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RESOLUCION 435

Solicitud del Gobierno de Colombia para la aplicacién del Articulo 79A del
Acuerdo de Cartagena, a las importaciones de madera contrachapada, madera
chapada y madera estratificada similar, procedentes de Ecuador

LA JUNTA DEL ACUERDO DE CARTA-
GENA,

VISTO: El Articulo 79A del Acuerdo;

CONSIDERANDO: Que el Gobierno de Ecua-
dor, mediante comunicacion N° 88 DINT de
fecha 24 de junio de 1996, suscrita por el Mi-
nistro de Industrias, Comercio, Integracion y
Pesca, puso en conocimiento de la Junta que el

Gobierno de Colombia habia expedido el De-
creto N° 1088 del 21 de junio de 1996, por el cual
se establece una medida de salvaguardia provi-
sional en la forma de un gravamen arancelario
del 15 por ciento a las importaciones de madera
contrachapada, madera chapada y madera
estratificada similar, clasificadas en la partida
44.12 del Arancel de Aduanas, originarias de
Bolivia, Ecuador y Venezuela;

Para nosotros la Patria es América
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Que con fecha 25 de junio de 1996, la Junta
remitio el facsimil J/DC/F-415/96 al Gobierno de
Colombia, solicitdndole la confirmacion respec-
to de la aplicacién del Decreto N° 1088, y un
informe sobre las medidas que se adoptarian
para garantizar el acceso de un volumen de
comercio de los Paises Andinos no inferior al
promedio de los tres Gltimos afios, de conformi-
dad con lo establecido en el Articulo 79A del
Acuerdo, lo cual fuera reiterado el 5 de julio,
mediante comunicacion N° J/AJ/F-348/96;

Que el Gobierno de Colombia comunic6 a la
Junta, mediante comunicacion N° 006309 del 21
de agosto de 1996, la emision del Decreto N°
1088 del 21 de junio del mismo afio, el que
dispone la aplicacion de una medida de
salvaguardia provisional en la forma de un gra-
vamen arancelario del 15 por ciento a las
importaciones de la partida 44.12, originarias de
Bolivia, Ecuador y Venezuela. En la misma
comunicacion, se remitio a la Junta copia del
analisis y las conclusiones preliminares pre-
sentadas por el INCOMEX al Comité de Asun-
tos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Ex-
terior, de la Resolucion 422 del 13 de mayo de
1996, mediante la cual abrid investigacién de
caracter administrativo, asi como del Decreto
N° 1088. La documentacion adjunta a la citada
comunicacion, fue recibida por la Junta con
fecha 23 de agosto de 1996;

Que en el marco de la verificacion realizada,
la Junta solicité a las empresas involucradas y a
las entidades gubernamentales, pruebas e
informacion relevante. Igualmente, a solicitud
del Gobierno de Ecuador, la Junta concedi6
audiencias arepresentantes de dicho Gobierno,
asi como a representantes de las industrias
madereras de ese pais, los dias 30 de julioy 18
de octubre de 1996, a efectos de tomar
conocimiento de algunas de las particularidades
de la produccion y el comercio de la madera
contrachapada, madera chapada y madera
estratificada en la Subregion, asi como para
recibir alegatos adicionales del caso. Asimismo,
a solicitud de parte, la Junta concedi6é una au-
diencia a representantes de los productores
nacionales de Colombia, el dia 21 de octubre de
1996. Los alegatos y evidencias presentados
durante la investigacion, incluyendo aquéllos
suministrados durante las audiencias, fueron
considerados por la Junta para su pronuncia-
miento;

Que, mediante Resolucidon 434 de fecha 21
de octubre de 1996, la Junta suspendio las
medidas aplicadas por el Gobierno de Colom-
bia, al amparo del Articulo 79A del Acuerdo de
Cartagena, a las importaciones de madera
contrachapada, madera chapada y madera
estratificada similar, procedentes de Bolivia y
Venezuela, por considerar que no se han regis-
trado importaciones de madera contrachapada,
madera chapada y madera estratificada similar,
procedentes de Boliviay que las procedentes de
Venezuela han sido insignificantes, por lo que
no se dieron los supuestos previstos en el Ar-
ticulo 79A del Acuerdo de Cartagena para estos
paises;

Que de la investigacion la Junta ha consta-
tado que el volumen de las importaciones
colombianas procedentes de Ecuador ha pre-
sentado incrementos constantes y significati-
vos, durante los afios 1993, 1994 y 1995, del
orden de 446,16 por ciento, 13,7 por ciento y
50,1 por ciento, respectivamente. Sin embargo,
durante los primeros seis meses de 1996, las
exportaciones ecuatorianas a Colombia de ma-
dera contrachapada, madera chapaday madera
estratificada similar, han mostrado una tenden-
cia decreciente en un 26 por ciento respecto del
volumen registrado en similar periodo del afio
anterior;

Que, en 1995, las importaciones de madera
contrachapada, madera chapada y madera es-
tratificada similar provenientes de Ecuador, re-
presentaron el 80 por ciento del total de las im-
portaciones colombianas de la subpartida aran-
celaria44.12. En un 99 por ciento, dichas impor-
taciones se concentran en las subpartidas
NANDINA 4412.13.00, 4412.14.00, 4412.22.00
y 4412.23.00, cuyo volumen promedio de los
tres dltimos afios, comercializado entre Ecua-
dory Colombia, ascendié a7 698 tm. Las demas
subpartidas referidas a madera contrachapada,
madera chapada y madera estratificada similar,
no presentan comercio, 0 éste es poco signifi-
cativo;

Que durante el procedimiento no se ha
comprobado la existencia de variaciones en
condiciones de comercializacion del producto
ecuatoriano, salvo enlo relativo a un incremento
anual de los precios de exportacién, ni se ha
observado presencia de condiciones diferentes
de aquellas correspondientes a operaciones
comerciales normales;
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Que, en 1995, la produccién nacional colom-
biana de triplex destinada al mercado interno ha
decrecido en 43 por ciento aproximadamente,
respecto del promedio del periodo de 1992 a
1994, y los precios nominales y reales han
caido. Todo ello ha causado una menor utiliza-
cién de la capacidad instalada, reduccién en el
nimero de trabajadores, un menor margen de
utilidad bruta en el sector, y unincremento en los
inventarios;

Que, a pesar de que se ha comprobado que
otras circunstancias participaron en las
perturbaciones que ha sufrido la produccion
nacional de Colombia, a partir de 1995, el incre-
mento de las importaciones de madera
contrachapada, madera chapada y madera es-
tratificada similar, provenientes de Ecuador, ha
constituido un elemento que ha incidido en el
descenso delvolumende la produccién nacional
colombiana de triplex;

Que el Articulo 79A del Acuerdo establece
qgue, en los casos de la aplicacion de las me-
didas de salvaguardia alli previstas, corres-
ponde a la Junta verificar la perturbacién y el
origen de las importaciones causantes de la
misma y emitir su pronunciamiento, ya sea pa-
ra suspender, modificar o autorizar dichas me-
didas, las mismas que deberan garantizar el
acceso a un volumen de comercio no inferior al
promedio de los tres dltimos afios;

Que se ha comprobado el cumplimiento de
las condiciones del Articulo 79A del Acuerdo,
por lo que procede autorizar la aplicacion de una
medida correctiva para las subpartidas arance-
larias 4412.13.00, 4412.14.00, 4412.22.00 y
4412.23.00. No procede en cambio la aplicacion
de medidas contra las subpartidas 4412.19.00,
4412.29.00,4412.92.00,4412.93.00y4412.99.00,
al no presentar éstas comercio, o ser éste poco
significativo;

Que la medida correctiva debera garantizar el
acceso de un volumen de comercio no inferior al
promedio de los tres udltimos afos, el cual as-
ciende a 7 699 tm, correspondientes a las im-
portaciones colombianas procedentes de Ecua-
dor en el periodo de 1993 a 1995, de las subpar-
tidas arancelarias identificadas en el paragrafo
anterior;

RESUELVE:

Articulo 1.- Autorizar al Gobierno de Colom-
bia la aplicacién de una medida correctiva a las
importaciones de madera contrachapada, ma-
dera chapada y madera estratificada similar,
comprendidas en las subpartidas arancelarias
4412.13.00,4412.14.00,4412.22.00y4412.23.00,
originarias de Ecuador, consistente en la apli-
cacién de un gravamen arancelario del 15 por
ciento. Dichamedida podraser aplicada hasta el
21 de junio de 1997 y s6lo en tanto subsista la
perturbacién en la produccion colombiana
ocasionada por dichas importaciones.

En cumplimiento del Articulo 79A del Acuer-
do, la medida sélo podra ser aplicada a las
importaciones que excedan la cantidad de 7 699
tm para el periodo que vadel 21 de junio de 1996
hasta el 20 de junio de 1997.

Articulo 2.- A los fines de lo previsto en el
articulo anterior, el Gobierno de Colombia infor-
mara trimestralmente a la Junta sobre las
importaciones autorizadas, asi como las im-
portaciones efectivamente realizadas, de madera
contrachapada, madera chapada y madera es-
tratificada similar, comprendidas enlas subparti-
das arancelarias 4412.13.00, 4412.14.00,
4412.22.00y 4412.23.00.

Articulo 3.- Suspender la aplicacién de la
medida de salvaguardia a las importaciones
colombianas de madera contrachapada, madera
chapada y madera estratificada similar,
comprendidas en las subpartidas arancelarias
4412.19.00,4412.29.00,4412.92.00,4412.93.00
y 4412.99.00, procedentes de Ecuador, a que
hace referencia el Decreto N° 1088 del 21 de
junio de 1996.

