas. De esta figura se predica que la
marca que se proyecte registrar no debe
confundirse con la debidamente inscrita que
goza de la proteccion legal del registro y del
derecho de su titular de utilizarla en forma
exclusiva’. ®

Igualmente, en sentencia del 11 de marzo de
1998, ha manifestado el Tribunal que el articu-
lo 83 literal a) de la Decision 344

“ampara a una marca del riesgo de confu-
sién o de la ‘similitud confusionista’ frente a
otras, siempre que las dos protejan produc-
tos o servicios de la misma clase, o a los
mismos o similares productos atn de dife-
rentes clases, respecto de los cuales el uso
de la marca pueda inducir al publico consu-
midor a error. De tal manera que es necesa-
rio establecer que en términos generales la
confusion se origina en la semejanza entre
los signos distintivos y la mayor o menor
similitud de los productos que estas marcas
protejan, factores que llevan a los consumi-
dores a error o confusion en cuanto al origen
de los productos vendidos con la marca si-
milar, sin tomar en cuenta que estos produc-

5 Interpretacién Prejudicial 02-IP-94 de 04-VII-94. Caso
“NOEL”. G.0.A.C. N° 163 de 12-1X-94. Jurisprudencia
del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena,
Tomo IIl, 1992-94, pag. 145).

tos pueden provenir de empresas diferen-
tes”. ¢

2.3. Reglas o criterios parala comparacion
de signos:

El criterio del juzgador o examinador es en
definitiva el que decide si entre dos signos existe
riesgo de confusion, y para llegar a tal conclu-
sion debe observar ciertas reglas que la doctri-
na ha estructurado para la apreciacion y com-
paracion de los signos en conflicto, y que el
Tribunal ha venido tomando en consideracion;
a saber:

12, La confusioén resulta de la impresion de
conjunto despertada por las marcas;

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

32. Quien aprecie la semejanza debera colo-
carse en el lugar del comprador presunto,
tomando en cuenta la naturaleza de los pro-
ductos o servicios distinguidos por las mar-
cas;y

42, Deben tenerse en cuenta mas las seme-
janzas que las diferencias que existan entre
las marcas.

La primera de dichas reglas se encuentra des-
tinada a impedir la separacién de los signos en
sus diversos elementos al momento de cotejar-
los. Este criterio pugna con la posibilidad de
gue se descompongan las marcas cuestiona-
das para que las partes desintegradas de las
unas sirvan de base comparativa con las otras,
y viceversa. Ello porque la imagen que retiene
el publico en el Gltimo momento es la primera
impresion que tuvo sobre las marcas, en forma
general y sencilla, luego de una ojeada superfi-
cial. Al respecto ha manifestado el Tribunal:

“Rifie esta regla también con un procedi-
miento matematico de contabilizar las sila-
bas o las letras sean éstas iguales o dispa-
res para admitir o no la incompatibilidad. El
examen pormenorizado o meticuloso de una
marca contraria la corriente examinadora o

5 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Interpretaciéon Prejudicial 14-1P-96. Sentencia de 11-
111-98. En G.O.A.C. No. 363 del 11-VIII-98. Marca:
“PROMOFERIAS”.
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identificadora que el consumidor realiza frente
aella”’

Y en cuanto al cotejo sucesivo de los signos ha
reiterado esta Jurisdiccion Andina que no cabe
el andlisis simultaneo, en razén de que el con-
sumidor no analiza en esta forma todas las
marcas sino que lo hace en forma individuali-
zada aprehendiendo una después de otra.

Respecto a la cuarta regla, se ha expresado
que la similitud entre dos marcas no depende
de los elementos distintos que aparezcan en
ellas, sino de los elementos semejantes o de la
semejante disposicion de esos elementos.®

En tal sentido, y al aplicar las normas pertinen-
tes del ordenamiento juridico andino, la Alta
Jurisdiccidn nacional consultante debera anali-
zar en el caso concreto sometido a su conoci-
miento, si la marca “BLANQUEADOR INDIO”
cuyo registro se impugna mediante el recurso
contencioso que condujo a la presente inter-
pretacion cumplié con los requisitos exigidos
en forma concurrente por el citado articulo 81;
y, & su vez, si no se encuentra incurso en al-
gunas de las causales de irregistrabilidad pre-
vistas en los articulos 82 y 83 de la Decision
344.

