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PROCESO No. 7-1P-94

Solicitud de interpretacién prejudicial de los articulos 56, 58 literal ) y 64
de la Decision 85 de la Comisién del Acuerdo de Cartagena, y del articulo 73
literal @) de la Decision 313 de la misma Comisién

EL TRIBUNAL DEJUSTICIA DEL ACUERDODE
CARTAGENA, en Quito a los 23 dias del mes de
febrerode 1995, enlasolicitud deinterpretacion preju-
dicial delosarticulos56, 58literal f) y 64 delaDecision
85 de la Comisién del Acuerdo de Cartagena, y del
articulo 73 literal a) delaDecisién 313 delamisma
Comisién, remitida por el Consgjo de Estado de la
Republica de Colombia, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Seccion Primera, Consgj ero ponente,
doctor Libardo Rodriguez Rodriguez, enlosseguidos
por laMonsanto Company, de San L ouis, Missouri, de
losEstados Unidosde Norteamérica, sobre Accionde
Nulidad y Restablecimiento de Derecho, contra los
actosemanadosdelaDivisiéndePropiedad Industrial
(hoy Division de Signos Distintivos) de la
Superintendencia de Industria y Comercio del
Superintendentedel ndustriay ComerciodelaRepublica
deColombia;

VISTOS:

Queel Tribunal es competente parapronunciarse
sobrelainterpretacion solicitada, conformel odispuesto
por el articulo 28 del Tratado quecred el Tribunal;

Que la solicitud cumple con los requisitos de
admisibilidad, taxativamente enumeradospor el Art.
61 delaDecision 184, Estatuto del Tribunal;

Queigualmenteel Consejo de Estado de Colombia
estafacultado paraproponer lamencionadasolicitud

deinterpretacion conformelosal cancesdel articulo 29
del citado Tratado de creacién del Tribunal; y,

CONSIDERANDO:

Que la parte actora Monsanto Company, de San
Louis, Missouri delosEstadosUnidosdeNorteamérica,
present6 una solicitud de Registro de Marca, ante la
Superintendenciade Industriay Comercio, Divisién
dePropiedad Industrial, confecha25 deenerode 1983,
Expediente No. 218.977, la que por auto de 10 de
febrerode1986, fuedeclaradainadmisiblepor deficiencia
enlosrequisitosformalesdeadmisibilidady leconcedid
alosinteresadosun plazo de 30 dias parasubsanar | os
defectos sefialados;

Que este plazo transcurrié sin que los interesados
cumplieran con las exigencias indicadas, segln €l
informesecretaria defecha3dejuniode1986 mencionado
afojas veinte de las fotocopias enviadas;

Queconfechalldejuliode1986,laSuperintendencia
delndustriay Comercio, Direccion de Propiedad In-
dustrial, dictélaResoluciénNo. 005545, rechazandola
solicitud deinscripcion dequedabacuentadl Expediente
No. 218.977, sufechaenero 25 de 1983, formuladapor
Monsanto Company, de San Louis, Missouri de los
Estados Unidos de Norteamérica;
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Queconfechalldeagostode1986, e representante
de Monsanto Company, presentd un nuevo escrito
ante la Superintendencia de Industriay Comercio,
DivisiéndePropiedad Industrial, y limitandolosa cances
delasolicitudoriginal delamarca“ LARIAT”, solamente
paraamparar “ herbicidas’;

Queigualmenteconfecha8 de septiembrede 1986,
€l mencionadorepresentantel egal , interponel osrecursos
dereposiciondel expedienteal estado depoder subsanar
los requisitos de admisibilidad y apelacion de la
denegatoriaparaque, revocadalaresolucionde 1l de
julio de 1986, se continte con el tramite;

QuelaSuperintendenciade I ndustriay Comercio,
Division de Propiedad Industrial, Seccién Marcas,
confecha20deabril de1988, expidiéunaprovidencia
rechazando los recursos de Reposicion y Apelacion,
interpuestos por el doctor Ramiro Castro Duque,
Representante de Monsanto, en su escrito de 8 de
septiembrede 1986, desestimandoigual menteel escrito
de 11 de agosto de 1986 y disponiendo que estando
firme estaprovidenciase archive el expediente;

Que el nuevo representante legal de “Monsanto”,
el 27 demayode 1988, interponeanteel Superintendente
de Industriay Comercio un Recurso de Quejacontra
laResolucion 00415 de 20 deabril de 1988;