Articulo 4.- En cumplimiento del articulo 13
de la Decisién 9 de la Comisién, comuniquese a
los Paises Miembros la presente Resolucion, la
gue entrara en vigencia a partir de lafecha de su
publicacion en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena.

Dada en la ciudad de Lima, Peru, a los veinti-
trés dias del mes de octubre de mil novecientos
noventa y seis.

JAIME CORDOBA ZULOAGA
RODRIGO ARCAYA SMITH

BRUNO FAIDUTTI NAVARRETE
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PROCESO No. 19-I1P-95

Interpretacion prejudicial del articulo 70 de la Decision 85, de la Comision del
Acuerdo de Cartagena, en la accion de nulidad contra la renovacion de la marca
GENERAL ELECTRIC, promovida por la Sociedad INDUSTRIAS VOLMO S.A ante

el Consejo de Estado de la Republica de Colombia, Seccion Primera de la Sala

de lo Contencioso, Administrativo. Consejero Ponente Dr. Rafael Ariza Mufioz.
Solicitud de nulidad de la renovacion de la marca GENERAL ELECTRIC. Actora
Sociedad INDUSTRIAS VOLMO S.A. Expediente interno No. 1812.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIADEL ACUERDO
DE CARTAGENA, en Quito, a los veinte y siete
dias del mes de septiembre de 1996, en la
solicitud de interpretacion prejudicial remitida
por el Consejo de Estado de la Republica de
Colombia, Seccion Primera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo, Consejero Ponente,
doctor Ernesto Rafael Ariza Mufioz, domicilia-
da en Santa Fe de Bogota, D.C. Colombia, en la
cual se pide la interpretacién del articulo 70 de
la Decisién 85, de la Comision del Acuerdo de
Cartagena.

VISTOS:

Que el Tribunal es competente para pronun-
ciarse sobre la interpretacién solicitada, confor-
me lo dispuesto por el articulo 28 del Tratado de
creacion del Tribunal;

Que igualmente el Consejo de Estado de
Colombia esta facultado para proponer la men-
cionada solicitud de interpretacién, conforme
los alcances del articulo 29 del citado Tratado
que creo el Tribunal;

Que la solicitud cumple con todos los requi-
sitos de admisibilidad, contenidos en el articulo
61 del Estatuto del Tribunal (Decision 184); vy,

CONSIDERANDO:

Que la Sociedad INDUSTRIAS VOLMO S.A.
ha interpuesto la demanda de nulidad contra la
Resolucion No. 12.732, de fecha 31 de diciem-
bre de 1990, proferida por la Divisién de Pro-
piedad Industrial de la Superintendencia de In-
dustria y Comercio de Colombia, en virtud de la
cual se concedié la renovacion del registro de la
marca GENERAL ELECTRIC (Etiqueta) a favor
de la Sociedad GENERAL ELECTRIC COM-
PANY, de la cual es titular segun el re-gistro No.
9324-A desde el 11 de septiembre de 1934.

Que en su demanda, INDUSTRIAS VOLMO

S.A., afirma que es nula la Resolucién de la
Division de Propiedad Industrial de la Super-
intendencia de Industria y Comercio de 31 de
diciembre de 1990, dictada dentro del Expe-
diente Administrativo No. 299.373, por no ha-
berse aportado pruebaidénea parademostrar el
uso de la marca GENERAL ELECTRIC (Eti-
gueta) para distinguir productos comprendidos
en la clase 9 del Decreto 755 de 1972;

Que como consecuenciadelaanulacionde la
Resolucion demandada, se cancele igualmente
el certificado de renovacion correspondiente al
Registro de la marca GENERAL ELECTRIC
(Etiqueta) para distinguir productos de la clase 9
para el periodo (1989-1994) y en la cual se
encuentra comprendida la Resolucion 12.732
demandada;

Que en dicho proceso se aleg6 que se habia
violado el articulo 70 de la Decision 85 de la
Comisién del Acuerdo de Cartagena. EI mismo
establece que: “para tener derecho a la reno-
vacion, el interesado deberad demostrar ante la
Oficina Nacional Competente respectiva, que
esta utilizando la marca en cuestidn en cualquier
pais miembro”; y

Que en cumplimiento del auto de 13 de marzo
de 1995, proferido por el Consejo de Estado de
Colombia, se ha remitido el respectivo expe-
diente a este Tribunal solicitando la interpre-
tacion por la via prejudicial de la norma pre-
suntamente violada.

CARACTERISTICAS DE LA DEMANDA:

De la“Causa Petendi”, como hechos relevan-
tes para sustentar la solicitud de interpretacion
prejudicial, el Consejero de Estado, apunta de
conformidad con la parte actora que la “Socie-
dad General Electric Company”, presentd una
prueba de uso, que el recurrente califica de
“deficiente”, afiadiendo que ella “no redne los
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requisitos establecidos ni por la ley procedi-
mental ni por laley marcaria, pues con ellano se
demuestra ni como, ni cuando, ni quién esta
usando la marca en Colombia. M&s aun, de los
documentos aportados como prueba de uso no
se desprende que los productos distinguidos
con la marca GENERAL ELECTRIC (Etiqueta)
han estado en el mercado con anterioridad al
reconocimiento de la renovacion del registro”.

La Sociedad General Electric, acompafid co-
mo prueba del uso de la marca, la fotocopia de
unos avisos insertos en la Guia Telefénica de
Bogot4, en la cual algunos distribuidores mayo-
ristas anuncian la puesta en venta de diversos
productos “General Electric”, asi como “Redes
Eléctricas”, “Interruptores autométicos indus-
triales” y “Controles Programables”, etc. Segun
la relacion de los hechos realizada por el con-
sejero ponente, “la Division de Propiedad Indus-
trial acept6 la supuesta prueba de uso presen-
tada (copia del directorio telefénico), la cual es
a todas luces inexistente de acuerdo con los
preceptos de nuestro derecho probatorioy concedi6
la renovacion del respectivo registro”.

El argumento central de la demanda consiste
en sostener que la prueba de uso de lamarca es
insuficiente y que no redne los requisitos es-
tablecidos por la ley procidemental ni por la ley
marcaria.

El articulo 70 de la Decisién 85 cuya
interpretacion se solicita es un texto simple que
se limita a disponer que para tener derecho a la
renovacion, el interesado debera demostrar ante
la Oficina Nacional Competente respectiva que
esta utilizando lamarca en cuestion en cualquier
pais miembro, por lo que la prueba del uso se
convierte en el requisito Unico pero indispens-
able para la renovacion de la marca.

El Tribunal debe recordar aqui que en su
sentencia dictada en el Proceso 9-1P-94 (G.O.
180 de 10 de mayo de 1995) y ratificada en la
sentencia dictada en el Proceso 13-1P-95 (G.O.
207 de 29 de abril de 1996), cuya materia era
precisamente la interpretacion prejudicial del
referido articulo 70, afirmé que “La renovacién
de una marca, se ha de sujetar en su tramite y
requisitos a la legislacion vigente al momento de
solicitarse o formularse tal pedido...” y que “En-
tre el registro de la marcay la renovacion existe
una gran diferencia juridica: el registro a través
de la solicitud crea o configura o da nacimiento

uorigen al derecho marcario a favor de sutitular.
El derecho original del titular de una marca
gueda fijado y determinado con la inscripcién o
registro de la marca, constituyendo la reno-
vacion una continuidad o prolongacion de ese
derecho en el tiempo”. Mas adelante sefiala el
Tribunal que “El articulo 70 de la Decisién 85,
determina como requisito esencial y Unico para
renovacion, la demostracion de la utilizacion de
la marca” y que los medios probatorios que en
cada pais subsisten para comprobar la exis-
tencia de un hecho son variados y pueden ser
los que de un modo inequivoco lleven al
convencimiento de que la marca ha estado en
uso. En el presente caso el aspecto probatorio
paralarenovacion se encontrabaregulado, segin
alega la demandada, por una circular de la
Superintendencia de Industriay Comercio en la
gue disponia la aceptacion como medios
probatorios de una diversidad de documentos
entre los que se incluia anuncios y propaganda
en publicaciones en general y otras manifes-
taciones de publicidad.

En todo caso sefalaba el Tribunal que la
prueba de uso de la marca ha dejado de ser
requisito para su renovacién a partir de las
Decisiones 313 y 344.

La Decisién 85 asi como la citada 313 no han
regulado tramite especial para la renovacién de
las marcas. Es de sefalar que el Tribunal, con-
forme sentencié en el Proceso 1-IP-91, no pue-
de proscribir ni prescribir medios concretos de
prueba, lo cual corresponde al derecho nacional
interno por lo que correspondera a la autoridad
colombiana precisar si la prueba de uso pre-
sentada para la renovacién de la marca es
suficiente para cumplir con el requisitos del
articulo 70 de la Decisién 85 que el Tribunal
interpreta.

METODOLOGIA DE LA INTERPRETACION
PREJUDICIAL:

Manifest6 el Tribunal en el Proceso No. 5-IP-
95 (Ampliacién), caso SEITA de Paris, “Que en
la interpretacién de las normas del Acuerdo de
Cartagena, se debe atender siempre a la
perspectiva de la evolucidn de las mismas -mé-
todo sistemético- asi como al objeto y fin per-
seguido -método teleolégico-. Para encontrar
en ella la garantia que busca el Reglamento
paralaaplicacion de las normas sobre propiedad
industrial.