Adicionalmente y como en el caso que da ori-
gen a la solicitud de interpretacion que se re-
suelve si la comparacion de las marcas com-
prende signos de tipo denominativos y mixtos,
deberéa tomarse en consideracion al efectuarla
gue la marca mixta es aquella que esta com-
puesta por dos elementos que son el denomi-
nativo y el grafico, mientras que la marca de-
nominativa estd formada por una sola palabra
0 un conjunto de palabras.

En las marcas mixtas prima el elemento deno-
minativo sobre el grafico, y juega un papel im-
portante en el aspecto fonético.

7 Interpretacion Prejudicial 04-1P-94 de 07-VI111-95. G.O.A.C.
N° 189 de 15-1X-95. Caso “EDEN FOR MAN etique-
ta”. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Co-
munidad Andina, Tomo 1V, 1994-95, pag. 125.

8 Ver, entre otras: Interpretaciones Prejudiciales Nos 01-
IP-87. Sentencia de 3-XI1-87. G.O.A.C. N° 28 de 15-1I-
88. Marca “VOLVO”; la ya citada 4-1P-94 de 07-VIII-95.
G.O.A.C. N° 189 de 15-1X-95. Caso “EDEN FOR MAN
etiqueta” y, 09-1P-94. Sentencia de 24-111-95. G.O.A.C.
N° 180 de 10-V-95. Marca “DIDA".

Por ello, en la consideracién que se lleve a
cabo de estas clases de marcas, deber& nece-
sariamente tomarse en cuenta el elemento pre-
dominante, esto es, el que cause en el consu-
midor la primera impresion. Para el efecto sera
preciso concluir, que en el signo mixto lo que
generalmente predomina es el elemento deno-
minativo.

2.4. La marcanotoria:

La notoriedad es un nivel al cual llegan pocas
marcas, ya que implica “un status de acepta-
cion por parte del publico que solo es conse-
cuencia del éxito que ha tenido el producto o
servicio que las marcas distinguen”.® En pala-
bras distintas, la marca notoria es aquella que
goza de difusién, que es conocida por los con-
sumidores de la clase de productos o servicios
de que se trate.

La calidad de notoria otorga a la marca que la
ostenta una especial proteccién que es, por
supuesto, mas amplia que la otorgada al pro-
ducto por la marca comun, hasta el punto de
gue si tuviera prosperidad el alegato de noto-
riedad de una marca, ella prevalecera con in-
dependencia de la clase a la que pertenezcan
los productos o servicios amparados por la mar-
ca cuya registrabilidad se examina.

Estima el Tribunal que para que pueda hablar-
se de marca notoria deben darse como su-
puestos necesarios, a la luz de la normativi-
dad andina los requisitos de:

a) Existencia de un signo que tenga atribui-
da la calidad basica de marca y cuya titu-
laridad esté en cabeza de un individuo.
Recuérdese que a la luz del articulo 102
de la Decision 344, la calidad de marca y
el derecho a su uso exclusivo en cabeza
de una persona determinada sélo se ad-
quiere mediante la concesioén de un regis-
tro otorgado por la Oficina Nacional Com-
petente.

b) Conocimiento notorio de la marca en el
pais en el que se solicita el registro (del
signo imitador) o en el comercio subregio-
nal, o internacional sujeto a reciprocidad,
por los sectores interesados.

® OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas, pag. 327.
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c) Existencia de un titular de la marca que
pueda ejercitar el derecho al uso exclusi-
vo de la marca y los demas derechos que
de manera general y especial se derivan
del registro y de la calidad de notoria de la
marca. Este requisito se desprende en
forma directa del texto de la ley comunita-
ria cuando en el primer inciso del literal d)
del articulo 83 de la Decisidn 344, se es-
tablece que el signo notorio “pertenezca a
un tercero” y en el segundo inciso del
mismo literal y en el del literal e) se deter-
mina que “Esta disposicion no sera apli-
cable cuando el peticionario sea el legiti-
mo titular de la marca notoriamente cono-
cida”.

d) Demostracion o prueba del conocimiento
notorio.

El Tribunal en numerosos fallos ha insistido
que la notoriedad de la marca es un hecho que
debe probarse, pues la marca para convertirse
en notoria implica la conjuncién de una serie de
factores como: calidad del producto, difusion
de la marca, imagen en el mercado, comerciali-
zacion del producto, entre otros. La carga de la
prueba corresponde al titular de la marca pues
ésta puede ser desconocida inclusive por la
autoridad administrativa o judicial y la prueba
precisamente pretende convencer al juzgador
de que la marca alegada como notoria retne
caracteristicas especiales que no poseen las
marcas comunes.

