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PROCESO 04-1P-94

Solicitud delnterpretacion prejudicial delosarticulos58, literal f), 66, 67y 72 dela Decision
85delaComisién del Acuerdode Cartagena, formulada por el

ConsgjodeEstado dela Republicade Colombia.

El Tribunal de Justiciadel Acuerdo de Cartagena,
en Quito a los siete dias de Agosto de 1995, en la
interpretacionprejudicial delosarticulos58f), 66,67
y 72 delaDecisién 85 delaComision del Acuerdode
Cartagena, solicitadapor el Consejo deEstado, Salade
lo Contencioso Administrativo, Seccion Primera, enel
expedienteN°1486 cuyo ponenteesel Dr. Yesid Rojas
Serrano, en gjerciciodelaatribucion conferidapor el
articulo 28 del Tratado decreaciény encumplimiento
del articulo 63 desu Estatuto, dictalasiguientesentencia

VISTOS:

Quee Consgjode Estado delaRepublicade Colom-
bia, es competente para requerir esta interpretacion
por viapregjudicia deconformidad conel articulo 29del
Tratado que cred el Tribunal de Justiciadel Acuerdo

deCartagena; y éste, asuvez, tienecompetenciapara
absolverla, de acuerdo con el articulo 28 ibidem.

Que la solicitud de interpretacion de las normas
arribasefial adasseoriginaen el Consejo deEstado por
peticidondelaparteactora, laSociedad Elizabeth Arden
Inc., enel proceso nacional N°©1486.

Queeste Tribunal con fecha9 de Agosto de 1994,
dicté auto solicitando al Consegjero ponente, que en
cumplimientodel articulo 61 literal c) del Estatutodel
Tribunal, envieel “informesucinto deloshechos”, al
cual serefiereesanormacomunitaria, paracumplir, de
estaformacontodoslosrequisitosalli puntualizados.

QuelaSecretariadelaSalasolicitante, remitid aeste
Tribunal el oficioN°1430, de 12 de septiembrede 1994,

Para nosotros la Patria es América
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adjuntando como informe sucinto de los hechos,
nuevamente el escrito presentado por |a parte actora
dentrodel juicioiniciadoen Colombiay por €l quepide
al ConsejodeEstadolainterpretacion prejudicial del
Tribunal Andino. Se deja establecido, como clara-
mente sefialael articulo 61, literal ¢) del Estatuto del
Tribunal (Decision 184 delaComisién) queeste” informe
sucinto” corresponde elaborarlo al juez solicitante,
precisando en él los hechos que considererel evantes
para la interpretacion de la norma comunitaria por
partedel Tribunal.

Qued Tribunal Andino deJusticiamediante Oficio
N°093-S-TJAC-94 de 17 de octubre de 1994 poneen
conocimiento del Consejo de Estado dela Republica
deColombiael autodictado el 14 del mismo mesy afio
por medio del cual pide varios documentos referidos
en el expedientejudicial N°©1486.

Queel requerimiento de este Tribunal esatendido
por intermedio delaSecretariadel ConsejodeEstado,
la que remite dichas piezas procesal es por Oficio N°
1956 dediciembre19de 1994, ingresadoal Tribunal el
28 defebrero de 1995. El Tribunal, en consecuencia,
tendraen consideracionloshechosqueserelacionen
conlainterpretacion solicitada, sintetizandol osdelos
documentos anexos a la solicitud del Consejo de
Estado.

QuelaSociedad DISTRIBUIDORA DEPRODUCTOS
DEBELLEZALIMITADA-DISPROBELL LTDA,formuld
con fecha 22 de Octubre de 1982 ala Division dela
Propiedad Industrial delaSuperintendenciadelndus-
triay Comercio, el registrodel signo“EDEN FORMAN
-ETIQUETA” “dentro deunaetiquetarectangul ar de
fondo plateado y marco rojo y dentro de ella las
pal abrasexplicativasforman, clase 3" paradistinguir
“locién paramanosy cuerpoy desodorante, ambosen
crema’, productos comprendidos en la clase 3 del
Decreto 755 de 1972 (quecorrespondealaclasifica-
cion internacional de marcas), ordenandose por la
oficinanacional competentelapublicacion del extracto
para efectos del tramite de oposiciones.

Que en este estado del tramite, la Sociedad ELI
LILLY AND COMPANY, (Sociedad Norteamericana)
titular delosregistrosmarcariosparaARDEN (28.506
dejunio25de1951), ELIZABETHARDEN, (70.958, de
marzo25de1970), ELIZABETH ARDEN (etiqueta),
(106.153dejulio3de1984), ARDEN FORMEN (etiqueta)
(70.969de25demarzode1970),y ARDENA, (66.674 de
febrero3de1972), presentd oposicionalasolicitud de
registroreferidaenel literal anterior. (fs274). Estosy
otrosregistrosfuerontrasferidospor lasociedad EL |
LILLY alaSOCIEDAD ELIZABETH ARDEN INC,
segun peticion presentadael 18 de Abril de 1988.

Queigualmente, fuéopositoralacompafiiaRECKITT
& COLMAN (Overseas), Limited, domiciliadaenHull,
Y orkshire, Estados Unidos de Norte América, laque
impugno por medio de apoderado, el registro de la
marca“ EDEN, ETIQUETA”, por cuantosurepresentada
estitular delamarca“EDEN", claseb.

Quelasoposicionespresentadas serechazaron por
el Jefe delaDivision de la Propiedad Industrial por
resolucionN°001141 de3deoctubrede1986. Analiza
-esaoficina- ladeEli Lilly and Company, recurriendo
aantecedentesadministrativos(expedientes220.241
y 220.537), lassemejanzasentreEDEN Y ARDENy por
el significado delas mismas, consideraque no puede
haber lugar alaconfusion entreel pablico consumidor
delosproductosdelaclase3. Confrontandoel diccionario
delaReal Academiadelalengua, Edicion 1979, la
Resolucion anota €l significado de: “ARDER, estar
encendido, o segiin nosotrosen el indicativo presente
“ellos arden, es decir que estan encendidos o
gueméandose. EDEN, paraisoterrestre, moradadel primer
hombre, antes de su desobediencia, lugar muy ameno
y delicioso”.

Que la oposicién de la Compafiia RECKITT &
COLMAN (Overseas) Limited, no es aceptada, en
tanto, lamarcaEden distinguefungicidas, herbicidas,
etc, productosdelaclase5, “ queno pueden catal ogarse
como delamismanaturalezaconlasdela3’.

Queapel adalaantesdichaResolucion 001141 por
partedelosdosopositoresalainscripciondelamarca
“EDEN FORMAN?",y previoe rechazodel recursode
reposicion sobre la misma por parte del Jefe de la
Division dePropiedad Industrial, el Superintendente
delndustriasy Comercioel 3deAbril de1989dictala
Resolucion 2535, confirmando laprovidenciade 3 de
Octubrede 1986 proferidapor laDivisi6n dePropiedad
Industrial (Resolucion001141). Enestaetapalaentidad
administrativa efectlalacomparacion delas marcas
EDEN FOR MAN (etiqueta) frente alaregistrada -
opositora-“ARDEN", desestimando cualquier similitud
entrelasmismasyapor |osaspectosgraficoscomo por
el significado conceptual quesederivandeunay otra.

Queenéd andlisispracticadodentrodeestaresolucion
alaoposiciondelaCompafiaRECKITT & COLMAN
(Overseas), Limited, laautoridad competentehaceun
distingo entrelos productosdelaclase 3y laclase5,
citando jurisprudenciade este Tribunal Andino en el
sentido de que “de acuerdo con € articulo 68 de la
Decision 85, el registro de unamarcay su proteccion
se extenderan solamente aunaclase”.

La resolucién hace referencia también al tramite



GACETAOFICIAL

X/09/95 3.32

administrativo, el quefueraimpugnado anteel inferior,
por laaplicacion del articulo 67 delaDecision 85, en
concordancia con lo previsto en el articulo 590 del
Cadigo de Comerciode Colombia.

Que, laSuperintendenciadelndustriay Comercio,
DivisiondePropiedad | ndustrial, medianteresolucion
6342 defechal8dejuliode1989, expidiéd certificado
deregistroN° 124722 paralaexpresion“EDEN FOR
MAN" etiqueta, segiin modelo adjunto, a favor de
DISTRIBUIDORA DEPRODUCTOSDEBELLEZA
LTDA-DISPROBELL LTDA, domiciliadaenMedellin,
Antioquia- Colombia, paraproductosdelaclase 3.

Que esta resolucion fué apelada por la actora y
confirmada por la Superintendencia de Industria 'y
Comercio segiin ResolucionN° 292 de 14 defebrerode
1990.

Que con fecha 5 de junio de 1990, el apoderado
especial delaSociedad Elizabeth Arden Inc, demanda
anteel ConsejodeEstadolanulidady restablecimiento
del derecho contravariasprovidenciasdictadaspor la
DivisiondePropiedad Industrial y laSuperintendencia
delndustriay Comercioenel expedienteadministrativo
N©216.883.

Que en €l texto de la demanda mencionada
anteriormente el actor hace hincapié en laconfusién
existenteentrelamarcaaregistrarse (Eden - etiqueta)
y lassiguientesmarcascuyatitularidad, en un primer
momento, pertenecieron ala Sociedad Eli Lilly and
Company: Arden Elizabeth, Arden Etiqueta, Elizabeth
Arden, Arden For Men Etiqueta y Ardena;
argumentaci on quefué partedelaoposicion presentada
confundamento en el articulo 58 ) delaDecision 85.
Alega que en el tramite de las oposiciones se ha
omitido conceder €l término probatorio, establecido
end articulo590del Cadigo deComerciodeColombia,
advirtiendo que*laadministraciénhamiradoenforma
aidadae articulo67 delaDecison85arésmencionada’.
Arguye que una vez concluido el trdmite interno,
“entraajugar lanormadel articulo 67 delaDecision
85", “esto es, no habiendo oposiciones o habiendo
sido rechazadas las oposiciones, conforme a la ley
internaColombiana, seprocederdaotorgar €l registro”.
Especifica que “la no observacién impuesta en el
Caodigo deComercioacabadadecitar, generalanulidad
del proceso conformeal arreglodel articulo 152 (6) del
CadigodeProcedimientoCivil..." . Refuerzael argumento
enel derecho exclusivoquesobrelasmarcasregistradas
se contempla en €l articulo 72 de la Decisién 85,
agregando que “unade las formas de proteger dicho
derecho exclusivoesmedianteloprevistoene articulo
58 (f) de la Decision 85 que prohibe €l registro de

marcas que sean confundibles con las marcas regis-
tradas paraproductosde unamismaclase marcaria’.

Que, & actor o demandantepretendeanteel Consegjo
de Estado dela Republica de Colombialo siguiente:

“1. Queseanuled auto001141 deoctubre3de1986
dictado por laDivision de Propiedad Industrial en el
expediente216.883 deoctubre22 de 1982, mediantela
cual se decidié la oposicion presentada contra la
solicitud de registro de Eden etiqueta, sin abrir el
proceso a pruebas conforme a lo ordenado en el
Articulo 590del CodigodeComercio.” (o subrayado
corresponde al texto delademanda)”.

“2. QueseanulelaResolucion 003872 deagosto 5
de 1987 mediante la cual la Division de Propiedad
Industrial delaSuperintendenciadelndustriay Comercio
al decidir el recurso de reposicion interpuesto contra
el auto 001141 de octubre 3 de 1986 dictada en el
expediente216.883, decidid confirmar dichaprovidencia.”

“3. QueseanulelaResolucién 2535 dediciembre
21 de 1988, notificada por edicto del 19 de enero de
1989, mediantelacual laSuperintendenciadel ndustria
y Comercio, a decidir el recurso de apelacion
subsidiariamenteinterpuesto contralaprovidenciade
octubre3de1986, decidid confirmar dichaprovidencia.”

“4, QueseanulelaResolucion6342dejulio 18de
1989 mediantelacual seordeno expedir el certificado
deregistro paraEden etiqueta. Al anular laresolucion
6342 dejulio 18 de 1989 sedeberaanular el certificado
deregistro 124.722 expedidoenvirtud delamencionada
Resolucion6342.”

“5. QueseanulelaResolucion 292 defechafebrero
14 de 1990 mediante la cual se decidi6 el recurso de
apelacion interpuesto contra la Resolucion 6342 de
julio 18de 1989,y seconfirmélaexpediciéndd certificado
deregistro paralamarcaEden etiquetanimero 124.722
y secerré laviagubernativaen el tramite deregistro
delamarcaEden etiquetaal declararse que contrala
Resolucion 292 de febrero 14 de 1990 no proceden
recursos.”

“6. Que como reestablecimiento del derecho se
ordenealaDivisiondePropiedad Industrial dar tramite
conformealo sefidladoenel articulo 590del Cédigode
Comercio, alaoposicién presentadapor Eli Lilly and
Company (quien cedi6 las marcas fundamento de la
oposicionaElizabeth Ardeninc.) contralasolicitudde
registro de Eden etiquetapretendidapor Distribucio-
nesdeProductosdeBellezalL tda. Disprobell Ltda...”.
(lo subrayado esdel texto original)”.
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QuelaCompaniaDisprobell Ltda, enlacontestacion
alademandareferidaante el Consejo de Estado, por
su parte, defiende el derecho al registro de lamarca
“EDEN FORMAN?” (etiqueta) rechazandotodaposible
confusion con ARDEN, por su significado concep-
tual; niega que el actor tenga derecho a oponerse a
registro pues “quien puede oponerse a registro de
unamarcao deun nombreodeunemblemaessolamente
quienlotieneoquienvieneutilizandolo conrespaldo
legal, es decir, como consecuenciade un Registro de
Marca, concedido por la Autoridad Administrativa
correspondiente o al menos por el hecho de una
utilizacion sin él, pero con una solicitud hecha con
anterioridad”, y en este caso “la cesionaria de la
opositorano tiene derecho apedir laanulaciondelos
actos, puesto que ni ellani lacedente pueden exhibir
registro alguno, queamparelamarcaEDEN ni puede
enarbolar solicitud deregistro anterior alapresentada
por DISPROBELL LTDA, sobrelacual puedealegar un
supuesto derecho adquirido”. En cuanto al tramite o
procedimiento, alega, secumplié conloprevistoenla
Decision 85 del Acuerdo de Cartagenaen su articulo
67 enconcordanciaconlo preceptuado por losarticul os
587 a597 del Cédigo de Comercio Colombiano.

Que la actora requiere al Consejo de Estado que
ésteasuvez soliciteal Tribunal deJusticiadel Acuerdo
deCartagena, lainterpretaciondelosarticul os58f), 66,
67y 72delaDecision 85, delaComision del Acuerdo
de Cartagena que son los que la Alta Corporacion
Nacional ha recogido en su oficio de 30 de junio de
1994. El texto delas disposiciones sefial adas es:

DECISION 85:

“Articulo 58.- No podran ser objeto de registro
COMO marcas:

...F) Lasquesean confundiblescon otrasyaregistradas
o solicitadas con anterioridad por un tercero o
solicitadaposteriormenteconreivindicacionvalida
de una prioridad para productos o servicios
comprendidosen unamismaclase”.

“Articulo 66.- Si dentro del plazo de treinta dias
hébilessepresentaren oposi ciones, laoficinanacional
competentel astramitaradeacuerdoconlalegislacion
internadel respectivo PaisMiembro”.

“Articulo 67.- Si no se presentaren oposiciones o
éstasfuerenrechazadas, laoficinanacional competente
expedirael certificadoderegistro”.

“Articulo 72.- El derecho exclusivoaunamarcase
adquirirapor el registrodelamismaantelarespectiva
oficinanacional competente”.