Solamente aplicando ambos métodos se pue-
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de establecer las lineas de tendencia en la le-
gislacién integracionista o comunitaria. En ese
sentido vemos que ha prevalecido la fe del
Registro sobre la prueba del uso y, asi tenemos
gue enla Decisién 85, que estuvo vigente desde
el5dejuniode 1974 hastael 12 de diciembre de
1991, la prueba del uso era una exigencia del
articulo 70, antes mencionado, mas no asi en la
Decision 311, que entrd en plenavigenciaen los
cinco paises del Acuerdo el 12 de diciembre de
1991, en cuyo articulo 88, sefala que: “El Regis-
tro de una marca tendrd una duracién de diez
afios contados a partir de la fecha de su con-
cesién y podra renovarse por periodos suce-
sivos de diez afios”. Y en el siguiente articulo 89,
precisa que “La renovacion de una marca de-
beré solicitarse ante la Oficina Nacional Com-
petente, dentro de los seis meses anteriores ala
expiracion del registro. No obstante el titular de
la marca gozaré de un plazo de gracia de seis
meses posteriores a la fecha de vencimiento del
registro, para solicitar la renovacion. Transcu-
rrido dicho plazo cualquier persona podra soli-
citar el registro”. Como se aprecia ya hada se
dice de la prueba del uso, en los siguientes
articulos 90 y 91.

En la Decision 313 que rigié desde el 14 de
febrero de 1992 al 31 de diciembre de 1993,
tampoco se volvié sobre la cuestion de la prue-
ba del uso de la marca como exigencia para la
renovacion. Finalmente diremos que a partir de
la actual y vigente Decision 344, que empez6 a
regir el 1° de enero de 1994 a la fecha, la
situaciéon es mas clara y rotunda, pues en el
articulo 99, segunda parte se dice: “La reno-
vacion no exigira la prueba de uso de la marca
y se otorgard de manera automatica, en los
mismos términos del registro de cuyo venci-
miento se trata”.

Conforme al criterio de este Tribunal sélo
resta precisar que en la normativa andina no se
encuentra prevista, ni en las Decisiones dero-
gadas ni en la vigente, la llamada “accion popu-
lar”, ya que es un principio de derecho el que
las acciones contenciosas subjetivas o con res-
tablecimiento de derecho, sélo proceden cuando
el actor demuestra tener un interés legitimo.

Por las razones expuestas en las anteriores
consideraciones, que en concepto de este Tri-
bunal deben tenerse en cuenta en el presente
caso, para interpretar el articulo 70 de la Deci-
sion 85 de la Comision del Acuerdo de Carta-

gena.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO
DE CARTAGENA,

CONCLUYE:

1.- Que en la sintesis factica a que se
refiere el Art. 61 del Estatuto del Tribunal, el
Juez nacional que solicita la interpretacion pre-
judicial, debe contemplar tanto los argumentos
de la parte demandante como los de la parte
demandada.

2.- El Art. 70 de la Decision 85 determina
como requisito esencial y Unico para la reno-
vacion la demostracion de la utilizacion de la
marca, dejando los medios probatorios a la
regulacion interna de cada pais miembro.

3.- Que enlainterpretacion del articulo 70,
no sélo se debe tener en cuenta la letra sino el
espiritu y tendencia de las normas del Acuerdo
de Cartagena, que en este caso no es otro que
la proteccion de la marca y que si bien es cierto
gue actualmente la renovacién es automatica,
para el caso de autos la prueba esgrimida pa-
rece haber sido suficiente para la autoridad
competente.

4.- LaOficinaNacional Competente debera
rechazar aquellas solicitudes que traten de di-
latar los procedimientos de renovacion de mar-
cas registradas, siendo que ademas, ella es
automatica al tiempo de su vencimiento, con-
forme a la norma comunitaria hoy vigente, y
previa solicitud del interesado.

5.- Conforme lo dispuesto en el Art. 31 del
Tratado de creacion del Tribunal, el Consejo de
Estado de Colombia debera tener en cuenta la
presente interpretaciéon para la sentencia que
dicte en el presente proceso.

6.- En cumplimiento del Art. 64 del Esta-
tuto de este Tribunal notifiquese al Consejo de
Estado de la Republica de Colombia, mediante
copia certificada y sellada que se enviara a la
direccién sefialada por dicho organismo y remi-
tase igualmente copia certificada de esta sen-
tencia de interpretacion prejudicial ala Junta del
Acuerdo de Cartagena para su publicacion ofi-
cial.
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Gualberto Davalos Garcia
PRESIDENTE

Luis Henrique Farias Mata
MAGISTRADO

Patricio Bueno Martinez
MAGISTRADO

Roberto Salazar Manrique
MAGISTRADO
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PROCESO 21-IP-95

Interpretacion Prejudicial de los articulos 71, 72, literal h), y
de los articulos 73, literal a) y 85 de la Decision 313 de la
Comision del Acuerdo de Cartagena. Solicitud de registro

de la marca “AFLOX”, Expediente interno N°. 3121.

Quito, 04 de Septiembre de 1996

TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO
DE CARTAGENA

VISTOS:

La solicitud de Interpretacion Prejudicial del
art. 72, literal h), y de los articulos 73y 85 de la
Decision 313 de la Comisién del Acuerdo de
Cartagena, interpuesta por el Consejo de Es-
tado de la Republica de Colombia, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Seccién primera,
la que por intermedio del Consejero Ponente
Doctor Libardo Rodriguez, solicita dicha inter-
pretacion.

Con caracter previo a considerar el contenido
de la solicitud, este Tribunal pasa a verificar la
competencia del Juez solicitante, estableciendo
que la misma se halla prevista por el articulo 29
del Tratado de Creacion del Tribunal de Justicia
del Acuerdo de Cartagena (en adelante el Tra-
tado del Tribunal), asi como la competencia de
este Colegiado para conocer de la solicitud,
también prevista en el articulo 28 del mismo
cuerpo legal. Establecida la competencia, se
analiza si el Juez Ponente, ha cumplido con los
requisitos previstos en el articulo 61 (Decision
184), constando que en lo formal se ha obser-
vado dicha norma, no obstante haber sido omi-
tido el resumen de los hechos y de los argumen-
tos expuestos y aducidos por las demandadas.

Sin embargo resulta importante conocer la si-
guiente sintesis de los hechos de lademandada,
gue el juez solicitante considerarelevantes para
la interpretacion:

“4) Informe sucinto de los hechos que se
consideran relevantes para la interpretacion

Prejudicial:

1. EI 23 de octubre de 1989 la sociedad Allergan
Inc., presento a la Superintendencia de Indus-
tria y Comercio la solicitud de registro de la
marca“AFLOX" paradistinguir un “topico oftalmolé-
gico anti-infeccioso para el tratamiento de
infecciones del ojo relacionadas con la conjun-
tiva ocular”, producto perteneciente a la clase 5
del articulo 2 del Decreto 755 de 1972, solicitud
gue aun se encuentra en tramite bajo el expe-
diente N° 311.864.

2. El 21 de febrero de 1992 |la sociedad Produc-
tos Farmacéuticos Especializados Ltda., pre-
sentd ala Superintendencia de Industriay Comercio
la solicitud de registro de la marca “OFTAFLOX”
paradistinguir productos de lamisma clase 5 del
mencionado decreto, el cual fue concedido
mediante Resolucion N° 20998 del 20 de Octubre
de 1993 por considerar que reunialos requisitos
previstos en las disposiciones legales vigentes,
pero sinmencionar cuéles eran estas disposiciones
ni como estaban cumplidas.
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3. Encontrandose ejecutoriada la anterior reso-
lucidn, el registro de la marca “OFTAFLOX” aln
no ha sido publicado en la Gaceta de la Propie-
dad Industrial.

4. El demandante considera que:

a) La Division de signos Distintivos omitié
tener en cuenta la solicitud anterior de regis-
troy portanto preferencial de lamarca“AFLOX”.

b) La marca “OFTAFLOX” reproduce inte-
gramente la marca “AFLOX".

c) Con el otorgamiento del registro de la
marca “OFTAFLOX” la entidad Allergan Inc.,
no podra utilizar su “Marca” “AFLOX" debido
a la prohibicién legal de usar marcas que se
asemejen a las registradas.

d) Elregistro de la marca “AFLOX” solicitado
con anterioridad no le serd concedido por ser
transcripcion de lamayor parte de lamarcaya
registrada.

e) El prefijo “ofta” de que se compone la
marca “OFTAFLOX", puede engafiar al pu-
blico sobre la actitud para el empleo de pro-
ductos con esa marca, puesto que puede ser
utilizada en medicamentos para el tratamien-
to de érganos diferentes al ojo”.

CONSIDERANDO:

Que se ha acompafiado a la solicitud de
interpretacion copias de la demanda, su con-
testacion, de la certificacion expedida por la
Superintendencia de Industria y Comercio, so-
bre el caso presente. Considera este Tribunal
necesario recoger la sintesis de la demanda,
ademdas de sus argumentos reproducidos en el
informe sucinto, el siguiente acépite que
complementa el mismo, asi como realizar un
extracto de los planteamientos de hecho y de
derecho expuestos por la parte demandada: la
administracién autora del acto recurrido y la
Sociedad Sythelaso Productos Farmacéuticos
Especializados S.A.

“FUNDAMENTOS DE DERECHO Y CON-
CEPTO DE VIOLACION:

“En el articulo 73 de la Decision 313 de la
Comision del Acuerdo de Cartagena vigente en
la fecha que se expidié la Resolucion 20998/93

cuya nulidad demando, (manifiesta el actor ante
el Juez Nacional), se prohibe el registro como
marcas de aquellos sighos que en relacién con
derechos de terceros se asemejen de forma que
puedan inducir al puablico a error, a una marca
anteriormente solicitada para registro, para los
mismos productos o para productos respecto de
los cuales el uso de la marca pueda inducir al
publico a error”. (El paréntesis es nuestro).

