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Procesos del Tribunal

PROCESO 3-1P-91

Interpretacion prejudicial del articulo 58, literales a), b), c), d) y f),
de la Decisién 85 de la Comision del Acuerdo de Cartagena,
a solicitud del Consejo de Estado de la Republica de Colombia

EL TRIBUNALDE JUSTICIADELACUERDO
DE CARTAGENA, en Quito, a los veintidés
dias del mes de octubre de 1991, en la
interpretacion prejudicial del articulo 58, liter-
ales a), b), c), d) y f), de la Decisién 85 de la
Comision del Acuerdo de Cartagena, a solicitud
del Consejo de Estado de la Republica de
Colombia, Sala de lo Contencioso Administra-
tivo, Seccién Primera, por intermedio del Consejero
Ponente, Dr. Yesid Rojas Serrano, dentro del
Proceso N° 1.300 instaurado en accion de
nulidad por la sociedad HARINERA DEL VALLE
PAZ BAUTISTA Y CIA. S. EN C., en gjercicio
de la atribucién que le concede el articulo 28
del Tratado de su creacién y en cumplimiento
del articulo 63 de su Estatuto, expide la siguiente
sentencia:

VISTOS:

Que el Tribunal es competente para pronun-
ciarse sobre la interpretacion prejudicial solici-
tada de conformidad con el citado articulo 28y
qgue el Consejo de Estado de la Republica de
Colombialo estambién para pedirla de acuerdo
con el articulo 29 ibidem;

Que la referida solicitud cumple con los

requisitos establecidos por el articulo 61 del
Estatuto de este Tribunal (Decision 184 de la
Comision del Acuerdo de Cartagena);

Que la solicitud de interpretacién se ordend
mediante providencia de 25 de enero de 1991,
a solicitud del sefior Fiscal del Consejo de
Estado, aunque tan solo fue remitida a este
Tribunal mediante Oficio del 9 de agosto del
mismo afo;

Que segun lo manifiesta el Consejero Po-
nente en el citado Oficio, la solicitud de inter-
pretacion, ala cual equivocadamente serefiere
como “la presente prueba”, “se eleva como
facultativa y no como obligatoria”, puesto que
observa que contra la sentencia que se va a
dictar “procederan los recursos extraordinarios
contemplados en el Cédigo Contencioso Ad-
ministrativo”;

Que, segun el demandante, “la Division de
Propiedad Industrial y la Superintendencia de
Industria y Comercio, han debido negar la sol-
icitud de registro de la marca “SASONED” para
distinguir productos de la Clase 30 del Decreto
755 de 1972, por una de las dos siguientes
razones: 1°) Por considerar que el término
“SASON" es genérico para distinguir produc-
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tos de la Clase 30 del Decreto 755 de 1972, o
2°) Por existir previamente registro de la marca
“SUPERSAZON, ... a favor de la sociedad
HARINERA DEL VALLE PAZ BAUTISTA Y
CIA. S.EN C.7;

Que el texto de las normas cuya interpre-
tacion se solicita, es el siguiente:

“Articulo 58.- No podran ser objeto de regis-
tro como marcas:

a) Las que sean contrarias a las buenas
costumbres o al orden publico, o las que
puedan engafar alos medios comerciales
o al publico consumidor, sobre la natu-
raleza, la procedencia, el modo de fabri-
cacion, las caracteristicas o la aptitud
para el uso de los productos o servicios de
que se trate;

b) Las formas usuales o necesarias de los
productos, sus dimensiones y colores;

c) Las denominaciones descriptivas o genéri-
cas, en cualquier idiomay los signos que
puedan servir para designar la especie, la
calidad, la cantidad, el destino, el valor o
laépocade laproduccionde los productos
o de la prestacion de servicios;

d) Las palabras que en el lenguaje corriente
0 en las costumbres comerciales de los
Paises Miembros se hayan convertido en
una designacion usual de los productos o
servicios de que se trate, y su equivalente
en otros idiomas; ...

f) Las que sean confundibles con otras ya
registradas o solicitadas con anterioridad
por untercero o solicitadas posteriormente
conreivindicacién valida de una prioridad
para productos o servicios comprendidos
en una misma clase.”

CONSIDERANDO:

1. LA INTERPRETACION PREJUDICIAL NO
ES UNA PRUEBA.

El Consejero Ponente, como se ha visto, se
refiere a la solicitud que ahora se examina,
llamandola “la presente prueba”, lo cual no es
exacto. El punto es ademas trascendente ya
que calificar como “prueba” a la solicitud de
interpretacion prejudicial implicaria darle un
tratamiento procesal que no se compagina con
suverdadera naturalezajuridica. De otra parte,
la solicitud, tramite y valor de la interpretacion
prejudicial por parte de este Tribunal se rigen
por la norma comunitaria.

El Tribunal reitera una vez mas, en conse-
cuencia, que “la interpretacion prejudicial no
puede en ningln caso asimilarse a una prueba.
En efecto, el recurso prejudicial es un elemento

de juris que el Juez Nacional debe tener en
cuenta para fundar juridicamente su sentencia
y que, por lo mismo, es esencialmente distinto
a la prueba, la cual se circunscribe por defini-
cion a lo factico del juicio o proceso de que se
trate y que es, en consecuencia, ajena a la
competencia del Juez Comunitario cuando in-
terpreta prejudicialmente.” (Proceso 1-1P-91,
Gaceta Oficial No. 78 de 18 de marzo de 1991).

De este principio basico se deduce, con-
forme ya ha tenido oportunidad de sefialarlo
este Tribunal, que “la solicitud de interpre-
tacion prejudicial, en consecuencia, bien sea
de oficio o a peticién de parte, puede hacerse
en cualquier estado y grado de la causa, aunque
deberia hacerse de preferencia cuando el proceso
esté listo para que se dicte sentencia de fondo,
puesto que se trata de allegar un criterio her-
menéutico que tan solo resulta operativo para
el juez nacional en el momento de dictar su
fallo, ya que se plantea una cuestion de puro
derecho como lo es la interpretacion de las
normas juridicas del Acuerdo de Cartagena.” Y
agrego6 el Tribunal: “Distinta es la solucion de la
legislacioninterna paralas cuestiones de hecho
en las cuales si existe una oportunidad procesal
para que las partes puedan promoverlas o
presentarlas ante el juez nacional.” (Proceso 1-
IP-87, Gaceta Oficial N° 28 de 15 de febrero de
1988).

