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Solicitud deinter pretacién prejudicial de:

“a)articulo6lliteralesb)yc)delaDecision 85, queguardarelacion con losliteralesa) y €) del
articulo 82 dela Decision 344, en concordanciacon el literal €) del articulo 14 del Decreto 117
de 14 de enero de 1994.

b) El articulo58literal c) delaDecision 85, queguardarelacion con el literal d) del articulo 82
de la Decision 344.

c) El articulo58literal d) delaDecisién 85, queguardarelacion con el literal €) del articulo 82
de la Decision 344.

d) El articulo 58 literal f) dela Decision 85, queguardarelacién con el articulo 83 literal a) de
la Decision 344.

e) El articulo 58 literal k) dela Decision 85, que guardarelacion con el articulo 82 literalesd)
y €) de la Decision 344.

f) El articulo 586 numeral 3° del Codigo de Comercio, que guardarelacién con el articulo 83
literal b) dela Decision 344.

g) El articulo 64 dela Decision 85, que guardarelacion con el articulo 96 dela Decision 344.

h) El articulo 72 literales d) y €) de la Decision 313, que guarda relacion con el articulo 82
literalesd) y €) de la Decision 344.

i) Elarticulo73literales a) y b) delaDecision 313, queguardarelacion con el articulo83literales
a) y b) dela Decision 344.

j)Elarticulo77literalesa)y e) delaDecision 313, queguardarelacion con el articulo88literales
a) y €) dela Decision 344y

k) El articulo85delaDecision 313, queguardarelacion con el articulo 96 dela Decisién 344" .
(Textual).

EL TRIBUNAL DEJUSTICIA DEL ACUERDODE
CARTAGENA, enQuitoalosdiecinuevediasdel mes
deseptiembrede 1995, enlasolicitud deinterpretacion
prejudicial remitida por el Consejo de Estado de la
Republicade Colombia, SecciénPrimeradelaSalade
lo Contencioso Administrativo, Consejero Ponente
doctor Ernesto Rafael ArizaMufioz, enlacual sepide
lainterpretacion de las normas arriba citadas, en la
acciondenulidady restablecimiento deDerechoseguida
por la sociedad RIVERA G & CIA. S.C.A.
MANUFACTURASSTOP, contra “LATIN SPORT
LIMITADA” y la Nacién por intermedio de la
Superintendenciadel ndustriay ComerciodelaRepublica
deColombia.

VISTOS:

Queel Tribunal escompetente parapronunciarse
sobrelainterpretacion solicitada, conformeal odispuesto
por el articulo 28 del Tratado quecred el Tribunal;

Queigualmenteel Consejo de Estado de Colombia
estafacultado paraproponer lamencionadasolicitud

deinterpretacion conformelosal cancesdel articulo 29
del citado Tratado de creacion del Tribunal;

Que la solicitud cumple con los requisitos de
admisibilidad, taxativamente enumeradospor el Art.
61 delaDecision 184, Estatuto del Tribunal y con €l
informe sucinto de los hechos que la autoridad
consultanteestimarel evantesparalainterpretaciony
guetranscribimosliteralmente;

“Como hechosrelevantesparalainterpretacion
se sefialan los siguientes:

a): Lasociedad LATIN SPORT LIMITADA solicitd
antelaSuperintendenciadelndustriay Comercio
el registrodelamarcaSTOP JEANS (etiqueta)
para distinguir productos comprendidos en la
clase25del Decreto 755. de 1972. Dichasolicitud
setramitd bajo el expedienteNo. 171.518.

.b): La sociedad RIVERA G & CIA S.CA.
MANUFACTURASSTORP, acreditandomejores
derechos marcarios sobre €l signo STOP, se
opuso al registro delamarca.
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c): Laapoderadadelasociedad LATIN SPORT
solicité el desglosedel podery del certificadode
existenciay representacion legal de la misma
paraadjuntarlosenlatramitaciondel registrode
unanuevamarca, entendiéndoseconellodesistida,
orenunciada, o abandonadaoretiradalapeticion
deregistro delamarca STOP JEANS. No ob-
stanteello dichaapoderadacontesté lademanda
de oposicion.

d): En forma oficiosa la Superintendencia de
Industriay Comercio decretd pruebasy dispuso
guesetuvierancomotales, enfavor delaopositora,
loshechos1°.y 5°. delademandadeoposicion,
esto es, laprioritariasolicitud deregistro dela
marcaSTOPYy laprimerasolicitud dedepésitode
laensefiacomercial STOP(etiqueta), paradistinguir
establecimientos comerciales dedicados a
actividades propias delos articulos listados en
lasclases23, 24y 25 delaclasificacioninternaciona
demarcas.

“Laentidadtambiénordendalacficinaderegistro
gue informara si se econtraban en tramite las
citadas solicitudes.

€): La oficina de registro informé que el 4 de
noviembre de 1978 se concedi6 en favor de
AlbertoRiveraGiraldo& Cia. C.X.A. (hoy Rivera
G & Cia. S.C.A. Manufacturas Stop) €l deposito
de la ensefia comercial STOP (etiqueta), para
distinguir productoscomprendidosenlasclases
24y 25. EncuantoalamarcaSTOPdichaoficina
comunico, sin ser cierto, que no se encontraba
registradani entramite.

f): LaSuperintendenciadel ndustriay Comercio,
olvidando que ella misma habia concedido el
registro de lacitada marca en favor de aquella
sociedad, concedid el registrodelamarcaSTOP
JEANSalasociedad LATIN SPORT LIMITADA
y declardinfundadalaoposicion argumentando
queel deposito delaensefiaSTOPennombrede
laopositora, por constituir unapresuncionlegal
de uso, requeria la prueba de dicho uso y que
correspondiaaaquellaidentificar el nimero del
expedientemedianteel cual seregistrélamarca’.

“Para sustentar los cargos de violacion de las
normasindicadasenlademanda, adujolaactora
lo siguiente:

1°): Seviolaronlosarticulos6lliteralesby cde
la Decision 85 de la Comisién del Acuerdo de
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Cartagena(queguardarelacionconel articulo 82
literalesay edelaDecision 344, en concordancia
conel literal edel articulo 14 del Decreto 117 del
14 de enero de 1994) y 77 literalesay e dela
Decision 313ibidem (queguardarelacionconel
articulo88literalesay edelaDecision 344), por
cuantolaDivisiondePropiedad Industrial dela
Superintendenciadelndustriay Comercioledié
tramite a una solicitud incompleta, ya que la
apoderadadelasociedad LATIN SPORT LIMI-
TADA obtuvodesglosedel podery del certificado
de existencia y representacion legal de dicha
sociedad, que se reguerian para regular la
continuaci 6n delaactuaci 6n administrativa.

2°): Sequebrantaronlosarticulos58literalescy
ddelaDecisién 85delaComision del Acuerdo
deCartagena(queguardarelacionconel articulo
82literalesdy edelaDecisién344)y 72literales
d y e de la Decisién 313 ibidem (que guarda
relacion conlosliteralesdy edel articulo 82 de
laDecision 344), porque excluidalaexpresion
STOP, €l vocablo jeans es un signo, indicacion
odenominaciondescriptivay genéricaquedesigna
laespecie, calidad, destino, valor y otrosdatos,
caracteristicaseinformacionesdel osproductos
paralos cuales se crea.

LapalabraJEANSesoriginariadel idiomainglés
y significaropa, especia mentepantal oneshechos
detal telay fuetrasladadaal idiomaespafiol en
donde goza de aceptacién general. El vocablo
JEANS en €l lenguaje corriente y en el uso
comercial esunadesignacion cominy usual de
losproductosparaloscualesseemplea, esto es,
productosdelaclase25del Decreto 755de 1972.

LapalabraJEANStienesu significado concreto
y generalizado en el consenso de las personas
gue adquieren vestuario y calzado y por lo
mismo tiene su propiaidentidad mercantil.

Al ser parteintegral deunamarcaquedistingue
productos para los cuales se usa dentro del
comundelaspersonas, injustamenteexcluyesu
uso por parte de terceros dedicados alamisma
actividad, violandoseasi € principiodelaigualdad,
envirtud del cual todosloscomerciantesdedicados
alaexpl otacion de un mismo ramo de negocios
tienenidéntico derecho aemplear librementelas
denominaciones que permitan distinguir los
productosacuyacomercializacionsededica, en
este caso, la expresion JEANS, que no es otra
cosaquelasignificacion deropa, especia mente
pantal ones.
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Seviolaronlosarticulos58literal f delaDecision
85 de la Comision del Acuerdo de Cartagena
(queguardarelaciénconel ar-ticulo 83 literal a
de la Decisién 344) (Sic) y 73 literal ade la
Decision 313 (queguardarelacionconel articulo
83literal adelaDecision 344),delaComisiondel
Acuerdo de Cartagena, por cuanto laexpresion
STOP, que es parte esencial delamarca STOP
JEANS, correspondeaunamarcaregistradacon
anterioridad por laactoraparadistinguir productos
delamismay otrassimilaresclases.