La calificacion de marca notoria no puede ser
atribuida por la simple afirmacién hecha por el
titular, sino que debe serlo por resolucion en la
etapa administrativa o judicial cuando en el tra-
mite del proceso se aporten las pruebas nece-
sarias suficientes para que el juzgador con ple-
no convencimiento pueda considerarla como
tal haciéndole producir los efectos especiales
que de dicha calidad se desprenden. A tal efec-
to el articulo 84 de la Decisién 344 determina la
forma de establecer si un signo ha alcanzado
la condicion de marca notoria, dotando al exa-
minador de varios criterios para obtener un jui-
cio adecuado y no arbitrario sobre este particu-
lar. Por esta razén, para definir acerca del ca-
racter de notoria de una marca el examinador
debera tener en cuenta si se cumple alguno o
algunos de los siguientes criterios:

1. La extensién de su conocimiento entre el
publico consumidor como signo distintivo

de los productos o servicios para los cua-
les fue acordada;

2. La intensidad y el ambito de difusion y
publicidad o promocién de la marca;

3. La antigledad de la marca y su uso cons-
tante

4. El analisis de produccion y mercadeo de
los productos que distingue la marca.

2.5. Examen deregistrabilidad, observacio-
nes a la solicitud de registro y debida
motivacion de los actos administrati-
vVOs sobre marcas:

El examen de registrabilidad que debe practi-
car la oficina correspondiente, comprende el
analisis de todas las exigencias que la Deci-
sion 344 impone para que un signo pueda ser
registrado como marca, partiendo de los requi-
sitos establecidos en el articulo 81, ya analiza-
dos, y tomando en consideracion las prohibi-
ciones que sefialan los articulos 82 y 83 de la
misma Decision.

Una vez admitida a trdmite la solicitud de regis-
tro de la marca por reunir los requisitos forma-
les a que se refiere el articulo 92 de la Decision
344, la oficina nacional competente procedera
a la publicacidén de la misma, a partir de la cual,
los terceros que tengan interés legitimo en los
resultados de esa solicitud de registro, podran
formular las “observaciones” que consideren
pertinentes, dentro de los treinta dias habiles
siguientes, contados a partir de la fecha de
dicha publicacion (articulo 93). De existir ob-
servaciones, la oficina nacional competente
notificara al peticionario “...para que, dentro de
treinta dias habiles contados a partir de la noti-
ficaciéon, haga valer sus alegatos,...” (articulo
95). Vencido “el plazo”, la misma oficina decidi-
rd sobre esas observaciones y acerca de la
concesion o denegacion del registro solicitado.

La Oficina Nacional Competente, puede recha-
zar las observaciones extemporaneas; las que
se fundamenten en solicitud posterior a la peti-
cion de registro de la marca que se observa;
las que se fundamenten en tratados no aplica-
bles en el Pais Miembro en el que se solicita la
marca; o, aquellas respecto de las cuales los
interesados no hubieren pagado las tasas de
tramitacion correspondientes.

La Decision 344 exige reiterativamente (arts.
95y 96) que los pronunciamientos de las auto-
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ridades nacionales respecto de las solicitudes
de registro de marcas sean debidamente moti-
vados, es decir, que expresen los fundamentos
en los que se basan para emitirlos.

Empero la definicion acerca de la debida o
indebida, suficiente o insuficiente, verdadera o
falsa motivacion del acto administrativo es una
circunstancia que corresponde a la apreciacion
del Juez Nacional, razén por la cual El Tribunal
se limita a reiterar los conceptos que en rela-
cidn con la debida motivacion expuso en el
fallo dictado dentro del proceso 5-AN-97, los
cuales considera relevantes a tal propdsito. Dijo
en esa oportunidad:

“..La motivacion de los actos administrati-
vos refleja las razones que inclinan al funcio-
nario a pronunciarse en uno u otro sentido
tomando como antecedente las normas le-
gales y los hechos materiales o las situacio-
nes facticas que precedieron a la expedicion
de un acto. La motivacién se contrae en defi-
nitiva a explicar el por qué del acto y la razén
de ser de la resolucién o declaracion, cons-
tituyendo por ello una formalidad sustancial
cuya ausencia, insuficiencia, error o false-
dad puede llevar a la nulidad del acto. La
plena correlacion entre los argumentos es-
grimidos por el administrador sobre el dere-
cho y los hechos y la resoluciéon adoptada
frente a los efectos que el acto va a produ-
cir, constituira la ecuacion juridica para ha-
blar de una verdadera, necesaria, sustan-
cial, inequivoca y concordante motivacion.

