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DECISION 394
M odificacion del Estatutodel Tribunal deJusticia
del AcuerdodeCartagena
LA COMISION DEL ACUERDODECARTAGENA, estatuto. Asimismo, conoceray resolveraen sesion
) o plenariacuando selo exijaexpresamenteel presente
VISTA: LaPropuestaN° 1del Tribunal deJusticia estatuto.”
del Acuerdo de Cartagena; vy,
CONSIDERANDO: Queel articulo 14 del Tratado Articulo2.- Sustituir el articulo 63 delaDecision
decreaciondel Tribunal de Justiciaconfiereaéstela 184 por el texto siguiente:
facultad deproponer alaComisionlasmodificaciones
al Estatutodel Tribunal, aprobado mediante Decision “Articulo 63.- Dentro del término detreintadias
184; siguientes al de la recepcion de la solicitud, el

Tribunal podra dictar sentencia con el voto de
cuatro magistrados, siemprey cuan-do el quinto se
encuentre justificadamente impedido de asistir al
acto dedeliberacion final paradictar sentencia.”

Que es necesario hacer posible la absolu-cién de
lasconsultasinterpretatoriaspor el Tribunal Andino,
conlapresenciadecuatromagistradosenladeliberacion
final del procedimientodeinterpretacion, locua ademas
ayudaraaagilizar losprocedimientos;

DECIDE: Dadaenlaciudad deLima, Per(, alosnuevediasdel
mes de julio de mil novecientos noventay seis.
Articulo 1.- Sustituir €l articulo 26 delaDecision
184 por €l siguientetexto:
“Articulo 26.- El Tribunal sentenciara en sesién
plenaria, salvolodispuestoenel articulo 63 deeste

Para nosotros la Patria es América
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RESOLUCION 411

Calificacion como gravamen delasEstampillas
“Pro-DesarrolloFronterizo”

LA JUNTA DEL ACUERDODE CARTAGENA,
VISTOS: LosArticulos4l, 42y 43del Acuer-do;y,

CONSIDERANDO: Queconfechas22 demarzoy 15
deabril de 1996, el Gobierno deVenezuelamediante
oficiosN° 2233/45y 2233/73 puso en conocimiento de
laJuntalaOrdenanzaN° 025 del 2 de agosto de 1995
dictadaen Colombiapor laAsambleaDepartamental
del Departamento deLaGugjira, emitidacon baseen
laL ey sobreZonasFronterizasaprobadapor € Congreso
de Colombia, por la cual se ordené la emision de
Estampillas Pro-Desarrollo Fronte-rizo hasta por la
sumadecienmil millonesdepesos, monedalegal, afin
definanciar unplandeinfraestructuradetransportey
vias, educacion, medio ambiente, agua potable,
saneamien-to, investigacion, recreacion y deporte y
desarro-llo agropecuario, entre otros;

Quedichasestampillasson aplicablesal osinsumos,
materias primas, mercanciasy cargasqueingresan en
transitopor € puertoterrestredel MunicipiodeMaicao,
asi comoalaintroducciéndemercanciaspor el puerto
deBahiaPor-tete;

Quelastarifasmencionadasson del 3% del salario
minimo mensual vigente, por tonel ada;

Que lamedidaincide sobre lasimportacio-nes de
bienes que utilicen el paso del puerto terrestre de
Paraguachén-Guararero, uno de los gjes fronterizos
entre Colombiay Venezuela definido en el articulo
séptimodelaDecision 271y el puertodeBahiaPortete;

QuetalescaracteristicasdeterminanquelaEstampilla
Pro-Desarrollo Fronterizo del Departamento de La
Gugjira, puedaser consideradacomoungravamenala
importacién, enlostérminosestablecidospor € Articulo
42 del Acuerdo, por lo que debe eliminarse su cobro
para las importaciones originarias de los Paises
Miembros;

Que, atenor delo dispuesto en el Articulo 43 del
Acuerdo, corresponde alaJuntadeterminar deoficio
0 a peticién de parte, en los casos que sea necesario,
si una medida adoptada unilateral mente por un Pais
Miembro constituye gravamen o restriccion;

RESUELVE:

Articulo 1.- Determinar queel cobrodelaEstampilla
Pro-Desarrollo Fronterizo dispuestapor laOrdenanza
N° 025del 2deagosto de 1995 del DepartamentodelLa
Gugjira, emitidaal amparodelal ey deZonasFronterizas
del Congreso delaRepublicade Colombia, constituye
un gravamen a las importaciones originarias de los
Paises Miembros a efectos de lo dispuesto por los
Articulos41y 42 del Acuerdo.

Articulo2.- Encumplimientodel articulo 13dela
Decisién 9 delaComision, comuniquese alos Paises
Miembros la presente Resolucién, la que entrara en
vigencia a partir de su fecha de publicacion en la
GacetaOficial del Acuerdo de Cartagena.