Se vulneraron los articulos 58 literal k de la
Decisién 85 (queguardarel acion con el articulo
82literalesdy edelaDecisién344)y 72 literales
dy edelaDecision 313 (queguardarelacion con
€l articulo 82 literalesdy edelaDecision 344),
porquelaspalabrasgenéricasenotroidioma, en
este caso, €l inglés, son equivalentes a su
traduccion genéricaal espariol, yaqueel pablico
las entiende en su significado preciso y a
valorarlaslo hace como cualquier otro vocablo
de nuestro propio idioma.

Setransgrediod articulo 73litera bdelaDecision
313(queguardarelaciénconel articulo83literal
b delaDecision 344) por cuanto el signo STOP,
gueesparteesencial delamarcaSTOPJEANS,
correspondea nombre comercial STOP, usado
y depositado con anterioridad por lademandante
para distinguir establecimientos de comercio
dedicados a la produccién, distribucion,
comercializacién y venta de articu-los
comprendidosen lasclases 24y 25.

Se violaron los articulos 64 de la Decision 85
(que guarda relacion con el articulo 96 de la
Decision344)y 85delaDecision 313 (queguarda
relacioncone articulo 96 delaDecision 344), por
cuantolaDivisiondePropiedad Industrial dela
SuperintendenciadeIndustriay Comercio debid
rechazar el registro delamarca STOP JEANS
(etiqueta), previa informacion ala solicitante
sobred incumplimientodel osrequisitossefial ados
en losliteralesc, d, f y k del articulo 58 de la
Decisién 85, que corresponde alosliteralesdy
edel articulo 72y a, dy edel articulo 73 dela
Decision313...". (Textua).

CONSIDERANDO:

Quedeconformidad con el anterior informesucinto
0 “causa petendi” del Consejo de Estado que hemos
transcrito, tenemos que la sociedad LATIN SPORT
LIMITADA, condomicilioenCali, Valledel Cauca,
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Colombia, present6 el 24 deenerode1978, unasolicitud
deregistrodelamarcaSTOP JEANS (etiqueta), para
distinguir productoscomprendidosenlaclase25a. de
lanomenclaturavigenteen Colombia(Decreto 755 de
1972, delaRepublicade Colombia). Dichasolicitud se
tramitd bajo el expedienteNo. 171.518;

Que la sociedad RIVERA G & CIA. S.CA.
“MANUFACTURASSTOP’, atravésdesu apoderado
y con escrito de 28 de agosto de 1979, se opuso ala
solicitudderegistrodelamarcaSTOPJEANS (etiqueta),
por ser confundiblelamarcasolicitada, por lamencionada
LATIN SPORTLIMITADA,;

Quelaapoderadadelasociedad LATIN SPORT
solicito el desglose del poder y del certificado de
existenciay representacion legal delamismapara
adjuntarlos en la tramitacién del registro de una
nuevamarca, por escritoradicadoel 9demarzode
1979,

Queseglnloreconoceel apoderadodelaDivision
de Propiedad Industrial de la Superintendencia de
Industriay Comercio, en su escrito de contestacion de
la accion de nulidad y restablecimiento de derecho,
iniciada por €l actor, “consta seglin anotacién que
aparece en el folio 9 del expedientey suscrita por €l
SecretariodelaDivisiondePropiedad Industrial, el 27
demarzode1979 quesedesglosaronlosfoliospertinentes
al podery € CertificadodelaCamarade Comercio, por
peticiondelaapoderadadelasociedad LATIN SPORT
LIMITADA";

Que igualmente €l apoderado de la Divisién de
Propiedad Industrial delaSuperintendenciadelndus-
triay ComerciodeColombia, enel puntoNOVENO, de
su mencionado escrito, reconoce que mediante auto
No.00530del 8dejuliode 1985, laentoncesDivision
dePropiedad | ndustrial dentrodel tramitedeoposicion,
“decret6 algunas pruebas, entreotrasquelaOficinade
Registroinformarasi seencontrabaentramitealguna
solicitud deproductos STOP (eti queta) comprendidos
en la clase 25a. del Decreto 755 de 1972 afavor de
ALBERTORIVERA GIRALDOY CIA., conanterioridad
al 24 de enero de 1978; asi como se informara si se
encontrabadepositado o entramitelaensefiacomercial
STOP (etiqueta) paraactividadesrel acionadasconlas
clases 233, 24ay 25adelanomenclaturavigente”;

Que en €l punto DECIMO de su contestacion ala
demanda, € apoderado delaSuperintendenciamanifiesta
“queesciertoqueenel folio 21 del expedienteaparece
uninformedelaOficinadeRegistrodelaDivisionde
Propiedad Industrial fechado el 4 defebrero de 1987,
en el queseconsignaquebajo el Certificado No. 2088
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se deposité como ensefiacomercia apartir del 14 de
noviembrede 1978y afavor de ALBERTO RIVERA
GIRALDO CIA. laexpresion STOP (etiqueta) para
tejidos, tapetes, articul ostextiles, vestidosconinclusion
debotas, zapatos, zapatillas; tambiéntodolorelacionado
con publicidad y negocios inscrito a folio 309, del
Libro4”;

Que igualmente en el citado informe de la
Superintendenciaseexpresaqueen esafecha-1987-
noseencontrabar egistradani entramitelaexpresion
“STOP” paradistinguir productosdelaclase25a;

Quesinembargo -diceel demandante- laDivisién
de Propiedad Industrial de la Superintendencia de
Industriay Comercio, habiaexpedidolaResolucion
No.5223¢el 25demarzode1981, por mediodelacual
concedio,enfavor deALBERTORIVERA GIRALDO
Y ClA.dregistrodelamarcaSTOP (etiqueta) con el
certificado No. 97.958, para distinguir productos
comprendidos en la clase 25a, del articulo 2° del
Decreto 755de1972;

Queasi mismo, atravésdel expedienteadministrativo
No. 253.455setramitalasolicitud der enovacién del
citadoregistropor € periodocomprendidoentree 25
demarzode 1986y el 25 demarzo de 1996;

Queseglin constaenlasolicitud deinter pretacion
prejudicial del ConsejodeEstadode Colombia, la
Superintendenciadel ndustriay Comercio, “ olvidando
gueellamismahabiaconcedidod registrodelacitada
marca’ enfavor deALBERTORIVERAGIRALDOY
CIA., concediépor Resolucion No. 07877 deoctubre
8de1991,anombredeL ATIN SPORTLIMITADA,
e registrodelamarcaSTOPJEANS(etiqueta), para
distinguir productoscomprendidosenlaclase25del
Articulo2° dd Decreto755de1972,y quepr eviamente
por Resolucién No. 000503 de6 defebrer ode 1990,
declar6infundadalaoposicion al registroanombre
deLATINSPORT LIMITADA, oposicion promovida
oportunamentepor RIVERAG& CIA.SCA;;

Queagotadosl ostramitesadministrativoslasociedad
RIVERAGIRALDOG& CIA.SCA.MANUFACTURAS
STOP, demandapor anteel Consejo deEstado, Salade
lo Contencioso Administrativo, Seccion Primera, la
nulidad de todo lo actuado y €l restablecimiento del
derecho vulnerado, demanda que es admitida con
fecha diecinueve (19) de julio de mil novecientos
noventa y tres (1993) y ordenéndose las notifica-
ciones correspondientes a las partes interesadas,

Que en dicho proceso se invocaron como hormas
violadas, lassiguientes: articulo 58, literalesc), d), f)
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y k); 61, literalesb) y ¢); y 64 delaDecision 85 dela
Comisiondel Acuerdo de Cartagena, normasvigentes
cuando seexpidieronlasdosResol ucionesanteriormente
citadasy losarticulos72literalesd) y €); 73literalesa)
yh); 77, literalesa) y ), y 85delaDecision 313, vigente
cuando se expidio la Resolucion No. 04159 de 30 de
noviembrede 1992, por laSuperintendenciadelndus-
triay Comercio-DivisiondePropiedad Industrial-, que
desestimo |os recursos de reposicion y apelacion del
interesado;

Quepor autodefecha27 dejuliode1994, el Consgjo
de Estado de Colombia solicitalainterpretacion por
via prejudicial de los articulos mencionados
anteriormente, concordantesy correspondientes, seguin
afirmacion del Consejo de Estado con las Decisiones
85, 313y 344, delaComisiondel Acuerdo deCartagena
vigentes las dos primeras cuando se producen |os
hechos materia de la presente accion.

Que la solicitud se origina en los mandatos del
articulo X X1X del Tratadoquecred el Tribunal Andino
de Justicia que exige al Juez nacional solicitar la
interpretacion prejudicial cuando existeun procesoen
el cual debaaplicarsealgunanormacomunitaria. En
este caso, las de las Decisiones 85 y 313 que citala
actora, cuyavigenciaseindicd anteriormentey respecto
delascualesdeberecaer el pronunciamientojudicial.