CONSIDERANDO:

Lospuntosalosquesevaacontraer estasentencia
y que se relacionan con las normas transcritas en la
solicitud de interpretacion prejudicial emanada del
Consgjo de Estado, son:

a) A laconfundibilidad delasmarcasparaproductos
0 servicios de una mismaclase;

b) Altramitedelas"oposiciones’ quefueronsustituidas
por las* observaciones” (Decision 344) en el registro
deunamarca;

c) Alafaltaorechazodelasoposicionesy expedicion
del registro;

d) A lalegitimidad para presentar oposiciones; y

€) Al derecho exclusivo de la marca que concede €l
registro antelaOficinaNacional Competente.

Todas estas materias han sido cubiertas
exhaustivamente por el Tribunal envariassentencias
deinterpretaciénconigual criteriojuridico, porlocual,
no encontrando nada que particularmentevariaraen
cuanto al contenido delas consultas, en esta ocasion
el Tribunal reiterarasusconsideracionesanterioresen
el ordeny sobrelasdisposicionesque masadel ante se
veran.

CONFUSIONDEMARCAS.

En cuanto ala confusion de marcas (articulo 58
literal f), y consecuentemente alaprohibicion parael
registro de aquellasque*“ sean confundiblescon otras
ya registradas o solicitadas con anterioridad por un
tercero o solicitadaposteriormenteconreivindicacién
valida de una prioridad para productos o servicios
comprendidosenunamismaclase”, este Tribunal, en
su sentenciadel Proceso N°4-1P-89, GO. N°66 de4 de
juniode1990yaseexpreso enlossiguientestérminos
remitiéndose a los otros Procesos que abordan igual
materia

“... Entodo caso lalabor de cotejo de marcas afin
dedeterminar si son confundiblesono corresponde
al funcionario nacional competente, quien tiene
para ello un poder que el Tribunal ha calificado
como discrecional aunqueno arbitrario”.

Concretamente, a este tema se han referido las
sentencias delos Procesos 1-1P-87, GO. del Acuerdo
deCartagenaN°28de 15febrerode 1988; 3-1P-88, GO.
N°35de 28 octubrede 1988, 4-1P-88, GO. N°39 de 24
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deenero 1989, 5-1P-94, GO 177 de20deabril de1995y
9-1P-94, GO 180 de10demayo de 1995.

Enlainterpretacionprejudicial enel Proceso 1-1P-
87, este Tribunal a interpretar €l literal f) del articulo58
delaDecision 85 analizael riesgo deconfusiondelas
marcas.

“...Paraunmejor entendimiento delasnormasobjeto
delapresentedecisiénprejudicial, importaprecisar
en qué consiste la posibilidad de confundir una
marcaconotra, oseael |lamado“ riesgodeconfusion”.
Esnecesariatal precisiényaque, deacuerdo con el
articulo58f) delaDecisi6n 85, unamarcano puede
ser objeto deregistro si es“confundible” con otra
marca ya registrada, o cuyo registro haya sido
debidamente solicitado o reivindicado. La marca
confundiblecon otra, ademas, carece por lomismo
defuerzadigtintivay delanovedad, quesonrequisitos
parasu registrabilidad (articulo 56), y por tanto la
oficina nacional competente debe rechazar la
correspondientesolicitud deregistro (articulo 64).
Tampoco puede ser objeto de registro la marca
capaz de producir engafio alosmedioscomerciales
o0 al publico consumidor sobre las caracteristicas
principalesdel producto o servicio de que setrate
(articulo 58, a), y es obvio que la confusion de
marcaspuedellegar aser motivo deengafio. Puede
decirse, en tal sentido, quelo confundible engafa
y nodistingue, por lo cual nodebedarseenlanueva
marcaquesepretendaregistrar...”. (GO.N°28de15
defebrerode1988).

Ladoctrinay lajurisprudenciadeeste Tribunal han
compartido latesis de que uno de | os problemas mas
dificilesque se presentadentro del derecho marcario
esllegar aprecisar si entredosmarcaspor susemejanza
osimilitud puedeexistir el llamado* riesgodeconfusi6n”
ola“similitudconfusionista’, quedeproducirsecondena
a las marcas a la imposibilidad de su coexistencia
pacificadentrodel girocomercial.

L asmarcascomo mediodeproteccional consumidor,
cumplenvariasfunciones(distintiva, deidentificacion
de origen de los bienes y servicios, de garantia de
calidad, funcion publicitaria, competitiva, etc.). De
ellasy, para el tema a que se refiere este punto, la
destacable es la funcion distintiva, que permite al
consumidor identificar los productos o servicios de
unaempresadelosdeotras. Lasrestantesfunciones,
sehadicho, seencuentran subordinadasalacapacidad
distintivadel signo, puessin éstano existiriael signo
marcario.

En el mercado general de bienes y servicios, €l
consumidor severaprotegido, frenteaunacompetencia

desleal, cuando distingaeidentifiquelos productoso
serviciospor intermedio del distintivo marcario, que
por si leasignalaseguridad deadquirir conesamarca
un producto queasu criterio esel que aspiraobtener,
bien por lacalidad o por el origen empresarial.

Lainexistenciadentro deunsignomarcario deesa
“capacidad distintiva’, convertiriaalamarcaen un
elemento innecesario dentro del mercado, pues, si €l
consumidor no puedediferenciar atravésdelamarca,
un servicio o un bien de otro u otros, sellegariaatal
confundibilidad demarcasfrenteaproductosy servicios,
gue, a mas de crear un caos juridico y econémico,
llevariaal consumidor aunreal “ estadodeincertidumbre’
derivadodela“similitud confusionista’ odel “riesgo
de confusién”.

Surge espontdaneamente, y sin mayores
elucubraciones, que si |la marca cumple unafuncién
distintiva, el signo que se pretendaregistrar debe ser
distinguible del yaregistrado, por lo que, con ldgica
consecuencia, el articulo 56, literal f) delaDecision 85,
prohibe el registro como marcas de :"las que sean
confundibles con otras ya registradas o solicitadas
con anterioridad por un tercero o solicitada
posteriormente con reivindicaciéon valida de una
prioridad paraproductoso servicioscomprendidosen
unamismaclase”.

LASMARCASENCONFLICTO.-

Presentado el conflicto marcario-entreunamarca
ya registrada con otra que se pretende registrar-
correspondeal juzgador proceder al cotejoocomparacion
de las marcas, para luego de un proceso subjetivo,
determinar o nolaexistenciadel riesgo de confusion,
considerandolasreglasqueladoctrinay jurisprudencia
han fijado para ese proposito.

El juzgador frente alarealidad planteada para su
resol ucién tendra que definir aquétipo de marcas se
refiere el caso, para luego de esa precision, que en
ocasionespuedeser dificil determinar, bgjoloscriterios
generalesestablecidos, s lasemejanzaentrelasmarcas
conllevalaconfundibilidad queimpideel ingresodela
nuevamarcaal registromarcario.

En el caso objeto de estainterpretacién, lamarca
gue se pretende registrar “EDEN FOR MAN -
ETIQUETA”, frentealosregistrosdelaopositorala
compafiiaElizabeth Ardeninc, estoes, “ARDEN FOR
MEN",“ELIZABETH ARDEN" (etiqueta) “ARDENy
ARDENA”, se observan grupos de marcas
denominativasy mixtas, éstasrepresentadas, ademés,
por lacombinacion devarioscol ores, que corresponde
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alasmarcasgréficas.

En las dos marcas controvertidas se presentan
elementos denominativos expresados a través de un
signo fonético, que pueden o no tener un sentido
conceptual (marcasarbitrariasy marcascaprichosas
odefantasia) y un elemento grafico (colores) que por
si notieneni pronunciacion ni evocacion.(Proceso 1-
IP-87, 4-1P-91, GO. 97 de 16 de diciembrede 1991 y
Proceso 9-1P-94).

El andlisis comparativo se reduce a establecer la
confundibilidad entrelossignosque-dice- seencuentran
registrados con anterioridad y que en su primera
titularidad pertenecieronaEli Lilly and Company y la
marca EDEN FOR MAN, de Disprobell, presentada
para su registro, segun se anota, el 22 de octubre de
1982.

Enambosgruposdemarcasacompararseocotejarse
seafiaden lasexpresiones“ FORMAN” (paraEden) y
“FORMEN?” (paraArden) términosdel idiomaextranjero
inglés, con significado y conocimiento generalizado
engranextensidondentrodel areaandina, conlatraduccion
de“parahombre’ y “parahombres’ respectivamente,
gue no vienen a constituir signos registrables indi-
vidual oaisladamente, conformeal articulo58, literal €)
delaDecision 85.

Poseyendo |as marcas, unaidentificacion propia,
aparte de |os componentes genéricos, éstos no seran
tomadosen consideraci on paraestabl ecer losparametros
desemejanzasentrel asdiferentesmarcas, procediéndose
alaaccién comparativaconloquedentrodel signoes
registrable.

a.1.-Camposenlosquepuedeproducir selaconfusion.-

Han sefial ado | ostratadi stasquelaconfusiontendria
suorigenentrescampos: El gréficoovisud, el fonético
oauditivoy €l ideol 6gico o conceptual, losquesumados
a los hechos propios de cada caso, orientan con su
examen,; sin ser determinantesparaestabl ecer el riesgo
de confusion, por parte del ente administrativo o del
juez.

Laconfusionvisual ogréficaeslaoriginadapor la
identidad o similitud delossignos, sean éstospal abras,
dibujos, etiquetas, etc, por lasimple observacion del
signo, es decir, como se percibe lamarca, y no como
“serepresenta, manifiesta o expresael signo”.

Estaconfusi én puedeser provocadapor semejanzas
ortograficasogréficas; por lasimilitud deenvasey de

combinacionesde colores, sin perjuicio de que pueda
presentarseademaslaconfusionideol dgicay laauditiva.

Lasimilitud ortografica, quetambiéndarialugar a
laconfusion, sepresentapor lacoincidenciadeletras
entre os segmentos a compararse, en los cuales la
secuenciadelasvocales, sulongitud, silabas, raices,
0 terminacionescomunes, puedeninducir en mayor o
menor grado a que la confusion sea mas palpable y
notoria.

La similitud grafica se produce cuando las
caracteristicasdelosdibujosdelasmarcas, incluyendo
los tipos de letras que se utilicen en las marcas
denominativas, presentan trazosparecidosoiguales.

Lasimilitud gréficapuede darse también cuan-do
las etiquetas sean iguales o parecidas, “sea por la
similitud de la combinacion de colores, sea por la
disposicionsimilar deelementosdentrodelamismao
por lautilizaciéndedibujosparecidos’.( JorgeOtamendi,
DerechodeMarcas, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos
Aires, pag.149)

El segundo campo por analizarsecomoorigendela
confusion marcaria es el auditivo, derivado de la
pronunciacion quese daalaspal abrasquetienenuna
fonéticasimilar, campo queseextiendeal apronunciacion
incorrectay alapronunciaciondel aspal abrasextranjeras.

El tercer aspecto que puedellevar alaconfusiony
gue es aceptado como andlisis paraladeterminacion
del riesgo de confusion entre signos marcarios, esla
confusionideol 6gica, queproducirialasimilitud con-
ceptual de las palabras y que se traduce “en la
representacion o evocacion a una misma cosa,
caracteristica o idea, la que impide al consumidor
distinguir unadeotra” (Jorge Otamendi, obracitada,
paginal53y ss).
a.2-Criteriosgener alesdeapreciaciondelasmilitud.-

La doctrina y la jurisprudencia han establecido
criteriosgeneral esparafacilitar lacomparaciony apreciar
lasimilitud:

a) Cotejo de conjunto, o visién en conjunto de las
marcascomparables.

Este criterio pugna con la posibilidad de que se
descompongan las marcas cuestionadas paraque las
partes desintegradas de las unas sirvan de base
comparativaconlasotrasoviceversa. Rifieestaregla
también con un “procedimiento matematico” de
contabilizar |as silabas o letras sean éstas iguales o
disparesparaadmitir onolaincompatibilidad. El exa-
men pormenorizado o meticulosodeunamarcacontraria
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la corriente examinadora o identificadora que el
consumidor realizafrenteaella. Laimagenqueretiene
el pablicoenltimo momentoes” laprimeraimpresion”
guesobrelasmarcastuvo, enformageneral y sencilla,
luego de una“ ojeada superficial”.

Sobre este punto se remite el Tribunal al fallo
pronunciado en el proceso 1-1P-87:

“....Deberatenerseen cuentalavisiéndeconjunto,
latotalidad de suselementosintegrantes, launidad
fonética y grafica de los nombres, su estructura
general y nolaspartesaisladasunasdeotras, ni los
elementosparti cularesdistinguiblesenlosnombres,
yaquepor tratarsedeestructuraslingisticasdebera
atenderseantesquenadaalafonética. Debeevitarse,
entonces, la diseccion o fraccionamiento de los
nombresgquesecomparan, o€l pretender examinarlos
en sus detalles, ya que el consumidor medio no
procedeental forma. Por lo mismo, deberaponerse
atencion preferente al osel ementos caracterizantes
decadadenominacion, deloscual essuel edepender
en laprécticalaprimeraimpresion o impacto que
recibe ese consumidor medio ante el hombre que
sirvedemarca’.

b) Cotejo sucesivo y no simultaneo de los signos.

El consumidor enlagran generalidad observaralas
marcas en formaseparada, y no simultaneamente, o
guepermitiraconocer si laimpresiénoimagendejada
por launa, recuerdalaimagen delaotra

¢) Relevancia de las semejanzas mas que de las
diferencias.

“Lasimilitud general entredosmarcasno depende
deloselementosdistintos, queaparezcanenella, sino
deloselementossemejantesodelasemejantedisposicion
de esos elementos” (Breuer, citade Manuel Pachoén,
“Proteccion de los Derechos de la Propiedad Indus-
trial”, Editorial TemisS. A. Bogot4, Pagina69).

d) Laposiciondel juez.-

El juzgador en definitiva estd defendiendo al
consumidor y también al titular de la marca ante un
posible riesgo de confusién. En su andlisis debe
suponerse si el publico podria confundir-se con las
dos marcas antes que él persona mente.

COMPARACIONENTREDIFERENTESTIPOSDE
MARCAS.

a.1.- Compar acion demar casdenominativas.-

Lareglaprimariaparalacomparaciéndedosmarcas
denominativashacerelacionalavision general delas
marcas, segun se hadicho anteriormenteenremisién
al Proceso 1-1P-87.

A masdeestecriterio deunavisionen conjunto de
una marca, se han destacado otros que deben ser
analizadosparallegar adeterminar laexistenciaono
del riesgo de confusion:

“El elemento conceptual o semantico es anotado
también como unfactor esencial deutilizacion para
[legar aponderar el grado de semejanzaentre las
marcas. Bajo este concepto se sostiene que en las
marcas denominativas (sugestivas o arbitrarias),
enlasquese utilizaunlenguajecomuny corriente
no se forza al consumidor a aprendizaje de una
nuevapal abra, sino Unicamente aque lamismase
relacione conlosproductoso serviciosalosquela
marcaseaplica.

Entantoenlasmarcascaprichosasodefantasia, el
consumidor tiene un doble esfuerzo: aprender la
nuevapalabray enlazarla con los productos.
Algunos doctrinarios destacan como elemento
primario, parafijarlaexistenciaoinexistenciadela
semej anzaentremarcasdenominativascomparabl es,
el significado delasmismas.