2. EL CARACTER FACULTATIVO U OBLIGA-
TORIO DE LA SOLICITUD DE INTERPRE-
TACION PREJUDICIAL.

Ante la afirmacién del Consejero Ponente
segun la cual la presente solicitud de interpre-
tacion “se eleva como facultativa y no como
obligatoria”, y teniendo en cuenta que mani-
fiesta, ademas que contra la decision que va a
dictarse “procederan los recursos extraordina-
rios contemplados en el Cédigo Contencioso
Administrativo”, este Tribunal considera opor-
tuno reiterar los principios generales que regu-
lan esta materia.

De acuerdo con el articulo 29 del Tratado
que cre6 este Tribunal, el juez nacional que
conoce de un proceso en que deba aplicarse
alguna de las normas que conforman el
ordenamiento juridico del Acuerdo de Cartagena,
esta enlaobligacion de suspender el procedimiento
a fin de solicitar la interpretacion del Tribunal,
de oficio en todo caso o a peticidn de parte “si
la sentencia no fuere susceptible de recursos
en el derecho interno”; si lo fuese, en cambio,
la utilizacién del recurso prejudicial es optativa,
aunqgue en todo caso resultara obligatorio para
el juez nacional “adoptar la interpretacion del
Tribunal” (articulo 31), aunque bien puede dic-
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tar sentencia sin esperar a que la interpretacion
del Tribunal se produzca (articulo 29).
Resulta entonces que la existencia o no de
recursos contra la sentencia que se va a dictar,
de acuerdo con el derecho interno o nacional,
es la que determina si la solicitud de interpre-
tacion resulta obligatoria para el juez del proceso,
por tratarse de una Gltima oportunidad para que
se examine el alcance de la norma comun, o si,
por el contrario, es tan sélo facultativa u opcional
por existir un recurso que permita revisar la
interpretacion que se le haya dado a la norma.

En relacién con el citado articulo 29, ha
sefialado este Tribunal: “Resulta claro entonces
el alcance de esta norma en el sentido de que
si los recursos que existan, segln el derecho
interno, no permiten revisar la aplicacién que
se haga de lanorma comunitaria, tales recursos
no deben ser tenidos en cuenta para determinar
si la solicitud de interpretacién es obligatoria o
tan sélofacultativa. En otros términos, Gnicamente
la existencia de un recurso en el derecho in-
terno que permitarevisar lainterpretaciondela
norma aplicable convierte en facultativa la so-
licitud de interpretacion prejudicial la que, en
principio, resulta obligatoria.” (Proceso 3-IP-
90, Gaceta Oficial N° 70 de 15 de octubre de
1990).

Conviene recordar, finalmente, que en la
sentencia del Proceso 1-IP-87 (Gaceta oficial
N° 28 de febrero 15 de 1988), este Tribunal se
refirid al caso concreto de los recursos consa-
grados por el Codigo Contencioso Administra-
tivo vigente en ese entonces en la Republica de
Colombia, teniendo ademas en cuentala opinién
de tratadistas nacionales.

Aclarados los anteriores puntos, que son de
interés general, procede el Tribunal a referirse
a la interpretacion de las normas comunitarias
sefialadas por el juez solicitante, en el orden de
su importancia para la decision del caso, de
acuerdo con los planteamientos que hace el
demandante.

3. LASDENOMINACIONES GENERICAS QUE
NO PUEDEN SER MARCAS.

El primer argumento que presenta el actor
en defensa de su causa consiste en sostener
gue ha debido negarse el registro de la marca
“SASONED” teniendo en cuenta que el término
“SASON" es genérico, de acuerdo con la pro-
hibicion que consagra el literal c) del articulo
58 de la Decisién 85.

Advierte el Tribunal a este respecto, en
primer lugar, que es al juez nacional a quien
privativamente le corresponde apreciar si la
denomi-nacidn concreta de que se trata en el
presente caso (“SASONED”) es genérica 0 no

para los efectos de la prohibicion contenida en
el aludido literal c). En efecto, tal apreciacion
se refiere a un “hecho materia del proceso”
gue, en cuanto tal, no puede ser calificado por
el juez comunitario, de acuerdo con el articulo
30 del Tratado del Tribunal.

Corresponde en cambio a este Tribunal la
interpretacion de la norma. A ello se procede,
mediante la reiteracion de los siguientes con-
ceptos contenidos en la sentencia del Proceso
2-1P-89 en la cual, luego de precisar el sentido
gramatical de la palabra “genérico”, se dijo:

“Debe aclararse, sin embargo, que conforme
alamas generalizada doctrina dentro del Dere-
cho Marcario, la GENERICIDAD de una deno-
minacion que impide que pueda ser utilizada
como marca, debe apreciarse siempre en su
relacién directa con los productos o servicios
de que se trate, y no en el vacio o en abstracto.
El criterio simplemente gramatical no es suficiente
para configurar la “genericidad” de una deno-
minacion desde el punto de vista juridico. ... se
trata de una cuestion eminentemente practica,
que debe ser considerada a la luz de lo que
suele entenderse en el mercado segun la utili-
zacion normal de los vocablos por parte de los
empresarios y del publico consumidor. ... La
condicion de genericidad de un vocablo apela-
tivo, que impide juridicamente que pueda ser
utilizado como marca, sélo resulta si es que tal
denominacién puede servir por si sola, segln
el lenguaje que suele utilizarse en el mercado,
para sefalar o identificar ... el producto o servi-
cio de que se trata. De alli que la doctrina haya
precisado que se esta frente a una denomi-
nacion genérica cuando a la pregunta “qué es?”
en relacion con un producto o servicio, se res-
ponde utilizando la denominacidn genérica.
Asi, los términos “silla”, “mueble”, “pildora”,
“papel”, son genéricos en relacion con tal clase
de productos.”

“Conviene aclarar, en el campo doctrinal,
qgue las palabras pueden usarse en un sentido
distinto a su significado inicial o propio, de
modo figurado o metaférico, y adquirir asi una
fuerza expresiva peculiar, suficiente para ser
novedosa y distintiva en relaciéon con un deter-
minado producto o servicio. Una expresion,
utilizada en un contexto original en relacion
con el objeto, puede asi dejar de ser genérica,
juridicamente hablando. En otras palabras, un
vocablo en si mismo genérico, al ser utilizado
en lenguaje figurado y en relacion directa con
un producto o servicio, sale del &mbito de su
significado peculiar o propio y pierde asi su
genericidad inicial, siempre que no seaigualmente
aplicable a otros productos o servicios de la
misma clase. O sea que un término genérico se
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puede constituir por mera convencién en palabra
propia o independiente, apta por lo tanto para
servir como marca.”