CONCORDANCIAY EXEGESISDELASNORMAS
SOLICITADAS

El Tribunal Andino de Justiciahaconsiderado quela
finalidad delainterpretaciénprejudicial hadeser lade
dar alcancesal ordenamiento comunitario aplicableal

caso consultado, pudiendo adicionar o restringir €l

acervo de normas citadas por el juez consultante
(Proceso 2-1P-94, GacetaOficial 163de12deseptiembre
de 1994), puesunavez requeridalaconsultapasaaser
deexclusivacompetenciadeeste Tribunal determinar
con absoluta autonomia, cuéles son en definitivalas
normaspertinentesparalainterpretacionprejudicial,
teniendo en cuenta sus precedentesy laevolucion de
las mismas en el derecho comunitario. Frente alas
normassolicitadasen lainterpretacion, este Tribunal

declaralaimposibilidad deconcordar normascomunitarias
parasuinterpretacion cuando éstasnotienenrelacion
entresi.

En el presente caso se tiene que los actos
administrativoscuyarevision seadelantaen el proceso
contencioso administrativointerno, secumplieronen
vigenciadelaDecision 85del Acuerdo de Cartagena;
y laResolucion 4159 del 30 denoviembrede 1992 del
jefe de la Divisién de Propiedad Industrial de la
Superintendenciadelndustriay Comercio, quedesestimo
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losrecursosdereposiciény apelaciéndel asresol uciones
acusadas, seexpidid envigenciadelaDecisién 313 del
AcuerdodeCartagena. LamenciéndelaDecision 344
del AcuerdodeCartagenaquehapedidointerpretar el
Consejo de Estado, por haber entrado aregir mucho
tiempo después se tendréa como referencia -método
sistemati co- en conjunto conlasdemas, paraconsiderar
laevolucién del derecho comunitario enlaperspectiva
del tiempo.

Reitera por tanto el Tribunal, que esaél aquien
corresponde luego decidir en qué normas basara su
interpretacion:

Decision 85
“ Articulo 61.- Alasolicitud deber & acompafiar se:

b) Los poderes que fueren necesarios;

¢) Los documentos que acrediten la existencia y
la representacion de la persona juridica
solicitante; y”

Decisién 344

“ Articulo82.- No podran registrar secomo marcas
los signos que:

a) Nopuedan constituir marcaconformeal articulo
anterior;

€) Consistan exclusivamente en un signo o
indicaciénque, enel lenguajecorrienteoenel
uso comercial del pais, sea una designacion
com(n o usual delos productos o servicios de
que setrate;”

Igualmente se solicita la concordancia con €l
literal €) del articulo 14 del Decreto 117 de 14 de
enero de 1994 de la Republica de Colombia.

Decisién 85:

“ Articulo 58.- No podréan ser objeto de registro
como marcas:

¢) Lasdenominaciones descriptivas o genéricas,
en cualquier idioma y los signos que puedan
servir para designar la especie, la calidad, la
cantidad, el destino, el valor o la época de la
produccion delosproductoso dela prestacion
SErvicios.

d) Laspalabrasqueen el lenguajecorrienteoen
las costumbres comerciales de los Paises
Miembros se hayan convertido en una
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designacion usual delos productoso servicios
dequesetrate, y suequivalenteenotrosidiomas.
f) Lasqueseanconfundiblesconotrasyaregistradas
o solicitadas con anterioridad por un tercero
osolicitada posteriormente conreivindicacion
valida de una prioridad para productos o
servicios comprendidos en una misma clase.

k) Latraduccion a otrosidiomas de las palabras
noregistrables’.

“ Articulo 64.- Enlos casos deincumplimiento de
losrequisitossefialadosenlosArticul 0s56, 58, 59
la oficina nacional competente, previaaudiencia
del solicitante, podra decidir el rechazo de la
solicitud” .

Decision 313:

Régimen Comun sobre Propiedad Industrial

“ Articulo 72.- No podran registrar secomo mar cas
los signos que:

d) Consistan exclusivamente en un signo o
indicacion que pueda servir en el comercio
para designar o para describir la especie, la
calidad, la cantidad, el destino, el valor, €l
lugar deorigen, laépoca de produccion u otros
datos caracteristicos o informaciones de los
productos o delos serviciosparaloscualesha
deusarse;

€) Consistan exclusivamente en un signo o
indicaciénque, enel lenguajecorrienteoenel
uso comercial del pais, sea una designacion
com(n o usual delos productos o servicios de
quesetrate”.

“ Articulo 73.- Asimismo, no podran registrarse
como mar cas aquellossignos queen relacion con
derechos de terceros, presenten algunos de los
siguientes impedi mentos:

a) Sean idénticos 0 se asemejen de forma que
puedaninducir al pablicoaerror, aunamarca
anteriormente solicitada para registro o
registrada por un tercero, para los mismos
productos o servicios, o para productos o
servicios respecto de los cuales el uso de la
mar ca pueda inducir al pdblico aerror.

b) Sean idénticos 0 se asemegjen a un nombre
comercial protegido, de acuerdo con las
legislacionesinternasdelosPaisesMiembros,
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(AR

siempre que dadas las circunstancias pudiere
inducirse al publico a error”.

“ Articulo 77.- Conlasolicitud sedeber an presentar
| os siguientes documentos:

a) Losqueacreditenlaexistenciayrepresentacion
de la persona juridica peticionaria;

€) Los demas requisitos que establezcan las
legislaciones internas de los demés Paises
Miembros’ .

“ Articulo 85.- Vencido el plazo establecido en el
Articulo 82, sin que se hubieren presentado
observaciones la oficina nacional competente
procederaarealizar el examenderegistrabilidad
yaotorgar odenegar el registrodelamarca. Este
hecho sera comunicado al interesado mediante
resol ucién debidamente motivada” .

Decision 344:

“ Articulo82.- No podran registrar secomo marcas
los signos que:

d) Consistan exclusivamente en un signo o
indicacion que pueda servir en el comercio
para designar o para describir la especie, la
calidad, la cantidad, el destino, el valor, €l
lugar deorigen, laépoca de produccion u otros
datos, caracteristicas o informaciones de los
productos o delos serviciosparaloscualesha
deusarse.

€) Consistan exclusivamente en un signo o
indicaciénque, enel lenguajecorrienteoenel
uso comercial del pais, sea una designacion
com(n o usual delos productos o servicios de
quesetrate”.

“ Articulo 83.- Asimismo, no podran registrarse
como mar casaquellossignosque, enrelaciéncon
derechos de terceros, presen-ten algunos de los
siguientesimpedimien-tos:

a) Sean idénticos 0 se asemejen de forma que
puedaninducir al pablicoaerror, aunamarca
anteriormente solicitada para registro o
registrada por un tercero, para los mismos
productos o servicios, o para productos o
servicios respecto de los cuales el uso de la
mar ca pueda inducir al publico aerror”.

“ Articulo82.- No podran registrar secomo marcas
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los signos que:

d) Consistan exclusivamente en un signo o
indicacion que pueda servir en el comercio
para designar o para describir la especie, la
calidad, la cantidad, el destino, el valor, €l
lugar deorigen, laépoca de produccion u otros
datos, caracteristicas o informaciones de los
productos o delos serviciosparaloscualesha
deusarse;

€) Consistan exclusivamente en un signo o
indicaciénque, enel lenguajecorrienteocenel
uso comercial del pais, sea una designacion
com(n o usual delos productos o servicios de
quesetrate”.

“ Articulo 83.- Asimismo, no podran registrarse
como mar casaquellossignosque, enrelaciéncon
derechos de terceros, presenten algunos de los
siguientes impedi mentos:

b) Sean idénticos 0 se asemegien a un nombre
comercial protegido, de acuerdo con las
legislacionesinternasdelosPaisesMiembros,
siempre que dadas las circunstancias pudiere
inducirse al publico a error”.

“ Articulo 96.- Vencido el plazo establecido en el
articulo 93, sin que se hubieren presentado
observaciones, la oficina nacional competente
procederaarealizar el examenderegistrabilidad
yaotorgar odenegar el registrodelamarca. Este
hecho sera comunicado al interesado mediante
resolucién debidamente motivada” .

“ Articulo82.- No podran registrar secomo marcas
los signos que:

d) Consistan exclusivamente en un signo o
indicacion que pueda servir en el comercio
para designar o para describir la especie, la
calidad, la cantidad, el destino, el valor, €l
lugar deorigen, laépoca de produccion u otros
datos, caracteristicas o informaciones de los
productos o delos serviciosparaloscualesha
deusarse;

€) Consistan exclusivamente en un signo o
indicaciénque, enel lenguajecorrienteoenel
uso comercial del pais, sea una designacion
com(n o usual delos productos o servicios de
quesetrate”.

“ Articulo 83.- Asimismo, no podran registrarse
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como mar casaquellossignosque, enrelaciéncon
derechos de terceros, presente algunos de los
siguientes impedi mentos:

a) Sean idénticos 0 se asemejen de forma que
puedaninducir al publicoaerror, aunamarca
anteriormente solicitada para registro o
registrada por un tercero, para los mismos
productos o servicios, o para productos o
servicios respecto de los cuales el uso de la
mar ca pueda inducir al pdblico aerror.

b) Sean idénticos 0 se asemegien a un nombre
comercial protegido, de acuerdo con las
legislacionesinternasdelosPaisesMiembros,
siempre que dadas las circunstancias pudiere
inducirse al publico a error”.