DadaenlaciudaddeLima, Pert, alosnuevediasdel
mes de julio de mil novecientos noventay seis.

RODRIGOARCAYASMITH
JAIMECORDOBA ZULOAGA

BRUNOFAIDUTTINAVARRETE
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PROCESO 6-1P-95

Solicitud delnterpretacion Prejudicial delosarts. 58, literalesc), d) y f)
y art. 64 dela Decision 85 dela Comision del Acuerdo de Cartagena
y delosliteralesd) y €) del art. 72, literal a) del art. 73y el art. 85
dela Decision 313 dela misma Comision.

Quito, 14 deJunio de 1996.

EL TRIBUNAL DEJUSTICIADEL ACUERDODE
CARTAGENA

VISTOS:

El ConsgjodeEstadodelaRepublicadeColombia, Sala
delo Contencioso Administrativo, Seccion Primera, a
través del Consgjero Ponente Doctor Yesid Rojas
Serrano en cumplimiento del auto de 30 de septiembre
de 1994 dictado en el proceso de nulidad iniciado por
HARINERA DEL VALLE S.A. contra la sociedad
FABRICA DE CONDIMENTOSEL ASLTDA.yla
NACION, porintermediodelaSUPERINTENDENCIA

DEINDUSTRIAY COMERCIODECOLOMBIA, dlicita
lalnterpretacion Prgjudicial de: “ a) Litera c) del articulo
58 delaDecision 85, hoy literal d) del articulo 72 dela
Decisién313; b) Literal d) del articulo58delaDecision
85, hoy literal €) del articulo 72 delaDecision 313; ¢)

Literal f) del articulo58 delaDecision 85 hoy literal a)

del articulo 73delaDecisién 313, y d) Articulo 64 de
la Decisién 85, hoy articulo 85 de la Decision 313"

(TEXTUAL) dentrodel procesoreferido, enel quese
demandalanulidad delasResoluciones; 603 de 11 de
febrerode1977,05210de20dejuniode 1989y 05211
delamismafechadictadaspor laDivisiondePropiedad
Industria delaSuperintendenciadel ndustriay Comercio,
por lascual esseconcedi6 correl ativamente: el registro
delamarcaCONDIMENTOSEL ASEL PRIMEROEN

LA COCINA; se ordend por la segunda Resolucion
inscribir el traspaso de laindicada marca (Etiqueta)

efectuadapor Pedro Alonso Gonzélezy FdlisarioVargas
Cruzafavor delafédbricade CONDIMENTOSEL AS
LTDA.y por tltimo sedispuso por laterceraResol ucion
larenovacion del certificado deregistro delamarca
CONDIMENTOSEL ASEL PRIMEROEN LA COCINA
afavor delaFabricade Condimentosel ASLTDA. del

18 defebrerode 1987 al 18 defebrero de 1992.

Subsanadalaobservaciénrelativaal incumplimiento
del inc. c) art. 61 del Estatuto del Tribunal (Decisién
184), lacorporacién solicitante, medianteoficio 545,
envio el informe sucinto en cuyas partesimportantes
refiere:

“1.- Solicitalasociedad HARINERA DEL VALLE
S.A., atravésdeprocurador judicial, lanulidad de

laResolucién N°603 de 11 defebrero de 1977, por
mediodelacual laSuperintendenciadelndustriay
Comercio, Division de Propiedad Industrial (hoy
Division de SignosDistintivos) concedeel registro
delamarcaCONDIMENTOSEL ASEL PRIMERO
EN LA COCINA (etiqueta), paradistinguir productos
delaclase30del articulo 2 del decreto 755 de 1972
alasociedad FABRICA DE CONDIMENTOSEL
ASLTDA.ylacancelaciondel certificadoderegistro
correspondiente.

2.- Sealegaenlademandaquedichosignono podia
ser objeto deregistro como marca, de acuerdo con
loestablecidoenlosliteralesc),d) yf), del articulo
58 delaDecision 85 delaComisiondel Acuerdode
Cartagena (hoy literalesd) y €) del Articulo 72y
literal @) del Articulo 73 delaDecision 313 dela
Comisiondel Acuerdo de Cartagena).

3.- En los fundamentos de derecho, manifiesta el
actor, gue seviolaron las siguientes normas:

a)Literal c)del Articulo58delaDecision 85dela
Comisiondel AcuerdodeCartagena(hoyliteral d)
del Articulo72delaDecisién 313del Acuerdode
Cartagena) por cuantoexcluidalasexpresion“AS’
delamarcaCONDIMENTOSEL ASEL PRIMERO
EN LA COCINA es un signo, indicacion o
denominacion descriptivay genéricaque designa
odescribelaespecie, calidad, destino, valor y otros
datos, caracteristicaseinformacionesdel osproductos
paralos cuales se usa.