“La Division de Signos Distintivos de la
Superintendencia de Industriay Comercio, violé
esta norma de derecho sustancial al expedir la
Resolucion 20998/93 concediendo el registro de
la marca “OFTAFLOX”, puesto que no tuvo en
cuenta la solicitud de registro de la “AFLOX”
presentada ante ella por mi representada, con
anterioridad ala marca “OFTAFLOX”, cuando la
mayor parte de la marca “OFTAFLOX”, la que
deberia ser la parte esencialmente distintiva de
esta marca dado lo comun del uso del prefijo
“ofta”, es una reproduccion integra de la marca
“AFLOX” y ambas marcas estan destinadas
para la misma clase de productos, a saber,
productos farmacéuticos, por todo lo cual existe
la posibilidad de que el publico las confunda;
posibilidad que se encuentra agravada porque
una marca evoca los ojos y la otra esta
efectivamente destinada al tratamiento de los
0jos”.

“2. En el Articulo 72 literal h) de la Decisién
313 se prohibe el registro como marcas
de los signos que puedan engafiar al
publico sobre la aptitud para el empleo de
los productos que se trata.

También fue violada esta norma de derecho
sustancial al expedir la Resoluciéon 20998/93,
puesto que el prefijo “ofta” de que se compone
la marca “OFTAFLOX” da a entender que se
trata de un producto para el tratamiento de los
0jos, cuando el registro de estamarcafue concedido
para cualquier producto farmacéutico, producto
gue puede estar destinado al tratamiento de
cualquier otro 6rgano”.

Asi, centrando su peticién el demandante en
la nulidad de la Resolucion N°. 20998 del 20 de
Octubre de 1993, expedida por la Division de
Signos Distintivos de la Superintendencia de
Industria y Comercio por la que se concedio el
registro de la marca “OFTAFLOX" para distin-
guir productos farmacéuticos, solicita como
consecuencia de la nulidad, ordenar a la Su-
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perintendencia de Industria y Comercio la can-
celacion del certificado de Registro 146.707 y la
cancelacién de la inscripcion de esta marca en
el Registro de la Propiedad Industrial.

Por su parte el Abogado de la NACION-
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, en el memorial presentado ante el
Consejo de Estado en las partes importantes
relativas al caso, refiere:

“Respetuosamente solicito (dice el Abogado)
a los Honorables Magistrados no tener en
cuenta las pretensiones y condenas peti-
cionadas por la demandante en contra de LA
NACION-SUPERINTENDENCIA DE IN-
DUSTRIA Y COMERCIO por cuanto carece
de apoyo juridico y por consiguiente de sus-
tento de derecho para proponer”. (El parén-
tesis nos corresponde).

Continda narrando los hechos hasta men-
cionar que se expidio la Resolucion N°. 20998
de 20 de Octubre de 1993 concediendo el regis-
tro de “OFTAFLOX”, para distinguir los produc-
tos comprendidos en la clase 5a. de la homen-
clatura vigente a favor de “PRODUCTOS FAR-
MACEUTICOS ESPECIALIZADOS LTDA".,
disponiendo la entrega de copia de la resolu-
cidénalosinteresados, previa cancelacion de los
derechos correspondientes e inscripcion en el
Registro de la Propiedad Industrial.

Manifiesta que:

“Es una opinion de la parte demandante al
considerar que en su criterio “AFLOX”"
(solicitada) y “OFTAFLOX” (registrada) son
confundibles e inducen al publico al error”.

Prosigue lineas abajo:

“Si bien la marca “OFTAFLOX" registrada
afavor de la sociedad PRODUCTOS FAR-
MACEUTICOS ESPECIALIZADOSLTDA.,
comprende en forma desvertebrada la
expresion “AFLOX” solicitada por la socie-
dad ALLERGEN INC., ello no constituye
impedimento para su registro como marca,
habida cuenta que es un signo novedoso,
visible y suficientemente distintivo, ademas
de que no se dan las causales de irre-
gistrabilidad previstas en la entonces vi-
gente Decisién 313 de la Comisién del
Acuerdo de Cartagena”.

“Es de agregar que el registro de la marca
“OFTAFLOX" en nuestro criterio no impide el
registro de “AFLOX”", si la Oficina Nacional
Competente decide que esta ultima solicitud
no encuadra dentro de las causales de irre-
gistrabilidad;....”

Hace mencién a que conforme al articulo 82
se dispone: “El derecho al uso de una marca se
adquirira por el registro de la misma ante la
respectiva oficina nacional competente”, dis-
posicion existente en la Decision 313, empero
establecida en el articulo 92 no en el articulo
82, como erradamente se cita.

En “RAZONES DE LA DEFENSA” expresa el
apoderado:

“Con la expedicién de la Resolucién N°
20998 de 20 de octubre de 1993 proferida por la
Division de Signos y Distintivos de la Su-
perintendencia de Industria y Comercio, no se
ha incurrido en violacion de normas legales las
contenidas en la entonces Decisién 313 de la
Comision del Acuerdo de Cartagena”.

Prosigue:

“En primer lugar, se tiene que el acto
administrativo impugnado ante el Honorable
Consejo de Estado fue expedido por el enton-
ces Jefe de la Divisiéon de Propiedad Industrial
con plena competencia para estudiar y resolver
sobre la concesion de marcas, revistado para el
efecto la de precisas atribuciones legales
contenidas por el Decreto N° 2153 de 1992y la
Decision 313 de la Comision del Acuerdo y
demés normas legales vigentes.”

Afade en parrafos posteriores que:

“Es importante sefialar lo que ha sostenido el
Honorable Consejo de Estado en uno de los
apartes de la sentencia del 29 de julio de 1993,
Seccién Primera, Proceso 305:

“...sielinteresado no hace uso delderecho de
formular oposicién la administracién no incurre
en ilegalidad al concederlo.”

1. LOS ACTOS DEMANDADOS.- De la lectura
de autos, se evidencia que en ejercicio de la
accion prevista en las Decisiones 313, articulo
102y 113 de la Decision 344 se pide declarar la
nulidad de la Resolucion N° 20998 de 20 de
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octubre de 1993 por la que se concedid el
registro de la marca “OFTAFLOX” para distin-
guir productos farmacéuticos (clase 5 del ar-
ticulo 2 del Decreto N° 755 de 1972) a favor de
la SOCIEDAD PRODUCTOS FARMACEUTI-
COS ESPECIALIZADOS LTDA,, sin considerar
la existencia de una solicitud anterior de 23 de
octubre de 1989 (presentada por la sociedad
Allergan Inc.), la que solicito el registro de la
marca “AFLOX”, para distinguir un “topico
oftalmoldgico anti-infeccioso para el tratamiento
deinfecciones del ojo relacionadas conlaconjuntiva
ocular”, perteneciente también a la clase 5a. del
mismo Decreto que ampara a la marca
“OFTAFLOX".

El acto demandado (Resolucion 20998) se
produjo el 20 de octubre de 1993 o sea cuando
estaba vigente la Decisién 313 que sustituyé
por su orden ala Decision 85y ala Decisién 311
y que luego en enero de 1994 fue sustituida por
la Decisién 344 (todas de la Comision del Acuer-
do de Cartagena) por lo que corresponde ana-
lizar la norma citada (Decisién 313) para inter-
pretar las disposiciones que sean pertinentes.

2. LAS NORMAS SOLICITADAS PARA SU
INTERPRETACION.- De obrados se desprende
gue las normas comunitarias pertinentes de
interpretacion son las siguientes:

DECISION 313

Articulo 71. Podran registrarse como marcas
los signos que sean perceptibles, suficien-
temente distintivos y susceptibles de repre-
sentaciéon gréfica. Se entenderd por marca
todo signo perceptible capaz de distinguir en
el mercado, los productos o servicios produ-
cidos o comercializados por una persona de
los productos o servicios idénticos o simi-
lares de otra persona.

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

h) Puedan engafiar a los medios comerciales
o al publico, en particular sobre la proce-
dencia, la naturaleza, el modo de fabrica-
cion, las caracteristicas o cualidades o la
aptitud para el empleo de los productos o
servicios de que se trate.

Articulo 73. Asimismo no podran registrarse
como marcas aquellos sighos que en relacion

con derechos de terceros, presenten algunos
de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma
gue puedan inducir al publico a error, auna
marca anteriormente solicitada para re-
gistro o registrada por un tercero, para los
mismos productos o servicios o para
productos o servicios respecto de los cua-
les el uso de la marca puede inducir al
publico a error.

Articulo 85. Vencido el plazo establecidoenel
articulo 82 sin que se hubieren presentado
observaciones la oficina nacional competente
procederaarealizar el examen de irregistrabi-
lidad y a otorgar o denegar el registro de la
marca. Este hecho serd comunicado al intere-
sado mediante resoluciéon debidamente moti-
vada.

En el caso presente se reclama para mayor
claridad por parte del demandante que la marca
“OFTAFLOX" se confunde con la marca solici-
tada anteriormente (aldn en tramite) “AFLOX”",
teniendo en cuenta que los vocablos son casi
similares (iguales en las 5 dltimas letras de la
primera marca) y que AFLOX es una marca pa-
ra un producto oftalmolégico, por lo que el pre-
fijo ofta unido a la palabra aflox induce al error,
pues ofta es prefijo de oftalmoldgico razén que
conduce a confundir ambas marcas por sus
caracteristicas, cuando en los hechos
“OFTAFLOX"” ampara a productos farmacéuti-
cos diversos y no solo para el uso en el ojo
humano.

Por otra parte se suma el hecho de que, en el
cuadro comparativo que consta en obrados bajo
el titulo “Informe de BlUsqueda de antecedentes
fonéticos”, para otorgar la marca “OFTAFLOX”,
no se incluye el signo “AFLOX” pese a haber
sido registrado anteriormente. En cambio si
aparece el signo AFLOXAN, el cual tiene simili-
tud fonética con los vocablos “AFLOX” y con
“OFTAFLOX”".