El Tribunal termina afirmando, en la citada
sentencia, que: “Un término es genérico
desde el punto de vista del Derecho Marcario,
cuando los empresarios del correspondiente
sector econdémico necesitan utilizarlo en alguna
forma para sefalar el producto o servicio, 0
cuando por si solo pueda servir para identifi-
carlo. Entales casos, conforme se haindicado,
no resultaria admisible que un solo empresario
pretendiera apropiarse de algo que es comuny
qgue los demas empresarios habrian de necesi-
tar, utilizando el lenguaje corriente, para refe-
rirse a su producto o servicio.” (Gaceta Oficial
N° 49 de noviembre 10 de 1989).

En conclusion, corresponde al Consejo de
Estado decidir si el término “Sasoned” es ex-
presién genérica en los términos del literal c)
del articulo 58 de la Decision 85, teniendo en
cuenta los criterios antes expuestos.

4. LAS MARCAS CONFUNDIBLES

El otro argumento que presenta el actor para
sustentar la accion de nulidad, consiste en
sostener que no ha debido autorizarse el regis-
tro de la marca “SASONED”, “por existir pre-
viamente registrode lamarca“ SUPERSAZON",
para distinguir productos de la clase 30 del
Decreto 755 de 1972.” Se habria violado asi la
prohibicién de registrar una marca que resulte
confundible con otra ya registrada, para pro-
ductos o servicios comprendidos en una misma
clase, en los términos del articulo 58, literal f)
de la Decision 85.

A propdsito del citado literal, o sea acerca
del riesgo de confusién de una marca con otra
ya registrada, este Tribunal tuvo oportunidad
de precisar algunos conceptos relativos a la
funcién individualizadora o diferenciadora de
la marca, en la sentencia del Proceso 1-1P-87
(Gaceta Oficial N° 28 de 15 de febrero de
1988), y los cuales se permite reiterar en la
presente ocasion. Dijo entonces el Tribunal:

“La finalidad de una marca ... no es otra que
la de individualizar los productos y servicios
con el prop6sito de diferenciarlos de otros
iguales o similares. En virtud de esta funcion
diferenciadora, la marca protege a los
consumidores, quienes, al identificar el origen
y la procedencia del producto o servicio de que
se trata, evitan ser confundidos o engafiados.”

“La union entre signo distintivo y la clase de
producto o servicio, es so6lo el aspecto objetivo
de la marca. A él debe agregarse el elemento
psicologico que se presenta cuando los con-
sumidores potenciales aprehenden o captan

esa union entre signo y producto.”

Conviene puntualizar que la labor de cotejar
las marcas con el propdsito de determinar si
son confundibles o no, es de la exclusiva com-
petencia del juez nacional por tratarse de "un
hecho materia del proceso”, cuya calificacién
escapa a la competencia del juez comunitario
seguln el articulo 30 del Tratado que creo al
Tribunal Andino, al igual que establecer si una
determinada denominacién es “genérica”,
conforme antes se indico, teniendo en cuenta,
en todo caso, los principios sustentados por el
juez comunitario al interpretar la correspondi-
ente norma. Sobre dicho cotejo de marcas el
Tribunal adelant6 los siguientes conceptos en
la misma sentencia arriba citada:

“Advierte la doctrina que la tarea juridica de
confrontar, comparar o cotejar una marca con
otra, para determinar si existe el riesgo de
confusion entre ellas, es tarea compleja en la
que se deben tener en cuenta multiples fac-
tores, sin que sea posible formular reglas ge-
nerales y precisas al respecto. La Decision 85
no intenta hacerlo y en su aplicacién, por lo
tanto, el funcionario competente debe usar su
criterio, que si bien es discrecional, en ningln
caso puede ser arbitrario, ya que la doctrina y
la jurisprudencia internacionales han sefialado
ciertas reglas ldgicas y cientificas, que de-
berian ser tenidas en cuenta.”

Mas adelante preciso el Tribunal: “... el con-
sumidor al que debe tenerse en cuenta ... para
establecer el riesgo de confusiéon entre dos
marcas, es el llamado “consumidor medio” o
sea el consumidor comdn y corriente de
determinada clase de productos, en quien debe
suponerse un conocimiento y una capacidad de
percepcién corrientes. ... En estos procesos de
comparacion para determinarla confundibilidad
de marcas, debe tenerse muy presente, en
todo caso, cual es la actitud normal y cuél la
reacciéon espontanea del publico consumidor
de un determinado producto o servicio.”

En conclusion, corresponde al Consejo de
Estado, como juez nacional de esta causa,
determinar si la marca “SASONED” es con-
fundible con la marca “SUPERSAZON?", pre-
viamente registrada conforme lo afirma el actor,
teniendo en cuenta los criterios que se acaban
de sefialar.

5. LOS LITERALES A), B) Y D) DEL ARTICU-
LO 58 DE LA DECISION 85

No aparece entre los “hechos relevantes” de
gue tiene noticia este Tribunal, paralainterpre-
tacion de estas normas comunes -aparte de su
escueto sefialamiento tanto por parte del actor
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como del juez solicitante-, indicacion o argu-
mento alguno en el sentido de que en realidad
resulten aplicables al presente proceso. El Tri-
bunal, sin embargo, se permite hacer algunas
breves aclaraciones sobre el sentido y alcance
de estos literales.

De acuerdo con el literal a) no pueden ser
objeto del registro como marcas las “que sean
contrarias a las buenas costumbres o al orden
publico, o las que puedan engafiar a los medios
comerciales o al publico consumidor” en cuanto
a las principales caracteristicas del producto
de que se trate. Tiene por objeto esta norma “la
proteccion delinterés plblico en varios grados”,
como ha tenido oportunidad de sefialarlo el
Tribunal (ver, entre otras, la sentencia del
Proceso 3-1P-88 de 9 de setiembre de 1988).