QueCONDIMENTOSEL ASEL PRIMEROENLA
COCINA, exceptuandolaparticula“ AS’ ,seconvierte
enunaexpresi on conociday empleadapor el piblico
y el comercio para designar los productos de la
clase 30 mencionada; carece de cufio distintivoy
por lo mismo, no puede ser adoptadacomo marca.

b) Elliteral d) del Articulo58delaDecision 85de
laComision del AcuerdodeCartagena(hoyliteral
€)del Articulo72delaDecision 313delaComision
del AcuerdodeCartagena), por cuantolosvocablos
CONDIMENTOSyY COCINA, sonsignos, indicaciones
o expresionesque, antesde suregistro como marca
en el lenguaje corrientey en el uso comercial eran
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y son designaciones comunes o usuales de los
productos paralos cuales se emplean.

c) Elliteral f) del Articulo58delaDecision 85de
laComision del AcuerdodeCartagena(hoyliteral
a)del articulo73delaDecision 313delaComisién
del AcuerdodeCartagena) por cuantolaexpresion
“AS’ que es parte integrante de la marca CON-
DIMENTOSEL ASEL PRIMEROEN LA COCINA
€S un signo idéntico en su pronunciacion y muy
similar ensurepresentacion graficaal componente
“HAZ" de lamarca HAZ DE ORO, solicitaday
registrada con anterioridad por Arcesio Paz para
los mismos productos.

d) El articulo64 delaDecision 85delaComisiéndel
AcuerdodeCartagena(hoy Articulo85delaDecisién
313delaComision del AcuerdodeCartagena),ya
que laDivisién de Propiedad Industrial de la Su-
perintendenciadel ndustriay Comerciodebi6informar
a los interesados del registro de marca
CONDIMENTOS EL AS EL PRIMERO EN LA
COCINA sobreel incumplimiento delosrequisitos
sefialadosenlosliteralesc), d) y f) del Articulo 58
del Acuerdo deCartagena(hoy literalesd) y €) del
Articulo 72y literal @) del Articulo 73delaDecision
313 dela Comision del Acuerdo de Cartagena) y
rechazar el registrodelamarca.”

CONS DERANDO:

Que, regularizadaasi lasolicitud, € Tribunal deJusticia
del Acuerdo de Cartagena pasa a conocer la misma,
estableciendo queel Consgjo deEstadodelaRepublica
de Colombia, es competente para requerir esta
interpretacionprejudicial, conformeal art. 29del Tratado
fundacional del Tribunal Andino y que éste tiene
competenciapararealizarladeacuerdo conel articulo
28ibidem.

1.- LAS NORMAS COMUNITARIAS CUYA
INTERPRETACION SE REQUI ERE.-Delalecturade
autos, enespecia delasolicitudremitidapor el Consgero
Ponentey el auto de fecha 30 de septiembre de 1994,
se desprende que se solicita la interpretacion de las
siguientes normas de derecho comunitario derivado:

“a) Literal c) del Articulo58 delaDecision 85, hoy
literal d) del articulo 72 delaDecision 313.

b) Literal d) del Articulo 58 delaDecision 85, hoy
literal e) del articulo 72delaDecision 313.

c) Literal f) del Articulo 58 delaDecision 85, hoy
literal @) del articulo 73delaDecision 313.

d) Articulo 64 delaDecisién 85, hoy articulo 85de
laDecision313".

Al respectoy conformelo establ ecido por este Tribu-
nal “ Requeridapor unjuez nacional al juezcomunitario
lainterpretacion prejudicial, pasaaser de exclusiva
competenciade este Alto Tribunal el determinar con
absolutaautonomiacud esson en definitivalasnormas
pertinentesainterpretar, sugeridasonopor e requiriente”

conformelo establecido enlaPrimeraConclusién de
laSentenciadictadaend Proceso 1-1P-94 (Jurisprudencia
del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena -

Tomo Il p&g. 143), en mérito alo cual este Tribunal

puede observar que las Resoluciones impugnadas
corresponden alos nimeros 603 de 11 de febrero de
1977,05210de20dejuniode 1989y 05211 de20dejunio
de 1989, o seaquelosactosimpugnadosacontecieron
duranteel imperiodelaDecision 85y nodela313que
sustituy6alaDecisién 311y séloentroaregir el 14de
febrero de 1992, por lo que no es pertinente su
interpretacion, ya que su vigencia es posterior a la
fecha de los actos demandados. Por otra parte, cabe
recal car que estavigente yano la Decision 313, sino
su sustitutivalaDecision 344 desde el 1° de enero de
1994.