Consta del expediente que la solicitud de la
marca “AFLOX”, fue presentada con dos afios
de anterioridad a la solicitud de “OFTAFLOX”,
sin haber obtenido el registro, y es indudable
gue “AFLOX” tiene la prioridad sobre cuales-
quier otra.

El hecho evidente es el de que Allergan,
solicité primero la concesion de registro de mar-
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ca “AFLOX" (1989) (esta solicitud esta en tra-
mite); posteriormente PRODUCTOS FAR-
MACEUTICOS ESPECIALIZADOS LTDA:,
solicitan el registro de la marca “OFTAFLOX”,
(solicitud que se concede para la misma clase
gue la anterior) y que es cierto que hay la
posibilidad de confusién entre ambas palabras,
mucho més si la primera (AFLOX) se solicita
para un tépico oftalmolégico y la segunda, si
bien es para productos farmacéuticos en ge-
neral, lleva el prefijo de “ofta”. Unidos “OFTA" y
“AFLOX", no sélo dan la palabra “OFTAFLOX”
sino también confunden al publico, sobre la
aptitud que para el empleo del mismo puedan
dar los consumidores.

La denominacion “OFTAFLOX” puede ser
considerada como evocativa al utilizar el prefijo
“ofta” que dentro del campo farmacéutico se
refiere a un producto para la utilizacién en los
organos visuales. No hay impedimento, en forma
general, para que entre los productos farmacéu-
ticos exista una relativa semejanza dada la
libertad de comercio de un competidor frente a
otro. Pero sila evocacion del producto se refiere
a uno que no tenga esa aptitud, composicion o
finalidad, la marca no podria ser registrada, no
por la similitud ortogréfica o fonética, sino por el
posible engafio que el publico soportaria al
escuchar unsigno que tiene unafinalidad propia
y generalmente conocida y constatar, ante la
realidad, que el mismo no puede ser usado para
la necesidad que se imagin6 en un primer mo-
mento el adquirente.

El peligro que, en el campo farmacéutico o
quimico, puede correr el consumidor al adquirir
un producto con determinada aptitud de utiliza-
cién o composicidn, que no corresponde a su
denominacién o evocacioén, debe llevar a pensar
gue para la aceptacion del registro marcario es
necesario realizar un examen mas exigente de
los signos a registrarse, aun cuando esos pro-
ductos puedan venderse o expenderse bajo
receta médica. Hipotéticamente, por ejemplo
puede existir un farmaco con la denominacién
de “calci oral”, entendiéndose el prefijo “calci”
como reconstituyente y no teniendo esa apti-
tud, sino mas bien la de eliminacidn de parasitos
y bacterias. No podria registrarse esa marca por
referirse a las caracteristicas, cualidades o apti-
tud para el empleo del producto, segin lo
establecido en el articulo 72 literal h) de la
Decisién 313.

El objetivo de esta prohibicién de irregistrabili-
dad es el evitar la confusion o el engafio pues
“depende de que el signo que se pretenda reg-
istrar como marca, pueda cumplir con la funcién
esencial de identificar, individualizar o distinguir
un determinado producto o servicio, de suerte
gue no se confunda con otros”, tal como lo ha
establecido el Tribunal Andino en la sentencia
dictada en el Proceso 3-1P-90 (jurisprudencia
del TJIAC, Tomo Il, P4g. 119).

En las marcas de “AFLOX” y “OFTAFLOX”
por pertenecer a una misma clase (5a.), se
acrecentaria el riesgo de confusiény de engafio
puesto que el primero es especificamente para
un tépico oftalmoldgico y el segundo se utiliza
para productos farmaceuticos con el uso del
prefijo “OFTA”, con lo que se induce a pensar
que dicho producto farmacéutico es para uso
especifico en el ojo humano.

3. LA IRREGISTRABILIDAD DE MARCAS EN
LA DECISION 313.-

Conforme tenemos indicado, la Decision 313
vigente desde el 14 de febrero de 1992, sustituy6
a la Decision 311 de efimera vigencia (12 de
diciembre de 1991), que a suvez habia sustituido
a la Decision 85, vigente desde 1974 y que por
tanto tuvo larga duracioén.

En el transito legislativo de estas Decisiones,
todas ellas referidas al Régimen Comun para la
Propiedad Industrial, guardaron sin embargo
unasimilitud en sus normas relativas a establecer
las prohibiciones a la irregistrabilidad, para los
casos asi consignados.

En el caso de la Decisién 313, a la que hoy
damos alcance, la irregistrabilidad se halla
contemplada especificamente en los articulos
72y 73, precedidas por el articulo 71 que orientan
al capitulo IV “De las marcas”, al establecer que
puedan “registrarse como marcas los signos
gue sean perceptibles, suficientemente distin-
tivos y susceptibles de representacion grafica.”,
afiadiendo: “Se entendera por marca todo signo
perceptible capaz de distinguir en el mercado,
los productos o servicios producidos o comer-
cializados por una persona de los productos o
servicios idénticos o similares de otra persona.”,
estableciendo de esta manera los requisitos
basicos que se deben cumplir para el registro de
una marca.
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El articulo 72, a cuyo literal h) nos hemos
referido en sus 12 literales, establece causales
de irregistrabilidad que la autoridad nacional
competente debié observar meticulosamente,
mientras rigi6 la Decision 313.

Aparte del literal h) del articulo 72, de la
Decisiéon indicada, se ha pedido también
interpretacion del articulo 73 del mismo cuerpo
legal que establece las causales de irregistrabi-
lidad, entre ellas, aquellas que puedan inducir al
publico a error o engafio.

La norma arriba citada guarda relacién con la
anteriormente interpretada (articulo 72, literal
h), Decisidn 313), porque ambas buscan evitar
el engafio y el error por parte del consumidor,
frente a dos marcas similares o idénticas, que
ofrecen productos o servicios de la misma clase.
Esto implica claramente la prohibicion de otor-
gar una marca no sélo porque exista una ya
registrada anteriormente, sino porque exista
“una solicitada para registro”, como se alega en
el caso de autos, lo que se entiende claramente
por un principio elemental que rige universal-
mente cual es la PRIORIDAD, que ampara a la
primera solicitud hecha frente a las posteriores;
o sea‘“primero en eltiempo primero en derecho”.

La confusiéon como causal de irregistrabilidad
de lamarca, que se contempla entre otros en los
literales h) del articulo 72 y a) del articulo 73 de
la Decision 313, esta dirigida a amparar tanto al
consumidor por razones de interés general, para
gue noseveainducido aerror,como al productor
para garantizarle la identificacion del producto
gue introduce al mercado. Sobre esta materia se
ha pronunciado el Tribunal en los procesos 1-1P-
94, 4-1P-88, 4-1P-90, 3-IP-91, 2-1P-94, 4-1P-94,
5-1P-94,9-1P-94, 2-1P-95, de los cuales conviene
transcribir algunos apartes jurisprudenciales:

PROCESO N° 2-1P-94

..... Marcas confundibles

“La confundibilidad es concepto que ha sido
tratado tanto en la Decisién 85, articulo 58,
literalesf) y g), como la 344 articulo 83, literal e),
de manera que resulta pertinente reiterar la
jurisprudencia emitida por el Tribunal en los
casos mencionados atras.

“La confusién entendida como la accién de

confundir en el sentido de tomar una cosa por
otra, presenta diversos grados que van desde la
identidad de dos marcas hasta la similitud
caracterizada por la semejanza entre ellas. De
esta figura se predica que la marca que se
proyecte registrar no debe confundirse con la
debidamente inscrita que goza de la proteccién
legal del registro y del derecho de su titular a
utilizarla en forma exclusiva.

“Sobre este particular es pertinente el al-
cance que la jurisprudencia del Tribunal ha da-
do respecto del “riesgo de confusiéon” de una
marca, a proposito de la interpretacion prejudi-
cial 1-1P-87 (Gaceta Oficial del A. de C. N°. 28
del 15 de Febrero de 1988), pues tanto en el
articulo 58 literal f) de la Decision 85 como en el
articulo 83 literal e) de la Decisién 344 se dis-
pone que no podran registrarse como marcas
aquellos signos que, en relacién con derechos
de terceros puedan producir confusién con una
marca notoriamente conocida. El Tribunal se ha
pronunciado en los siguientes términos:

“.....Para un mejor entendimiento de las nor-
mas objeto de la presente Decision prejudi-
cial, importa precisar en qué consiste la
posibilidad de confundir una marca con otra,
0 sea el llamado “riesgo de confusién”. Es
necesaria tal precision ya que, de acuerdo
con el art. 58, f) de la Decision 85, una marca
no puede ser objeto de registro si es “confun-
dible” con otra marca ya registrada, o cuyo
registro haya sido debidamente solicitado o
reivindicado. La marca confundible con otra,
ademdas carece por lo mismo de fuerza dis-
tintiva y de la novedad, que son requisitos
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 alos medios
comerciales o al publico consumidor sobre
las caracteristicas principales del producto o
servicio de que se trate (art. 58, a), y es obvio
gue la confusion de marcas puede llegar a ser
motivo de engafio. Puede decirse, en tal
sentido, que lo confundible engafia y no dis-
tingue, por lo cual no debe darse en la nueva
marca que se pretenda registrar...”