La dimensién mas caracteristica de la marca
denominativaesel significado queellapuedatener
y, si ésteesmassimpley conocido, lafijaciondela
impresion general de la marca tendr4 mayor
percepcion enlamente del consumidor” (Proceso
9-1P-94, GO 180 del 10demayode1995).

Continua la sentencia expresando que: “entre los
criteriosauxiliareso complementariossemenciona
€l comparar lasmarcasene planofonético, recurriendo
alaidentidad de lasilabaténica entre las marcas
comparadas, alacoincidenciadelaraiz o primera
silabao silabasodiferenciaenlasterminaciones, a
la ordenacion de las vocales, todo esto partiendo
del concepto de que las marcas denominativas
estan configuradas por un conjunto de letras que
al ser pronunciadasemiten sonidosqueson percibidos
por el consumidor dediferentemodo, deacuerdoa
su estructuragréficay fonética’.

“En el planofonético, se haestablecido unaescala
descendente de val ores paracomparar las marcas
denominativas.

En primer lugar semencionael criteriodequesi las
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denominaciones de comparacion tienen vocales
idénticas y ubicadas en el mismo orden, puede
presumirse que l0s signos son semejantes, pues
ese orden de distribucién de las vocales en una
denominacion, produce desde el punto de vista
fonético, la impresion general de que dicha
denominacionimpactaen el consumidor.

Posteriormente y dentro de esa escala, sigue €l
criteriodeques lasilabaténi cadelasdenominaciones
cotejadas es coincidente, tanto por ser idénticas o
muy similares y ocupan la misma posicion, cabe
tambi én advertir quelasdenominacionesson seme-
jantes(tonalidad delamarca).

Debe analizarse por Ultimo -segun lostratadi stas-
la disparidad o coincidencia de las silabas que
encabezan|asdenominaciones. Esposibleena gunos
casos gue la silaba ténica no seala que se ubique
enprimer lugar deladenominacién. Perosi lasilaba
ténicay la silaba situada en primer lugar de las
marcasestudiadassonigual es, |asemejanzaesmas
relevante. Si al contrario, si enlaconfrontacionde
lasmarcasesdivergentelasilabaténicay coincidente
la situada en el primer lugar, la probabilidad de
semejanzaseramenor”.

a.2.- Compar acion demar casmixtas.-

Existe en esta clase de marcas un elemento
denominativo (palabra) y unelemento gréfico. Parala
comparacion de esta clase de signos distintivos es
necesariollegar aprecisar cudl delosdostienemayor
fuerzadepenetracionenlamentedel consumidor, afin
dedeterminar lamayor intensidad del signomarcario.

Doctrinalmente se ha dicho que el elemento
denominativo “de la marca mixta suele ser el mas
caracteristico o determinante, teniendo en cuentala
fuerza expresiva propia de |l as palabras, las que por
definicién son pronunciables, 1o que no obsta para
gue en algunos casos se le reconozca prioridad al
elemento grafico, teniendo en cuentasu tamario, color
y colocaci on, queenunmomento puedenser definitivos”
(Proceso4-1P-88, GO. N°39de 24 deenero de 1989).

a.3.- Compar acion demar casdenominativascon mixtas

Lacomplejidad delacomparaci on marcariaesmas
acentuada si se trata de marcas de diferente especie
como en el caso presente, en el que el conflicto se
pretendedilucidar entremarcasdenominativasfrente
amarcas mixtas. Sobre éstas, ya se haexpresado que

el elemento denominativo, generalmente, sobresale
sobre el mixto. Esa tesis se fundamenta en que la
palabraesel medio masusual parasolicitar el producto
al queserefierelamarca. El signo gréfico, por lotanto
guedariadisminuidofrentealadenominacién, salvoel
gue tenga notoriamente un distintivo figurativo que
sea capaz de inducir al publico arequerir el bien o
servicio a través del concepto que el signo gréfico
evocay no delapalabrao denominacién. (Proceso 4-
IP-91, GO.N°97 de16 dediciembrede 1991, y Proceso
9-1P-94, GO 180del 10demayo1985).

Si enlamarcamixtapredominael factor gréfico, no
habrialugar alacomparacion conlamarcadenominativa,
loquesetraduciriaenlainconfundibilidad marcaria.

EL GRADODEATENCIONDEL CONSUMIDOR -

Lamarcay su proteccion no tendrian razén de ser
si aquellanotuvieraun destinatario que puedaadquirir
e identificar los productos o servicios que ese sigho
ampara. La marca existe en cuanto haya un publico
consumidor, €l que dentro de todo el proceso de
determinacién delaconfusién, esunfactor necesario
paraconsiderarlo. El consumidor esel sujetoquevaa
ser motivo del riesgo de confusion entre dos marcas
iguales 0 semejantes, y esel gque soporta, junto con el
titular delamarca, €l perjuicioporlafaltadeidentificacion
de los productos y servicios gque una marca protege
frente alosde otra

Hay consumidores menos proclives a que sean
inducidosal riesgodeconfusionfrentealaadquisicion
debienesquesedistinguen conlasmarcassemejantes.
Estaclasedeconsumidor esd profesiond y especializado,
gue ante ciertos grupos de bienes y por su amplio
conocimiento deesaactividad, facilmentediferencian
una marca de otra. Pero el consumidor que debe
considerarse para el analisis del riesgo de confusion
entredosmarcasigual eso semejantes, esel consumidor
medio.

El Tribunal haabordado el punto del consumidor
medio ensentenciade 3dediciembrede1987. Hadicho
€l altoorganismocomunitario: “...El Tribunal sepermite
precisar -de acuerdo con la doctrina predominante-
gueel consumidor al que debetenerseen cuenta, tanto
paradeterminar lanotoriedad deunamarcacomo para
establecer €l posible riesgo de confusion entre dos
marcas, es el [lamado “ consumidor medio” o sea el
consumidor comun 'y corriente de determinadaclase
deproductos, en quien debe suponerse un conocimiento
y unacapaci dad de percepcién corrientes. Por supuesto
gue, en cuanto aesefundamental puntodereferencia,
o sea €l publico consumidor de determinada clase de
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productos, debe distinguirse si se trata de bienes o
productosde consumo masivo o si por el contrario son
deconsumosdlectivo, enlocud intervienedefinitivamente
el nivel deviday la capacidad adquisitiva del grupo
humanoinvolucrado o seadeaquel quesuelesolicitar,
usar o consumir determinado producto”. (reiteradoen
sentencias: 4-1P-88, 4-1P-91, 2-1P-94).

PREVALENCIAOPRIORIDADDELASOLICITUD.-

La sola presentacion de la solicitud se encasilla
dentrodelateoriadelasmerasexpectativasfrenteala
adquisiciéndel derecho subjetivoalamarca. Enloque
respectaalosderechosadquiridosel articulo85dela
Decision con ese mismo ndimero decia: “todo derecho
de propiedad industrial validamente concedido de
acuerdo en la legislacion de los respectivos Paises
Miembrosanterior alavigenciade presente Reglamento
subsistirapor el tiempo quefuéconcedido. En cuanto
asuusoy goce, obligacionesy licencias, renovaciones
y prorrogas, se aplicaran las normas que este Regla-
mento contiene” . Existiapuesun plenoreconocimiento
y proteccién alas marcas vélidamente registradas.

Sinembargo el hecho delapresentacion configura,
segun el articulo 63 delaDecisién 85, un derecho de
prelacion. Se deduce, entonces, que quien presenta
primero unasolicitud de marcatiene un mejor derecho
alamisma, que quien lo hace después.

Este principio general, sufre actualmente dos
excepciones en el régimen comunitario andino: La
prioridad subregional andinaen materiade solicitud
de registro y la prioridad en el caso de presentarse
productosy serviciosen exposicionesen el territorio
nacional y reconocidas oficialmente. (articulos 97 y
103delaDecisién344).

Parael presupuestodel literal f) del articulo 58 dela
Decision 85, quien se oponga debera tener, o una
marcayaregistradao unasolicitud confechaanterior
alade quien presentala solicitud de un nuevo signo
marcario oreivindicalaprioridad; pero enunau otra
posibilidad, laoposiciéndebereferirseaproductosde
lamismaclasedel nomenclator internacional deNiza,
lo que doctrinalmente se conoce como la“regladela
especialidad”, significando ésta que la marca solo
protege los articul os paralos que ha sido registrada.
De donde nace el impedimento para el titular de la
marca de oponerse al registro de unamarcaigual o
semejantedestinadaadistinguir productosdistintos.
Unasolicitud presentadaposteriormentenotienevalidez
como antecedente parala oposicion.

La oposicion como un planteamiento formulado
ante la oficina nacional competente, para que ésta
rechacelasolicitud o dépaso preferenteaunasolicitud

anterior, no tiene condicionamientos especiales en
cuanto al sujeto activo delaoposicion: puede hacerlo
cualquier persona. Diferente eslahipétesisdequela
oposicidntengaproteccionjuridicasi ellacumplecon
lascondicionesy circunstanciasquelasnormasexigen
paralaoponibilidad de un signo.

PROCEDIMIENTOPARALASOPOSICIONES

El procedimiento paralasoposicionesal registrode
marcas que permitialaDecision 85, sustituidapor la
311(GO.N°96de12dediciembrede1991), éstapor la
313(G0.N°101del14 defebrerode1992) y finalmente
lasustitutivadelaanterior,1a344 (GO.N°142de29de
octubre de 1993) que se encuentraen vigor desdeel 1
deenerode 1994, comprendialaposibilidad dequelas
oposiciones pudieran presentarse dentro de los 30
dias siguientes a la publicacion del extracto de la
solicitud deregistro (articulo 65), en cuyo caso debia
tramitarl as de acuerdo con |o dispuesto por lalegis-
laciéninterna(articul 0 66); asi mismo considerabael
hecho de que no existan oposi cioneso quede haberlas
fueranrechazadaspor |aOficinaNacional Competente,
alacual en estos dos Ultimos casos le correspondia
expedir el certificado deregistrodelamarcasolicitada
(articulo 67). Enotraspal abraslaremisién quehaceel
articulo 66 delaDecisi6n 85, alalegislacion nacional
para el tramite de las “ oposiciones’, convirtiendo a
esteordenamientojuridicoencomplementariodeagué,
segun el citado articul o, significa-como quedadicho-
, que las oposiciones previstas en esa norma “las
tramitard’ laOficinaNacional Competente* de acuerdo
conlalegislacioninterna’ esdecir conlanormatividad
establecida, en este caso, por el derecho colombiano,
sinqueel Tribunal por lo tanto puedainmiscuirseen
el andlisisointerpretacion de aquella, por laexpresa
prohibicion contenida en el articulo 30 del Tratado
segunel cual: “ensuinterpretacion, el Tribunal debera
limitarse a precisar el contenido y alcances de las
normas del ordenamiento juridico del Acuerdo de
Cartagena. El Tribunal no podrainterpretar € contenido
y alcancesdel derechonacional ni calificar loshechos
materiadel proceso”.

Estalimitacionparael Tribunad Andinollevaimplicito
el reconocimiento de la facultad que tiene el juez
nacional, dentro delafase de cooperacion con el Juez
comunitario, dequeseaél quienconel findeaplicarlo,
interprete el derecho nacional y resuelva segiin su
criterio sobre los puntos de la controversia en €l
procesointerno, teniendo en cuentaqueparalaaplicacion
delanormacomunitariarequieredelainterpretacion
del Tribunal (articulo 29 del Tratadodel Tribunal).
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Lainterpretacion que realiza el Tribunal es para
cadacaso concreto por loquela“teoriadel actoclaro”
no tiene aplicacion dentro del sistemainterpretativo
andino. Las sentencias han de recoger |as peticiones
formuladas por el juez nacional afindequeéstepueda
aplicar lanormacomunitariasegunlascircunstancias
o los hechos y los fundamentos de derecho que
rodean al proceso, considerado como unaindividua-
lidadjuridica.

El actor demandalanulidad deunactoadministrativo
(Resolucion 1141) enel quedicesehanviolado normas
internasy ladisposiciondel articulo 67 delaDecision
85 por haber sido interpretado errébneamente por €l
administrador. Sufundamentosecentralizaenlaomision
de" untérmino probatorio claramenteestabl ecido por
el inciso segundo del articulo 590 del Cédigo de
Comercio”.“Laadministracion-sostieneel demandante-
,hamiradoenformaaisladael articulo67 delaDecision
85 atrasmencionada. Si miramos-agrega- en conjunto
losarticulos 66 y 67 veremos como lanormaAndina
claramenteremitealalegislacion nacional loreferente
alatramitaci6n de oposicionesy concluyequeunavez
decidida la oposicion (agrego yo, conforme alaley
interna) y si laoposicionfuererechazada, seprocedera
aotorgar el registro” (fs281, textoigual a original).

Contrapuesta a esta tesis y en defensa de sus
derechoslarepresentante delacompafiia Disprobell
Ltda, en su alegato de conclusion, seacogeal criterio
delaSuperintendenciadel ndustriay Comercio, anotando
gue ha sido siempre doctrina “que, el hecho de
presentarse unaoposi cion por partedeunterceroola
solicitud de registro de una marca, no por €ello se
deberiadar aplicaci 6nenformainmediataal o dispuesto
por el articulo 590 del Codigo de Comercio, sinoquees
indispensablecalificar lalegitimaciondequienlafor-
mulay si laoposicion|lenabarequisitosdeformay de
fondo paradeterminar asf, suviabilidad” (fs591).

En cuanto a la remision que hace la norma del
articulo66 alalegidaciénnacional comocomplementaria
del Derecho Comunitario, debe entenderse que su
aplicacion es obligatoria en tanto no contradiga
disposicion alguna de la Decisiéon 85, y a quien
corresponde precisar si se hacumplido o no con ésta
esal juez nacional, por lasrazonesy motivosanalizados
en parrafos anteriores.

Sobrelacomplementari edad entreel derechonacional
y el comunitario el Tribunal dentrodel proceso 10-1P-
94 (Gaceta Oficial No. 177 de 20 de abril de 1995),
manifestdque: “Lanormadel Articulo 144 deladecision
344, consagralo que algunos tratadistas denominan
“normadeclausura’ (MatiasAleman), seginlacual se
dejaalalegislacion del ospaisesmiembroslasolucion

legislativa de situaciones no contempladas en laley
comunitaria, yaque es posible que aquellano prevea
todos los casos suceptibles de regulacion juridica
Debeadvertirsequeenlaaplicaciondeestafiguralas
legislaciones internas de cada pais no podran esta-
blecer exigencias, requisitos adicionales o dictar
reglamentacionesque deunau otramaneraentrenen
conflictoconel derecho comunitarioandinoorestrinjan
aspectos esenciales regulados por €l de manera que
signifiquen, por ejemplo unamenor proteccion alos
derechos consagrados por lanormacomunitaria’.

Seguné articulo 64 delaDecision 85, el rechazode
lasolicitud por incumplimientodelosarticulos56, 58
y 59 procediapreviaaudienciadel interesado y antes
dequesepublicarael extracto, comoordenae articulo
65; transcurrido el plazo de 30 dias siguientes a la
publicacion, se autorizaba, la presentacién de las
oposiciones, y fenecido éste sin haber oposiciones, se
expedia el registro. Caso contrario, presentadas las
oposicionesselastramitabadeacuerdoconlalegidacion
internadel respectivo paismiembro; trémitequeconcluia
con la aceptacién o rechazo de las oposiciones, y en
este segundo supuesto se conferia el certificado del
registro.

En consecuencia, conformealamencionadaDecision
85, si el rechazo alasolicitud seefectuabaantesdela
publicaciondel extracto, no habialugar ni apublicar la
solicitud ni a presentar oposiciones, pues no existia
materiacontrovertida. Si seefectuabalapublicaciony
sepresentaban observaciones, éstasseguian el tramite
interno de acuerdo con la legislacién nacional del
respectivo Pais Miembro.