En el presente casoresultaevidente, aprimera
vista, que ni las “buenas costumbres” ni “el
orden publico” pueden resultar afectados por la
marca en discusion. En cuanto a su posible
capacidad de “engafio” debe tenerse en cuenta
que, para el presente caso, resultarian mas
especificas y por lo tanto mas directamente
aplicables, las otras especies o formas de “con-
fusidn” o “engafio” a que se refieren los demas
literales del articulo 58 que se han citado en la
solicitud de interpretacion, y muy en especial
los literales c) y f), alos cuales ya se hareferido
el Tribunal en esta sentencia.

El literal b) del articulo 58 prohibe el registro
como marca de “las formas usuales o necesa-
rias de los productos, sus dimensiones y co-
lores”, y el literal d) prohibe dicho registro
cuando se trate de las palabras que, en la
practica, “se hayan convertido en una designacion
usual de los productos o servicios de que se
trate”. Ambas normas prohiben, en el fondo, el
uso de marcas engafiosas, capaces de confun-
dir al pablico consumidor o de inducirlo a engafio,
reglamentando asi, para las hipétesis concre-
tas a las cuales se refieren, el principio general
y basico contenido en el articulo 56 de la
misma Decision 85, segun el cual el signo que
se pretenda utilizar como marca debe ser en
todo caso NOVEDOSO Y DISTINTIVO.

La marca debe cumplir antes que nada con
la funcion especifica que le corresponde, o sea
conuna funcién “diferenciadora” que le permita
al publico individualizar sin equivocos el pro-
ducto o servicio de que se trate. De alli, por
ejemplo, el fendmeno conocido como “la vul-
garizacion de una marca”, al que correspon-
deria la hipétesis que contempla el literal d), y
gue se presenta, segun la doctrina, cuando el
signo distintivo que esta siendo utilizado como
marca se convierte mas adelante, para el publico
consumidor, en la denominacion general y ob-
jetiva de todos los productos o servicios de la
correspondiente clase. Cuando esto ocurre, el

signo pierde su capacidad distintiva o diferen-
ciadora y no puede seguir siendo utilizado
validamente como marca.

Enrelacion conlos literales a), b) y d) resulta
valida la advertencia que ya ha hecho el Tribu-
nal al referirse a los literales c) y f), en el
sentido de que se trata de situaciones concretas
gue hacen parte de los “hechos materia del
proceso”, cuya calificacién corresponde
privativamente al juez nacional. Este, de otra
parte, debe proceder a formar su juicio en tales
casos teniendo como punto obligado de refer-
encia la percepcion del publico consumidor-
medio del correspon-diente producto.

Con apoyo en las anteriores consideraciones,

ELTRIBUNALDEJUSTICIADELACUERDO
DE CARTAGENA,

CONCLUYE:

1. No es valido el registro como marca de una
denominacién considerada como genérica
en los términos del literal c) del articulo 58
de la Decisién 85 de la Comision del Acuerdo
de Cartagena, lo cual ocurre cuando tal
denomi-nacién pueda servir por si sola, segun
el lenguaje que suele utilizarse en el mer-
cado, para distinguir, en general, la clase de
productos o servicios de que se trate.

2. No es valido el registro de una marca que
sea confundible con otra yaregistrada por un
tercero para productos o servicios comprendidos
en una misma clase, en los términos del
articulo 58, literal f) de la Decision 85 de la
Comision del Acuerdo de Cartagena.

3. No es valido el registro de una marca que
consista en un signo que pueda crear confu-
sién o engafio en el publico consumidor, por
no ser suficientemente novedoso o distintivo,
lo cual ocurre enlos casos contemplados por
los literales a), b) y d) del articulo 58 de la
Decision 85 de la Comision del Acuerdo de
Cartagena.

4. Corresponde al juez de la causa determinar
en cada caso, como hecho que es del proceso,
si la marca en discusion adolece de los
vicios de nulidad a que se refieren los literales
a), b), c), d) y f) del articulo 58 de la Decision
85 de la Comision del Acuerdo de Cartagena.

5. El Consejo de Estado de la Republica de
Colombia debera adoptar la presente inter-
pretacién, que en ningln caso constituye
prueba, al dictar sentencia en el proceso de
lareferencia, segunlo estatuye el articulo 31
del Tratado que cre6 este Tribunal.
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6. En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo
64 del Estatuto del Tribunal (Decision 184 de
la Comision del Acuerdo), notifiquese al
Consejo de Estado de la Republica de Co-
lombia mediante copia certificada y sellada.

7. Remitase copia certificada de esta sentencia
alaJuntadel Acuerdo de Cartagena, parasu
publicacién en la Gaceta Oficial.

Juan Vicente Ugarte del Pino

PROCESO N° 6-1P-90

Presidente

Carmen Crespo de Hernandez
Magistrado

Fernando Uribe Restrepo
Magistrado

Galo Pico Mantilla
Magistrado

Edgar Barrientos Cazazola
Magistrado

Patricio Peralvo Mendoza
Secretario a.i.

Interpretacion por via prejudicial del articulo 70 de la Decisién 85
de la Comision del Acuerdo de Cartagena, a solicitud del
Consejo de Estado de la Republica de Colombia

EL TRIBUNAL DE JUSTICIADEL ACUERDO
DE CARTAGENA, en Quito, a los 22 dias del
mes de octubre de 1991, en la interpretacion
prejudicial del articulo 70 de la Decisién 85 de
la Comision del Acuerdo de Cartagena, a solicitud
del Consejo de Estado de la Republica de
Colombia, Seccidén Primera de lo Contencioso
Administrativo, por intermedio del Consejero
Ponente, Dr. Libardo Rodriguez Rodriguez,
dentro del Proceso N° 857 instaurado por HARI-
NERA DEL VALLE PAZ BAUTISTA, S. ENC.,
en demanda de nulidad contra la Resolucion
Administrativa N° 003116 de junio 16 de 1987
emanada de la Division de Propiedad Industrial
de la Superintendencia de Industria y Comer-
cio, en cumplimiento del articulo 63 de su
Estatuto, dicta la siguiente sentencia:

VISTOS:

Que el Tribunal es competente para pronun-
ciarse sobre lainterpretacion solicitada de acuerdo
con el articulo 28 del Tratado de su creacion, y
qgue el Consejo de Estado lo es también para
pedirla de acuerdo con el articulo 29 ibidem;