“....Para una mejor comprension de lo dicho
el Tribunal se permite precisar -de acuerdo
con la doctrina predominante- que el consu-
midor al que debe tenerse en cuenta, tanto
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para determinar la notoriedad de una marca
como para establecer el posible riesgo de
confusidn entre dos marcas, es el llamado
“consumidor medio” o sea el consumidor co-
muan y corriente de determinada clase de
productos, en quien debe suponerse un
conocimiento y una capacidad de percepcion
corrientes. Por supuesto que, en cuanto este
fundamental punto de referencia, o sea el
publico consumidor de determinada clase de
productos, debe distinguirse si se trata de
bienes o productos de consumo masivo o Si
por el contrario son de consumo selectivo, en
lo cual interviene definitivamente el nivel de
vida y la capacidad adquisitiva del grupo
humano involucrado o sea de aquel que suele
solicitar, usar o consumir determinado pro-
ducto...”.

PROCESO N° 4-1P-94

“....La doctrina y la jurisprudencia de este
Tribunal han compartido la tesis de que uno de
los problemas més dificiles que se presenta
dentro del derecho marcario es llegar a precisar
sientre dos marcas por su semejanza o similitud
puede existir el lamado “riesgo de confusién” o
la “similitud confusionista”, que de producirse
condena a las marcas a la imposibilidad de su
coexistencia pacifica dentro del giro comercial.

“Las marcas como medio de proteccion al
consumidor, cumplen varias funciones (distin-
tiva, de identificacién de origen de los bienes y
servicios, de garantia de calidad, funcién pu-
blicitaria, competitiva, etc.

De ellas y, para el tema a que se refiere este
punto, la destacable es la funcion distintiva, que
permite al consumidor identificar los productos o
servicios de una empresa de los de otras. Las
restantes funciones, se ha dicho, se encuentran
subordinadas ala capacidad distintiva del signo,
pues sin ésta no existiria el signo marcario.

“En el mercado general de bienesy servicios,
el consumidor se vera protegido, frente a una
competencia desleal, cuando distinga e identi-
figue los productos o servicios por intermedio
del distintivo marcario, que por si le asigna la
seguridad de adquirir con esa marca un pro-
ducto que a su criterio es el que aspira obtener,
bien por la calidad o por el origen empresarial.

“La inexistencia dentro de un signo marcario

de esa “capacidad distintiva”, convertiria a la
marca en un elemento innecesario dentro del
mercado, pues, si el consumidor no puede
diferenciar a través de la marca, un servicio o un
bien de otro u otros, se llegaria a tan confundibi-
lidad de marcas frente a productos o servicios,
gue, a mas de crear un caos juridico y econé-
mico, llevaria a un real “estado de incertidum-
bre” derivado de la similitud confusionista o del
“riesgo de confusién...”

4, ELARTICULO 85 DE LADECISION 313.- Se
acusa por el actor, ante el juez nacional, de
haberse violado el articulo 85 de la entonces
vigente Decision 313; el juez, también ha solici-
tado la interpretacion del mismo, cuyo conte-
nido ha sido transcrito anteriormente.

Es l6gico entender que de lo que se trata es
de guardar las formalidades procedimentales
para el otorgamiento de un registro marcario,
dando un término prudencial (30 dias habiles)
para que cualquiera interesado legitimo pre-
sente observaciones a la marca solicitada (las
“observaciones” a que se refieren la Decisién
313, sustituyeron a las “Oposiciones” consig-
nadas en la Decisién 85).

Si no acontece la observacion -oposicion- en
el término previsto, la autoridad nacional debe
proceder al examen de registrabilidad y luego
otorgar o negar la solicitud.

Al disponer que se proceda al examen de
registrabilidad de la marca solicitada, expli-
citamente la norma comunitaria, estd consig-
nando una obligacién para la autoridad nacional
competente, en el sentido de proceder al ana-
lisis y examen a los fines de establecer si hay o
no causas o causales de irregistrabilidad que
imposibiliten o hagan viable la solicitud.

Esta obligacién de la autoridad nacional
competente es insoslayable y no puede estar
sujeta a su libre criterio o arbitrio, pues los
articulos 72 y 73 son claros y terminantes y no
dejan lugar a interpretaciones caprichosas. Se
establecen para que no puedan registrarse co-
mo marcas las que incurran en las diferentes
causales, dejando claro que este examen
responsable y serio, es el que determina la
decisién de otorgar o negar el registro. La deci-
sién en consecuencia debe ser motivada, pues
es el unico medio de que revista el caracter de
decision administrativa legal y no decisién arbi-
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traria. Corresponde entonces que la autoridad
administrativa, a tiempo de decidir el rechazo o
la aceptacion, deje constancia de haber cum-
plido con la obligacion de examinar la regis-
trabilidad, como corresponde de acuerdo al ar-
ticulo 85 de la tantas veces citada Decision.

Sélo una vez que sean cumplidos estos
requisitos previos se hara conocer la Resolucion
favorable o no ala solicitud “mediante resolucion
debidamente motivada”.(el TJAC subraya), como
lo establece el articulo 85 de la citada Decision
313.

Este Tribunal comunitario en el caso 2-1P-95
(Gaceta Oficial 199 de 26 de enero de 1996) ha
profundizado en los siguientes términos sobre el
examen de registrabilidad de una marca, para
efectos de determinar la existencia del riesgo de
confusion:

PROCESO N° 2-1P-95

“El proceso subjetivo que el juzgador,
(administrativo o judicial) debe llevar a cabo
para llegar a determinar si entre las marcas en
conflicto existe el riesgo de confusién, ha de
guiarse por reglas y criterios doctrinales que
para el efecto se han establecido, y que este
Tribunal ha recogido en los Proceso 1-1P-87,
GO n° 28 de 15 de febrero de 1987. 09-1P-94,
GO N° 180 de 10 de mayo de 1995, y Proceso
4-1P-94.

“El criterio que influya en la determinacion
del riesgo de confusiéon no puede depender o
sujetarse a la sola apreciacion personal o subje-
tiva del juez, que por su propio arbitrio llegue a
concebir que entre dos marcas existe 0 no
confusion.

“El cotejo marcario para esos efectos se
basa en un andlisis pormenorizado de los cam-
pos en que las marcas pueden producir con-
fusion como son el visual, el auditivo, el ideol6-
gico o conceptual, y fonético, analizando siem-
pre los signos marcarios en su conjunto, sin
apreciaciones parciales, ni resquebrajando o
mutilando al signo marcario que en su conjunto
forma una unidad de hecho para el ingreso al
registro.

“La confusion gréfica o visual se produce por
la simple observacion del signo, que conduzca a
esa conclusién por la identificacion o similitud,
ya sea de palabras, frases, dibujos, etiquetas,

etc.

“La confusién en el campo auditivo se pro-
duce cuando las palabras tienen una fonética
similar.

“La similitud ideoldgica que conlleva el ries-
go de confusién, deriva del mismo contenido
conceptual de las dos marcas o de la vocacién
qgue ellas produzcan por medio del signo, aun-
gue las palabras no sean las mismas o el signo
no sea idéntico. En uno u otro caso, en la mente
del consumidor se reproduce la misma idea o
concepto...”.

La anterior jurisprudencia contiene reglas
valiosas para ser tenidas en cuenta en el pro-
ceso de examen de registro de una marca, por
parte de la oficina nacional competente.

Por tanto:

ELTRIBUNALDE JUSTICIADEL ACUERDO
DE CARTAGENA

CONCLUYE:

1. El principio audiatur pars (oigase a la otra
parte), que debe orientar todo proceso judi-
cial o administrativo, principio acorde con la
bilateralidad del juicio, postula que todas las
partes en el mismo, gocen de iguales dere-
chos para su intervencién el proceso, en
cuanto a impugnacion, alegatos, conclusio-
nes. De ahi la conveniencia de que el juez
nacional que formule una solicitud de
interpretacion prejudicial, deba incorporar en
la sintesis de los hechos exigida por el ar-
ticulo 61 del Estatuto del Tribunal de Justicia
del Acuerdo de Cartagena, tanto los argu-
mentos de la parte demandante como los de
la demandada, que ilustran el objeto de la
controversia judicial.

2. La irregistrabilidad de una marca, estableci-
da en el articulo 72, literal h), de la Decision
313, busca evitar el engafio al comercio y al
usuario sobre la precedencia, naturaleza, modo
de fabricacion, caracteristicas o cualidades,
o la aptitud para el empleo de los productos o
servicios de que se trata; busca igualmente
evitar o eliminar el “riesgo de confusion” de
productos o servicios, teniendo en cuenta
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gue es la aptitud de un producto o servicio la
que lleva a su consumo.

3. Es deber inexcusable de la autoridad na-
cional competente examinar la existencia o
no de este o de cualquier otro caso de
irregistrabilidad, para dar asimismo cumpli-
miento a lo establecido en el articulo 71 de la
misma Decision.

4. Las prohibiciones de registro establecida en
el articulo 73 de la Decisién 313, y la propia-
mente consignada en el literal a), determinan
gue la semejanza de una marca con otra
anteriormente solicitada, aunque no haya si-
do otorgada, constituye una causal para re-
chazar la segunda solicitud, a fin de no vul-
nerar el principio universal de prioridad que
rige en el derecho marcario.

5. El articulo 85 de la Decisién 313 al regular el
procedimiento para el otorgamiento del re-
gistro, sefialando un plazo para la presen-
tacion de observaciones (antes oposiciones)
establece igualmente la obligacion de la
autoridad nacional de proceder al examen
previo de registrabilidad y de emitir su reso-
lucidn, en todo caso debidamente motivada.

Este procedimiento también es inexcusabley
sSu no observancia daré lugar a la nulidad de
loactuado, por exigenciaexpresade lapropia
norma.

6. El Consejo de Estado de la Republica de
Colombia, debera adoptar la presente inter-
pretacién al dictar sentencia en el respectivo
proceso, segun dispone el articulo 31 del

Tratado que cre6 este Tribunal.