Por lo que este Tribunal dardalcance alanormaque
tengarelacion con el caso y que haya estado vigente,
cuando se dictaron |os actos impugnados.
2-LAIRREGISTRABILIDADDEMARCASENLA
DECISION 85.- El Tribunal Andinosehareferidoa
esta materia, en su jurisprudencia toda vez que la
Decision 85, tuvo unalargavigenciade 17 afiosen €l
Acuerdo de Cartagena.

Establecido el hecho de queresultapertinente parael
caso de autos, interpretar las normas derivadas
contenidasenlaDecisi6n85vigentecuandoseprodujeron
loshechosdemandados, y todavez quelainterpretacion
delosliteralesc), d) y f) del Articulo58 estan precedidos
por lasprohibicionesdeirregistrabilidad contenidas
enel articulo mencionado, queestableceensusliterales
a) al k) los casos en los que “No podran ser objeto de
registrocomo marcas’, esnecesario dejar constancia
gueestanormaenformageneral, entodo su contenido
y especificamenteen cadauno desusliterales, establece
con claridad | as prohibiciones de registro de marcas
como un mecanismo determinado que ha de ser
observado por laOficinaNacional Competente en el
procedimiento deregistro, bajo sanci6n deser anulados
Sus actos.

En este marco cabe referirse a los 3 literales cuya
interpretaci 6n essolicitada, quetratan especificamente
en cada caso del mandato deirregistrabilidad.

Sehasolicitado interpretaci én de:
“Decision 85.- Articulo 58.- No podran seobjeto de
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registro como marcas: ... ¢) Las denominaciones
descriptivasogenéricas, en cualquier idiomay los
signos que puedan servir paradesignar laespecie,
lacalidad, lacantidad, el destino, el valor olaépoca
de la produccion de los productos o de la presta-
ciondeservicios; ...

d) Las palabras que en lenguaje corriente o en las
costumbrescomercialesdelosPaisesMiembrosse
hayan convertido en unadesignacién usual delos
productoso serviciosdequesetrate, y suequivalente
enotrosidiomas; ...

f) Lasque sean confundibles con otrasyaregistradas
o solicitadas con anterioridad por un tercero o
solicitadaposteriormenteconreinvindicacionvélida
de una prioridad para productos o servicios
comprendidosen unamismaclase; ..."

Estos literales, al igual que los restantes que hacen
partedel art. 58, constituyenlagarantiaqueel Régimen
ComundePropiedad | ndustrial otorgaalasmarcas, las
mismasqueal haber sido otorgadasprevio cumplimiento
delosrequisitosdelanormacomunitaria, merecenla
proteccion de régimen en su uso, gocey disfrute; son
tambi én mecanismosdedefensadel consumidor, que
evitan confusiones o suplantaciones de productos,
por el otorgamiento de nuevas marcas.

En el caso presente, la compafiia HARINERA DEL
VALLE S.A., demandaante el Consejo de Estado de
esaReplblica, lanulidad delas Resoluciones: 603 de
11 de febrero de 1977 que concedio €l registro de la
marcaCONDIMENTOSEL ASEL PRIMEROEN LA
COCINA; lanulidad delaResolucion 05210 de 20 de
juniode1989porlacua seordenainscribir latransferencia
delamarcaarribacitadade susanterioresasusnuevos
propietariosy finalmentelanulidad delaResolucién
05211 de 20 dejunio de 1989 por laque se ordend la
renovacién del registro por un periodo de 5 afios
(todas de la Division de Propiedad Industrial de la
Superintendenciadelndustriay Comercio de Colom-

bia).

En susargumentossefialaque se* concedi6 €l registro
delamarcamencionada, sinadvertir quesetratabade
un signo que no podia ser objeto de registro como
marca, deacuerdo conloestablecidoenlosliteralesc),
d) y f) del art. 58 delaDecision 85 delaComision del
AcuerdodeCartagena’ . EnsusfundamentosdeDerecho
mencionael literal ¢) del art. 58 delaDecision 85 (arriba
transcrito) que serefierealas prohibicionesderegis-
trar denominacionesdescriptivaso genéricas, yaque
segun el actor “ Seviolaron dichasnormaslegal es, por
cuanto, excluidalaexpresién “AS’, lamarca CON-
DIMENTOSEL ASEL PRIMEROEN LA COCINA es

signo, indicacion o denominaci dndescriptivay genérica
gue designa o describe la especie, calidad, destino,
valory otrosdatos, caracteristicaeinformacionesde
los productos paralos cuales se usa’. En apoyo delo
afirmado, transcribe el significado de las palabras
CONDIMENTOy COCINA extraidodel Diccionariode
laLenguaEspafnola, Real AcademiaEspafiola, y luego
transcribe de la misma fuente el significado de la
palabraPRIMERO, llegandoalaconclusiéndequela
marcaregistrada(CONDIMENTOSEL ASEL PRIMERO
EN LA COCINA) exceptuando laparticula“AS’, es
unaexpresion conociday carece de cufio distintivoy
por o mismo no puede ser adoptada como marca.