Que la solicitud, a juicio del Tribunal, cumple
con los requisitos de forma que se sefialan en
el articulo 61 de su Estatuto, luego de que se
recibierala documentacion adicional solicitada
mediante Auto de 23 de octubre de 1990, a fin
de completar la informacion sobre los “hechos
relevantes” de que trata el literal c) de la norma
citada;

Que la solicitud se tramita acatando la peti-
cion del Fiscal Primero del Consejo de Estado,
Dr. Alvaro Leén Cajiao, formulada dentro del
Proceso seglin Concepto N° 834-90 de julio 16

de 1990, y del cual el Tribunal se permite
destacar los siguientes apartes:

“Revisadas las piezas procesales y en aten-
cion a que en opinion del demandante el acto
administrativo acusado viola, entre otros, el
articulo 70 de la Decision 85 del Acuerdo de
Cartagena, quedaria haciendo falta dentro del
proceso un concepto juridico seguramente de-
finitivo para las resultas del juicio, concepto
gue en virtud de las normas legales vigentes,
necesariamente debe obtenerse para que sirva
de fundamento ala decision judicial que finalmente
se adopte.”

“En efecto, de acuerdo con lo preceptuado
en el articulo 27 del Tratado por medio del cual
se cred el Tribunal Andino de Justicia, aprobado
por la ley 17 de 1980, aun cuando no medie
solicitud expresa al respecto, antes de dictar
sentencia se debe solicitar al Tribunal Andino
de Justicia del Acuerdo de Cartagena, que
hagalainterpretacion prejudicial de las normas
gue forman parte del Pacto Andino y que son
aplicables al caso sub-judice.”

“Y es que como la sentencia que se va a
proferir en el presente proceso no es suscep-
tible de recurso ordinario alguno, ya que el
juicio es de Unica instancia, el presente caso
encuadra dentro de la segunda de las hipotesis
que prevé el articulo XXI1X del Tratado que cre6
el Tribunal Andino de Justicia, esto es, que se
hace obligatorio obtener lainterpretacion prejudicial
de las normas en conflicto por parte del citado
Tribunal, para con fundamento en ella, expedir
la sentencia correspondiente.” (folios 371 y
372).

Que, segun el actor, en la Resolucion ata-
cada “se viol¢" el articulo 70 de la Decisién 85
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de la Comision del Acuerdo de Cartagena,
incorporado al ordenamiento juridico colombiano
mediante Decreto 1190 de 1978 que dice: “para
tener derecho a la renovacion, el interesado
deberd demostrar ante la Oficina Nacional
Competente respectiva que esta utilizando la
marca en cuestién en cualquier Pais Miembro.”

“La simple etiqueta presentada por la so-
ciedad FABRICA DE PRODUCTOS SASONED
S.A. (HOY PRODUCTORA DE ALIMENTOS
POPULARES S.A.) no puede seradmitida como
prueba de uso idénea porque a todas luces
resulta ineficaz.”

“LaDivision de Propiedad Industrial, no puede
considerar la etiqueta presentada como un
medio de prueba, apto para establecerlaveracidad
del hecho que se pretende probar. De la eti-
gueta no es posible deducir ni material ni
juridicamente que efectivamente se estausando
lamarca “SASONED” para una clase especifica,
ni en qué sitio se estd usando ni en qué fecha
se esta usando.” (folio 96).

Que segun lo manifiesta el apoderado judi-
cial de las sociedades que son titulares de la
marca en cuestion, “... 5. a- En cuanto a la
segunda pretension de la demanda (declarato-
riade nulidad de la Resoluciéon 3116 de junio 16
de 1987 por una supuesta inadecuada prueba
de uso) reitero que no esta llamada a prosperar
pues la prueba de uso aportada, una etiqueta
en donde aparece la marca Sasoned, es unade
las pruebas que la Administracién ha sefialado
como idonea para probar uso de una marcay
por ende conceder larenovacién del respectivo
registro marcario.”

“b- En efecto, la Division de Propiedad In-
dustrial ha expedido la Circular 4 de setiembre
19 de 1979, que es un acto administrativo cuya
legalidad se presume, y que esta adn en vigor,
y por consiguiente de obligatorio cumplimiento,
en la cual sefiala como prueba idénea para
probar uso de una marca, entre otros, etiquetas.”
(folios 364 y 365).

Que el texto de la norma cuya interpretacion
se solicita, o sea del articulo 70 de la Decisién
85, el cual hace parte de la Seccioén Il (Proce-
dimiento de Registro) del Capitulo Il (De las
Marcas) de la citada Decision, es el siguiente:

“Articulo 70.- Para tener derecho a la reno-
vacion, el interesado deberd demostrar, ante la
oficina nacional competente respectiva, que
esta utilizando la marca en cuestion, en cualquier
Pais Miembro.”

Y CONSIDERANDO:

1. La prueba del uso de la marca

El Tribunal se permite reiterar los principales
criterios que, en su concepto, deben tenerse en

cuenta para un correcto entendimiento del articulo
70 de la Decisién 85, segun la interpretacion
dada en el Proceso N° 1-IP-91, en sentencia
prejudicial de 8 de febrero del presente afio,
dentro del proceso N° 856 del Consejo de
Estado de la Republica de Colombia instaurado
por la misma sociedad que figura como actora
en el presente proceso.

En dicha sentencia se afirmé:

“El Tribunal debe precisar el sentido y al-
cance del articulo 70 de la Decision 85, en
cuanto establece como requisito para que el
titular de un registro de marca tenga derecho a
la renovacion de dicho registro que se de-
muestra que la marca de que se trate se esta
utilizando, en cualquier Pais Miembro.”

“Dentro de su facultad interpretativa, el Tri-
bunal no puede proscribir ni prescribir medios
concretos de prueba a este efecto, lo cual
corresponde exclusivamente al derecho nacional
o interno, pero si le corresponde, en cambio,
interpretando el articulo 70, precisar cual es el
hecho que se debe probar, o sea el objetivo y
la finalidad de esta prueba que la norma comu-
nitaria exige.”

“El uso de la marca, como concepto, se
refiere a su efectiva utilizacion como signo que
distingue a un producto o servicio que esta en
el mercado y que por lo tanto llega a los
consumidores.”