QuedichaSuperintendenciaacogedichorecursoy
dispone que vuelva todo lo actuado a la oficina de
origen para que se proceda al estudio y tramite del
Recurso de Reposi cionimpetrado contralaResol ucion
No. 05545de 11 dejulio de1986;

Quepor Resolucion 08243 de 17 deoctubrede 1991,
en uso delasfacultades quele confiere el articulo 24
del Decreto Ley 149de 1976, €l jefedelaDivision de
Propiedad Industrial delaSuperintendenciade | ndus-
triay ComerciodeColombia, revocdlaResolucién No.
05545 de 11 dejulio de 1986 por lacual serechazéla
solicituddeRegistrodelamarca“LARIAT”,y procedid
seguidamente en el articulo 2° de la mencionada
Resoluciénanegar el Registrodelamarca“LARIAT”
para la clase 5° del Decreto 755 de 1972 por estar
incursaenlacausal deirregistrabilidad consignadaen
el literal f) del articulo 58 delaDecisién 85del Acuerdo
de Cartagena;

QueestaResol ucion subid ante el Superintendente,
ofreciéndose como pruebael informe del Registro de
la Superintendencia de Industriay Comercio sobre
vigencia, titularidady caducidad delamarca“ LARIAM”,
amparadaconel certificado No. 100.285;

Queconfecha20dediciembrede 1991, el apoderado
deM onsanto Company, en unnuevo escrito argumenta
gue habiendo caducado el 12 de julio de 1987 €l
registrodelamarca“LARIAM”, sinser renovada, ya
no existia causal de irregistrabilidad para la marca
“LARIAT";

Que por Resolucion 718 de 31 de mayo de 1993,
luego de analizar los argumentos del recurrentey de
citar los considerandos de la Superintendencia de
Industria y Comercio, el Superintendente niega el
registrodelamarca“ LARIAT” y declaraagotadalavia
gubernativa.

ORIGENDELA CONSULTA:

Por todo lo expuesto, laparte actora, con fecha 15
deoctubrede 1993, iniciaanteel ConsejodeEstadode
Colombia, en ejercicio de la accién, que -segin
manifiestan en su escrito-, le confiere el Art. 85 del
Cadigo Contencioso Administrativo unaDemandade
Nulidad y Restablecimiento de Derecho contra las
Resolucionesnimeros 005545 defechall dejuliode
1986y 08243 sufechal?7 deoctubrede 1991, dictadas
por laDivision dePropiedad Industrial (hoy Division
de Signos Distintivos) dela Superintendenciade In-
dustriay Comercio, y laResolucion No. 718 defecha
31demayode 1993, expedidapor el Superintendente
delndustriay Comercio de Colombia.

Como secomprueba, lademandadenulidad delas
resoluciones administrativas se basa en el deseo de
inscribir lamarca“LARIAT”. Si tenemosen cuenta
gue las meras expectativas no constituyen derecho 'y
guelosactosdemandados son demero procedimiento
y culminaronsinotorgar, conceder o conferir underecho,
guepudieratrascender en el tiempo como un derecho
adquirido, conforme se ha establecido en anteriores
gjecutorias por este Tribunal, sélo debemos tener
presente que estos actuados se tramitaron bajo la
vigenciadelaDecision 85, y sudenegatoriase produjo
bajo lavigenciadelaigua mente sustituidaDecision
313 delaComision del Acuerdo de Cartagena.

Asi pues, en cumplimiento de lo dispuesto en la
Providenciade 6 de septiembre de 1994 delaSalade
lo Contencioso Administrativo, Seccion Primera, del
Consegjo de Estado de Colombiay enatencionaquelos
recurrentescitanigual menteen su escrito de Demanda
dispositivos del Ordenamiento Juridico del Acuerdo
deCartagena, vigentesenlaépocadepresentacion de
susolicitud deinscripcion, asi como deladeclaracion
deagotamientodelaviaAdministrativao Gubernamental ,
sepideaeste Tribunal, lainterpretaciéndelosarticul os
56, 58literal )y 64 delaDecisién85delaComisiondel
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AcuerdodeCartagena, y del articulo 73literal a) dela
Decisién 313, delamencionadaComision.