“ Articulo88.- Conlasolicitud sedeber an presentar
| os siguientes documentos:

a) Los poderes que fueren necesarios;

€) Los demas requisitos que establezcan las
legislacionesinternasdelosPaisesMiembros” .

“ Articulo 96.- Vencido el plazo establecido en el
articulo 93, sin que se hubieren presentado
observaciones, la oficina nacional competente
procederaarealizar el examenderegistrabilidad
yaotorgar odenegar €l registrodelamarca. Este
hecho sera comunicado al interesado mediante
resolucién debidamente motivada” .

Enesteexpedientesetratariadeun debatesobrelos
riesgosde confundibilidady delafuerzadistintivade
unsigno dentro del derecho marcarioodel tipooclase
demarca, seaéstaDenominativa, GraficaoMixta, si se
demostraralaexistenciadel registrodelamarcaSTOP
con derecho de prioridad. Se trata también de la
legalidad del procedimiento deregistro, dentro dela
cual no estédendiscusion el tipo demarcamencionado,
sino la oportunidad en que la Division de Propiedad
Industrial delaSuperintendenciadelndustriay Comercio
deColombialediotramiteaunasolicitud aparentemente
incompleta, a la cual la apoderada de la sociedad
LATIN SPORT LIMITADA, procedié al desglosedel
poder y del certificado de existenciay representacion
legal de dicha sociedad en cuya sustitucion dejaron
lascopiasqueserequerian por mandato delosliterales
b) y c) del articulo 61 delaDecision 85 paraproseguir
el trdmitedeinscripcion.

El problemaformal de este expediente, esel dela
supuesta violacion de lo dispuesto en el derecho
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comunitario, sobre “Procedimiento de Registro”,

contemplado en la Seccidn Il de la Decision 85 y
reiteradaenlasDecis onesposteriores. Enlahermenéutica
del derechodelaintegracion, comoenel decualquier
sistemajuridicolasnormasno se pueden ni interpretar
ni aplicar enformafraccionadasino contemplando el

conjunto delasdisposicionesque guardan ellasentre
si -método sisteméti co- no sololo que sequiso proteger
sinolaformaen conjunto delasdisposicionestutelares
-métodotel eol 6gico-. Asi cuandolaDecision85, Articulo
61, literal b) habladelospoderesquefueren necesarios;

y el incisoolitera siguienteserefierealosdocumentos
gue acrediten la existenciay larepresentacion de la
personajuridicasolicitante, se estan sefialando como
requisitos “sine qua non”, indispensables, esos
documentos. De otra parte no indican las Decisiones
respectivas, ninglin mecanismo derenuncia, abandono
oretiro deunasolicitud de este tipo. Solo se hablade
lo que debera contener la solicitud de registro y se
sefialaen el Articulo 62, que presentadalasolicitud,

“laoficinanacional competenteprocederaaexaminar
si ellacumple con losrequisitoslegalesy reglamen-

tariosy en especia si se gjustaalasdisposicionesde
losarticulos56, 58, 60y 61 del presente Capitulo”. De
maneraqueexigir desi stimientosexpresosu otraforma
de retiro no solo no esta previsto sino que seria
contrario alo que dispone el derecho comunitario.

Entodo caso correspondeal Juez nacional establecer
s e simpleretirodel expedientedelospoderesoriginaes
dejando ensulugar copias, perjudicalatramitaciénde
lasolicitud.

|guamenteel Tribunal enreiteradajurisprudencia
se hareferido a que no pueden ser objeto de registro
como marcas las denominaciones genéricas o
descriptivas(Art. 58, delaDecision 85, incisosc) y d)
gueabarcaalaspalabrasque en el lenguaje corriente
o enlas costumbres comerciales delos PaisesMiem-
bros se hayan convertido en unadenominacion usual
comoesel casodelapalabradel idiomainglésJEANS,
usadaespeci al mente paradesignar pantal oneshechos
especia mentedeuntipodetela-lonaazulada. Prohibicion
gueconceptua menteapareceimplicitaenlasDecisiones
posteriores hasta la actual mente vigente.

También debe tomarse en cuentalos articul os 58,
literal f) delaDecision 85 queconcuerdaconel articulo
83literal @)y €) delaDecision 311y 73literalesa) y €)
delaDecision 313, y quefinalmente concuerdan con
el ar-ticulo83, literalesa) y €), delaDecisi6n 344, sobre
causales de irregistrabilidad por tratarse de marcas
confundibles con otrasyaregistradaso solicitadasen
registro con anterioridad o con marcas notoriamente
conocidas.
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Sobreel temadelamarcaconfundible, el Tribunal
ene ProcesoNo. 1-IP-87, caso“ Aktiebolaget VOLVO” -
GacetaOficial del Acuer-dodeCartagenaNo. 28de 15
defebrero de 1988-, dijo que:

“6.6 Lamarcaconfundible

Paraun mejor entendimiento delasnormasobjeto
delapresentedecisiénprejudicial, importaprecisar
en qué consiste la posibilidad de confundir una
marcaconotra, oseael |lamado“ riesgodeconfusion”.
Esnecesariatal precisiényaque, deacuerdo con el
Art. 58, ) delaDecisi6n 85, unamarcano puede ser
objeto de registro si es “confundible” con otra
marca ya registrada, o cuyo registro haya sido
debidamente solicitado o reivindicado. Lamarca
confundiblecon otra, ademas, carece por lomismo
defuerzadigtintivay delanovedad, quesonrequisitos
para su registrabilidad (Art. 56), y por tanto la
oficina nacional competente debe rechazar la
correspondiente solicitud de registro (Art. 64).
Tampoco puede ser objeto de registro la marca
capaz de producir engafio alosmedioscomerciales
o al publico consumidor sobre las caracteristicas
principalesdel producto o servicio de que se trate
(Art.58, a), y esobvioquelaconfusiéndemarcas
puedellegar aser motivo deengafio. Puededecirse,
en tal sentido, que lo confundible engafa y no
distingue, por lo cual no debe darse en la nueva
marcaque se pretendaregistar.
Advierteladoctrinaquelatareajuridicadeconfrontar,
comparar 0cotejar unamarcaconotra, paradeterminar
si existeel riesgo deconfusion entreellas, estarea
complejaenlaquesedebentener encuentamultiples
factores, sinque seaposibleformular reglas gen-
eralesy precisas al respecto. La Decisiéon 85 no
intenta hacerlo y en su aplicacion, por lo tanto, el
funcionario competente debe usar su criterio, que
si bien es discrecional, en ninglin caso puede ser
arbitrario, yaqueladoctrinay lajurisprudencia
internacional eshan sefialado ciertasreglasl égicas
y cientificas, que deberian ser tenidas en cuenta.

En cuanto a cotgo o comparacién de marcas
denominativas-delasquetratael presente proceso-
paradecidir si son susceptiblesdeconfusion, debera
tenerseen cuentalavision deconjunto, latotalidad
de sus elementosintegrantes, launidad fonéticay
gréficadelos nombres, su estructurageneral y no
las partes aisladas unas de otras, ni |0os elementos
particul ares distinguibles en los nombres, ya que
por tratarse de estructuras linguisticas de-bera
atenderse antes que nada ala unidad fonética.
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Debe evitarse, entonces, la diseccion o frac-
cionamiento delosnombres que se comparan, o €l
pretender examinarlos en sus detalles, ya que €l
consumidor medio no procedeental forma. Porlo
mismo, debera ponerse atencién preferente alos
elementos caracteri zantes de cada denominacién,
deloscualessueledepender enlaprécticalaprimera
impresion o impacto que recibe ese consumidor
medio ante el nombre que sirve de marca.

Cabeobservar, por ultimo, que no hay lugar auna
comparaci én de hombres -marcas en este caso- en
el campo conceptual o ideolégico, cuando tales
denominaciones carecen de significado propio en
el idioma de los consumidores presuntamente
interesados, asi no se trate propiamente de las
[lamadas marcas “ caprichosas o de fantasia” .

Paraunamejor comprensiéndelodicho, € Tribunal
se permite precisar -de acuerdo con la doctrina
predominante- queel consumidor a quedebetenerse
en cuenta, tanto paradeterminar lanotoriedad de
una marcacomo paraestablecer el posible riesgo
de confusién entre dos marcas, es €l llamado
“consumidor medio” o sea el consumidor comun
y corriente de determinada clase de productos, en
guien debe suponerse un conocimiento y una
capacidad de percepcion corrientes.

Por supuesto que, en cuanto a este fundamental
punto dereferencia, o seael publicoconsumidor de
determinadaclase de productos, debe distinguirse
si se trata de bienes o productos de consumo
masivoosi por el contrario sondeconsumoselectivo,
enlocual intervienedefinitivamenteel nivel devida
y la capacidad adquisitiva del grupo humano
involucrado o seadeaquel quesuelesolicitar, usar
0 consumir determinado producto”.