“Se trata de acreditar el uso de la marca para
el producto o servicio de que se trate, en un
determinado mercado y en un determinado
tiempo. El articulo 70 requiere que se esté
utilizando en un Pais Miembro y en el momento
en que la renovacion se solicita y decide, o sea
hic et nunc. La sola existencia de una etiqueta,
gue puede confeccionarse en privado, de es-
paldas al mercado y sin relacion directa con
operacion comercial alguna, no es prueba apta,
idénea o conducente para los efectos de la
renovacion.”

“Queda claramente establecido que la utili-
zacion de lamarca de que trata el articulo 70 de
la Decision 85, debe relacionarse directamente
con la funcidn propia del signo marcario, que
no es otra que la de distinguir, en la practica, un
determinado producto o servicio que esta en el
mercado, frente alos consumidores. Que se ha
cumplido dicha funcion es algo que debe de-
mostrarse concretamente en la realidad de los
hechos, indicando circunstancias de tiempo y
lugar tal como se desprende del texto del
articulo 70.”

“Doctrinariamente la marca es considerada
como un bien inmaterial, susceptible de apro-
piacion como objeto de derecho. Pero ese bien
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inmaterial tan solo existe en la mente de los
consumidores, cuando ellos asocian el signo
marcario con el correspondiente producto o
servicio. De alli que la mayor parte de las
legislaciones exijan el uso obligatorio de la
marca registrada como elemento constitutivo
indispensable para que se consolide el dere-
cho, imponiendo al titular la carga legal de
demostrarlo, so pena de perder la titularidad.
En otras palabras, si no se demuestra que los
consumidores han tenido oportunidad de aso-
ciar el signo, en el cual consiste la marca, con
el producto o servicio concretos de que se
trate, no podria aceptarse que el derecho del
titular exista desde el punto de vista doctrinal.”

“Aparte de esta razon fundamental, suele
exigirse el uso obligatorio de la marca a fin de
gue los registros marcarios oficiales reflejen en
lo posible larealidad que se vive en el mercado
y no sean simplemente un catalogo formal y
tedrico que obstaculizaria el normal desen-
volvimiento de nuevos mercados.”

“La prueba del uso es, en consecuencia, un
elemento importante del correspondiente dere-
cho. Es porello que en algunas legislaciones se
consagra lafigura de caducidad del registro por
falta de uso de la marca o se dispone su
cancelacién en virtud de una declaracion de
abandono. La Legislacion Comunitaria Andina
contenida en la Decisidn 85, sin embargo, se
limita en esta materia a exigir la prueba del uso
como requisito indispensable para autorizar la
renovacion del registro.”

“La doctrina y la jurisprudencia han preci-
sado, a este respecto, que se requiere probar
que la marca es usada de manera publicay no
equivoca, lo cual significa que la marca ha de
hacer publicamente acto de presencia en el
correspondiente mercado de productos o servi-
cios. De alli que suele rechazarse la prueba de
una utilizacion privada de la marca, que no se
manifieste hacia el exterior o sea que no tras-
cienda al mercado publico. En este sentido se
citan casos en los cuales no se ha admitido
como prueba del uso el hecho simple de su
presencia en mercados privados, tales como
Servicios Diplomaticos, Economatos, Comi-
sariatos, etc.”

“Se ha considerado, por el contrario, que la
venta del articulo de marca es el acto pro-
totipico de su uso publico y relevante. Incluso
en este caso no se acepta como prueba idénea
del uso marcario la venta esporadica a deter-
minados consumidores aislados. Mas aun, las
ventas efectivas como hecho especifico que
demuestra el uso de la marca, se suelen apre-
ciar en su volumen teniendo en cuenta la di-
mension de la empresa productora, titular de la

marca, y la naturaleza del producto o servicio,
segun se trate de uno de consumo diario y
masivo o, por el contrario, de uno altamente
sofisticado o especializado cuyo uso haya de
ser necesariamente restringido. Se discute,
incluso, si el uso simplemente publicitario de la
marca constituye suficiente prueba de su uso
relevante. (Carlos Fernandez-Novoa, Funda-
mentos de Derecho de Marcas, Editorial Mon-
tecorvo S.A., Madrid, 1984, Capitulo Sétimo).
Ver Gaceta oficial del Acuerdo de Cartagena,
N° 78 de marzo 18 de 1991.

2. La Circular N° 4 de 19 de setiembre de
1979

El Tribunal observa que enla presente causa
se ha presentado un nuevo elemento de infor-
macion del cual no se tuvo noticiaen el Proceso
antes citado (N° 1-1P-91), y al que habra de
referirse el Tribunal. Se trata de la Circular de
la referencia, relativa a “Pruebas de uso de las
marcas objeto de renovacién”, enla cual, luego
de transcribir el articulo 70 de la Decision 85 de
la Comision del Acuerdo de Cartagena, se dice:

“Afalta de reglamentacion enlo que respecta
al articulo transcrito, la Divisién de Propiedad
Industrial aceptara prueba sumaria del uso de
la marca, por ejemplo:

“... 3. Documentos, tales como: ... “etique-
tas.”

Tanto esta Circular como el Expediente
Administrativo N° 244.482, fueron solicitados
por este Tribunal mediante Auto de 23 de
octubre de 1990, por considerar que hacian
parte de los “hechos relevantes” relativos a la
prueba del uso de la marca, contexto en el cual
habia sido citada dicha Circular. Una vez reci-
bidos estos documentos han sido agregados al
expediente de la presente interpretacion preju-
dicial (folios 41y 44 a 84).

La Decision 85 de la Comision, en su articulo
84, prescribe a este respecto que “Los asuntos
sobre propiedad industrial no comprendidos en
el presente Reglamento (Decisién 85) seran
regulados por la legislacién interna”. En conse-
cuencia, los medios de prueba y los proce-
dimientos administrativos y judiciales para de-
mostrar -en el caso que se estudia- la utilizacién
de la marca como requisito sine qua non para
tener derecho a la renovacion del registro,
pueden y deben corresponder al derecho in-
terno, sin que éste, por cierto, pueda apartarse
de lo preceptuado por la norma comunitaria, o
sea, eneste caso, porla Decision 85 0 “Reglamento
parala Aplicacion de las Normas sobre Propiedad
Industrial”.