. En cumplimiento al articulo 64 del Estatuto

del Tribunal, notifiquese al Consejo de Esta-
do de la Republica de Colombia, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Seccién Prime-
ra mediante copia certificada y sellada.

. Remitase copia similar a la Junta del Acuer-

do de Cartagena para fines de publicacion.

Gualberto Davalos Garcia
PRESIDENTE

Luis Henrique Farias Mata
MAGISTRADO

Patricio Bueno Martinez
MAGISTRADO

Roberto Salazar Manrique
MAGISTRADO

Juan José Calle y Calle
MAGISTRADO

Patricio Peralvo Mendoza
SECRETARIO a.i

TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE
CARTAGENA.- SECRETARIA.- La sentencia
gue antecede es fiel copia del original que re-
posa en el respectivo expediente de esta
Secretaria. CERTIFICO

Patricio Peralvo Mendoza
SECRETARIO a.i.

PROCESO No. 23-IP-95

Interpretacion prejudicial de los literales a) y b) del articulo 73 de la
Decision 313 de la Comision del Acuerdo de Cartagena, dentro de
la solicitud presentada por el doctor Libardo Rodriguez Rodriguez,
Consejero de Estado de la Republica de Colombia, Seccion Primera,
Sala de lo Contencioso Administrativo, solicitud de registro de
la marca MAMMA, expediente interno No. 2977.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO
DE CARTAGENA, en Quito, a los veinte y siete
dias del mes de septiembre de 1996, en la
solicitud de interpretacion prejudicial remitida

por el Consejo de Estado de la Republica de
Colombia, Seccion Primera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo, Consejero Ponen-
te, doctor Libardo Rodriguez Rodriguez, en
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cumplimiento del auto del veintitrés de junio de
1995, en el cual se ordena suspender la accion
y someter a la interpretacién prejudicial del
Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena
lo referente a la precision del contenido y alcan-
ce de los literales a) y b) del articulo 73 de la
Decision 313 de la Comisién del Acuerdo de
Cartagena, en los seguidos sobre declaratoria
de nulidad de la Resolucién No. 27463 de 26 de
noviembre de 1993, expedida por la Divisién de
signos distintivos de la Superintendencia de
Industria y Comercio, por la Sociedad Foschiy
Carrillo Foca Limitada;

VISTOS:

Que el Consejo de Estado de la Republica de
Colombia, Sala de lo Contencioso Administra-
tivo, Seccion Primera, por conducto del Conse-
jero Ponente doctor Libardo Rodriguez Rodri-
guez, solicita a este Tribunal Comunitario in-
terpretacion prejudicial de los literales a) y b)
del articulo 73 de la Decision 313 de la Comi-
sion del Acuerdo de Cartagena.

Que la consulta se tramita con observancia de
lo dispuesto en el articulo 61 del estatuto del
Tribunal, con indicacién del nombre del érgano
judicial que formulala solicitud; larelacion de las
normas del ordenamiento comunitario cuya
interpretacion se requiere, contenidas en la
Decision 313 de la Comisién del Acuerdo de
Cartagena; el lugar y direcciéon en donde el
Tribunal solicitante recibird la notificacién
correspondiente; la identificacion de la causa
gue ha originado la solicitud y el siguiente in-
forme sucinto de los hechos que la autoridad
estima relevantes para la interpretacion.

“a.- El 3 de enero de 1992, la sociedad Foschi
y Carrillo Limitada, solicitd el registro de la
marca MAMMA para distinguir productos
comprendidos en la clase 25 del articulo 2 del
Decreto 755 de 1972".

“b.- Publicado el extracto en la Gaceta de
Propiedad Industrial, no se presentaron opo-
siciones ni observaciones por parte de terce-

ros".

“c.- Mediante Resolucion No. 27463 de 26 de
noviembre de 1993, la Division de Signos Distin-
tivos de la Superintendencia de Industria y
Comercio neg6 el registro solicitado, argumen-
tando que la marca MAMMA encuadra en la

causal de irregistrabilidad establecida en el li-
teral a) del articulo 73 de la Decisién 313 de la
Comision del Acuerdo de Cartagena, “... que
prohibe el registro de signos que sean idénticos
0 se asemejen a otros ya registrados o solicita-
dos para registro para los mismos productos o
servicios o para aquellos que pueden inducir al
publico a error” y que “... en este caso la marca
-MAMMA-y la registrada -MAMMA-, existe una
semejanza ortograficay fonética que induciria al
publico consumidor en error”.

“d.- Contra la anterior decision la sociedad
peticionaria, por intermedio de apoderado,
interpuso recurso de reposicion y subsidiaria-
mente el de apelacion, con base en los siguien-
tes argumentos:

“- Eldia 11 de octubre de 1979 fue matriculado
en la Camara de Comercio de Barranquilla a
nombre de Foschi y Carrillo Foca Limitada, el
establecimiento de comercio denominado -Fos-
chiy Carrillo Foca Limitada.- Almacén MAMMA,
al cual le correspondi6 la matricula mercantil
No. 36743, renovada en junio 23 de 1993.

“- Lo anterior significa que mi mandante tiene
el mejor derecho, por ser primera usuaria en
Colombia, al empleo delnombre comercial MAMMA
para distinguir empresas y establecimientos de
comercio dedicados ala fabricacion, produccion,
ventay comercializacion de articulos comprendidos
en las clases 24 y 25 del articulo 2 del Decreto
755 de 1972".

“- El hecho de que tenga el mejor derecho al
uso del nombre comercial MAMMA para distin-
guir empresas y establecimientos de comercio
dedicados a la fabricacién, produccién, venta y
comercializacion de articulos comprendidos en
las clases 24 y 25 del Articulo 2 del Decreto
755 de 1972, implica que también tenga el me-
jorderecho alusoyregistro de lamarca MAMMA
para distinguir la misma clase de productos”.

“e.- La Division de Signos Distintivos de la
Superintendencia de Industria y Comercio, no
resolvié de manera expresalos citados recursos
con lo cual, de conformidad con el articulo 60
del C.C.A. se entendi6é que la decision fue ne-
gativa”.

De los hechos transcritos se hace notar, que el
nombre comercial en su uso surgié en la vigen-
cia de la Decisién 85 de la Comision del Acuer-
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do de Cartagenay el registro de la marca nega-
do en la resolucién cuya nulidad se pide se
produjo en vigencia de la Decisién 313.

Que, se resume por este Tribunal el cargo de
violacién del literal b) del articulo 73 de la De-
cisién 313, cuya interpretacién se solicita, en el
hecho de haber sido el signo MAMMA usado
primero en el tiempo como nhombre comercial,
para identificar establecimientos dedicados a la
venta de productos comprendidos en las clases
24y 25 del Arreglo de Niza.

Que la Superintendencia de Industria y Comer-
cio por conducto de apoderado se opuso a las
pretensiones de la demanda; neg6 el hecho
séptimo de la misma, habida consideracion de
ser reiterado que el uso exclusivo a una marca
s6lo se adquiere por su registro. Como razones
de su defensa invoco el literal a) del articulo 73
de la Decision 313 de la Comision del Acuerdo
de Cartagena, por existir en favor de un tercero
el derecho sobre el signo distintivo negado,
mediante resolucion nimero 1287, expedida por
ese mismo organismo el 22 de diciembre de
1989. Igualmente, recoge en sus argumentos
que dicha resolucion 1287 fue expedida en
aplicacién del articulo 67 de la Decision 85 de la
Comision del Acuerdo de Cartagena, tal y como
se expreso en la accidén de nulidad que ante el
mismo Consejo de Estado se sigue contra esta
providencia administrativa dos veces citada.
Por dltimo, retoma nuevamente que el derecho
sobre una marca es atributivo.

Que tanto en la demanda como en su contes-
tacion se alude a la circunstancia de existir
ante el Consejo de Estado, Seccion Primera,
Sala de lo Contencioso Administrativo, de la
Republica de Colombia, una accion de nulidad
contra la resolucién que concede en favor de un
tercero el registro y uso exclusivo dentro de la
Clase Internacional 25 de la marca negada, por
lo que se deja sentado este hecho.

Que el Consejero Ponente remite con la solici-
tud de interpretacién prejudicial, copias de-
bidamente certificadas de la providencia por la
cual se dispone formular la solicitud de
interpretacion, junto con copias de la demanda,
su contestacioén y del expediente administrativo
No. 353.387.

Que la solicitud se ajusta a lo dispuesto en el
inciso final del articulo 29 y demas normas de la

Seccién 3a. del Capitulo Il del Tratado de
Creacion del Tribunal y que el Consejo de Esta-
do de la Republica de Colombia es competente
parasolicitar lainterpretacién prejudicial de normas
qgue conforman el ordenamiento juridi-co del
Acuerdo de Cartagena.

Que el Tribunal de Justicia del Acuerdo de
Cartagena es competente para interpretar por
via prejudicial las normas que conforman el
ordenamiento juridico del Acuerdo de Carta-
gena, con el fin de asegurar su aplicacién uni-
forme en el territorio de los paises miembros,
segun lo dispuesto por el articulo 28 del Tratado
de su creacion.

Que de los hechos objeto del proceso interno
sintetizados por el Consejo de Estado reque-
riente y de los documentos acompafiados a la
solicitud de interpretacion prejudicial, se esta-
blece que es materia de normas comunitarias,
reguladas por el ordenamiento juridico del
Acuerdo de Cartagena, el aspecto relativo a los
derechos de terceros y su proteccion frente a la
solicitud y registro de un signo distintivo.