La anterior jurisprudencia se ha reiterado
recientementeenel ProcesoNo. 2-1P-94, GacetaOficial
No. 63del 12 deseptiembrede 1994, enlaque, ademas,
se actualiza la jurisprudencia en materia de marca
notoria.

Y enel ProcesoNo. 3-1P-91, casoHARINERA DEL
VALLEPAZBAUTISTAyCia S.enC.conlaDivision
dePropiedad Industrial de Colombia, publicadaenla
GacetaOficial No. 93 de 11 denoviembrede 1991, €l
Tribunal igual mente sostuvo que:

“... El literal b) del articulo 58 prohibe el registro
como marcade*lasformasusual eso necesariasde
los productos, sus dimensiones y colores’ y el
literal d) prohibe dicho registro cuando setratade
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laspalabrasque, enlapractica, “ sehayan convertido
en una designacion usual de los productos o ser-
vicios de que se trate”.

Ambas normas prohiben, en el fondo, €l uso de
mar casengariosas, capacesde confundir al piblico
consumidor o deinducirlo aengafio, reglamentando
asi, para las hipotesis concretas a las cuales se
refieren, el principio general y basico contenidoen
€l articulo 56 delamismaDecision 85, segunel cual
el signo que se pretendautilizar como marcadebe
serentodocasoNOVEDOSOY DISTINTIVO.

Lamarcadebecumplir antesquenadaconlafuncion
especificaquelecorresponde, o seaconunafuncion
“diferenciadora” que le permita al publico
individualizar sin equivocosel producto o servicio
de que se trate.

Dealli, por giemplo, el fenémeno conocidocomo*la
vulgarizaciondeunamarca’, al quecorresponderia
la hipotesis que contempla €l literal d), y que se
presenta, segunladoctring, cuando€ signodistintivo
que estasiendo utilizado como marcase convierte
mas adelante, para el publico consumidor, en la
denominacién general y objetiva de todos los
productos o servicios de lacorrespondiente clase.
Cuando esto ocurre, el signo pierde su capacidad
distintivaodiferenciadoray no puedeseguir siendo
utilizado validamentecomo marca.

Enrelacionconlosliteralesa), b) y d) resultavalida
laadvertenciagueyahahechoe Tribunal al referirse
alosliteralesc) y f), en sentido de que setrata de
situaciones concretas que hacen parte de los
“hechos materia del proceso” cuya calificacion
corresponde privativamenteal juez nacional. Este,
de otra parte, debe proceder aformar su juicio en
tales casos teniendo como punto obligado de
referenciala percepcion del publico consumidor-
medio del correspondiente producto”.

Correspondeal Juez nacional verificar s seencuentra
debidamenteregistradao solicitadalamarcaSTOPy
enestesupuesto debeaplicar el principiodelaprioridad
gue contempla el articulo 73 de la Decision 85 y
fundamentalmente lo dispuesto en los articulos 69 y
70, sobre renovacion y prorrogas, por cuanto por la
Resolucion administrativaNo. 503 de 6 defebrerode
1990, se denegd la oposicion al registro de lamarca
STOPJEANS por existir otraigual menteregistrada,
abriéndose asi supuestamente el camino para la
coexistenciadedosmar cassimilaresdentrodeuna
mismaclase.
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En efecto debemos tener en cuenta ademas que la
firmaALBERTORIVERA GIRALDOY CIA., teniaen
trémite unasolicitud derenovacion fundamentadaen
el articulo 70 delaDecision 85, derecho quele habia
conferidoé registroy queenesesentidoteniaasegurado
su “derecho de uso” en forma exclusiva segun el
articulo 74 delamencionadaDecisi ény queconcuerdan
con los articulos 96 de la Decision 311, 95 de la
Decision 313,y 102 delaDecision 344, derecho queno
podiacancelarse sino por o dispuesto taxativamente
por €l articulo 76 delaDecision 85.

Por todo ello creemos que el Juez nacional debe
revisar lorelacionadoal procedi miento deotorgamiento
demarca

DELACOOPERACIONJUDICIAL ENTREEL TRI-
BUNAL DE JUSTICIA Y LOS ORGANOS
JURISDICCIONAL ESDEL OSPAISESMIEMBROS

Delalecturadel expedienteenviado por el Consegjo
de Estado en via de interpretacion prejudicial, se
desprendequeen el mismo seencuentran intimamente
ligados dispositivos comunitarios asi como de la
legislaciéninterna, imbricadoscon normasprocesales
administrativas, tipicasdel Derechointerno colombiano.

Al respecto creemosque esel momento de precisar
laconcordanciaque existeentrelosarticulos29y 30
del Tratado decreaciéndel Tribunal, sobremanera, la
segundapartedel 30, cuando disponequeel Tribunal:
“no podra interpretar el contenido y alcances del
Derecho nacional ni calificar loshechosmateriadel
proceso”.

El reenvio prejudicial previsto enlosarticulosdel
28 al 31 del Tratado establecen este mecanismo de
cooperacion judicial en el espacio del Acuerdo de
Cartagena.

Setratade un mecanismo de cooperacionjudicial,
envirtud del cual, tanto el 6rganojurisdiccional como
el Tribunal de Justicia, en el orden de sus propias
competencias, estén llamados a contribuir directay
reciprocamentealael aboraci 6n deunacorrectadecision.

Tanto los Tratados de las Comunidades Europeas
como el nuestro, ubican este mecanismo como el
procedi mientotécni coparaasegurar lagplicaciénuniforme
del Derecho comunitario y, mas exactamente, para
garantizar a ese Derecho en toda circunstancia, €l
mismo efecto en los Estados miembros (Art. 28 del
Tratado decreaciondel Tribunal).
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El Tribunal si bien no esta llamado a resolver
directamente el caso sometido al Juez nacional, debe
sinembargointerpretar lanormacomunitariapertinente.
Lautilizaciondelainterpretacion paralasolucionde
un caso concreto depende siemprey exclusivamente
del Juez nacional, el que sin alterar debe tomar en
cuentalo preceptuado por €l articulo 31 del Tratado.
Diceal respectoD. Rafael GarciaValdecasasFernan-
dez, ensutrabajo” El Tribunal dePrimeralnstanciade
lasComunidadesEuropeas’, incluido dentrodel libro
“El Derecho Comunitario Europeo y su aplicacion
judicial”, publicacion dirigida por el Presidente del
Tribunal delasComunidadesEuropeasD. Gil Carlos
Rodriguez Iglesiasy D. Diego J. Lifian Noguerasdela
Facultad de Derecho delaUniversidad de Granaday
publicado por laEditorial Civitas S.A. Pag. 424: “El
procedimiento prejudicial notienepor objeto resolver
unlitigio por el juez comunitario, sino someterleuna
cuestionrelativaalainterpretacion...”.

El Tribunal por otraparte no puede ser demasiado
abstracto, puessecorreriael riesgodeinterpretaciones
puramente académicas y por tanto indtiles al Juez
nacional. En el caso de autos, el Tribunal tiene
conocimiento de los hechos a traves del expediente
gueseelevacon el “informesucinto deloshechosque
el solicitante considererelevantes paralainterpreta-
cion”, deconformidad conel inciso c) del articulo 61,
del Estatutodel Tribunal (Decision 184).

Dejamosenclaro quelaverificaciondelaexactitud
de estos hechos escapa ala apreciacion del Tribunal
y depende Unicamente del Juez nacional, pues no
podriaaquel proceder por si mismoalacalificacionde
loshechos, respectoalainterpretacionsolicitada, y es
el Juez ordinario el que debe aplicar los criterios
facilitados por el Tribunal ante los hechos concretos
internos. Hacer locontrario seriausurpar lacompetencia
del Juez nacional einterpretar el Derecho nacional.
Tampoco puede el Tribunal efectuar laconcordancia
ocompatibilidad del Derechonacional conunaDecision
o Derechodelaintegracion, puesel derecho nacional
es complementario del Derechodelaintegracion y esa
tarea estd igualmente reservada al Juez nacional; €l
Tribunal sblo puede limitarse a aclarar el sentido y
alcancedel Derechocomunitarioy brindar loselementos
de apreciacion necesarios.

Finalmente diremos que el Tribunal no puede
prejuzgar de hecho la solucién final que sedaraaun
litigiopor el Juez nacional, salvorecordarlea juezque
esaél aquiencorresponde, enel casodeincompatibilidad
entre el Derecho nacional y el comunitario, declarar
gue debe preval ecer este tltimo.

16/10/96 11.20

Por 1o expuesto:

EL TRIBUNAL DEJUSTICIA DEL ACUERDODE
CARTAGENA:

Concluye:

1. SeguinlaDecision 85 no podian ser registradas
las marcas cuyadenominacion fuerausual, genéricao
corrienteenel usocomercial por noreunir lascondiciones
y requisitosprevistospor €l articulo58literalesc), d),
)y k) delamisma.