DurantelavigenciadelaDecision 85, el Tribunal en
similaresconsultas (Proceso 3-1P-90, GO. N°70de 15
deoctubrede 1990y Proceso 2-1P-91, GO. N°78de 18
demarzode1991), hamantenido el siguientecriterio:

“El Procedimientodel registrodeunamarca, regulado
por laDecision 85 delaComision del Acuerdo de
Cartagena, debecumplirseantela“ OficinaNacional
Competente”, laquedeberecibir lacorrespondiente
solicitud (articulo 60), proceder aexaminar s cumple
losrequisitoslegalesy reglamentarios (articul 0 62),
formular las observaciones del caso (articulo 63),
decidirsurechazo (articulo64), tramitar lasoposiciones
gue puedan presentarse (articulo 66), expedir €l
certificado de registro (articulo 67) y ordenar su
publicacion (articulo 71).”

Pero ademés delapartejurisprudencial transcrita
anteriormente, este Tribunal enel Proceso4-1P-89, GO.
N°66 de 4 dejunio de 1990 senté el siguientecriterio



GACETAOFICIAL

X/09/95 11.32

reproducido en el Proceso 4-1P-89, GO. N°66 de4 de
juniode 1990:

“Asimismo, dentro del procedimiento de registro
de marca estatuido por los articulos 62 a 68 de la
citada Decisién, el sefialamiento de “requisitos
legales y reglamentarios” (articulo 62), las
notificacionesy sefial amientosdeaudiencias(articulos
63y 64), lapublicacion del extracto (articulo 65) y
lacertificaciondel registrocorrespondiente(articulo
67), son situacionesque deben ser reguladas por €l
derecho interno y que suponen actuaciones en un
campo puramentefactico departedelosfuncionarios
nacional es competentes. Obsérvese ademasqueel
articulo 66 ibidem dispone expresamente que las
oposiciones al registro de marca que se presenten
ante la oficina nacional competente deben ser
tramitadas “ de acuerdo con lalegislacion interna
del respectivo PaisMiembro”.

Enlasconclusionesaquelleg6este Tribunal dentro
del Proceso 2-1P-91(GO. N°78de18demarzode1991),
sedijo:

“...1.- Laexpresion*“ OficinaNacional Competente”
de los articulos 66 y 67 de la Decision 85 de la
Comisiondel AcuerdodeCartagenanoserefiereen
modo algunoadeterminado“juezcivil”, organismo,
dependenciau oficinade los Paises Miembros”.

“2.- Ladeterminacion del organismo, dependencia
uoficinaadministrativaalaque, con el caracter de
“Oficina Nacional Competente”, le corresponde
gjercer lasfuncionesqueleatribuyelaDecision 85
y, por tanto, efectuar los tramites previstos en los
articulos 66y 67 delamismaDecision, esfacultad
privativa de los Paises Miembros del Acuerdo de
conformidad conlalegislacion Comunitariavigente”
(lo subrayado esdel Tribunal).

6-OTORGAMIENTODEL REGISTRO

Cumplidasquehubieren sidotodaslasformalidades
y €l procedimiento para €l registro de una marca,
incluso la resolucién o decisién de las oposiciones
guehubierensidointerpuestas, €l articulo 67 obligaa
la Oficina Nacional Competente a conferir el
correspondientecertificado. (Proceso 4-1P-90, GO. N°
71del7 deoctubre1990). Estecertificado deregistro
confiere asu titular el derecho exclusivo alamarca
(articulo 72).

Anteriormenteen el Proceso4-1P-90, GO. N°71de
17 de octubre de 1990, el Tribunal ya se refiri6 a
articulo 67 enlossiguientestérminos:

“El articulo 67 delaDecisién85autorizaalaOficina
Nacional Competenteparaotorgar el certificado de
registro cuando no se presentaren oposiciones o
cuando éstasfuerenrechazadaspor lamismaOficina.
Estadisposicion forma parte del conjunto de nor-
mas (articulo 60 al 71) agrupadas en laSeccién ||

“Procedimiento de Registro”, del Titulo IlI

denominado“DelasMarcas’, delaDecision85de
laComisiondel AcuerdodeCartagena. Estasnormas,
partiendo delaformadepresentaciondelasolicitud
y de los documentos que se deben acompahar
(articulos60a61) odelascorreccionesaquediere
lugar lafaltadeellos(articulo 63), regulal oscasos
de aceptacion o rechazo de la solicitud cuando
cumple o no con los requisitos sefialados en los
articulos56, 58y 59 delamismaDecision (articulos
62y 64), lapublicaciony laoposicion (articulos65
y 66), laexpediciéndel certificado deregistro (ar-
ticulo67), lalimitaciondel registroy su protec-cion
aunasolaclase(articulo68),laduraciony renovacion
del registro (articulos69y 70) y finalmenteautoriza
lapublicacion delasmar-casregistradas (articulo
71).

El textodel articulo 67, transcrito anteriormente, no
admite otro entendimiento que el quecon claridad
expresael contenidodelanorma. Esdecir queenel
caso de que se cumplieren dos condiciones: a) que
no se hubiere presentado oposiciones dentro de
lostreintadias hébiles siguientes alapublicacion
del extracto; y b)_que las oposiciones fueren
rechazadaspor laOficinaNacional Competentede
acuerdo conlalegislacioninterna, este organismo
nacional, “ expedirael certificado deregistro” que
concede a su titular el derecho exclusivo de la
marca’. (lo subrayado es nuestro)

DERECHOSEXCLUSI VOSSOBRELAMARCA -

La exclusividad sobre el uso de la marca es un
derecho esencial dentro del régimen marcario que
requiere una amplia proteccion juridica. El Sistema
Comunitario Andino garantizaen el articulo 72 dela
Decision 85 (articulo 102 de la Decision 344), ese
derecho al disponer que: “el derecho exclusivo auna
marcaseadquirirapor el registro delamismaantela
oficinanacional competente”.

La propiedad marcariay su exclusividad nacen,
segun el sistemaatributivo consagrado enlasubregion,
por el “registro” delamarcaantelarespectivaoficina
nacional competente.
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El derecho exclusivoalamarcal otienenicamente
el titular de la misma, que esta en la facultad de
defenderlofrenteatodo aquel que pretendaviolentarlo,
emprendiendolasaccionesquelalegislacionconfiere
asutitular en cuanto al uso exclusivo. (articulo 74 de
laDecision 85).

Dentro delaexclusividad quelamarcaotorgaasu
titular sehan considerado doctrinariamentedosfacetas:
lanegativay lapositiva. Por laprimerase permite a
titular usarla, cederla o conceder licencia sobre la
marca.

Laotracaradelaexclusividad, lanegativa, implica
quee titular estéfacultado paraprohibir (iusprohibendi)
quetercerosusenlamarca, y en consonancia, oponerse
al usoy registro de signosidénticos o similaresalos
queél estitular.

El ius prohibendi, se extiende, tanto alos signos
iguales como alos confundibles, y comprende alos
productos o servicios idénticos como similares.
Consecuenciadeestederecho, el titular puedeimpedir
€l uso deunamarcaidénticaosimilar alasuya, y que
puede causar confusion en el consumidor, y puede
impedir, ademas, el uso de marcas que puedan dafiar
lamarcaregistrada.

La doctrina sefiala tres facultades especificas de
guedisponeel titular deunamarca, que sederivan del
derecho exclusivo:

Lafacultad de aplicar lamarca a producto, que
puede gjercerla sobre el mismo producto, o sobre su
envase o envoltorio; y ademas se le faculta para
interponer accionesafin deimpedir que esasmismas
acciones 0 hechos puedan realizarse 0 jecutarse por
tercerossobre productossimilaresque ostentan signos
iguales o0 semejantes a los suyos.

Una segunda facultad, entrafia la capacidad de
comerciar esosproductoso serviciosconidentificacion
de su marca. En la faceta negativa, esa facultad se
traduce en la prohibicién que puede lograr €l titular
para que terceros vendan productos o suministren
servicios, bajo el amparo deunsignoigual o similar.

L atercerafacultad hacereferenciad campopublicitario,
en el que el titular puede utilizar la marca en avisos
publicitarios, impidiendo queterceroslorealicen con
esamismamarca.

Todasestasfacultadesseconcretabanenel articulo
96delaDecision311y enel 95dela313delaComision
del Acuerdo de Cartagena.

Endefensadel usoexclusivoquelasmarcasotorgan,
el titular marcario puede recurrir a las medidas de
proteccion para el amparo de sus derechos, las que
segUine articulo 74 delaDecision85 sonlascontempladas
en las respectivas legislaciones nacionales (indem-
nizacion dedafiosy perjuicios, prohibiciondelaventa
delosproductos, incautaci én delosmismos, persecucion
deddlitoscontralapropiedad marcariapor falsificacion,
imitaciénoalteraciondelamarca, etc).

Enlainterpretaciondel articulo 72delaDecision 85
dadapor este Tribunal dentro del Proceso 5-1P-94, se
atendi 6 requerimientodel jueznaciona enlossiguientes
términos.

“La concesion del registro es entre nosotros €l
modo deadquirir el dominiodeunamarcamediante
actoadministrativo unilateral del Estado por el cual
se reconoce que su titular ha cumplido con los
requisitosexigidosenlaley paraejercer losatributos
guelamarcaimplica, entreellosel del usoexclusivo
delamismaquelepermiteexigir garantiadeproteccion
contra usurpaciones o imitaciones que le afectan
suderecho. Laexclusividad enel usodelamarcaes
reconocidaexpresamentepor laDecision 85 (articulo
72) en tanto que la Decision 313 no la menciona
(articulo92). Detodasmanerascorrespondeobservar
aqui quelaexclusividad en el uso delamarcaque
otorgael registro esrelativa, yaque no setratade
la concesién de un monopolio en €l sentido de
otorgar puray llanamente una preferencia Unica
para la explotacién de una fuente de riqueza. El
articulo 75 delaDecisi6n 85 daal cance al sentido
delaexclusividad en el uso delamarcaregistrada
cuando establ ece que su titular no podra oponerse
a la importacion o internacién de mercancias o
productos originarios de otro Pais Miembro que
[levenlamismamarca. A suvezlosarticulos96y 97
de la Decision 313 sefialan en forma expresa los
casos de excepcion al uso exclusivo de la marca
registrada, al permitirlo sobrelabasedelabuenafe,
parafinestalescomolospublicitariosy deinformacion
al publico acercadel producto”.

El derecho exclusivo sobrelamarca, queconfierea
titular el iusprohibendi, sehallarecogidoend articulo
104 de la Decision 344, cuyo antecedente legal se
remontaal articulo95delaDecisién 311y al 94 dela
Decision 313. Ladisposicién vigentedice:

“Articulo 104.- El registrodelamarcaconfiereasu
titular el derecho deactuar contracual quier tercero
gue sin su consentimiento realice, con relacion a
productoso serviciosidénticoso similaresparal os
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cualeshayasidoregistradalamarca, algunodelos
actos siguientes:

a) Usar o aplicarlamarca o un signo que sele
asemeje, de forma que pueda inducir al
publico a error u originar situaciones que
puedan ocasionar un perjuicio al titular de la
marca;

b) Vender, ofrecer, almacenar o introducir en
el comercio productos con la marca u ofre-
cer servicios en la misma,;

¢) Importar o exportar productos con la marca;

d) Usar en el comercio un signo idéntico o
similar ala marcaregistrada, conrelaciéna
productos o servicios distintos de aquellos
para los cuales se ha registrado la misma,
cuando el uso de ese signorespecto atales
productos o servicios pudiese inducir al
publico a error o confusién, pudiese causar
a su titular un dafio econdmico o comercial
injusto, o produzca unadilucion de la fuerza
distintiva o del valor comercial de dicha
marca; o,

€) Cualquier otro que por su naturaleza o finalidad
puedaconsiderarseandogooasimilablealosliteraes
indicados en el presente articulo”.

En consideracion atodol o anteriormente expuesto.

EL TRIBUNAL DEJUSTICIADEL ACUERDODE
CARTAGENA,

CONCLUYE:

1 Enel tramitedelasoposicionesal registro de una
marcaprevistoenlaDecisién 85, publicado el extracto
aqueserefiered articulo 65dedichanormacomunitaria,
el funcionariocompetentedebiatramitar lasoposi ciones,
si las hubiere habido, de acuerdo con lalegislacion
internadel respectivo PaisMiembro.

2 Bajoe imperiodelaDecision85delaComisiondel
Acuerdo de Cartagena, noesvalidoel registrodeuna
marca que sea confundible con otrayaregistrada por
un tercero para productos o servicios comprendidos
en una misma clase, en los términos del articulo 58,
literal f) deesaDecision.

3 LapresentaciondeoposicionesquepreviolaDecision
85, eraunaaccion abiertaacual quier persona, sinque
el opositor tuviera que demostrar ni latitularidad de

unamarcani requisito alguno.

4. Ladeterminaciéndel riesgo deconfusion entredos
marcas semejantes es atribucion del administrador o
del juez nacional, quienes procederan al examen
comparativo, teniendo en consideracion, losprincipios
gueladoctrinay lajurisprudenciahan elaborado para
el cotejo marcario, resumidos en estasentencia.

5. El ConsgjodeEstado delaRepublicade Colombia,
Saladel o Contencioso Administrativo, Seccién Primera,
deberdadoptar lapresenteinterpretacion al dictar su
sentencia en el expediente nacional N°1846, de
conformidad con lo establecido por €l articulo 31 del
TratadodeCreaciondel Tribunal deJusticiadel Acuerdo
de Cartagena.

6. Deacuerdoconlodispuestopor €l articulo64 dela
Decision 184 delaComision (Estatuto de este Tribu-
nal), notifiquese la presente sentencia a Consejo de
Estado de la Republica de Colombia, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Seccion Primera, mediante
copiacertificaday sellada.

7. Remitase copia certificada de esta sentenciaala
Juntadel Acuerdo de Cartagena para su publicacion
enlaGaceta, Organo Oficial del mismo.

LuisHenriqueFariasMata
PRESIDENTE

Patricio BuenoMartinez
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 .- Losdocumentosque
anteceden sonfiel copiadel original queseencuentra
archivado en el respectivoexpedientedeestaSecretaria.
CERTIFICO.

Patricio Peralvo Mendoza
SECRETARIOa..
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PROCESO N°3-1P-95

SOLICITUDDEINTERPRETACION PREJUDICIAL DEL ARTICULOS58,LITERAL c)
DELA DECISION8DE LA COMISIONDEL ACUERDO DE CARTAGENA. PEDIDA
POR EL CONSEJO DE ESTADO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA,SALADELO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO,SECCIONPRIMERA.CONSEJERO PONENTE
DOCTOR ERNESTO RAFAEL ARIZA MUNOZ.INGRESADO EL 13DE FEBRERO
DE 1995. EXPEDIENTE N°2598. CASO “CONCENTRADOSY
JUGOSDEFRUTASTUTTI-FRUTTI SA.

Quito, Agosto 7 de 1995

EL TRIBUNAL DEJUSTICIADEL ACUERDODE
CARTAGENA

VISTOS:

Quee Consgjode Estado delaRepublicade Colom-
bia, Saladelo Contencioso Administrativo, Seccion
Primera, atravésdel Consejero Ponentedoctor Ernesto
Rafael ArizaMufiozy en cumplimiento del auto de29
de septiembre de 1994, proferido en el proceso de
nulidady restabl ecimiento del derechoinstaurado por

la Sociedad Concentrados y Jugos de Frutas Tutti-
Frutti S.A. (expedienteN°2598), atravésdeapoderado,
end quesepretendeobtener lanulidad delaResolucién
N° 387 de 26 de marzo de 1993, expedida por la
Superintendenciadel ndustriay ComerciodelaRepublica
de Colombia, solicita a este Tribunal Comunitario,
interpretacion por laviaprejudicial del articulo 58,
literal c) delaDecision85delaComisiéndel Acuerdo
deCartagena, lacual sefialacomovigenteparalafecha
en que se expidio el acto acusado.