“La motivacion juridica y de hecho, vendria a
constituir la causa del acto, emitida por el
sujeto del mismo (la administracion) que ex-
presa su voluntad con el objeto de producir
efectos juridicos concretos encaminados a
alcanzar una finalidad necesariamente vin-
culada 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 en el administrado, por lo que en
unos actos tal motivacién puede tener una
extension mayor que en otros, pero en todo
caso deberéa contener los antecedentes ne-
cesarios minimos para la resolucion, lo que
en otras palabras significa que en la motiva-
cion deben aparecer de “manera clara y no

equivoca las razones sobre las cuales se
basa el acto” *°

2.6. La caducidad de los registros marca-
rios y sus efectos:

La Decision 344 se refiere a la caducidad del
registro de la marca en los articulos 99, 100 y
114. Segun tales normas ella se produce cuan-
do el titular del registro no solicitare la renova-
cidn ante la oficina nacional competente, den-
tro de los seis meses anteriores a la expiracion
del registro o dentro el periodo de gracia. (Inci-
so 1 del art. 114 y art. 99) o cuando no se
pagaren las tasas, en los términos que acuer-
de la legislacion nacional del Pais Miembro.
(Inciso 2 del art. 114).

El registro de una marca tiene una duracién de
diez aflos contados a partir de la fecha de su
concesion. Seis meses antes de expirado di-
cho plazo el titular de la marca, si desea man-
tener el registro en vigencia, debera solicitar su
renovacion. Sin embargo, segun el art. 99 de la
Decisién 344, si el titular no la solicita dentro de
dicho plazo, el registro de la marca permanece
en vigencia, incluso seis meses después de su
vencimiento. Dentro de este tiempo el interesa-
do podré solicitar la renovacion, siempre y cuan-
do acomparfie el comprobante de haber pagado
las tasas correspondientes, si asi lo disponen
las legislaciones de los Paises Miembros. En
consecuencia, la caducidad por falta de reno-
vacion del registro s6lo se produce, en reali-
dad, seis meses después de su vencimiento.

La caducidad del registro es, en todo caso, un
modo de extincion del derecho al uso de la
marca. Independientemente de cudal haya sido
la causal que originé la extincién de ese dere-
cho, el signo adquiere la categoria de res nullius,
es decir, su registro puede ser solicitado por
cualquier persona, inclusive por quien fue el
antiguo titular del registro. Sin embargo, la si-
tuacién juridica en que éste se encuentra a
partir de la caducidad presenta una connota-
cion distinta segun que el registro haya cadu-
cado por una u otra de las causales dispuestas
en el articulo 114 citado. Si la misma se produ-
jo por falta de renovacién, y el antiguo titular
solicita el nuevo registro dentro de los seis

10 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Sentencia del 8-V1.98. Proceso 5-AN-97. En G.O.A.C.
No. 361 de 7-VIII-98.
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meses posteriores al periodo de gracia dis-
puesto en el articulo 99, adquiere la prerrogati-
va consistente en que contra dicha solicitud “no
procederan observaciones con base en el re-
gistro de terceros que hubieren coexistido con
la marca solicitada”, segun el tenor literal del
articulo 100 de la Decision 344. En cambio, si
la caducidad se produjo en virtud de la falta de
pago de las tasas correspondientes, quien era
el antiguo titular no cuenta con prerrogativa
alguna, pudiendo presentar nueva solicitud de
registro, pero sujeto a recibir el mismo trata-
miento que se daria a la solicitud de cualquier
otra persona.