LEY APLICABLE:

Al margen del derecho interno colombiano, se ha
citado tanto por los representantes de Monsanto
Company, asi como por el Jefe de la Division de
Propiedad Industrial delaSuperintendenciadelndus-
triay Comerciode Colombia, al negar el registrodela
marca“LARIAT", laviolaciondenormasdel Acuerdo
deCartagena, como hemossefialadoy sonlosarticulos
56, 58literal f) y 64 delaDecision 85 delaComisiondel
AcuerdodeCartagena, asi comoel articulo 73literal a)
delaDecision 313 delamismaComision, quealaletra
disponen lo siguiente:

“DECISIONSS:...”

“Articulo56.- Podraregistrarsecomomarcas
defébricao deservicios, lossignosque sean
novedosos, visiblesy suficientementedistin-
tivos'.

“Articulo58.- No podran ser objetoderegistro
como marcas.”

“f) Las que sean confundibles con otras ya
registradaso solicitadascon anterioridad
por untercero o solicitadaposteriormente
conreivindicacionvaidadeunaprioridad
paraproductos o servicioscomprendidos
enunamismaclase’.

“Articulo64.- Enloscasosdeincumplimiento

de los requisitos sefialados en los Articul os

56, 58, y 59 la oficinanacional competente,

previaaudienciadel solicitante, podradecidir

el rechazodelasolicitud”.

“DECISION 313..”

“Articulo 73.- Asimismo, no podrén regis-
trarse como marcas aguell0s signos que en
relacion con derechos deterceros, presenten
algunos de | os siguientes impedi mentos:

a Sean idénticos o0 se asemejen de forma
gue puedan inducir al publico aerror, a
unamarcaanteriormentesolicitadapara
registro oregistradapor untercero, para
|os mismos productos o servicios, o para
productos o servicios respecto de los
cualesel usodelamarcapuedainducir al
publicoaerror”.

Igualmente es importante tener en cuenta que el
apoderado de Monsanto Company, en uno de sus
escritos, con fecha 20 de diciembre de 1991, afade
nuevo elemento enla litis, al presentar como prueba
el certificadodecaducidaddelamarca“LARIAM”, sin
gue existaen el expediente constancia de una nueva
renovaciéndelamisma.

SEMANTICADELALEY:

El espiritu del legislador andino, ha sido
uniformemente expresado a través de las diversas
Decisiones que han regulado el régimen comunitario
depropiedadindustrial, enel cua haquedadonitidamente
establecido el caracter genérico de laproteccion ala
marca, dentro delaeconomiade mercado, tanto para
el propietario como parael consumidor.

El propio Tribunal de Justicia del Acuerdo de
Cartagenahaestablecido en su sentenciadel caso (1-
IP-87), que*“Larazon deser del derecho exclusivode
unamarca se explicapor lanecesidad quetienetodo
empresariodediferenciar oindividualizar losproductos
0 servicios que elabora 0 presta y que deben ser
comercializadosenunmercadodelibrecompetencia’.
Si estoesasi, lafunciéndel articulo 56 delaDecision
85, disponia que sbélo podian ser registrados como
marcas: “10s signos que sean novedosos, visibles, y
suficientementedistintivos’. Igual mente, enlasentencia
(2-1P-94), se dijo que “... El temadel orden publico
€conomi co encuentraexpresi 6n concretapreci samente
en el derecho marcario, particularmenteen el articulo
82, literalesg) y h) delaDecision 344, cuando sefiala
dos casos en que ho procede el registro deunamarca.
Unamedida como ésta se orienta hacialaproteccion
tanto del consumidor como del productor en interés
general delacomunidad. Del primero, paradefender
su autonomiaafin de que en el proceso de seleccion
de los bienes y servicios que consume, no se vea
sujeto aconfusion o engafio y tengaacceso alamejor
calidad delosproductosqueseexpenden en el mercado.
Laconfusionaqueserefiereel articulo 83, literal €) de
lamisma Decision es el efecto mas frecuente que la
legislacion marcariapretende evitar paraproteger €l
librecriterioy laausenciadedistorsionesenlasel eccion
de opciones del mercado por los consumidores. El
engario contemplado en €l literal h) del articulo 82
citado esotradelaspracticasquepor lanzar al mercado
indicacionesincorrectaso falsassobrelosproductos,
inducenaerror a consumidor sobrelanaturalezadel
bien o servicio, su modo de fabricacion o sus
caracteristicas'.