Que la consulta se tramita con observancia de lo
dispuesto por €l articulo 61 del Estatuto del Tribunal
Comunitario, indicandoseel nombrede tribunal nacional
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gueformulalasolicitud; larelacién delasnormasdel
ordenamientojuridico cuyainterpretacion serequiere,
contenidasenlaDecisién85del AcuerdodeCartagena
(articulo 58, literal ), quedeacuerdo con el consultante
guardarelacion con €l literal d) del articulo 82 dela
Decision 344 del Acuerdo de Cartagena, actual mente
vigente; el lugar y direccion en donde el despacho
judicial solicitante recibira la notificacion
correspondiente; laidentificacion delacausaque ha
originadolasolicitudy el siguienteinformesucintode
loshechosquelaautoridad consultanteestimarel evantes
paralainterpretacion:

“1. El dia 20 de Noviembre de 1987, la sociedad
CONCENTRADOSY JUGOSDEFRUTASTUTTI
FRUTTI S.A. present6 solicitud deregistro dela
marcaTUTTI-FRUTTI, paradistinguir productos
delaclase 31 del nomenclador internacional, ala
cual laDivision de Propiedad Industrial dela Su-
perintendenciadelndustriay Comercio ordend su
publicacion.

“2. Dentrodelostreintadiassiguientesalapublicacion
del extractoenlaGacetadelaPropiedad Industrial,
€l doctor MARCOT.RUIZ LUJAN, obrandoensu
propio nombre, presentd oposicion alegando que
TUTTI-FRUTTI eraunadenominaciongenérica,
oposicion que se declard infundada mediante
ResolucionN°1479de20deMarzode1992, expedida
por el JefedelaDivisiénde Propiedad Industrial,
ordenandose conceder €l registro de dichamarca
enlaclase31.

“3. Contra la Resolucion mencionada €l opositor
interpuso |os recursos de reposicién y apelacion,
decidiéndosed primerodesfavorablementemediante
laResolucién N° 02809 de 14 de Agosto de 1992.

“El de apelacion fue resuelto a través del acto
acusado, €l cual revoco laResolucion N° 1479 de
20deMarzode 1992, habiéndose dispuesto negar
el registrodelamarcaTUTTI-FRUTTI enlaclase
3L

“Parasustentar el cargo deviolacion delanorma
indicadaen lademanda, se aducelo siguiente:

“En el acto acusado se aplicé en formaerradalo
dispuestoenel articulo58literal c) delaDecision
85, queguardarelaciénconel literal d) del articulo
82 delaDecision 344, actualmente vigente, y en
contra de la opinion expuesta por el Tribunal de
Justiciadel AcuerdodeCartagenay ladoctrina, a
deducirsequelaexpresion TUTTI-FRUTTI identi-
fica un producto de la clase 31 por lo cual era
irregistrableenrazon de su caracter genérico, por

lo siguiente:

“En la clase 31 del nomenclador, se encuentran
incluidas “las frutas y verduras frescas’ y no el
“salpicon” 0“ mezcladetrozosdediferentesfrutas
€n su propio jugo o en otros liquidos que se usa
como bebidao refresco”, ni los heladosdefrutas.

“Al noestarincluidosenlaclase311osheladosde
varias frutas, ni el salpicon, las voces TUTTI-
FRUTT!I no son genéricas paradistinguir todos o
algunos de los productos de la clase 31, o de
cualquier otraclase, puesto queenel lenguajeque
seempleaend mercado TUTTI-FRUTTI nosefiala
oidentificalaclasedeproductoscomprendidosen
laclase 31, o de otraclase, tales como productos
agricolas, horticolas, forestalesy granosnoincluidos
en otras clases, animalesvivos; frutasy verduras
frescas, semillas, plantasvivasy floresnaturales;
sustancias paraalimentaci én deanimales, malta.

“Términogenérico, comoloharepetidoladoctrina
y jurisprudencia, es aquel que corresponde a la
especieo génerodel producto dequesetrate. Asi,
manzana es genérico paradistinguir manzanasy
jugos a base de manzana, pero no lo es para
computadores. Toro es genérico para distinguir
animalesvivosdelaespeciebovina, peronoloes
para cortadoras de césped. Con la mismaldgica
TUTTI-FRUTTI no es genérica para animales o
productos agricolas o cualquier otro producto de
laclase31.

“Laprohibicionderegistrodesignoscomo marcas,
por tratarse de una norma de excepcion, es de
interpretacion restrictiva y, por lo tanto, no se
puedeinterpretar enformaextensiva.

“Al noser TUTTI-FRUTTI unaexpresion usada
parareferirseaun producto cualquieradelaclase
31, TUTTI-FRUTTI esuntérminoregistrablecomo
marca paralos productos de dichaclase 31.

Queeste Tribunal consideradel caso completar la

sintesis de los hechos relevantes del proceso con las
siguientes incidencias que orien-tan la labor
interpretadoradel Tribunal Comunitario:

El Ministerio de Desarrollo Econémico y la
Superintendenciadel ndustriay Comercio, por medio
deapoderado, contestaronlademandaconsignando
como defensa de la Resolucién 387 de 1993,
demandada, para sostener que ella no haviolado
lasnormascontenidasen el articulo 58 literal c) de
la Decisién 85 del Acuerdo de Cartagena, ni €l
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articulo 72literal d) delaDecisién 313. Ensustento
desuargumentacionindicaqueel conceptoemitido
por laAcademiaColombianadelal engua, el 20de
agostode 1991, queobraen el expediente, segiinel

cua “...l1aReal Academiacomienzaaadmitirlo,y en
suDiccionarioManual apareceregistradoasi: TUTTI-
FRUTTI; (vozitaliana) m. helado devariasfrutas.
También esconvenienteadvertir queen Colombia
esetérmino seaplicaaun salpicon, o sea, mezclade
trozos de diferentes frutas, en su propio jugo o en
otroliquido, que seusacomo bebidaorefresco”, y
gue habiendo solicitado |a sociedad peticionaria
“..eregisrodelamarcaTUTTI-FRUTTI (expediente
N°278701), paratodoslosproductoscomprendidos
en la clase 3la de la nomenclatura vigente, es
forzoso concluir queel registrodelamarcaTUTTI-
FRUTTI, pretendié amparar todos los productos
comprendidosen estaclase 3laentreloscualesse
encuentra las frutas; lo que conllevé a su
irregistrabilidad por parte de la Oficina Nacional

Competentealaluz delo preceptuadoen el literal

c) del articulo 58 delaDecision 85 delaComisién
del Acuerdo de Cartagenay conformealaSentencia
Prejudicial del 19 deoctubrede 1989 proferidapor
el Tribunal AndinodeJusticia.

Agregaquelaexpresion TUTTI-FRUTTI “...seha
convertido en untérmino conocidoy empl eado por
€l publicoy el comercio para designar helados y
frutas, productos comprendidos en las clases 30a
y 3ladelanomenclaturavigente; respecto de esos
productos, laexpresion TUTTI-FRUTTI carecede
distintividady por |o mismo, ho puedeser adoptada
comomarca.” Y concluyequelaResolucioncitada
“segjustaal derechoy noviolanormasde caracter
superior como |o aduce la parte demandante”.

Queenel expedienteanexoalaconsultaseincluyen
entreotroscopiasdelaresolucion 387 de26 demarzo
de1993 demandada, |aResolucién 1479 de20demarzo
de1992 por lacual laDivisiondePropiedad I ndustrial
declaréinfundadalaoposiciénpromovidapor el doc-
tor Marco Tulio Ruiz Lujan; y €l concepto rendido el
26 de agosto de 1993 por €l profesor Manuel Pachon
conforme a cual “los vocablos TUTTI-FRUTTI no
resultangenéricosparadistinguir frutasfrescas, verduras
frescasy losotrosproductosdelaclase31”, y argumenta
sobre la funcién distintiva de la marca y sobre la
nocién de signos genéricos en el derecho marcario.

CONSIDERANDDO:
Delasintesisdeloshechosy deladocumentacion

anexaal expediente enviado por el tribunal nacional
consultante se desprende que desde el punto devista

delalegislaciéncomunitaria, paraqueel juez nacional
pueda establecer si la actuacién administrativa ago-
tadamediantelaexpedicién delaResolucion 387 de26
deMarzode 1993, expedidapor laSuperintendenciade
Industriay Comercio delaRepublicade Colombia, se
gjusto o no al ordenamiento juridico comunitario,
deberan examinarse las normas en él contenidas que
hacen rel acion con lagenericidad de unamarcapara
determinar si hay o no lugar a su registro. Asi se
desprende claramente de lasituacién litigiosaque se
ventila en el proceso interno en el que se trata de
establ ecer lasujeci6nal derecho comunitario por parte
de la Resolucion cuya legalidad se demanda, por la
cual senegé €l registrodelamarca TUTTI-FRUTTI

paradistinguir productosdelaclase 31, sobrelabase
deconsiderarla“irregistrableenrazon desugenericidad”

y serevocé laResolucién 1479 de20 demarzo de 1992
delaDivisiondePropiedad Industrial quehabiaordenado
reconocer €l registro de dichamarca.

Este Tribunal comunitario estimaquehay lugar en
€l presente caso aproceder alainterpretacion preju-
dicial del articulo 58, literal c) delaDecision 85dela
Comisién del Acuerdo de Cartagena, asi como dela
normaequivalentecontenidaenel articulo 72, literal d)
delaDecisién 313, vigentelaprimeraa momento de
expedirselaResolucién 1479delaDivisiondePropiedad
Industrial y envigor lasegundaa momentoderesolverse
el recurso de apelacion por la Superintendencia de
Industriay Comercio.

El texto delasnormascuyainterpretaci 6n seprocede
ahacer en la presente sentencia, es el siguiente:

DECISION 85.

“Articulo 58.- No podran ser objeto de registro
comomarcas.

c) Las denominaciones descriptivas 0 genéricas en
cualquier idiomay los signos que puedan servir
paradesignar laespecie, lacalidad, lacantidad, el
destino, €l valor, olaépocadelaproducciondelos
productos o de la prestacion de servicios;”

DECISION 313.

“Articulo 72.- No podrén regi strarse como marcas
los signos que:

d) Consistanexclusivamenteenunsignooindicacion
gue pueda servir en el comercio para designar o
paradescribir laespecie, lacalidad, lacantidad, el
destino, €l valor, el lugar de origen, la época de
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produccién u otros datos, caracteristicas o
informaciones de |os productos o de |os servicios
paralos cuales ha de usarse;”

NATURALEZADISTINTIVAY EXCLUSVIDADDE
LAMARCA.

Doscaracteristicasfundamental eshan dedestacarse
al tratar el punto relacionado conlagenericidad dela
marca: lanaturalezadistintivay laexclusividaddela
marca.

Laprimera, porque como lo hasostenido este Tri-
bunal en sentenciadeinterpretacion prejudicial de17
de marzo de 1995, en el caso 10-1P-94, el elemento
funcional que pertenecealaesenciadelamarcaesel
de su capacidad de distinguir unade otra, hasta el
punto de que la marca llega a considerarse como
sinénimodesignodistintivo. Este Tribunal yasehabia
ocupado in extenso de la funcién distintiva de la
marca. Enlalnterpretacion Prejudicial 1-1P-87 (Gaceta
Oficial N° 28 de 15 de febrero de 1988) se decialo
siguiente:

“Derivadasdelafunciondistintivay relacionadas
con ella sereconocen otras funciones de lamarca
como su capacidad deidentificacion delos bienes
y servicios producidos y ofrecidos dentro de la
economia, con lo cual se garantiza su calidad, en
beneficio de productores y de consumidoresy se
imprimeun sentido econémicoal régimenmarcario.
Lamarcacumpletambiénunafindidaddeinformacion
al publico sobre la clase de productos o servicios
disponibles en el mercado; esta caracteristica se
conocecomolafuncién publicitariao propagandistica
delamarca

“En la medida en que las marcas forman parte o
estan adheridas alos productos que se transan en
los mercados, éstas cumplen también unafuncion
competitiva pues en virtud de la identidad que
imprimenal oshienesy serviciosy desudescripcion,
suministranlainformaci on necesariaal consumidor,
requerida para que se den las condiciones de
competenciadel mercado. Deestafunciénsederivan
también los instrumentos de proteccion contrala
competenciadesleal, que caracterizan al derecho
marcario, tales como las acciones procesales de
oposicion o denulidad del registro paraimpedir el
aprovechamientoilicito por tercerosdel esfuerzoy
prestigio ganado por el titular delamarca...”

Este Tribunal consideraquelasegundacaracteristica,
estoes, laexclusividad, eselementoindispensabledel
signo registrable como marca, por cuanto la hace

susceptible de apropiacion por un Unico industrial o
comerciante con exclusion de los demés. Asi, por
virtud del acto deinscripcion deunamarca, sutitular
adquiere el derecho subjetivo de usarla para la
identificacion de su producto. La existencia de ese
derecho debebasarse en unacaracteristicafundamen-
tal de la marca como es su capacidad de imprimir
individualidad al producto del cual esta llamado a
servir deapelativo. Enestesentido no seran susceptibles
de apropiarse las expresiones que siendo de uso
generalizado, se utilicen comdnmente por los
consumidores paraidentificar el producto o servicio
de su seleccién, pues en ellas esta de por medio €l
interésgeneral delacomunidad quedebe primar sobre
el interésparticular del usuariodelamarca, quien, al
pretender utilizarlaenformaexclusiva, lasacariapor
asi decirlodel lenguajecorriente, paraprovecho propio
en la designacion de su producto.

DENOMINACIONESGENERICASY DESCRIPTIVAS

El articulo58literal c) delaDecision 85 sefialados
causalesdeirregistrabilidad delamarcaquelaoficina
nacional competente debe examinar cadavez que se
tratede aplicar lanormacomunitaria: deunapartela
originadaenlaimposibilidad deregistrocomomarca,
guetienenlasindicaciones olossignosgenéricos; de
laotra, ladenominacién descriptiva.

El legislador comunitario delaDecision 85, reunid
enunamismaenumeracion (literal c) del articul058),
tanto las denominaciones genéricas como las
descriptivas, quiza por ladificultad que la doctrina
reconoce paradelimitarlas. Tal ocurreenlahipotesis
deladenominacion descriptivadelaespecie, enlaque
puede suceder que debido al uso reiterado de una
expresion por losconsumidoresllegueadividirsey a
sub-dividirse progresivamente en sub-géneros que
ini cial mente constituian unasimpleespecie; ladoctrina
masautorizadaal respecto deducequebajotal supuesto
unadenominacion que originalmentefue descriptiva
deunaespecie puede convertirse en unadenominacion
genérica. (Fernandez-Novoa, Carlos. DerechodeMarcas,
Ed..... 1990, pag. 76).

a Denominacion Genérica.