2. lgual mentelosdocumentosindispensablespara
proceder alainscripcionfuerontipificadosend articulo
61, literales b) y c) de la Decision 85, sin establecer
ninguin otro mecanismo deretiro, renunciao abandono
deunasolicitud distintosal o prescrito enlamenciona-
daDecision85.

3. El Juez nacional, si fueredel caso, deberaestudiar
y tener en cuenta las consecuencias y los vicios
procesal esquesehubiesen cometido enel procedimiento
deinscripcion de unamarca, de conformidad conlos
dispositivoslegalescitadosenlasDecisiones85y 313
vigentes durante la expedicién de | os actos acusados
y concordantes con la Decision 344, prevaleciente
sobre el derecho interno de los Estados.

4. Lacooperacion judicial entre el Tribunal de
Justicia del Acuerdo de Cartagena y los érganos
jurisdiccionales de los Paises Miembros, constituye
unmecanismo decol aboracionenvirtud del cual tanto
€l érganojurisdiccional nacional asi comoel Tribunal
de Justicia, en el orden de sus propias competencias,
estan Ilamados acontribuir directay reciprocamente
paralaresolucion deunacausa. Por tantoel Tribunal
no estallamado aresol ver directamenteel caso sometido
al Juez nacional ni acalificar loshechosrespectodela
interpretacion solicitada, deconformidad conel Tratado
decreaciondel Tribunal.

5 El ConsgjodeEstado delaRepublicade Colom-
bia, de conformidad conlo dispuestoen el articulo 31
del Tratado decreaciondel Tribunal, “ deberaadoptar
lainterpretacion del Tribunal”, en la sentencia que
dictefinalmente.

6. Encumplimientodel Art. 64 del Estatuto deeste
Tribunal notifiquese a Consejo de Estado de la
Republicade Colombia, mediante copiacertificaday
sellada que se enviard ala direccién indicada en la
solicitud.
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7. Remitase copiacertificadadeestesentenciaala
Juntadel Acuerdo de Cartagena para su publicacion
enlaGacetaOficial.

LuisHenriqueFariasMata
PRESIDENTE

Patricio BuenoMartinez
MAGISTRADO
Roberto Salazar Manrique
MAGISTRADO

Edgar BarrientosCazazola
MAGISTRADO

Juan Vicente Ugartedel Pino
MAGISTRADO

Patricio Peralvo Mendoza
SECRETARIOai

TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE
CARTAGENA .- SECRETARIA .- Losdocumentosque
anteceden sonfiel copiadel original queseencuentra

archivado endl respectivoexpedientedeestaSecretaria.
CERTIFICO.--

Patricio Peralvo Mendoza
SECRETARIOai
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PROCESO No. 14-1 P-95

Solicitud de interpretacion prejudicial de los articulos 58 literales c) y d), y 64 de la
Decision 85 de la Comisién del Acuerdo de Cartagena, que corresponden a los articulos 72,
literales d) y €) y 85 de la Decision 313 ibidem, solicitada por el doctor Miguel Gonzalez
Rodriguez, del Consgjo de Estado de la Republica
de Colombia-Sala Primera. Expediente Nacional N° 2360.

Caso Marca " Disefio de Tres Coronas” .

EL TRIBUNAL DEJUSTICIA DEL ACUERDODE
CARTAGENA, enQuito, alosveintediasdel mesde
juniode 1996, enlasolicitud deinterpretacion preju-
dicial remitidapor el ConsgjodeEstadodelaRepublica
deColombia, SeccidnPrimeradelaSa adelo Contencioso
Administrativo, Consejero Ponente, doctor Miguel
Gonzal ez Rodriguez, enlacual sepidelainterpretacion
delosarticulos58literalesc) y d), y 64 delaDecision
85delaComisidondel AcuerdodeCartagena, vigentes
cuando se expi-dio laResolucion No. 001248 de 3 de
marzode 1988, por laDivisiénde SignosDistintivosde
la Superintendencia de Industria y Comercio que
concuerdanconlosarticulos72literalesd) y €) y 85de
laDecisién 313 delacitadaComisiondel Acuerdode
Cartagena, en la accion de nulidad seguida por
Hermenegildo Espitia A. contra "Tejidos de Punto
Sport S.A."Punto Sport" S.A. ylaNacion por intermedio
delaSuperintendenciadelndustriay Comerciodela
Republicade Colombia;

VISTOS!

Queel Tribunal escompetente parapronunciarse

sobrelainterpretacion solicitada, conformel odispuesto
por el articulo 28 del Tratado quecred el Tribunal;

Queigualmenteel Consejo de Estado de Colombia
estafacultado paraproponer lamencionadasolicitud
deinterpretacion, conformelosalcancesdel articulo
29 del citado Tratado de creacion del Tribunal;

Quelasolicitud cumplecontodoslosrequisitosde
admisibilidad prescritospor €l articulo61 delaDecision
184, Estatutodel Tribunal y conel informesucintode
loshechosquelaautoridad consultanteestimarel evantes
paralainterpretaciony quetranscribimosparaun me-
jor conocimiento delacausa.

"Como hechosrelevantes paralainterpretacion se
sefialan los siguientes:

a): Lasociedad TEJIDOSDE PUNTO SPORT S.A.
"PUNTO SPORT S.A." present6 la solicitud de
registrodelamarcaDISENODE TRESCORONAS
y la palabra SPORT para distinguir productos
comprendidos en la clase 25 del articulo 2°. del
Decreto 755de 1972.
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b): Dichasolicitud fue tramitadaen el expediente
No. 226.051 que culmind con laexpedicion dela
Resolucion acusada, sin advertir que setratabade
un signo que no podia ser objeto de registro con
base enlo dispuesto enlosarticulos 58 literalesc)
y d) y 64 de la Decision 85 de la Comision del
Acuerdo de Cartagena, que corresponden a los
articulos72literalesd) y e) y 85delaDecision 313
ibidem.

Para sustentar los cargos de violacién adujo el
demandante, en sintesis, lo siguiente:

- Sevioléel articulo58literal c) delaDecision 85
de la Comision del Acuerdo de Cartagena, que
correspondeal literal d) del articulo 72 delaDecision
313 ibidem, porque lamarca DISENO DE TRES
CORONAS y la palabra SPORT contienen una
denominacion descriptivay genéricaque designa
odescribelaespecie, calidad, destino, valor y otros
datos, caracteristicaseinformacionesparal oscual es
seusa. En efecto, enlaclase 25 del articulo 2°. del
Decreto 755de 1792 estan comprendidoslosproductos
tales como vestidos, calzado, sombrereria.

La palabra SPORT significa "deportivo", "para
deportes" "traje o prenda de deporte o sport”.
Dicha palabra, originaria del idioma inglés, fue
trasladada alalengua espafiola en donde goza de
aceptacion general, aplicadaatodo aguello queno
esformal, especialmenteen vestidosy deméasobjetos
delaindumentaria. Setratapuesdeunadenominacion
genéricaasimilada, cuyo uso por partedel consumidor
lahace indicativade un género o clase de prendas
devestir, por lo cual esusual hablar decamisasde
sport, zapatos de sport y vestidos de sport.

- Seviol6€ articulo58literal d) delaDecision 85,
quecorrespondeal articulo 72literal €) delaDecision
313, porque la citada marca y palabra contiene
indicacion o palabra, queantesde su registro como
marca, lomismo queenlaactualidad, enel lengugje
corrientey enel usocomercial eray esunadesignacion
comun o usual delos productos paralos cuales se
emplea. Setratadeun signo queseconvirtio enuna
denominacion comin de los productos para los
cuales se usa

La palabra SPORT tiene su acepcion concreta y
generalizada en el consenso de las personas que
adquierenvestuarioy calzadoy por lomismotiene
su propiaidentidad mercantil.

- Seviol6 € articulo 64 de la Decision 85, que
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correspondeal articulo 85 delaDecision 313, por
cuanto la Division de Signos Distintivos de la
Superintendencia de Industriay Comercio debid
informar a la sociedad interesada sobre el
incumplimiento delosrequisitos sefialadosen |os
literalesc) y d) del articulo 58 delaDecisi6n 85, que
corresponden al articulo 72 literales d) y €) de la
Decision 313, y, enconsecuencia, rechazar € registro
delamarca’.