Al respecto, &l Tribunal Andino, en1989, enlaSentencia
2-1P-89, al referirseal osconceptosgenéricoy especie,
decia:

“CuandolaDecision85delaComisiondel Acuerdo
de Cartagena, en €l literal c) de su articulo 58,
dispone‘ queno podran ser objeto deregistrocomo
marcas... lasdenominacionesgenéricasen cua quier
idioma’ serefiere, deacuerdo con el sentidoliteral
delostérminos, anombres de ‘ conjuntos de seres
con caracteres comunes’, 0 a clases 0 especies de
cosas semejantes entre si por compartir ciertos
caracteres comunes.”

Prosigue:

“Larazon deser delaprohibicion, queesusual en
los ordenamientos marcarios, resulta evidente ya
gue no seria justo que se reconociera un derecho
individual exclusivo al uso de una denominacion
paraun producto o servicio, cuandotal denominacion
la comparten otros productos o servicios de la
mismaespecie, aloscual estambiénlesseriaaplicable,
dentrodel lengugjecorriente.”

“NOCIONJURIDICA

Debeaclararse, sinembargo, queconformealamas
generalizadadoctrinadentrodel DerechoMarcario,
laGENERICIDA D deunadenominacion, queimpide
guepuedaser utilizadacomo marca, debeapreciarse
siempre en su relacion directacon los productos o
servicios de que se trate, y no en el vacio o en
abstracto. El criterio simplementegramatical noes
suficienteparaconfigurar Ia“ genericidad” deuna
denominacién desde el punto de vistajuridico.

No porque unapal abrafigureen el diccionariocon
unao variasacepcionesampliaso genéricas, queda
por ello descalificada a priori como marca.” (El
subrayado es nuestro).
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Estamismasentenciaratificalineasabajo:

“Resulta asi que una denominacion no tiene
necesariamenteel caracter degenérica, enloquea
marcas se refiere, por el solo hecho de serlo en
sentidogramatical.”
El contenido deestasentencia(2-1P-89 Jurisprudencia
del T.J.A.C.,Tomoll pags. 14y 15) hasidoratificado
por variassentenciasdictadasen el Tribunal, (Procesos
3-1P-95, G.O. N°189 de 15 de septiembrede 1995; 12-
IP-95, G.O. N°194 de 26 deenero de 1996) por lo que
toca a Juez nacional apreciar con ecuanimidad y
estricto sentidojuridico si ladenominaciénregistrada
CONDIMENTOSEL ASEL PRIMEROEN LA COCINA
es unadenominacion genéricao no, sin atenerse sélo
al sentidogramatical .

Se ha mencionado también que se habria violado €l
literal d) del art. 58 delaDecisién 85 (yatranscrito),
referidoalairregistrabilidad de“ Laspalabrasqueen
lenguajecorrienteo enlascostumbrescomercialesde
los paises miembros se hayan convertido en una
designacion usual delosproductos o serviciosdeque
setrata, y su equivalente en otrosidiomas...”.

En apoyo de su afirmacién, el actor mencionaquelos
vocablos CONDIMENTOS y COCINA son signos,
indicaciones 0 expresiones antes de su registro como
marcay gueerany contintian siéndolo“ designaciones
comunes o usuales’ de los productos comprendidos
enlaclase30del articulo 2 del decreto 755 de 1972.

Por suparte, LaNACION - SUPERINTENDENCIA DE
INDUSTRIA'YY COMERCIO, enlacontestaciéndela
demanda que presenta ante el Consejo de Estado,
manifiestaen relacion con el tercer hecho: “Escierto
quelaentoncesDivisiondePropiedad I ndustrial dela
Superintendenciadelndustriay Comercio expidiola
Resolucion 603 de 11 defebrerode 1977, por mediode
lacual seconcedi6 el registrodelamarcamencionada;
contrariamenteal o afirmado por el demandante, el acto
administrativo acusado fueexpedido de conformidad
y conplenasujecionalo previstoenlaDecision85de
laComisiéndel AcuerdodeCartagena, enespecial en
suarticulo58, literalesc), d) y f) ...".

Al respecto delaProhibicién establecidaen el literal
d) del Art. 58 delaDecision 85, esldgico suponer que
atravésdelamisma, sepretendeevitar que seotorgue
registro como marca a las palabras que en lenguaje
corriente se hayan convertido en una designacién
usual de productos o servicios, porque no resultaria
l6gico ni ecuanime, que, otorgado €l registro de una
palabra que redna esas condiciones como registro,

éstaquedase excluidade uso comin o deunaposible
nuevacomposi cion gramatical conlamisma.