Vistas las normas comunitarias que se solicita
interpretar con esta 6ptica de conjunto, corresponde
aeste Tribunal comunitario anotar que lanocion de
denominacionesgenéricasdebecomprender, paraefectos
marcarios, lasqueserefieren aunidadesdeun mismo
género propiamentedicho como deunamismaespecie,
en la medida en que etimol 6gicamente tanto el uno
como laotrahacenrelacion al conjunto de elementos
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guetienen uno o varios caracteres comunesy que por
tanto no pueden ser objeto de uso exclusivo para
identificar el producto o servicio que setrate dereg-
istrar. Tanto en la nocidn de género como en la de
especiequetraeel Diccionario delaReal Academiala
comunidad de elementos hace evocar la idea de
generalidad. Laprohibiciénderegistro sedirigepues,
en ambos casos (género y especie) a precaver que
expresiones de uso comin o generalizado puedan ser
utilizadas, via el registro marcario, para asignarlas
como denominacion exclusivadeun productooservicio.

Entendido en los anteriores términos el problema
delosnombresgenéricos, cabe sefialar cudlessonlas
condicionesparaquesedéd fendmenodelagenericidad
en materia marcaria. El caracter genérico de una
denominacion por si mismo, o mirado en un plano
abstracto, no constituye elemento suficiente para
determinar o deducir de él laprohibicion del registro
como marca. Paraquelasolicitud deinscripciéndeuna
marcaresulteincursaen lacausal deirregistrabilidad
establecidaenel articulo58, literal c) delaDecision 85
delaComisiéndel Acuerdo de Cartagena, esnecesario
guelanaturalezagenéricadelaexpresion sepredique
del productooservicioal cua estallamadaaaplicarse
- incluidas todas sus caracteristicas - segiin la clase
paralacual sesolicito el registrodelamarca, contenida
en€ arreglode Niza. Paralaaplicaciondelaclasificacion
deNizaqueexigenlosarticulo 68 delaDecisién 85,91
dela313y 101 dela 344 del Acuerdo de Cartagena,
deberén tenerse en cuenta las notas explicativas
correspondientes. En el presente caso sometido a
interpretacion prejudicial, es pertinente tomar en
consideraciénlanotaexplicativadelaclase 31 queda
alcanceal listadodeproductosdelatierra, paraindicar
gue la clase comprende “los que no hayan sufrido
preparacion algunaparael consumo”.

Tambiénresultanecesario quelaoficinanacional
competente, al gjercitar su facultad de proceder a
examen de registrabilidad de unamarca, despliegue
todasu capacidad anal iticay reflexivaparadeterminar
€l caracter genérico de un signo que se pretenda
registrar, sinlimitarseal meroandlisisgramatical dela
palabrao laspal abrasque componen un signo. Enlos
signos compuestos constituidos por un conjunto de
palabras, puede darse el evento de que el caracter
genérico de las palabras cuando se les considera
aisladamente, desaparezcaporqueel conjuntoformado
por ellas se traduce en unaexpresi 6n con significado
propioy poder distintivo suficienteparaser registrada
como marca. Deahi que el examinador debaacudir al
estudio no sdlo individual sino de conjunto de las
palabras paradeducir onolanaturalezageneral dela
expresion, vista de cara a producto que pretende

distinguir.

EsteTribunal, en sentenciadel nterpretacion Preju-
dicia proferidaenel Caso 2-1P-89, GacetaOficial No.
49de10deNoviembrede 1989, apropositodeconsulta
prejudicial solicitada por el Consejo de Estado en el
procesoinstaurado por laempresaProductosFamilia,
S.A., se pronuncié en los siguientes términos con
respecto al caracter no registrable de los signos
denominativosgenéricos, contempladosenel articulo
58, literal ) delaDecision 85 del AcuerdodeCartagena:

“...CuandolaDecision85delaComisiondel Acuerdo
deCartagena, en€l literal ¢) desuarticulo58, dispone
gue “no podran ser objeto de registro como marcas...
lasdenominacionesgenéricasen cualquier idioma’ se
refiere, deacuerdoconel sentidoliteral delostérminos,
a nombres de “conjuntos de seres con caracteres
comunes’, 0 aclases o especies de cosas semejantes
entre si por compartir ciertos caracterescomunes. La
razon de ser de la prohibicién, que es usual en los
ordenamientos marcarios, resultaevidenteyaqueno
seriajusto que se reconociera un derecho individual
exclusivoal uso deunadenominaci6n paraun producto
oun servicio, cuando tal denomina-ciénlacomparten
otrosproductoso servicios delamismaespecie, alos
cualestambiénlesseriaaplicable, dentrodel lenguaje
corriente.

“NOCIONJURIDICA

“Debe aclararse, sin embargo, que conforme ala
mésgeneralizadadoctrinadentrodel Derechomarcario,
laGENERICIDA D deunadenominacion, queimpide
gue puedaser utilizadacomo marca, debe apreciarse
siempre en su relacion 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
denominacién desde el punto de vista juridico. No
porqueunapalabrafigureen el diccionario conunao
variasacepcionesampliaso genéricas, quedapor ello
descalificadaapriori comomarca. El andisisdel término
0 denominacién, paraestosef ectos, no puedelimitarse
al aspecto idiomético ya que se trata de una cuestion
eminentementepractica, quedebeser consideradaala
luz delo que suele entenderse en el mercado segunla
utilizacién normal de los vocablos por parte de los
empresariosy del piblico consumidor. Resultaasi que
unadenominacion notienenecesariamenteel caracter
degenérica, enlo queamarcasserefiere, por el solo
hecho deserloensentidogramatical. Lacondicionde
genericidad de un vocablo apelativo, que impide
juridicamente que pueda ser utilizado como marca,
solo resulta si es que tal denominacion puede servir
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por si sola, segun el lenguajequesueleutilizarseenel
mercado, parasefialar oidentificar laclasedeproducto
oserviciodequesetrata. Dealli queladoctrinahaya
precisado que se esta frente a una denominacion
genéricacuando alapregunta“ ;quées?’ enrelacion
con un producto o servicio, seresponde utilizando la
denominacion genérica. Asi, los términos “silla’,
“mueble’, “pildora’, “ papel”, songenéricosenrelacién
con tales clases de productos.

“Conviene aclarar, en el campo doctrinal, quelas
palabras pueden usarse en un sentido distinto a su
significadoinicial opropio, demodofiguradoometaférico,
y adquirir asi unafuerzaexpresivapeculiar, suficiente
paraser novedosay distintivaenrelaciéncondeterminado
producto o servicio. Una expresion utilizada en un
contexto original en relacion con el objeto, puede asi
dejar deser genérica, juridicamentehablando. Enotras
palabras, un vocablo en si mismo genérico, a ser
utilizado enlenguajefiguradoy enrelaciondirectacon
unproductooservicio, saledel ambitodesusignificado
peculiar o propioy pierde asi su genericidad inicial,
semprequenoseaigualmenteaplicableaotrosproductos
o0 servicios de lamisma clase. O sea que un término
genérico se puede constituir por meraconvencion en
palabrapropiaoindependiente, aptapor lotanto para
Servir como marca.

“Contraestaposibilidad, admitidapor ladoctrina,
no resultavalido el argumento consistente en sostener
guequienregistraunamarcanecesariamentemonopoliza
€l vocabl o, yaque-por supuesto- éstepodracontinuar
siendo utilizadolibrementeen el lenguajecomun, ensu
sentido propio, sin confundirse por ello conlamarca,
puesto que ya no existiria relacién alguna con €l
producto o servicio en referencia. Asi ocurre, por
ejemplo, con €l uso novedoso de ciertos términos en
€l casodemarcascomo“Familia’,“Ley”,“Hidalgos”’,
“Universo”, “Hoy”, “ Comercio”, etc. etc.

“Untérmino esgenérico, en cambio, desdeel punto
devistadel Derecho Marcario, cuandolosempresarios
del correspondientesector econdmiconecesitanutilizarlo
enagunaformaparasefialar el producto o servicio, o
cuando por si solo puedaservir paraidentificarlo. En
tales casos, conforme se ha indicado, no resultaria
admisiblequeun solo empresario pretendieraapropiarse
de algo que es comun y que los demas empresarios
habrian denecesitar, utilizando el lenguajecorriente,
parareferirse a su producto o servicio”.

“...Lostérminosambiguos
Pero, ademasdelos criterios general es expuestos,

debetenersemuy en cuentaque el Derecho Marcario,
y dentro de él las normas comunitarias que ahora se

interpretan, buscan ante todo que en el uso de las
marcasexistaclaridady queseevitecualquier tipode
confusion que pueda inducir a error alos consumi-
dores (ver Decision 85, y en especial susarticulos 56
y 58literalesa), c), d),f) y g).

“En resumen, vocablos como los citados, si bien
tedricamente podrian llegar a ser novedosos en su
relacion concretacon un producto, pueden llegar aser
equivocos y ambiguos dentro del lenguaje que
usua menteseutilizaene mercado. Deser asl, resultarian
inadmisibles como marcas, de acuerdo con las
disposiciones de la Decision 85 antes citadas...”

La anterior jurisprudencia fue reiterada por este
Tribunal enfallo3-1P-91, GacetaOficial No.93de11de
Noviembrede1991.

b) SignosDescriptivos.

Seglin Fernandez-Novoaladenominacién descriptiva
es aquella “que permite conocer las caracteristicas
propias de los productos o servicios globalmente
definidos a través de cada denominacion genérica’.
M edianteladenominacion descriptivasedancticiade
manera directa sobre los datos caracteristicas o in-
formaciones del producto no constitutivos de rasgos
propios que la hagan distinguirse de los productos
competidores. Tales caracteristicas estan sefialadas
demaneraenunciativapor € literal c) del articulo 58 de
laDecisién 85 que se comenta, referidasalaespecie,
lacalidad, lacantidad, el destino, el valor, el lugar de
origen, la época de produccién, entre otros.

L adoctrinasugiere como uno delos métodos para
determinar si un signo esdescriptivo, el deformularse
lapreguntade“cémo” esel producto que se pretende
registrar, de tal manera que si la respuesta
espontaneamente suministrada -por € emplopor un
consumidor medio - esigual aladeladesignacionde
ese producto, habra lugar a establecer |a naturaleza
descriptivadeladenominacion.

¢) Denominacionesen L enquaExtranjera.

Sobrelas denominaci onesgenéricaso descriptivas
cabe decir que segun €l articulo 58, literal c) de la
Decision 85 del Acuerdo de Cartagenano pierden su
caréacter detales por el hecho deverterseaunidioma
extranjero. Lo mismo puede decirse de las
denominaciones descriptivas que por utilizarse para
calificar lanaturalezao calidad deun producto, no son
susceptiblesderegi stro como marcacuando constituyen
un sustantivo o un adjetivo calificativo deuso comuin,
asi seanalicesu contenido etimol 6gicoen el idiomadel
gue son originales o en un idiomaextranjero.
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El contenido literal de la Decision 85 citada es
categorico cuando se refiere a las denominaciones
descriptivasogenéricasen cualquier idiomacomono
registrables. En contrasteconloanterior, laDecision
311 que sustituy6 la norma precedente y la Decision
313 que la derogd, nada establecen sobre idiomas
extranjeros. Anteestanuevacircunstancialegislativa
resultapertinentereferirsealadoctrinapreval eciente
enlamateriaparasefialar que cuandoladenominacion
se exprese en idioma que sirva de raiz a vocablo
equivalente en la lengua espafiola a de la marca
examinada, su grado de genericidad o descriptividad
deber&d medirse como si se tratara de una expresion
local, o cual sucedefrecuentementecon lasexpresiones
enidiomaslatinoscomoel Italianoo el Francésquepor
hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre
personasdehablahi spanao por tener similitud fonética,
sondefécil comprensién parael ciudadano comun. Tal
seriael caso delapalabrafrancesa“Chevalier”, por
“caballer0” oladenominaciénitaliana“tuttoil mondo”,
por “todoel mundo” . Conigual sentido puedealudirse
al vocablo extranjero que por su uso frecuente en los
medios de difusion y publicidad, ha pasado aformar
parte del 1éxico comUn para la designacion de un
producto, comoseriael casodelasexpresiones” sweter”
o“pull over” parareferirsea“sacostejidosen lana”.

Por ultimo existen nombresqueteniendo origenen
un idioma extranjero, han llegado a ser aceptados
oficialmente en el idiomalocal con acepcién comuin
equivalente, como serian lositalianismos, galicismos
o anglicismosgueterminan siendo prohijados por los
organismosrectoresdel idiomaenun paisdado. Si de
ellos se predica la genericidad o descriptividad por
reunir los elementos caracteristicos de estas figuras,
descritosen el aparte 2 de estasentencia, podrian caer
dentro de las prohibiciones al registro a que nos
estamostrefiriendo. Peros lamarcaadquiereoriginalidad,
sugestividad oidentidad propiapor lacomposiciénde
las denominaciones utilizadas o por la aplicacién a
productos ajenos en su significado a la expresion
denominativadequesetrate, podraser habilitadapara
suinscripciénenel registrodelapropiedadindustrial.

Corresponde alaoficinanacional competente, de
acuerdo con lo establecido en €l capitulo relativo al
Procedimiento del Registro - articulos 60 a 71 de la
Decision 85y 76 a91 delaDecision 313 - ademasde
aplicar las normas procedimentales pertinentes a
otorgamientodel registrodeunamarca, proceder asu
examen deregistrabilidad adel antando todas| asindaga-
cionesy averiguacionesy realizandolosandlisistécnicos
necesarios paradeterminar si sedaonolacalidad de
genérica o descriptiva de una marca expresada en

idioma local o extranjero, afin de decidir sobre su
registrabilidad, enlossupuestosdel articulo 58, literal
c) delaDecision 85y 72, literal d) delaDecision 313
del Acuerdo de Cartagena.

Hechas | as consideraciones anteriores,

EL TRIBUNAL DEJUSTICIADEL ACUERDODE
CARTAGENA,

CONCLUYE:

1 Lagenericidad deunadenominaciono el caréacter
descriptivo delamisma, queimpidequeellapueda
ser objeto deregistro como marca, deconformidad
conlosarticulos58, literal c) delaDecisién 85y 72,
literal d) de la Decision 313 de la Comision del
AcuerdodeCartagena, debeser entendiday aplicada
en surelacion directay concretacon el productoy
servicio de que setrate, segun laclasificacion del
nomenclator correspondiente- incluidassusnotas
explicativas- y no tan solo desde el punto devista
gramatical.

2 Deacuerdocone articulo58, literal ¢) delaDecision
85 citada, paraefectosdedeterminar laregistrabilidad
onodeunamarca, su carécter descriptivoogenérico
se predica de expresiones sin consideracion al
idiomaen queellasseutilicen.

3 Altenordeloestablecidoenel articulo 72, literal d)
delaDecision 313 delaComision del Acuerdo de
Cartagenael caracter genéricoodescriptivodeuna
marcano estareferido asu denominacionen cual quier
idioma. Sinembargo no son registrableslasexpre-
siones que no obstante pertenecer a idiomas
extranjeros, son de uso comun en el paisen donde
sesolicitael registro o enlosPaises Miembrosdel
AcuerdodeCartagena, 0 son comprensiblesparael
consumidor medio delasubregiondebidoasuraiz
comun, asu similitud fonéticao al hecho de haber
sido adoptadas por un 6rgano oficial delalengua
en cualquiera de |l os Paises Miembros.

4. LaSaladeloContencioso Administrativo, Seccién
Primera, del Consejo de Estado delaRepublicade
Colombiadeberaadoptar lapresenteinterpretacion
del ordenamiento juridico comunitario al dictar
sentencia en el proceso de la referencia, de
conformidad con |o establecido por €l articulo 31
del Tratadode Creacion del Tribunal de Justicia
del Acuerdo de Cartagena.

5. Encumplimiento delo dispuesto por el articulo 64
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del Estatuto de este Tribunal (Decision 184 dela
Comision) notifiqueseestaprovidenciaal organismo
jurisdiccional citadoenel punto anterior, mediante
copiacertificaday sellada.