En caso de que la norma interna sea con-
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traria al ordenamiento juridico andino, le co-
rrespondera al Juez Nacional -como se ha
dicho repetidamente- aplicar lanormacomunitaria,
en atencioén a su prevalencia, sin que por ello
pueda decirse que ésta deroga o modifica la
anterior. Si, por el contrario, la norma nacional
es concordante con la comunitaria o si repre-
senta un desarrollo o reglamentacion de ésta,
el Juez Nacional debe aplicarla sin vacila-
ciones. En consecuencia el Tribunal considera,
enprimerlugar, que nole corresponde pronunciarse
sobre el contenido y alcance de la aludida
Circular N° 4 de setiembre 19 de 1979, la cual
pertenece al ordenamiento juridico interno, al
igual que las demas normas que sean aprobadas
por los Paises Miembros sobre las materias
gue no estan reguladas por la Decision 85 de la
Comision del Acuerdo de Cartagena, conforme
lo dispone su articulo 84.

Enrazon de lo dicho, lainterpretacion de las
normas de esta Circular, cuando se trate de
apreciar el poder de conviccion que pueda
tener determinada prueba segln el derecho
nacional o interno, corresponde por supuesto a
la Oficina Nacional Competente. Y habra de
corresponder a los jueces competentes de lo
contencioso-administrativo el juicio sobre la
validez de lo actuado por los funcionarios de
dicha Oficina, llegado el caso, también de
conformidad con el derecho interno.

Ahora bien, mientras que el articulo 70 de la
Decision 85 dispone que se demuestre -obvia-
mente por medio de la prueba y segun el
procedimiento prescritos por el derecho interno-
“que se esta utilizando la marca”, la citada
Circular N° 4 dispone que se “aceptara prueba
sumaria del uso de la marca, por ejemplo”,
mediante la presentacion de documentos tales
como “etiquetas”. Dentro de este contexto juridico
el Tribunal interpreta la norma comunitaria, o
sea el articulo 70 de la Decisién 85, precisando
los criterios que deben tenerse en cuenta para
gue la prueba, cualquiera que ella sea, de-
muestre realmente “que se esta utilizando la
marca”, como requisito para que se tenga dere-
choalarenovacion de lamisma. El Tribunal, al
sefalar tales criterios, ha puesto énfasis en que
la utilizacion de la marca que debe compro-
barse ha de ser de uso efectivo y publico frente
a los consumidores de al menos uno de los
Paises Miembros del Acuerdo de Cartagena.

Por lo demas, resulta evidente que funcio-
narios y jueces nacionales, al interpretar, apre-
ciar o valorar la idoneidad de las pruebas que
se hayan presentado para los efectos del articulo
70de laDecision 85 de la Comision del Acuerdo
de Cartagena, estan en la obligacién de tener
muy presente la interpretacién que de la norma
comun haya dado el Tribunal comunitario. Esta

obligacion es el resultado del efecto prevalente
que tienen las normas de la integracién y se
deduce, tanto de lo dispuesto por via general
por el articulo 5 del Tratado que cred este
Tribunal, como del articulo 31 ibidem en lo
referente a la interpretacion prejudicial.

3. Lo normativo, lo factico y las cuestiones
técnicas

La competencia del Tribunal Andino, cuando
decide asuntos prejudiciales, esta expresamente
limitada por cuanto, en su ejercicio, “no puede
calificar los hechos materia del proceso”, asi
como tampoco puede “interpretar el contenido
y alcances del derecho nacional”, segun lo
establece con toda claridad el articulo 30 de su
Tratado constitutivo. Estéa asi delimitada, con
estrictalégica, la colaboracion que deben pres-
tarse mutuamente el juez nacional y el juez
comunitario para llegar a un resultado final, el
cual no es otro que la sentencia en la cual debe
aplicarse la norma comun al caso en litigio
(tarea del juez nacional), de acuerdo con los
términos de la sentencia de interpretacion que
dicte el juez comunitario, o sea el Tribunal de
Justicia del Acuerdo de Cartagena, afin de que
exista uniformidad en el entendimiento de las
normas, pese a que hayan de aplicarlas in-
distintamente los jueces nacionales de los cinco
Paises Miembros de la Subregion.

Este Tribunal ha sido especialmente cons-
ciente de la limitacion del articulo 30 del Tra-
tado y la ha tenido siempre muy presente. Sin
embargo, una vez solicitada la interpretacién y
expedida la correspondiente sentencia, han
surgido en los Jueces Nacionales, en algunos
pocos casos, peligrosos equivocos a este res-
pecto, por falta de claridad en cuanto a la
naturaleza propia de lanormajuridica. Esta, en
efecto, ha de contener supuestos juridicos o
hipétesis normativas que equivalen a “hechos
juridicamente relevantes”, de cuya realizacion
o cumplimiento se deducen consecuencias en
elmundo del derecho. Tales “hechos juridicamente
relevantes”, contemplados enlanorma, pueden
referirse a cuestiones probatorias o técnicas,
pero no por eso dejan de ser un elemento
normativo basico -al cual debe refe-rirse
forzosamente el intérprete-, para convertirse
en los que se denominan “hechos materia del
proceso”, los cuales, en cambio, si deben ser
calificados por el juez encargado de aplicar la
norma al caso concreto.

La norma juridica segun la doctrina -se re-
pite- es un juicio hipotético que hace depender
de la realizacion de sus supuestos determina-
das consecuencias juridicas. Tales supuestos,
de los cuales parte la norma y que estan con-
tenidos en ella, bien pueden referirse a cues-
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tiones técnicas o probatorias (como en el pre-
sente caso), sin que por ello dejen de ser
elementos o factores normativos sujetos a la
interpretacion prejudicial, para convertirse en
cuestiones puramente facticas, como son “los
hechos materia del proceso.”

Los supuestos normativos, cualquiera que
sea su naturaleza (técnicos, cientificos, proba-
torios, etc.), hacen parte de lo que se ha lla-
mado la “exterioridad de la norma juridica”, la
gue utiliza necesariamente un lenguaje y unos
conceptos que configuran o describen situa-
ciones objetivas (juicio imperativo), de las cuales
se derivan derechos y obligaciones cuando los
hechos materia del proceso coinciden con ellas
(juicio atributivo).

Constituye por lo tanto un evidente sofisma,
a juicio del Tribunal, tratar de confundir la hi-
potesis normativa con “los hechos materia del
proceso”y sostener, en consecuencia, que si el
supuesto juridico que establece la norma es de
caracter probatorio o técnico, pierde su natu-
raleza normativa -sujeta a interpretacion- para
convertirse en un simple hecho que debe ser
calificado por el juez de lo factico, o en un
concepto técnico que deba ser esclarecido por
expertos o peritos, sin que ello tenga nada que
ver con la interpretacion de la norma.