CONSIDERANDO:

Queconformeloshechosexpuestospor el Consgjero
ponenteen el informesucintotranscritolineasarriba,
la presente accién de nulidad se origind con la
impugnacion de la Resolucion No. 001248 de 3 de
marzo de 1988, proferida por la Division de Signos
Distintivos de la Superintendencia de Industria y
Comercio delaRepublicade Colombia, por lacual se
concedio el registro de la marca: "Disefio de tres
Coronas'y lapalabra” Sport" (Etiqueta), paradistinguir
productoscomprendidosenlaclase 25 del articul o 2°.
del Decreto 755de 1972 afavor delafirma: Tejidosde
punto Sport S.A. "Punto Sport S.A.";

Queenabril de1993, Hermenegildo EspitiaAlmanza,
demandélanulidad delaResolucion No. 001248 de 3
demarzode 1988, proferidapor laDivision dePropiedad
Industrial (Hoy Division de Signos Distintivos) dela
Superintendenciadelndustriay Comercio, dentro del
Expediente AdministrativoNo. 226,051, por mediodel
cual seconcedié el mencionadoregistro por el término
decincoafioscontadosapartir delafechadeexpedicion
dela citada Resolucién;

Queen €l escrito de contestacion el abogado dela
firmademandada, niegay contradi celademandaal egando
gueel acto acusado, laResolucién No. 001248 de3de
marzo de 1988, proferidapor |a Superintendenciade
Industriay Comercio, "no existe, o si existiese, no
correspondeal registrodelamarcaDISENODE TRES
CORONAS Y LA PALABRA SPORT (Etiqueta),
CertificadodeRegistroNo. 115.831" y quepor lotanto
no hay vicio en el acto administrativo demandado
como exige €l articulo 84 del Caodigo Contencioso
Administrativo;

Que en el escrito de los demandantes en subsidio
delapeticion primerapiden que sedecretelanulidad
parcia, enloqueserefierealapaabra” SPORT", como
parteintegrante delamarca, alegando que conforme
al literal c) del articulo 58 de la Decision 85 de la
Comisiondel Acuerdo deCartagena(hoy literal d) del
articu-lo 72 de la Decision 313 de la Comision del
Acuerdo de Cartagena), no podiaser objetoderegistro
comomarcs;
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Queconfecha25denoviembrede 1994, el Consgjo
de Estado, paramejor resolver, y teniendo en cuenta
gueenel procesodelareferenciaseaducelaviolacion
denormasdelasDecisiones85y 313 delaComision
del Acuer-do de Cartagena, dispuso solicitar al Tribu-
nal deJusticiadel Acuerdo deCartagena, lainterpre-
tacionpor viaprejudicial deaquellas, enlostérminos
establecidosen el articulo 61 del Estatuto del Tribunal
(Decision184).

HERMENEUTICA DE LAS NORMAS
COMUNITARIASCUYA INTERPRETACION SE
SOLICITA:

Parafacilitar lalecturaeinterpretaciéndelasnormas
citadas transcribimos el texto de los articulos cuya
interpretacion se requiere, |os que segun expresa €l
solicitante corresponden alosarticulos 72 literal c) y
d) delaDecision 85y 54 delaDecision 313.

"Decision 85: . ..

Articulo58.- No podréan ser objeto deregistrocomo
marcas:

) Las denominaciones descriptivas o genéricas,
en cualquier idioma y los signos que puedan
servir para designar la especie, la calidad, la
cantidad, €l destino, €l valor o la época de la
produccion de los productos o de la prestacion
de servicios;

d) Laspalabrasqueenel lenguajecorrienteoenlas
costumbres comercialesdelosPaiesMiembros
se hayan convertido en una designaci6n usual
delosproductoso serviciosde quesetrate, y su
equivalente en otrosidiomas,

Articulo64.- Enloscasosdeincumplimientodelos
requisitossefialadosenlosArticulos56, 58,y 591a
oficinanacional competente, previaaudienciadel
solicitante, podradecidir el rechazo delasolicitud”.

"Decision313:...

Articulo 72.- No podran regi strarse como mar-cas
los signos que:

d) Consistanexclusvamenteenunsignooindicacion
guepuedaservir en el comercio paradesignar o
paradescribirlaespecie, lacalidad, lacantidad,
€l destino, el valor, €l lugar deorigen, laépocade
produccidnuctrosdatos, caracteristicasoinforma-
ciones de los productos o de los servicios para
los cuales ha de usarse;
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€) Consstanexclusvamenteenunsignooindicacion
gue, enel lenguajecorrienteoenel usocomercial
del pai's, seaunadesignacion comin o usual de
los productos o servicios de que se trate;

Articulo 85.- Vencido €l plazo establecido en el
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 debidamente motivada’.

EsteTribunal desdeel caso"Aktiebolaget VOLVO"
seguidopor"VOLMOS.A." (Proceso 1-1P-87, publicado
enlaGacetaOficial del Acuer-dodeCartagena, No. 28
defebrerode 1988) alafecha, atravésdeloscasos (2-
IP-89), GacetaOficial No. 49, de 10 denoviembrede
1989, en el caso "FamiliaS.A., asi como en el asunto
HARINERA DEL VALLEPAZBAUTISTAY CIA.S.
EN C., publicadoenlaGacetaOficial No.93de 11 de
noviembrede 1991, asi como enlosmésrecientescomo
€l caso (10-1P-94) de17 demarzo de 1995, hasostenido
invariablementelanaturalezadistintivadelamarcala
cual llegaacompenetrarse intimamente con su propia
esencia, constituyendo un verdadero signo distintivo.
De ahi su capacidad de identificacién con los bienes
y serviciosqueproduceen el ambito o esferaecondémica.
Estacapacidad normal mentecorredelamano conotra
caracteristicadelamarcaqueesladeinformacional
publico sobre la clase de producto o servicio de que
se trate.

En las mencionadas ejecutorias este Tribunal
igualmente ha sostenido como un derivado de las
funcionesmencionadasel origen delosinstrumentos
deprotecciondelamarcacontralacompetenciadesleal.
Deahilasaccionesprocesalesdeoposicion al registro
-observacionahora- y nulidad del mismo paraimpedir
el aprovechamiento por agentes ajenos al esfuerzo
personal o empresarial, prestigio sostenido y ganado
en afos por una marca de amplia aceptacién en €l
mercado. De ahi igualmente su caracter exclusivoen
virtud del acto de inscripcion. El acto de registro
concede al titular un derecho de uso singular parala
identificacion de su producto.

De las afirmaciones anteriores se desprende la
importancia que las normas mencionadas, tanto la
Decisién85comola313, concedenalaposibilidad de
apropiacionsingular deexpresionesdeusogeneralizado,
alasquehacemencidnel literal c) del articulo 58, de
laDecision 85, pues en estareservavade consuno el
interésgeneral delacomunidad, sobreel interéspar-
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ticular del titular delamarcaque se apoderariadeuna
denominaci 6n genéricaen provecho propio.

REGISTRABILIDAD Y ETIMOLOGIA DE LA
PALABRA "SPORT":

La referencia a denominaciones descriptivas o
genéricas en cualquier idioma esta tipificada en el
literal c) del articulo58antesmencionadoy lareferencia
al idiomaextranjerolaencontramosenel articulo 59.

En el caso de autos la palabra "SPORT", viene a
constituir materia del debate no sdlo por su caréacter
genéricosino por lainsistenteeinvariabl eafirmacion
deser unapal abraextranjera, concretamenteoriginaria
del idiomainglés, afirmacion por lodemascominenla
mayoriadelosdiccionariosencirculacion. Perodesde
€l puntodevistahistérico-juridico, lapalabra” SPORT",
esgenuinamenteromana, esdecir latina, y no sajona.
Es sabido que losidiomas barbaros se enriquecieron
alolargo delaEdad Media, asumiendo una serie de
voces latinas de las cuales ell os carecian y asi pasan
aformar partedel idiomainglésmultitud de palabras
como" Seniors’,"Junior", judge-juez, jury-jurado, just-
justicia, jocund-jocundo, xenophobia-xenofobia, va-
cation-descanso, veredict-veredic-to, visit-visita, violin-
violin, visitor-visitantey podriamos seguir sefialando
un alto porcentaje de voces del inglés que tienen su
origenenel latin.

Concretamentelapa abra” SPORT", seoriginadurante
la Republicaromanay significaba nada méas ni nada
menosque"El Senadoy el pueblodeRoma": " Senatus
PopulusQueRomanus". ("SPQR") inscripciéno"Sigla’,
-costum-breigual menteromana- como aquellavenera-
ble "INRI" (lesus Nazarenus Rex ludeorum), que
colocaronenloaltodelaCruzenel Calvario."SPQR"
asi conlaletraQ, lacolocaban entodaslasactuaciones
publicas, como el signo delaautoridad del Senado en
nombre del pueblo de Roma. En lo alto de unalanza
clavada por su base se col ocabainvariablemente esta
sigla bien sea en actos deportivos, carreras de ca-
balloso cuadrigasoincluso en actuacionesjudiciales
gue quedaban asi en subasta.

L os barbaros adoptaron muchisimas costumbres
romanas y ampliaron y enriquecieron su léxico con
vocescomo " SPQR", paradesignar el partidor deuna
carrera o el lugar de las apuestas. Hasta hoy en los
hipdédromos no sélo inglesesy norteamericanos sino
inclusoen Argentina, Perio Chileel " Sport" esel lugar
delas apuestas oficiales. Lo que ocurre es que con €l
transcursodel tiempolaQ romana, sehatransformado
en O, y losbéarbaroslehanagregadolaT final porque
"barbarisan” €l latinal pronunciarloy han producido
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lasdef ormacionesquedi stinguen por g emplolapalabra
Derechoenlatin"Directum”, " Droit" enfrancés, "Diritto"
en Italiano, "Direito" en portuguésy galaico, "right"
y "recht" eninglésy aleméan respectivamente, y cuyas
diferentes formas de pronunciacién han establecido
ortografias propias en losidiomas contemporaneos.