6. Remitase copia certificada de esta sentencia ala
Juntadel Acuerdo de Cartagenaparasu publicacion
enlaGacetaOficial.

Registrese, notifiquese y publiquese en la Gaceta
Oficial del Acuerdode Cartagena.

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 .- Losdocumentosque
anteceden sonfiel copiadel original queseencuentra
archivado endl respectivoexpedientedeestaSecretaria.
CERTIFICO.

Patricio Peralvo Mendoza
SECRETARIOa..
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PROCESO N°07-1P-95

Solicitud delnterpretacion Prejudicial del inciso 1°del articulo 65 delaDecisién 85,
hoy articulo 81 dela Decision 313; delosliteralesa) y c¢) del articulo 58 de la Decision 85y
h) del articulo 72 dela Decision 313; y delos articulos 64 y 65 de la Decision 85, hoy
articulo85delaDecision 313 del Acuerdo de Cartagena. Formulada por €l Consejode
EstadodelaRepublicade Colombia, Saladelo Contencioso Administrativo, Seccion
Primera. Consejero Ponente: Doctor Y esid Rojas Serrano. Expediente Nacional N° 2606;
caso de Sociedad Espumas Plasticas S.A.

Quito, 7 de Agosto de 1995

EL TRIBUNAL DEJUSTICIADEL ACUERDODE
CARTAGENA

VISTOS:

Quee Consgjode Estado delaRepublicade Colom-
bia, Saladelo Contencioso Administrativo, Seccién
Primera, atravésdel Consejero Ponentedoctor Yesid
Rojas Serrano y en cumplimiento del auto de 28 de
octubre de 1994 proferido en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, instaurado por la So-
ciedad EspumasPlasticasS.A. (expedienteN°2606), a
través de apoderado, en el que se pretende obtener la
nulidad delasresolucionesNos. 8230 de 17 deoctubre
de1991y 2927 de27 agosto de 1992, expedidaspor €l
Jefe de la Divisién de la Propiedad Industrial de la
Superintendenciadel ndustriay ComerciodelaRepublica
deColombia, y laResolucion 878 dejunio 17 de 1993
emanadadel Superintendentedelndustriay Comercio,
solicita aeste Tribunal Comunitario, interpretacion
por laviaprejudicial delas siguientes disposiciones:
losliteralesa) y c) del articulo 58 delaDecisién 85y
h) del articulo 72 delaDecision 313y delosarticulos
64y 65delaDecisi6n 85, sustituido por el articulo 85
delaDecision 313 del Acuerdo de Cartagena.

Que la consulta se tramita con observancia de lo

dispuesto por €l articulo 61 del Estatuto del Tribunal
Comunitario, indicandoseel nombredel tribunal naciona
qgueformulalasolicitud; larelaciondelasnormasdel
ordenamiento juridico cuyainterpretacion serequiere;
el lugar y direccion en donde el despacho judicial
solicitanterecibiralanatificaci én correspondiente; la
identificaciéndelacausaquehaoriginadolasolicitud
y el siguiente informe sucinto de los hechos que la
autoridad consultante estima relevantes para la
interpretacion:

“1. Lasociedad ESPUMASPLASTICASSA. a
travésdeprocurador judicial, solicitalanulidad dela
Resolucion N° 08230 defebrero 11 de 1977 (Sic) por
medio de la cual la Superintendencia de Industriay
Comercio, DivisiéndePropiedadIndustria (hoy Division
de Signos Distintivos) nego6 €l registro de la marca
COMODISIMOS(etiqueta), paradistinguir productos
delaclase24 del articulo 2 del decreto 755de1972ala
sociedad ESPUMASPLASTICASS.A.; ylanulidad
delasresoluciones 02927 de agosto 27 de 1992y 878
dejunio 17 de 1993, por lascual eslaSuperintendencia
de Industriay Comercio no repone laprimerade las
resol uciones demandadas.

“2. Sedegaenlademandaquelasociedad ESPUMAS
PLASTICAS S.A. solicité ala Superintendencia de
Industriay Comercio, Divisionde SignosDistintivos,
€l registrodelamarcaCOMODISIMOS (etiqueta) para
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distinguir productos comprendidosenlaclase 24 del
articulo 2 del Decreto 755de 1972.

“3. QuelaDivisiénde SignosDistintivosadvirtid
guelamarcaCOMODI SIMOS(etiqueta) paradistinguir
losproductoscomprendidosenlaclase 24 del articulo
2 del decreto 755 de 1972 no erasusceptiblederegistro
por encuadrar dentro delascausal esdeirregistrabilidad
consagradasenlosliteralesa), b), y c) delaDecision
85 delaComisiéndel Acuerdo de Cartagena.

“4. En los fundamentos de derecho manifiesta el
actor que se violaron | as siguientes normas:

“a) Inciso1°del articulo65delaDecisiéon85dela
Comisién del Acuerdo de Cartagena (hoy articulo
81 delaDecision 313dd Acuerdode Cartagena) por
cuanto la solicitud de registro de la marca
COMODISIMOS(etiqueta) nomereciachservaciones
yaquenoincurridenlascausalesdeirregistrabilidad
contenidasenlosliteralesa) y c) del articulo 58 de
laDecisién 85 (hoy literalesh) y d) del articulo 72
delaDecision313.

“b) El articulo 64 delaDecision85delaComision
del Acuerdo de Cartagena (hoy articulo 85 de la
Decision 313 de la Comision del Acuerdo de
Cartagena), yaquelaindebidaadvertenciade que
lamarcaCOMODISIMOS (etiqueta) incurriaenlas
causales de irregistrabilidad consagradas en los
literalesa) y ¢) ddl articulo 58 delaDecision 85 (hoy
literalesh) y d) del articulo 72 delaDecision 313 de
laComisiondel Acuerdo de Cartagena), llevoala
Divisiénde Propiedad Industrial (hoy Divisionde
Signos Distintivos) aviolar, por aplicacion inde-
bida, el articulo 64 delaDecisién85delaComision.

“c) Losliteralesa)y c)dd articulo58delaDecision
85delaComisionde AcuerdodeCartagenay d) del
articulo 72 delaDecision 313, porquelaexpresion
COMODISIMOS (etiqueta) esunadenominacion
evocativa, susceptible de registro como marca, Si
setiene en cuenta quelasociedad demandante, ya
tieneregistradaasufavorlamarcaCOMODISIMOS,
paradistinguir productosdelaclase 20".

Queeste Tribunal estimadel casoreferirsetambién
alacontestacion delademandapor parte delanacion
colombiana, Superintendenciadel ndustriay Comercio,
por considerar que su contenido - sintetizado a
continuacion - constituye piezarel evantedel proceso
gue orienta la labor interpretadora del Tribunal
Comunitario:

En cuanto alas causalesdeirregistrabilidad dela

marca COMODISIMOS, alegalademandada que la
mencién delaDecisién 313 “no es pertinente habida
cuentaqueeésta, solamenteentréaregir el 14 defebrero
de1992y lasresoluciones’ demandadasseexpidieron
el 17 de octubre de 1991, antes de la vigenciade la
Decision 313. Anotala contestacion de la demanda
guelasnormasatrascitadas queestablecenlascausal es
deirregistrabilidad“ sondeordenpublicoy deobligatorio
cumplimiento, alasqueno puedesubstraerselacficina
nacional competente en su acatamiento” ; agregaque
no se ha incurrido en violacion de disposiciones
legalesvigentes en materiamarcariay quelaoficina
nacional competente cumplié plenamente el tramite
administrativo establecido en las normas legales
vigentesy finalmentequelamarcaCOMODISIMOS
(etiqueta), no obstante las caracteristicas especiales
guelepretendio dar el solicitante, esirregistrableala
luzdelosliteralesa)y c) del articulo 58 delaDecision
85 del Acuerdo de Cartagena; agregala demandada
gueesevidentequelamarca“ esdescriptivay designa
lacalidad delosproductos... entre otrosropadecama
y demesa, yaquetransmitedirectamenteunaideaclara
delacalidad y rasgos de los mismos’.

Queenel expedienteanexoalaconsultaseincluyen
entreotros, copiasdelossiguientesactosdemandados:
a) Resolucion 8230 deoctubre 17 de 1991, por lacual
el Jefe de la Divisién de Propiedad Industrial de la
Superintendencia de Industriay Comercio, nego €l
registrodelamarcaCOMODISIMOSparalaclase24a.
A esta Resolucion y fecha de expedicién debera
entenderse referida la mencion que el consejero
consultante hace de uno delos actos demandados, en
el parrafo 1 del resumen deloshechos; b) Resolucién
2927 deagosto 27 de1992, por lacud € jefedelamisma
Divisién seabstuvo dereponer laResolucion 8230 de
1991y c) Resolucion 878 dejunio 17 de1993 por lacua
laSuperintendenciadelndustriay Comercio confirma
laResolucion 8230 antescitada.

CONSIDERANDO:

Este Tribunal deseadestacar | os siguientespuntos
aquedeberareferirselapresenteinterpretacion preju-
dicial,asujuicionecesariosparadilucidar lacontroversia
a) Aplicaciény alcancedelaDecision 313;

b) Las causales de irregistrabilidad y la distincién
entredenominaci onesdescriptivasy denominaciones

sugestivas o0 evocativas,

¢) Las normas procedimentales aplicables a la
aprobacion del registroy al rechazo del mismo;



GACETAOFICIAL

X/09/95 25.32

d) Laslimitacionesalaprotecciéndel registro segin
la clasificacion de los productos, para servir de
precedente en la aplicacion futura de la norma
comunitaria.

TEXTO DE LAS NORMAS OBJETO DE
INTERPRETACION

Este Tribunal considera que son motivo de
interpretacion prejudicial en el presente caso las
siguientes DecisionesdelaComision del Acuerdo de
Cartagena:

DECISION 85:

“...Articulo 58.- No podran ser objeto de registro
COMO marcas:

“a) Lasquesean contrariasalasbuenascostumbres
o al orden publico, o las que puedan engafiar alos
medioscomercialesoal pblico consumidor, sobre
lanatural eza, laprocedencia, € modo defabricacion,
las caracteristicas o la aptitud para el uso de los
productos o servicios de que se trate;”

“c) Lasdenominacionesdescriptivaso genéricas,
en cualquier idiomay lossignosque puedan servir
paradesignar laespecie, lacalidad, lacantidad, el
destino, €l valor o laépocadelaproduccion delos
productos o de la prestacion de servicios;”

“Articulo 64.- Enlos casos de incumplimiento de
los requisitos sefialados en los Articulos 56, 58, y
59laoficinanacional competente, previaaudiencia
de solicitante, podradecidir € rechazodelasolicitud.”

“Articulo 65.- Si la solicitud no mereciere
observacionesofuerecomplementadadebidamente,
se ordenaralapublicacion de un extracto, por una
vez, en el 6rgano de publicidad que determine la
legislacioninternadel respectivo PaisMiembro.

Dentro de los treinta dias habiles siguientes a la
publicacion cualquier persona podra oponerse al
registrodelamarca’.

“Articulo 67.- Si no se presentaren oposiciones o
éstasfuerenrechazadas, laoficinanacional competente
expedirael certificado deregistro.”

“Articul068.- El registrodeunamarcay su proteccion
seextenderan solamenteaunaclase. Pararegistrar
unamarcaen variasclasesserequerirasolicitudes
separadas paracadaunadeellas, deberan pagarse

los derechos respectivos y su tramitacion se hara
enformaindependiente.

L osPaisesMiembros se comprometen aadoptar la
clasificacioninternacional suscritaenNizael 15de
juniode1957.

L osPaisesMiembrosquetodaviano han adoptado
dicha clasificacién tendran un plazo de un afio,
contadoapartir delavigenciadel presenteReglamento,
parahacerlo.”

DECISION 313.

“Articulo 72.- No podrén regi strarsecomo marcas
los signos que:

“g) sean contrarios alaley, alamoral, al orden
publico o alas buenas costumbres;”

“h) Puedan engafiar alos medios comercialeso a
publico, en particular sobre la procedencia, la
natural eza, el modo defabricacion, lascaracteristicas
o cualidades o la aptitud para el empleo de los
productos o servicios de que se trate;”

“Articulo 81.- Si lasolicitud deregistro retine los
requisitos formales establecidos en el presente
Capitulo, laoficinanacional competenteordenara
lapublicacion, por unasolavez.”

“Articulo 85.- Vencido €l plazo establecido en €l
articulo 82, sin que se hubieren presentado
observaciones la oficina nacional competente
procederaarealizar el examenderegistrabilidady
aotorgar o denegar €l registro de la marca. Este
hecho sera comunicado al interesado mediante
resol uci 6n debi damente motivada.”

APLICACIONDELADECISION313

Con respecto ala Decision 313 debe anotarse que
estanormaentréaregir, deconformidad conlodispuesto
por el articulo tercero del Tratado de Creacion del
Tribunal, el 14 defebrerode 1992, fechadesupublicacion
enlaGacetaOficial N°101 del Acuerdo deCartagena.
Paraesaépocano habiaquedadoenfirmelaResolucion
8230de 1991 delaDivisiondePropiedad Industrial de
la Superintendencia de Industriay Comercio, pues
habia sido objeto de los recursos de reposicion y
apelacion, resueltosenvigenciadelaDecisién 313. De
consiguiente, en opinion de este Tribunal, lanorma
vigenteal momento deresolverselosrecursosaludidos
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contralaResol ucién 8230, eralaDecision 313 queen
el transito legislativo sustituyd a la Decision 311,
derogatoriaasu vez de laDecision 85, por lo cual es
susceptible de aplicacion al caso controvertido, y por
tantoviablesuinterpretacion prejudicial.

CAUSAL ESDEIRREGISTRABILIDAD

El ordenpublico

El articulo58, literal a) delaDecision85del Acuerdo
deCartagenatutelael interésgeneral frenteamarcas
gue puedan contrariar €l orden publicoy las buenas
costumbres o puedan causar engafio al consumidor,
conceptos también incorporados en los literales g) y
h) del articulo 72 de la Decision 313 del acuerdo de
Cartagena. El orden publico entra en juego en el
andlisisdelaregistrabilidad deunamarca, particularmente
en los articulos de las Decisiones citadas que van
dirigidos ala proteccion tanto del consumidor como
del productor eninterésgeneral delacomunidad. Del
primero, el consumidor, afindedefender suautonomia
y evitar quepuedacaer enerror dehecho en el proceso
de seleccion y adquisicion de los bienes y servicios
gueconsume, por verseinducido a engafio o confusion
sobrelanatural eza, laprocedencia, € mododefabricacion,
lascaracteristicaso, engeneral, sobrelainformacién
acercadelosproductosqueeventua menteestéllamado
a adquirir. Del segundo, el productor, con el fin de
protegerlo delas practicas desleales de comercio que
puedan menoscabar la legitima posicion que hayan
logrado los productores y distribuidores de un
determinado bien en el mercado. Adicionalmente la
capacidad distintivadelamarcaqueprotegeel registro,
tienecomofinalidad contribuir al librecomercioenun
mercado competitivo que debe caracterizarse por la
transparenciaenlacfertapuiblicadebienesy servicios.
Estas consideraciones de orden publico en beneficio
delacolectividad, sonlasquedeben orientar el criterio
de la Oficina Nacional Competente en el examen de
registrabilidad delasmarcassometidasasu aprobacion
para registro, con miras a la proteccion del interés
general del mercado debienesy serviciosy dequienes
intervienen en el mismo como productores y
consumidores.