Sinembargo, hadeentenderse queestaprohibicionno
rige cuando | as pal abras mencionadas, no se utilizan
separadamentey son parte de un conjunto gramatical
con otras, que configuran la marca en conjunto,
confiriéndolecaracter distintivo.

La prohibicion de registrar palabras convertidas en
una designacion usual de productos o servicios, se
refierealade apropiarse de un vocablo de uso comin
en detrimento del pablico consumidor y de los otros
productores, pero no podra ser considerada como tal
prohibiciénsi espartedeunacomposiciéngramatical,
guejuntoactraspal abrasconstituyanunsignodistintivo

(marca).

Finalmente, enloreferenteal impedimento contenido
en el literal f) del art. 58 de la tantas veces citada
Decision, este Tribunal se ha referido a mismo en
varias sentencias, subrayando su importancia
(Procesos 1-1P-87, 4-1P-88, 1-1P-89, 3-1P-90, etc.),
por cuanto la confusién ha merecido un tratamiento
especial enlaDecisién 85, asi como enlasposteriores
gue la sustituyeron.

Lanormaindicadaalaletradice:

“Decision 85.- Art. 58.- No podran ser objeto de
registrocomomarcas... f) Lasquesean confundibles
conotrasyaregistradaso solicitadascon anterioridad
por un tercero o solicitada porteriormente con
reinvindicacion vélida de una prioridad para
productos o servicios comprendidos en una
mismacla-se...”.

El articul o citado establecelaprohibiciéndenoregis-
trar como marcas, lasque sean confundiblescon otras
ya existentes o solicitadas anteriormente, ya que se
pretende dejar a cubierto el riesgo de confusion, en
defensa del titular de lamarcay del propio publico
consumidor, quepodriaser inducidoaerror, endetrimento
desudeseodeadquirir determinado productooservicio.

En consecuencia, ninguna marca confundible puede
ser registradacuando existeotraanterior yaregistrada
0 que su registro hayasido solicitado o reivindicado.
El tener lacalidad de confundible, no sélo quecaeen
lasprohibicionesdel art. 58literal f), sino quetambién
vulnera el art. 56 que entre las caracteristicas de la
marca, establece laNOVEDAD como requisito sine
guanon parainscribirla; requisito gue no se cumple
cuandolapretendidamarcaesconfundibleconotraya
existente.
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Al respecto el Tribunal Andino sentenciaba:

“Lamarcaconfundiblecon otra, ademas, carecepor
lo mismo defuerzadistintivay delanovedad, que
son requisitos para su registrabilidad (Art. 56), y
por tanto la oficina nacional competente debe
rechazar |a correspondiente solicitud de registro
(Art. 64). Tampoco puede ser objeto deregistrola
marca capaz de producir engafio a los medios
comerciales 0 a publico consumidor sobre las
caracteristicas principalesdel producto o servicio
de que se trate (Art. 58, a) y es obvio que la
confusion de marcas puede llegar a ser motivo de
engafio. Puede decirse, en tal sentido, que lo
confundible engafiay no distingue, por lo cual no
debe darse en la nueva marca que se pretende
registrar.” (Proceso 1-1P-87, Jurisprudencia del
T.JA.C.Tomol, pag. 116).

| gualmente, en sentenciadictadaen el Proceso 4-1P-88
por este Tribunal, refiriéndose alos alcances de esta
prohibicién con respecto alaDecision 85, sedice:

“2.-LASMARCASCONFUNDIBLES.- Deellas
tratanlosliteralesf) y g) del art. 58 delaDecisién
85. El literal f) protegeaunamarcadel riesgodesu
confusién con otra, siempre que ambas serefieran
aproductoso servicioscomprendidosenunamisma
clasedel nomenclator.” (Jurisprudenciadel T.J.A.C.,
Tomol, pag. 169).

Afiade estamismasentencia, refiriéndoseal cotejode
marcas, que: “El posible riesgo de confusién, que
vieneadeterminar el ambito delos correspondientes
derechos subjetivos, habra de ser decidido por el
Juzgador como resultado de la comparacion o cotejo
delas marcas en cuestion.”

Sefialaladoctrinaque, cuando setratade comparar
marcas mixtas, 1o primero que debe hacerse es
determinar en cadamarcacudl delosdoselementos
-el denominativo o el gréfico- resultapredominante
odeterminantedadasu fuerzapropiadeexpresion
o de comunicacion, que es lo que le permite ala
marca llegar a su destinatario, o sea a publico.”
(Obracitada, Tomol, pag. 171).

Ensentencia3-1P-90, e Tribunal Andinoconcluia:

“1.- No esvalido €l registro de unamarca que sea
confundible con otra ya registrada por un tercero
para productos o servicios comprendidos en una
mismaclase, enlostérminosdel art. 58, literal f) de

la Decisiéon 85 de la Comisién del Acuerdo de
Cartagena.” (Obracitada, Tomoll, pag. 120).