Latinadeorigeny vulgarizadapor €l idiomainglés,
lapalabra"SPORT" esgenéricay por tanto no podria
ser objeto de apropiacion exclusiva paradesignar un
producto determinado, dentro de un mercado cerrado
€Omo un economato, comisariato o ampliado o abierto
al publico como un bazar o supermercado o el comercio
engeneral.

Pero al margen de su origen genuinamentelatinoy
por serlo més cercanaal idiomaespafiol queal sajén,
gue paraddjicamente esel quelahavulgarizado atal
punto que lamayoriadelos autoresy diccionariosle
atribuyen esteorigen etimol égico, lapal abra" SPORT"
esta identificada no sdlo con la actividad deportiva
sino con todo el género respectivo sea éste como
actividad humanaal airelibre o en locales cerrados,
sino atodo lo referido a esta érea de actividad y por
tanto los objetos para la préctica de gercicios, 0
competicionescaen baj o sudenominacion eigua mente
€l vestuario para dichas practicas y asi tenemos los
uniformesdeportivos, las camisas sport, laropasport
en general que se usa para el campo o laplayay no
solamente en los ambientes gimnasticos o de
entrenamiento.

Final mente puesdiremosquelaasi milacién por el
lenguaje comln de una expresi6n para denominar o
para distinguir una determinada clase de productos
referidosdentro del mercado, eslo que constituyeuna
marcagenérica, con prescindenciaincluso desuorigen
etimol 6gico, que en estos casos solo puede ser refe-
rencial oilustrativo.

Este Tribunal en su sentencia de 19 de octubre de
1989 (Proceso No. 2-1P-89) hasefialado que" Cuando
laDecision85delaComisidondel AcuerdodeCartagena,
enel literal c) desuarticul 058, disponeque'no podran
ser objeto deregistrocomomarcas. . . lasdenominaciones
genéricasen cualquier idioma serefiere, deacuerdo
con €l sentido literal de los términos, a nombres de
‘conjuntos de seres con caracteres comunes, 0 a
clases 0 especies de cosas semejantes entre si por
compartir ciertoscaracterescomunes. Larazon deser
delaprohibicion, que es usual en los ordenamientos
marcarios, resulta evidente ya que no seriajusto que
sereconocieraun derechoindividual exclusivoal uso
de unadenominacion paraun producto o un servicio,
cuando tal denominaci énlacomparten otrosproductos
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o servicios delamismaespecie, alos cualestambién
lesseriaaplicable, dentro del lenguajecorriente”.

Hasefialado el Tribunal igualmente en el proceso
No. 3-1P-95 que "El carécter genérico de una
denominacion por si mismo, o mirando 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 articulo 58, literal c) delaDecision 85
delaComisiéndel Acuerdo de Cartagena, esnecesario
guelanaturalezagenéricadelaexpresion sepredique
del productooservicioal cua estallamadaaaplicarse
-incluidas todas sus caracteristicas- segun la clase
paralacual sesolicito el registrodelamarca, contenida
enel arreglodeNiza'.

Admitir como marcaunaexpresion genérica, salvo
aquellas que vayan acompafadas de otras palabras
gueledenindividualidad, seriabeneficiar injustamente
aun productor en perjuicio deterceros que aspiraran
aesaareacomercial. Permitir laapropiacionunilateral
y exclusivadelamismaseriaviolar el principiofunda-
mental delaigual dad de oportunidadesy envirtud del
cual todos losindustrial es dedicados al mismo ramo
tienen el mismo derechoal usodevocablosquepermitan
identificar sus productos, como en este caso a ropa
deportiva, juvenil o simplemente casual o informal,
gue siendo de uso comun cae dentro del articulo 58
literal d) de la Decision 85. Seria pues clarisima la
violacion no solo del espiritudelaley sinodelaletra
del articulo 58 delaDecision 85, literal ¢), quesefiala
textual mente "no podran ser objeto de registro como
marcasc) lasdenominacionesdescriptivaso genéricas,
encuaquieridioma. . ." y queconcuerdaperfectamente
conel espirituy laletradel articulo 72 delaDecision
313.

No obstantelo anterior, en el presente caso hay que
tener en cuentael elemento denominativo quesi bien
es de tipo genérico forma parte de unamarcade tipo
mixto, por lo que segln la doctrina marcaria debe
tenerseen cuentalatotalidad del osel ementosintegrantes
o sealaunidad gréficay fonéticade lamisma.

El Tribunal ha manifestado en sentencia de 9 de
diciembrede 1988 (Proceso 4-1P-88, GO. No. 39de24
de enero de 1989) y ratificado en sentencia de 10 de
mayo de 1995 (ProcesoNo. 09-1P-94, G.O. No. 180) que:
"Sefialaladoctrinaque, cuando setratade comparar
marcasmixtas, |0 primeroquedebehacerseesdeterminar
encadamarcacua delosdosel ementos-el denominativo
o¢€l gréfico- resultapredominante o determinantedada
su fuerzapropiade expresi 6n o de comunicacion, que
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esloquelepermitealamarcallegar asu destinatario,
o seaal publico.

"Ladoctrinase hainclinado aconsiderar, que, en
general, el elemento denominativo delamarcamixta
sueleser el mascaracteristico o determinante, teniendo
en cuentalafuerzaexpresivapropiadelaspalabras, las
gue por definicion son pronunciables, lo que no obsta
para que en algunos casos se le reconozca prioridad
al elemento grafico, teniendo en cuenta su tamafio,
color y colocacién, gue en un momento dado pueden
ser definitivos. El elemento gréfico suel eser demayor
importancia cuando es figurativo o evocador de
conceptos, que cuando consiste simplemente en un
dibujo abstracto”.

En cuanto alainterpretacién del articulo 64 dela
Decision 85 que forma parte de la Seccién Segunda
"Procedimientodel registro”, el Tribunal haratificado
end Proceso 1-1P-87 que"Enloscasosdeincumplimiento
de los Decision corresponde a la Oficina Nacional
competentedecidir el rechazodelasolicitud deregistro
'previaaudienciadel solicitante™. En el presente caso
lamarcanofuerechazadaal solicitantedelamisma, la
sociedad TEJIDOSDEPUNTO SPORT S.A., porloque
no habria razén ni motivo para que se aplicara la
disposiciondel nombradoarticulo 64, alaquesi habria
lugar, encambio, al rechazarselasolicitud deregistro
por las razones contenidas en esa norma.

En consecuencia:

EL TRIBUNAL DEJUSTICIA DEL ACUERDODE
CARTAGENA,

Concluye:

1 Seconsideragenéricaunamarca, cuan-doenel
lenguajecomunutilizadoenel merca-do, paradistinguir
la clase de productos o servicios gque presta, su
denominacién o expresion puedaservir por si solapara
hacerlo, con prescidenciade su origen etimol égico, de
conformidad conlodispuestoenel literal d) del articulo
58delaDecision 85.

2 Tratandose de marcas mixtas debe analizarse
cual deloselementosquelacomponen puedeproducir
laposibilidad de confusién en el consumidor comun.

3.- Noobstantelo anterior, en el presente caso hay
gue considerar el elemento denominativo quesi bien
es de tipo genérico forma parte de unamarcade tipo
mixto, por lo que segln la doctrina marcaria debe
tenerseen cuentalatotalidad del osel ementosintegrantes
o sealaunidad gréficay fonéticade lamisma.
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4.- Esobligaciéndelaoficinanacional competente,
verificar en cada caso si una solicitud de registro de
marcacumpleconlatotalidad delosrequisitosprevistos
enlalegislacion comunitaria. Enel caso deautoscon
lo establecido enlaDecision 85.

5.- Habralugar adeclarar lanulidad oinvalidez del
registro de unamarca efectuado con pretermision de
|os requisitos mencionados.

6.- El Consejo deEstado delaRepublicade Colom-
bia, Seccion Primera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo, deberaadoptar |lapresenteinterpretacion
del ordenamientojuridico andino al dictar sentencia,
de conformidad con €l articulo 31 del Tratado de
creacion de este Tribunal.

7.- Notifiquese al precitado Consgjo de Estado,
mediante copiaselladay certificadaque seenviaraa
ladireccion sefialadapor dicho organismoy remitase
igualmente copia certificada de esta sentencia de
interpretacion prejudicial ala Junta del Acuerdo de
Cartagenaparasu publicaciénoficial.

Gualberto DavalosGarcia
PRESIDENTE

LuisHenriqueFariasMata
MAGISTRADO

Patricio Bueno Martinez
MAGISTRADO

Roberto Salazar Manrique
MAGISTRADO

Juan José Calley Calle
MAGISTRADO

Patricio Peralvo Mendoza
Secretarioa.i.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE
CARTAGENA .- SECRETARIA.- Lasentencia que
antecede es fiel copia del original que reposa en €l
expediente de esta Secretaria.

Patricio Peralvo Mendoza
SECRETARIOa..
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