Sobre los anteriores temas se ha pronunciado €l
Tribunal enlasinterpretacionesPrejudiciales1-1P-87,
4-1P-88, 2-1P-89, 6-1P-89, 3-1P-90, 4-1P-90, 3-1P-91, 4-I P-
91y 2-1P-94, publicadas en las Gacetas Oficiales del
AcuerdodeCartagena, 28, 39,49, 50, 70,71,93,97y 163,
respectivamente.

DenominacionesDescriptivasy Denominaciones
Evocativaso Sugestivas.

Cuando €l articulo 58, literal c) delaDecision 85,
sustituidopor €l articulo 72 literal d) delaDecision 313
del AcuerdodeCartagenaestabl ecelairregistrabilidad
delossignosdescriptivoscomprende, entreotros, los
gue designan lacalidad o caracteristicas usuales del
signo que describen.

Jorge Otamendi ensuobrasobreDerechodeMarcas
(2a. Edicion, Abeledo Perrot, pag. 77), sefiala como
pertenecientesaestacategoria, entreotras, lasmarcas
“ oral pararemedios, seco paravinos, traspar entepara
vidrios, confor tableparasillones, cremosaparal eches,”
etc.. Enlos ejempl os anteriores se tiene como comun
denominador los adjetivoscalificativosque corren el
riesgo decaer enlafiguradeladenominaciondescriptiva
cuando se refieren precisamente a la cualidad que
necesaria, usual o comunmenteseaplicaal nombredel
producto de que se trate.

Lanatural ezade signo descriptivonoescondicion
snequanon paradescalificar per sesunsignodescriptivo;
para que exista la causal de irregistrabilidad a que
hacenreferencialasnormascitadas, serequierequeel
signo por registrar serefieraexactamentealacualidad
comuny genéricadeun producto. Deahi, por ejemplo,
gue €l término confortable no sea susceptible de
registroparasillonesy en cambio, si podriaserlo, por
€jemplo, parapastade dientes.

A manera de sintesis de la doctrina y de la
jurisprudencia puede decirse que los adjetivos
calificativossuel en ser aceptadoscomo marcassiempre
gue no tengan una estrecharelacion con los bienes o
servicios que pretenden designar. De todas maneras
cabe advertir que en la medida en que estos signos
puedan servir decalificativosparadistintos productos
pertenecientes a diversas clases, se vera disminuida
sucapacidaddistintivay correran€el riesgodeconvertirse
en signos débiles que - por ser factiblesde utilizarse
en diversos productos - afectan la capacidad de sus
titulares paraoponerse aotros signosque seasimilan
aaquellos.

De otro lado estan las marcas que aplicadas a
determinados bienes o servicios pueden llevar a
convencimiento, enlamentedel comprador, dequelos
bienes que desea adquirir presentan determinadas
caracteristicas, cuando enrealidad nolastengan. Este
riesgo puede correrse precisamente con 10s signos
descriptivos de productos cuyas cualidades no
correspondenalasdel bienintrinsecamenteconsiderado.
A estacategoriapertenecenlosadjetivosdecomparacion
en su forma superlativa, tales como divinisimo o
infinitismo. GraméticoscomoDonMarco Fidel Suarez
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tienden adescalificarloscuando“ estan muy expuestos
aparticipar delamentira’. (“ SuefiosGramaticalesde
LucianoPulgar”. Extracto delasPartes Gramaticales,
por Eduardo Caballero Calderon, Bogoté 1952, pag.
45). Enestesentido corresponderdjuzgar alaautoridad
nacional competenteen cadacasosi, enfunciondelos
consumidores, el signoquerevistelaformadeadjetivo
superlativo puede inducir a engafio al comprador
respecto de las caracteristicas del producto.

Al lado de los signos descriptivos se encuentran
los evocativos que por cumplir acabalidad lafuncién
distintiva de la marca, pueden ser registrables. No
existe un limite exacto para diferenciar los signos
descriptivosdel osevocativosy por tanto correspondera
tambiénalaautori dad nacional encadacaso establecer,
al examinar lasolicitud deregistro, si ellaserefierea
unooaotrotipo. Seencuentrandentro delacategoria
de signos evocativos |os que poseen la habilidad de
transmitir alamenteunaimagen oideasobree producto,
por el camino deun esfuerzoimaginativo. Ejemplode
ellossonlosqueserefierenal producto utilizando una
expresion de fantasia, de manera que despierten re-
mota o indirectamente laidea del mismo, como por
ejemplo Nescafé para café, Choco Milk para una
bebida con sabor a chocolate, Veloz parabicicletas,
L uxtral paradistinguir unliquido brillador de super-
ficiesdemadera, Nosalt paraproductosalimenticios,
etc. (Rangel Medina, David, “Tratado de Derecho
Marcario”, 1960, pags. 273 y 356 y Otamendi, obra
citada). En este sentido la doctrina coincide en la
validez pararegistro de las marcas evocativas.

PROCEDIMIENTODEREGISTRO.

La demandante considera que los actos tachados
deilegalidadviolaronlosarticulos64 delaDecision 85
y 85delaDecision 313 del Acuerdo de Cartagena, al
advertir laOficinaNacional Competentequelamarca
solicitadaestaincursaenlascausal esdeirregistrabilidad
contempladasenlanormacomunitaria.

A fin de dar aplicacion a ordenamiento juridico
andino en materia procesal y distinguirlo de normas
sustantivascomo lascontenidasenlosarticulos58 de
laDecision85y 72 dela313, este Tribunal estimadel
caso referirseal procedimiento deregistro contenido
enlosarticulos60y siguientesdelaDecision 85y alos
correspondientes de la Decision 313 del Acuerdo de
Cartagena, afindedesentrafiar € al cancedelatramitacion
del registro de una marca para que el Juez Nacional
puedadeterminar en el proceso contencioso en curso,
si laDivisiéndePropiedad Industrial (hoy Divisionde
SignosDistintivos) delaSuperintendenciade Indus-
triay Comercio, secifidonoal procedimientoestablecido

en el ordenamiento comunitario.

Lasnormasdeprocedi miento mencionadasserefieren
al contenido y a los documentos que deberan
acompafiarse aunasolicitud de Registro (Arts. 60 de
laDecisién 85y 76 dela313); al examendeformay de
fondodelasolicitud (Arts. 62y 63 delaDecision 85y
79y 80dela313);y al rechazo o expediciondel registro
(Arts.64y 67delaDecision85y 80, inciso 2°dela313).

Lanormacomunitariacontemplapueslossiguientes
tramitesprocesal esparalaaprobaci 6n orechazodeun
regi stro quedeberan ser cumplidosparaquelaactuacion
administrativano seaviciadade nulidad: el examen
formal deregistrabilidady ladeterminacion, también
mediante examen, acercadesi €l signo quesesolicita
registrar es novedoso, visible y suficientemente
distintivo, y si no esta incurso en causales de
irregistrabilidad comolascontenidasenlosarticulos
58 y 59 de la Decision 85y 72y 73 de la 313; la
notificaciénal interesado conel Ilenodelosrequisitos
de forma exigidos por los articulos 60 y 61 de la
Decisién 85; laorden de publicaciondel extractodela
solicitud paraquelas personaspuedan oponerseaella
seguin lo establecido por el articulo 65 delaDecision
85 0 puedan presentar observaciones de acuerdo con
losarticulos82y 83delaDecision 313y latramitacion
deéllas; y finalmente la aprobacion o negacién dela
solicitud segun €l caso.

Admitidadesdeel puntodevistaformal lasolicitud,
debelaadministracion examinar deoficiosi lamarca
puede registrarse por no hallarse comprendida en
ningunadelascausalesqueimpiden el registrocomo
marcadeun signodistintivo. En estaetapadel proceso
administrativolaOficinaNacional Competenteensu
analisis sobrelaregistrabilidad delamarca, obraen
interés general para proteger los derechos de los
consumidoresdelos productoresy delatrasparencia
del mercado. El examen ex officio sobrelaregistrabilidad
delamarcadebe preservarse como pilar fundamental
guegarantizalaprotecci én del ospequefioscomerciante
y delos consumidores. Laautoridad cuando actiade
oficiodecidede conformidad conloshechosy conlas
pruebasqueobren en el expediente, aplicando ademas
su propio criterioy evaluando las pruebas de acuerdo
con lasnormas delasanacritica.

Deloanteriormenteexpuesto puedededucirseque
si la administracion se ha gjustado a las normas
procedimental es paralaaprobacién o rechazo deuna
solicitud de registro, habiendo dado oportunidad
procesal alaspartesparaejercer el derecho dedefensa,
la actuacion de la Oficina Nacional Competente se
habra ajustado a lo previsto por €l articulo 64 de la
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Decision 85 (relacionado con el articulo80inciso 2°de
laDecisién 313), sinquepuedaal egarse, comolo hace
lademandante, quelasnormascitadassehanviolado
por el hecho, en si mismo, de haberse negado el
registro a considerar que el signo no eraregistrable
por los motivos aducidos en la Resoluciones que se
acusandeilegalidad.

Otra cosa distinta seria €l juzgamiento que debe
hacer el juez nacional acerca de la conducta de la
administracional aplicar lasnormassustantivassobre
registrabilidad delamarca. Tal caso se dariacuando
frenteal hecho evidentedequeel signoqueseexamina
se encuentra dentro de las causales de irregistrabi-
lidad de la marca, la administracién, sinembargo,
procediera a su registro, o cuando lo rechazara sin
exigtir talescausales. EnesascircunstanciaslaOficina
Nacional Competenteestariaincurriendoenaplicacion
indebidadelaley, generadoradenulidad ensuactuacion,
lo cual sera objeto de decisién por el Consejo de
Estado en el proceso contencioso correspondiente
medianteaplicaciéndelalegislacion comunitariagque
seinterpretaen el presente caso.

PROTECCIONDEL REGISTROMARCARIO.

Lalegislacion comunitariaandinaconsagracomo
titulo para adquirir €l derecho sobre una marca el
denominado sistemaatributivoenvirtuddel cual solo
gozaraddelosderechosinherentesalamarcaquienla
hayainscrito en el registro marcario correspondiente,
acargo delaOficinaNacional Competente.

El beneficiario del registrodeunamarcadentrode
unaclasedeterminadadel nomenclator gozadetitulo
legitimo paraejercer el derecho al uso exclusivodela
misma con respecto alos bienes comprendidos en la
clase para la cual solicito €l registro, no pudiendo
extenderse los beneficios a productos incluidos en
otrasclases. En otrostérminos, autorizado el registro
su titular adquiere un derecho al uso de lamarcaen
consideracion a determinado producto o clase de
productos. En el caso aludido por e demandante
dentrodel procesointernoquedioorigenalapresente
consulta, el titular delamarcaCOM ODISIMOS puede
utilizarlaparadistinguir productoscomprendidosen
laclase20delaclasificacioninternacional deNizay en
tal sentidotiene un derecho adquirido sobreella; pero
deestasituacion no puedederivarse derecho eventual
alguno paraobtener el registro delamismamarcacon
respecto a productos comprendidos en una clase
diferente, porque las razones que tuvo en cuentala
administracion pararegistrar determinadamarcaen
una clase, no constituyen condicién necesaria para
gue puedan ser aplicadas al registro de productos

pertenecienteaotraclase. Setratade dosactuaciones
distintas, paradosclasesde productosdiferentesy de
dos situaciones juridicas diversas; en el caso del
registrodelamarcaCOMODISIMOSdentrodelaclase
20 del nomenclator, existe un derecho adquirido o
situacionjuridicaconcretaparasutitular, entanto que
laspretensionesdel demandantefrenteal registro del
mismo signo en la clase 24 apenas representan una
meraexpectativao situacion juridicaabstracta.

El articulo68 delaDecisién 85, esclaroal establecer
queel registrodeunamarcay su proteccion seextienden
solamente a una clase; de manera que pararegistrar
una marca en varias clases se requeriran solicitudes
separadas paracadaunadeellas, y sutramitacion por
la Oficina Nacional Competente debera hacerse en
formaindependiente. L 6gicoesconcluir queenpresencia
de diversas solicitudes de registro de una misma
marca, | as consideraciones sobre registrabilidad que
hagaauténomamentelaadministracién serén distintas
€n uno y otro caso, como quiera que ellas deberan
examinarseenformaindependiente, sinqueel criterio
del administrador deba verse necesariamente
comprometido por la preexistencia de un signo ya
registrado como marca en otra clasificacion del
nomenclator.

Como resultado delasconsi deracionesanteriores,
EL TRIBUNAL DEJUSTICIADEL ACUERDODE
CARTAGENA,

CONCLUYE:

1 Lasnormasdel ordenamientojuridicocomunitario
vigentes al momento de adoptarse las decisiones
administrativas internas que pongan fin a una
actuacion de esta naturaleza, son aplicables para
juzgar lalegalidad del actoadministrativo producido
durante su vigencia.

2 No son registrables como marcas los signos
descriptivos de productos cuando se refieren
precisamente ala cualidad que necesaria, usual o
comunmenteesaplicablea nombredel productode
gue setrate. Por el contrario, pueden ser objeto de
registro como marcas los sighos evocativos que
incorporando un elemento defantasia, transmitan
indirectamentea consumidor unaideaquelepermita
asociar el signo con el producto que se anuncia.

3 El examensobrelaregistrabilidad delamarcaque
debahacer laoficinanacional competente, seginlo
dispuestoenlosarticulos62y 63 delaDecision 85
y 79y 80 delaDecision 313, seenmarcadentro de
los criterios de orden publico, y por tanto debera
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cefiirse a consideraciones de interés colectivo en

beneficio general del mercado debienesy servicios TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE

y de qu| enesintervienen en e mismo. CARTAGENA.-SECRETARIA .- Losdocumentosque

anteceden sonfiel copiadel original queseencuentra

4. El cumplimiento de las normas procedimentales archivado enel respectivo expedientedeestaSecretaria
para la aprobacion del registro de una marca por CERTIFICO.

partedelaautoridad nacional competente, constituye
requisito necesario paragarantizar el cumplimiento
de las normas sobre el debido proceso, pero es
independientedel resultado delaaplicaciondelas
normas sustantivas contenidas en los articul os 58
y59delaDecision85y 72y 73delaDecision 313,
€en su caso.

Patricio Peralvo Mendoza
SECRETARIOa..

5. Deconformidad conloestablecidoenel articulo 68
de la Decision 85 del Acuerdo de Cartagena, €l
registro de unamarcay su proteccion se extiende
solamente a la clase de productos parala cual se
hubieresolicitado, y no confiereasutitular expectativa
o derecho alguno para obtener necesariamente €l
registro de igual signo distintivo en otra clase de
productos.

6. Deacuerdo con lo dispuesto por €l articulo 31 del
Tratado, el Consejo de Estado de la Republicade
Colombiadeberaadoptar lapresenteinterpretacion
enlasentenciaquedictedentrodel Proceso Interno
N°2820.

7. Encumplimiento delo dispuesto por el articulo 64
del Estatutodel Tribunal deJusticiadel Acuerdode
Cartagena, notifiquese al Consejo de Estado dela
Republica de Colombia, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Seccion Primera, mediante copia
certificaday sellada.

8 Remitase copia certificada de esta sentencia de
interpretacion prejudicial alaJuntadel Acuerdode
Cartagenaparasu publicaciénenlaGacetaOficial.

LuisHenriqueFariasMata
PRESIDENTE
Patricio Bueno Martinez
MAGISTRADO

Roberto Salazar Manrique
MAGISTRADO

Edgar BarrientosCazazola
MAGISTRADO

Juan Vicente Ugartedel Pino
MAGISTRADO

Patricio Peralvo Mendoza
SECRETARIOa..
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