Este Tribunal anotaque entre lafechaderegistro de
lasmarcasendisputa(Haz de Oros, abril 21 de 1976y
Condimentos El As el Primero en la Cocina, 11 de
febrerode 1977), hastalafechade presentacion dela
demanda de nulidad del registro de la segunda (3 de
febrerode1993) hantranscurrido aproximadamente 16
anos.

L acoexistenciapacificadelasdosmarcasene mercado,
esdecir, lacomercializacién deproductosqueprotegen
la una y la otra por un tiempo tan extenso, hace
presumir lainexistenciadel riesgo de confusién o por
o menos, dequelasdosmarcasno han producido una
confusién que lleve a publico consumidor a error o
engafio entrelos productosque cadaunahaprotegido
durante su vigencia registral, como lo especifica la
reglacomunitaria.

Lasituacion juridica presentada dentro de este caso,
se debeaque no existe en las normas comunitariasel
plazo de prescripcién o caducidad de las acciones de
nulidad, ni relativani absol uta, cuandolaprimerapudo
haber sido previstadentro delasnormascomunitarias.

Detodo |o hastaaqui mencionado, cabe destacar que
ha sido y es permanente preocupacién del Régimen
ComundePropiedad Industrial, €l evitar laconfusion
demarcas, como unasalvaguardalegitimadelasque
tiene el publico consumidor. En esta tarea existe el
principio del “Interés publico” que debe ser
salvaguardado por el Juzgador, con la méas amplia
autonomia, pero sin queello supongauso decriterios
arbitrarios.
3-ELARTICULOG64DELADECISIONS85.-Laparte
actoraanteel Juez Nacional mencionatambiénquelas
Resolucionesdemandadasdenulidad, habrianviolado
€l art. 64 delaDecision 85, quealaletradice:

“Decision85, art. 64.- Enloscasosdeincumplimiento
delosrequisitos sefialadosen los arts. 56, 58 y 59
la oficina nacional competente, previa audiencia
dd solicitante, podradecidir € rechazodelasolicitud.”

A criterio de la parte impugnante, este articulo fue
violado “por cuanto la Division de Propiedad | ndus-
trial delaSuperintendenciade Industriay Comercio
debid informar alos interesados en el registro de la
marcaCONDIMENTOSEL ASEL PRIMEROEN LA
COCINA sobre el incumplimiento de los requisitos
sefialados en los literales ¢), d) y f) del art. 58 de la
Decisién85delaComisiondel AcuerdodeCartagena



GACETAOFICIAL

17/07/96 8.12

... yrechazar el registrodelamarca”.

Del contenido del articulo anteriormentetranscrito, se
deducequeserefierealapotestad quetenialaOficina
Nacional Competente, dedecidir e rechazodelasolicitud
deregistro de marca, cuando existieseincumplimiento
delosrequisitos sefialados en lamisma Decisi6n 85.

Esto quieredecir quesi ajuiciodelaOficinaNacional

se cumplieron los requisitos y no existe causal de
irregistrabilidad, si podiaautorizar el registrodemarca.

Quedaclaro queen consecuencialanormaacusadade
violada (art. 64) serefiereal rechazo delasolicitudy
no alanulidad del registro.

Asi enlasentenciadictadaen el Proceso 1-1P-87, se
sefial aba:

“El procedimiento de registro estaregulado en €l

Capitulolll, Secciénll delaDecision 85. Hechala
solicitud, s laoficinanacional competentelaencuentra
completay ajustadaaderecho, procedeaexpedir el

correspondientecertificadoy apublicar suextracto
en el organo de publicidad que determine la ley
interna(art. 65)”. (Jurisprudenciadel T.JA.C., Tomo

|, pag120.)

Enconsecuencia, s lasolicitud nomerecio observaciones
y acriteriodelaautoridad nacional, cumpliolosrequisitos
previstos en laDecision 85, procede €l registrodela
marca. Por otra parte, la misma norma comunitaria
prevé que después de otorgado €l registro, € mismo
puede ser cancelado, cuando se verifique de oficio o
a peticion de parte, que el mismo fue otorgado en
contravencion alo dispuesto por losarticulos56y 58
delamismaDecision.

Por otra parte, en apoyo de |o anteriormente citado,
valelapenarecordar |o sentenciado en el Proceso 4-
IP-88, enel queel Tribunal Andino manifiesta:

"El articulo 64 de la Decision 85, por su parte,
dispone que es obligacién de la oficina nacional
competenteladerechazar lassolicitudesderegistro
demarcasquenocumplanconlosrequisitosexigidos
al efectoenlamismaDecisién 85 (articulos56, 58y
59)".