A este respecto, y precisando los efectos que
en ultimo término produce la caducidad del re-
gistro ha dicho el Tribunal:

“...El registro caducado, deja en libertad al
propio titular o a un tercero para solicitar la
marca ubicandose todos en la misma situa-
cion juridica, como si se tratara de un nuevo
registro” 1

Con los antecedentes expuestos:

El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE
LA COMUNIDAD ANDINA,

CONCLUYE:

1° Para que un signo pueda registrarse como
marca se requiere que sea perceptible, sus-
ceptible de representacién gréfica y, ade-
mas, suficientemente distintivo en relacion
con otras marcas ya registradas o solicita-
das prioritariamente para registro. Debe cui-
darse asimismo, de que ese signo no se
encuentre comprendido en ninguna de las
causales de irregistrabilidad establecidas
en los articulos 82 y 83 de la Decision 344.

2° Al proscribir el riesgo de confusién respec-
to del registro marcario, el literal a) del ar-
ticulo 83 de la Decision 344 trata de evitar
el engafio que pueda producirse en el co-
mercio y respecto de los usuarios acerca
del producto o del servicio respectivos, en
relacién con la procedencia, naturaleza, mo-

1 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Sentencia de 24-111-95. Proceso No. 09-IP-94. Marca:
“DIDA”. En G. O. C. No. 180 de 10-V-95.

do de fabricacién, caracteristicas o cuali-
dades de éstos.

3° La determinacion de la existencia o no del
riesgo de confusidn es un aspecto de he-
cho que deberéa ser analizado discrecional-
mente por el funcionario administrativo o
por el juez nacional, sujetandose en todo
caso, a las reglas de comparacion de sig-
nos y a los campos en que pueda producir-
se tal confusion; criterios expuestos y am-
pliamente desarrollados en éste y en pre-
cedentes fallos del Tribunal.

4° Al realizar el cotejo entre los signos denomi-
nativos y mixtos, se debe actuar primera-
mente sobre el elemento que predomina,
es decir, el que causa en la mente del con-
sumidor la primera impresion, tomando en
cuenta que en el signo mixto lo que predo-
mina, por lo general, es el elemento deno-
minativo; sélo por excepciéon puede el ele-
mento grafico tener influencia por su pre-
ponderancia y magnitud.

5° No puede registrarse como marca un signo
qgue constituya claramente la reproduccion
total o parcial de otro notoriamente conoci-
do. En tal caso, si tuviera prosperidad el
alegato de notoriedad de una marca, ésta
prevalece con independencia de la clase a
la que pertenezcan los productos ampara-
dos por la marca cuya registrabilidad se
examina.

La Decision 344 exige la prueba de la noto-
riedad de la marca o del signo, correspon-
diéndole la carga de la misma a quien la
alega.

Para que pueda hablarse de marca notoria
es necesaria la existencia de un titular de
la misma que pueda ejercitar el derecho
exclusivo a su uso y los deméas derechos
gue de manera general y especial se deri-
van del registro y de la calidad de notoria
de la marca.

6° El examen de registrabilidad lo debe prac-
ticar la Oficina Nacional correspondiente y
comprender el andlisis de todas las exi-
gencias de la Decisién 344. Dicho examen
debe realizarse aun en aquéllos casos en
gue no se hayan presentado observacio-
nes a la solicitud de registro.
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7° Todos los actos administrativos que se pro-
fieran para resolver las solicitudes relacio-
nadas con el registro de marcas deberan
estar debidamente motivados. La motiva-
cidn de un acto dependera de su propia
naturaleza o de su materia y de los efectos
que el acto pueda producir en el adminis-
trado, por lo que en unos actos tal motiva-
cién puede tener una extension mayor que
en otros, pero en todo caso deberéa conte-
ner los antecedentes necesarios minimos
para la resolucidn, lo que en otras palabras
significa que en la motivacion deben apare-
cer de manera clara las razones en las
cuales se fundamenta el acto

8° La caducidad del registro genera la pérdida
de todo derecho del titular respecto de la
marca. El registro caducado, deja en liber-
tad al propio titular o a un tercero para
solicitar la marca ubicdndose todos en la
misma situacién juridica, como si se tratara
de un nuevo registro.

De conformidad con el articulo 35 del Tratado
de creacion del Tribunal, el juez nacional con-
sultante, al emitir el respectivo fallo, debera
adoptar la presente interpretacion. Ademas,
debera dar cumplimiento a las prescripciones
contenidas en el péarrafo tercero del articulo
128 del vigente Estatuto del Tribunal.

Notifiquese al consultante mediante copia cer-
tificada y sellada de la presente sentencia, la
que también debera remitirse a la Secretaria
General de la Comunidad Andina a los fines de
su correspondiente publicacién en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena.
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