"A suvez el régimen de propiedad industrial esta
dirigidoaproteger a productor a procurar laerradicacion
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deprécticasdecompetenciadesiea enel mercado que
van directamente en contra de los intereses de los
competidores, afindequesemantengainalteraday sin
menoscabo la posicidn que los productores y distri-
buidoreshayan al canzado mediantesu esfuerzolegitimo
en la conquista de mercados para sus productos".

"En la propiedad industrial el amparo a los
consumidoresy empresarios seextiendetambiénala
proteccion del comercio en general como un objetivo
final. Sobre estos aspectos se ha pronunciado
uniformemente la jurisprudencia del Tribunal, en
interpretacionesprejudiciales(Casos 1-1P-87, 4-1P-88,
2-1P-89, 6-1P-89, 3-1P-90, 4-1P-90, 3-1P-91y 4-1P-91.
GacetasOficialesdel A.deC. Nos. 28, 39,49, 50, 70, 71,
93y 97, respectivamente) ...”. Latendenciaeray sigue
siendo en la Decision 344 actualmente en vigencia,
protectora de los consumidores, para que no sean
[levados a engafio e igualmente de los fabricantes
cuyo derecho de propiedad se trata de salvaguardar.

Por esarazon en el inciso f) del articulo 58 de la
Decisién 85, sedisponiaque” No podran ser objetode
registrocomo marcas’: f) lasquesean confundibles
con otrasyar egistradaso solicitadasconanterioridad
por un tercero o solicitadas posteriormente con
reivindicacion validadeunaprioridad paraproductos
oservicioscomprendidosen unamismaclase”.

End mundodel derecho, lati pificaciénessumamente
importante, asi por gjemplo, el “Amparo” esel género
y el “Habeas Corpus” uno de susaspectosespecificos.
I gual mente, en el mundo delasDecisiones, dentro de
nuestro Derecho de la Integracion, la tendencia en
general hasidoladeestablecer reglasclarasy genéricas.

Por todo lo expuesto y no pudiendo ingresar en el
andlisis de los aspectos procesales de derecho
interno, ni de las presuntas violaciones de hormas
Congtitucional esy Administrativasquepudieran haberse
producido en el tramite de
esta solicitud, ni interpretar el contenido y alcances
del Derecho Nacional, ni calificar loshechosmateria
del proceso por mandato expresodel Art. 30del Tratado
decreaciéndel Tribunal;

EL TRIBUNAL DEJUSTICIA DEL ACUERDODE
CARTAGENA,
CONCLUYE

1°. Lasregulacionescontenidasenlasnormasdel
Ordenamiento Juridicodel AcuerdodeCartagenatanto
en |las Decisiones derogadas como en laactualmente
vigente tienen carécter general, y tratan de proteger
medianteel registrodemarcasel principiodelanovedad
y la distincién, para evitar la confusién entre los

usuarios.

2°. Losprincipiosy normasvigentes del derecho
interno de los Estados, deben ser aplicados mientras
nocolisionenconel Derechodelal ntegracion, siempre
prevalente sobrelanormanacional.

3°. El ConsegjodeEstado delaRepublicade Colom-
bia, debera adoptar la presente interpretacion en la
sentencia que dicte en la accién de nulidad y
restabl ecimiento de Derecho.

4°. Encumplimientodel Art. 64 del Estatuto deeste
Tribunal notifiqueseal ConsgjodeEstadodelaRepublica
de Colombia, mediante copiacertificaday selladaque
seenviaraaladireccionindicadaenlasolicitud.

5°. Remitase copiacertificada de estasentenciaa
laJuntadel Acuerdo de Cartagenaparasu publicacion
enlaGacetaOficial.

LuisHenriqueFariasMata
PRESIDENTE

Patricio Bueno Martinez
MAGISTRADO

Roberto Salazar Manrique
MAGISTRADO

Edgar BarrientosCazazola
MAGISTRADO

Juan Vicente Ugartedel Pino
MAGISTRADO

Patricio Peralvo Mendoza
SECRETARIOa..

TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE
CARTAGENA .- SECRETARIA.- LaSentenciaque
antecede es fiel copia del original que reposa en €l
expedientedeestaSecretaria. CERTIFICO.

Patricio Peralvo Mendoza
SECRETARIOa..
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