“El texto literal del art. 64, en cuanto dice que la
oficinanaciona competente” podradecidir €l rechazo
delasolicitud” (subrayael Tribuna), debeentenderse
en concordanciacon laposibilidad alternativade
formular observacionesalasolicitud, lacual puede
ser complementada(articul o 65ibidem), peronunca
enel sentidodequeresulteopciona parae funcionario
nacional competente el registro de marcas sin el

cumplimiento detodoslosrequisitoslegales, bajo
penadenulidad.” (Jurisprudenciadel T.J.A.C. Tomo

I, pag. 173).
Por tanto:

EL TRIBUNAL DEJUSTICIADEL ACUERDODE
CARTAGENA

CONCLUYE:

1. Losrequisitos sefialados por €l art. 61 del Estatuto
del Tribunal (Decisién 184 delaComisiéndel Acuerdo
de Cartagena), deben ser rigurosamente cumplidos
por losJuecesNacional esquesolicitenlal nterpretacion
Prejudicial denormascomunitarias, parahacer viable
su solicitud. Latranscripcion de la demanday otras
piezasdel proceso o€l enviodefotoco-piasno sustituye
de ningunamaneralaobligacion quetiene el Juez de
producir “un informe sucinto de los hechos que el
solicitante (el Juez Nacional) considere relevantes
paralainterpretacion”.

2. El Juez Nacional debe dar alcance a las normas
comunitariasvigentesenel momentoenqueacontecieron
loshechosquesirvierondefundamentoalasresoluciones
administrativasinternasimpugnadasy lainterpretacion
sereferirdsoloaaquellasy noanormascomunitarias
gue no tengan relacién con el caso de autos.

3. Lascausalesdeirregistrabilidad quelaDecision 85
contemplabaen su art. 58 literales a) al k), deben ser
rigurosamente observadas por la oficina nacional
competente, paraque sus ac-tos no queden af ectados
denulidad.

Sin embargo no siendo registrables como marcaslas
denominacionesgenéricas, al imperiodel literal c) del
art. 58 delaDecision 85, correspondeal Juez Nacional
apreciar con ecuanimidady estrictosentidojuridicosi
la marca en cuestionamiento es una denominacién
genéricao si nolo es, yaque €l criterio simplemente
gramatical no configurapor si mismo genericidad.

4.Enlotocantealaprohibiciéncontenidaenel literal
d) del art. 58 delacitadaDecision, aquellarigecuando
seemplean las pal abrasde uso comiin separadamente
y no cuando son parte de un conjunto gramatical con
otras que unidas configuran la marca como signo
distintivo.

5. Lagenericidad deunadenominacion debeapreciarse
siempre en su relacion directa con los productos o
servicios de que se trate, y no en el vacio o en
abstracto.
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CERTIFICO.
6. En cuanto alaconfusion, ha quedado claro que es
una obligacién de la autoridad nacional competente Patricio Peralvo Mendoza
rechazar lassolicitudesquecomportenel “riesgodela SECRETARIOa..

confusion”; riesgo que se debeevitar pararesguardar
derechosanteriormente concedidos, asi como prevenir
el peligro de confusion. Por ello quedaen criterio del
Juez, establecer laexistenciao no de dicho riesgo.

7. Laautoridad nacional competente, esta obligada
cuando considerequeno sehancumplidolosrequisitos
sefialadosenlosarticulos56, 58y 59 delaDecision 85,
arechazar lasolicitud previaaudienciadel solicitante.
Si por el contrario consideraquelamismahacumplido
con los requisitos legales, y por tanto la encuentra
ajustadaaderecho, procederaaexpedir el registroy a
ordenar su publicacion.

8. De conformidad con el articulo 31 del Trata-do de
Creaciéndeeste Tribunal, el Consegjo de Estadodela
Republicade ColombiaSeccion PrimeradelaSalade
lo Contencioso Administrativo, debera adoptar la
presenteinterpretacional dictar sentenciaenlaaccion
denuli-dad del Proceso en el Expediente N°©2277.

9. Encumplimientodel art. 64 del Estatutodel Tribunal,
notifiquese al Consegjo de Estado de la Republica de
Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Seccion Primera, mediante copiacertificaday sellada.

10. Remitasetambién copiaalaJuntadel Acuer-dode
Cartagenaparafinesde publicacién.

Dr. Guaberto Davalos Garcia
PRESIDENTE

Dr. LuisHenriqueFariasMata
MAGISTRADO

Dr. PatricioBueno Martinez
MAGISTRADO

Dr. Roberto Salazar Manrique
MAGISTRADO

Dr. Juan JoséCalley Calle
MAGISTRADO

Patricio Peralvo Mendoza
SECRETARIOa..

TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE
CARTAGENA .- SECRETARIA .- Losdocumentosque
anteceden sonfiel copiadel original queseencuentra
archivado en el respectivoexpedientedeestaSecretaria.
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