Teniendo en cuenta estos principios ele-
mentales de logica juridica, este Tribunal -
cons-ciente de las facultades y limitaciones
consagrados en la norma comunitaria- no ha
vacilado en cumplir con su deber de interpretar
normas comunes que regulan asuntos probatorios,
como en el presente caso, puesto que considera
gue tales asuntos no pueden confundirse con
los “hechos materia del proceso”. Tampoco ha
vacilado, en lo que considera que no es otra
cosa que el inequivoco ejercicio de su compe-
tencia en el campo puramente hermenéutico,
en referirse a asuntos técnicos tales como las
hipotesis normativas o supuestos juridicos
contenidos en el articulo 5, literal c) de la
Decision 85 de la Comision del Acuerdo de
Cartagena, relativos a los llamados “herbi-
cidas”, los cuales, a juicio del Tribunal, estan
comprendidos en las excepciones a la patenta-
bilidad.

No cabe duda de que la hip6tesis normativa
0 “juicio hipotético” contenido en el citado articulo,
es de indole técnica, pero es igualmente evi-
dente de que no por ello deja de ser una norma
juridica. Bien hubiera podido el Tribunal acudir
a peritazgos o experticias para cumplir con su
labor de intérprete, de haber sido necesario.
Sin embargo considero, por las razones am-
pliamente expuestas en las sentencias de los
Procesos 1-1P-88, 3-IP-89 y 7-IP-89, que la

norma tenia el sentido pristino que razonada-
mente se explicd. Con lo cual se cumplia a
cabalidad la colaboracidon que se espera del
Tribunal, segun el Tratado de su creacion, para
gue el juez nacional (el Consejo de Estado de
la Republica de Colombia), pudiera decidir los
Procesos 803y 508, dentro de la indispensable
y obligatoria uniformidad que exige el ordenamiento
juridico comunitario.

De no ser asi, 0 sea si en realidad se tratase
de un supuesto asunto técnico que pudiera
confundirse conlos “hechos materia del proceso”,
tendriamos dictdmenes periciales o experticias
a eserespecto, en Bolivia, Colombia, Ecuador,
Pert y Venezuela, segln los cuales el con-
tenido normativo del articulo 5-c) de la Decisién
85 habriade tener, probablemente, varios sentidos
o alcances distintos y contradictorios, con la
consiguiente frustracion inevitable del
ordenamiento juridico comunitario.

Este Tribunal ha observado con sorpresa
qgue el Consejo de Estado de la Republica de
Colombia, segun los autos de abril 3 de 1991,
dictado en el Proceso N° 803, y de mayo 3 del
mismo afio, dictado en el Proceso 508 -ambos
en el sentido de anular todo lo actuado a partir
de las solicitudes de interpretacién hechas a
este Tribunal-, esta confundiendo los supuestos
de hecho contenidos en la norma con “los
hechos materia del proceso”y esta suponiendo
ademas, contra toda légica, que no puede
haber interpretacion judicial de las normasjuridicas
cuyo contenido es técnico o cientifico.

De ser correcto semejante planteamiento
los peritos, que tan sélo son auxiliares de la
justicia, resultarian desplazando a los jueces y
tomando abusivamente su lugar en la tarea de
interpretar las normas que tengan un contenido
técnico o cientifico, lo cual, por supuesto, no
resultariaadmisible en ninguno de los sistemas
juridicos nacionales vigentes en la Subregion.

De otra parte, el Juez Nacional no puede, de
ninguna manera, desconocer la sentencia de
interpretacion, una vez solicitada por él y re-
suelta por el juez comunitario. Asimismo el
Juez Nacional de dltima instancia no puede
abste-nerse de solicitar esta interpretacion cuando
debaaplicar normas del Ordenamiento Juridico
del Acuerdo de Cartagena. Esta solicitud, su
tramite y requisitos, el caracter facultativo u
obligatorio de la misma, asi como el tramite y
resolucion de la solicitud y la obligatoriedad de
la sentencia, estan regulados expresamente
por el derecho comunitario, sin que el Juez
solicitante, como integrante que es de un érgano
publico en uno de los Paises Miembros del
Acuerdo de Cartagena, pueda “adoptar o em-
plear medida alguna que sea contraria a dichas
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normas -se refiere al ordenamiento juridico
andino- o que de algin modo obstaculice su
aplicacién”, segun lo dispone el articulo 5 del
Tratado del Tribunal.

El Tribunal se permite dejar asi aclarado
este delicado punto, por via de doctrina, puesto
gue deinsistirse en las anteriores tesis, eviden-
temente equivocadas, resultaria gravemente
comprometida la eficacia misma del derecho
delaintegraciény se hariaimposible la colabo-
racion judicial prevista en el Tratado de su
creacion.

Con apoyo en las anteriores consideraciones,

ELTRIBUNALDEJUSTICIADELACUERDO
DE CARTAGENA,

CONCLUYE:

1. Segun el articulo 70 de la Decisién 85, la
prueba del uso de una marca, para que el
titular tenga derecho a la renovacién del co-
rrespondiente registro, debe referirse a la
utilizacion efectiva y publica del signo mar-
cario frente alos consumidores, en el territo-
rio de cualquiera de los Paises Miembros del
Acuerdo de Cartagena.

2. El derecho a la renovacion del registro de
unamarca, en los términos del citado articulo
70, no puede ser validamente sustentado
me-diante la sola presentacién de una etiqueta

o de cualesquiera otra prueba o pruebas
cuando éstas no logren demostrar la utili-
zacion calificada de la marca, segln los
criterios que ha expuesto el Tribunal.

. El Consejo de Estado de la Republica de

Colombia, debera adoptar la presente inter-
pretacién al dictar sentencia en el presente
proceso, segun lo dispone el articulo 31 del
Tratado que cre6 este Tribunal.

. Encumplimiento de lo dispuesto en el articulo

64 del Estatuto del Tribunal, notifiquese al
Consejo de Estado de la Republica de Co-
lombia mediante copia certificada y sellada.

. Remitase copia certificada de esta sentencia

alaJuntadel Acuerdo de Cartagena, parasu
publicacién en la Gaceta Oficial.
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