CONSIDERA:

1. Texto de las normas objeto de interpreta-
cién:

Se ha solicitado la interpretacién prejudicial de
los literales a) y b) del articulo 73 de la Decision
313 de la Comisién del Acuerdo de Cartagena
gue se transcriben a continuacion:

“Decision 313

“Articulo 73.- Asimismo, no podran registrarse
como marcas aquellos signos que en relacién
conderechos de terceros, presenten algunos de
los siguientes impedimentos:

“a) Sean idénticos o se asemejen de forma
gue puedan inducir al publico a error, a una
marca anteriormente solicitada para registro o
registrada por un tercero, para los mismos
productos o servicios, o para productos o servi-
cios respecto de los cuales el uso de la marca
pueda inducir al publico a error”.

“b) Sean idénticos o se asemejen a un lema
0 un nombre comercial protegido, de acuerdo
con las legislaciones internas de los paises
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miembros, siempre que dadas las circunstan-
cias pudiere inducirse al publico a error”.

Derechos de terceros y su proteccion frente
alasolicitud y registro de un signo distintivo:

De la lectura y analisis de las normas transcri-
tas surgen dos supuestos de hecho y de dere-
cho que deben ser analizados en forma sepa-
rada; de un lado las acciones que un tercero
tiene para impedir el registro de un signo o
impetrar su anulacion y de otra parte el naci-
miento del derecho y proteccién de un nombre
comercial frente a una marca:

Acciones en favor de un tercero frente a la
solicitud y registro de una marca.

Independientemente de la cancelacion de re-
gistro por no uso, un tercero podra ejercer sus
derechos para impedir el registro de un signo
igual o que se preste a confusion con uno de su
propiedad intelectual, después de publicado el
extracto de solicitud mediante el procedimiento
de oposiciones en vigencia de la Decision 85 o
presentando observaciones a partir de la Deci-
sion 311, llamémosla etapa previa a la conce-
sion de la marca.

Luego, circunscritos a la Decisién 313, una vez
ha causado estado el acto por medio del cual se
ha conferido el uso exclusivo de unamarca, o en
otros términos agotada la via gubernativa de
acuerdo con la respectiva legislacion interna, el
tercero independientemente de si ha presen-
tado oposiciones o formulado observaciones e
interpuesto los correspondientes recursos de
ser necesarios, tiene la facultad y pleno derecho
de impetrar u ocurrir ante el rgano competente
para que dentro del procedimiento previsto en el
Pais Miembro y previa audiencia de las partes,
si se ha vulnerado su derecho se decrete la
nulidad de la marca atacada.

Proteccion del nombre comercial:

P.C. Breuer Moreno, en su libro EL NOMBRE
COMERCIAL en la Legislacion Argentina, Bue-
nos Aires, Libreria y casa Editora de JesUs
Méndez, pagina 49, hace la siguiente distincién
gue recoge el procedimiento adoptado en los
paises que conforman este sistema comuni-
tario:

“Para obtener derechos sobre una marca, es
necesario inscribirla en la Oficina correspon-

diente y necesaria su concesion previso deter-
minados tramites; para tener derechos sobre un
nombre comercial, basta adoptarlo y usarlo”.

De donde se desprende lo relativo a su protec-
cion contemplada en la norma comunitaria des-
de la promulgacion de la Decisién 311, y en el
articulo 8 de la Convencion de Paris. En el
comentario a dicho convenio tomado del Curso
Regional de la OMPI sobre Marcas para paises
de la América Latina, julio de 1994, que como
ilustracion al tema por ser pertinente se repro-
duce:

“116. El convenio establece que el nombre
comercial sera protegido en todos los paises de
la Unién sin obligacién de depdsito ni de regis-
tro, forme o no parte de una marca de fabrica o
de comercio”.

“117. La definicién del nombre comercial, para
los efectos de la proteccién, y la forma en que
debe otorgarse esa proteccidn, constituyen
materias que quedan libradas a la legislacion
nacional de los paises respectivos. Por con-
siguiente, la proteccion puede derivar de leyes
especiales sobre los nombres comerciales o de
leyes més generales sobre represion de la
competencia desleal o de los derechos relati-
vos a la personalidad”.

“118. La proteccién no puede quedar sujeta a la
condicion de que se presente una solicitud de
registro de nombre comercial, ni de que tal
registro se efectie. Sin embargo, si en un pais
miembro la proteccién de nombres comerciales
esta condicionada a su uso, y en la medida de
gue otro nombre comercial pueda producir
confusidn o perjuicio respecto del primero, ese
requisito y ese criterio podrian aplicarse en ese
pais miembro”.

Al hacer la distincién entre un nombre comer-
cial, que nace por su adopciény uso, de acuerdo
con la legislacién de los pais miembros, sin
perjuicio de su registro en la oficina nacional
competente, registro que en esencia Unicamen-
te lleva consigo la certeza, a partir de la solici-
tud, de su existencia; y la concesion de una
marca, accesoriamente nace otra diferencia en
materia probatoria, ya que parala pruebade una
marca basta el correspondiente certificado de
registro en los términos de la norma comunita-
ria, mientras que el nombre comercial requiere
gue con base en el sistema y rigor procesal
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interno se demuestre su adopcién y si de la
norma sustantiva del pais se infiere, se debera
de la misma manera probar su uso.

Sobre el particular el tratadista Manuel Pachon
en su libro “La Propiedad Industrial en el Acuer-
do de Cartagena”, pagina 106, expresa:

“El depdsito no implica un derecho sobre el
nombre; sélo crea presunciones legales. Se
presume que el uso del nombre comenzé a lo
menos en la fecha de la solicitud de depoésito y
gue los terceros conocen su empleo desde la
fecha de publicacion”.

“La mencion de un depdsito anterior tampoco
genera el derecho al nombre”.

“El titular del nombre comercial tiene derecho a
impedir el empleo de un nombre similar para el
mismo ramo de negocios”.

“Como en estos casos no existe declaracion del
Estado sobre la titularidad del derecho, como
sucede tratandose de patentes, modelos o mar-
cas, se requiere iniciar un proceso de conoci-
miento que tienda a esclarecer quién tiene me-
jor derecho sobre el nombre ...".

Ahora bien, no ofrece dificultad extender la
proteccion a un nombre comercial adoptado
bajo el imperio de la Decision 85, que no
contemplaba este aspecto, al amparo de la
Decision 313, siempre y cuando se demuestre
en los términos de la legislacién correspon-
diente su existencia y de ser necesario la prue-
ba de su uso, por cuanto el nacimiento de un
derecho no se opone a que su proteccion se
moldee a nuevas concepciones normativas, Si
permanece en el tiempo.

Literales a) y b) del articulo 73 de la Decisién
313:

En los dos literales esta expresamente consa-
grado que no podran registrarse signos que
frente a derechos de terceros tengan el
impedimento de ser idénticos 0 se asemejen de
manera tal que puedan inducir al pablico a error,
para los mismos productos o servicios; el literal
a) enlo que respecta a una marca anteriormente
solicitada o registrada y el literal b) ante un
nombre comercial protegido.

Nos encontramos ante dos preceptos de igual
jerarquia, de los cuales no es posible deducir un

mejor derecho en favor de la marca o por el
contrario en favor del nombre comercial, lo que
lleva a determinar que en caso de conflicto en la
aplicacion de tales preceptos, el conflicto se ha
de resolver, entre otras consideraciones funda-
mentales, teniendo en cuenta de una parte el
registro de la marca y de la otra el primer uso
del nombre comercial, si éste ha sido protegido
por la ley interna y por la comunitaria.

Por lo que finalmente de todo lo expuesto, se
infiere claramente, que correspone al Juez nacional,
dentrode laaplicacion de laley inter-na, incluida
dentro de estala proteccion al nombre comercial
enlanormacomunitaria, paralos paises firmantes,
establecer el mejor derecho que puede derivarse
del nombre comercial por la vigencia del
reconocimiento comunitario hecho enlostérminos
de las Decisiones 311, 313y 344 de la Comisién
del Acuerdo de Carta-gena.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO
DE CARTAGENA,

CONCLUYE:

1. Un tercero que demuestre seguln la legisla-
cion interna la permanencia de la adopcién de
un nombre comercial, puede plantear su mejor
derecho de acuerdo con la proteccion de la
legislacién comunitaria.

2. Los preceptos contenidos en los literales a) y
b) del articulo 73 de la Decision 313 de la
Comision del Acuerdo de Cartagena, estable-
cidos en favor de una marca solicitada o regis-
trada y de un nombre comercial, respectiva-
mente, son de igual jerarquia, por lo que en
caso de conflicto entre una marca y un nombre
comercial ha de tomarse en cuenta el momento
de la solicitud o el registro de una marca y el
primer uso valido del nombre.

3. El Consejo de Estado de la Republica de
Colombia, Seccion Primera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo, debera adoptar la
presente interpretacion del Ordenamiento Juri-
dico Andino, al dictar la respectiva sentencia.

4. Notifiquese al Consejo de Estado de la Repu-
blica de Colombia, mediante copia certificada y
sellada.
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5. Remitase copia similar a la Junta del Acuer-
do de Cartagena para fines de publicacion.

Gualberto Davalos Garcia
PRESIDENTE

Luis Henrique Farias Mata
MAGISTRADO

Patricio Bueno Martinez
MAGISTRADO

Roberto Salazar Manrique
MAGISTRADO

Juan José Calle y Calle
MAGISTRADO

Patricio Peralvo Mendoza
SECRETARIO a.i.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE
CARTAGENA.- La sentencia que antecede es
fiel copia del original que reposa en el expedien-
te de esta Secretaria. CERTIFICO.

Patricio Peralvo Mendoza
SECRETARIO a.i.

PROCESO 11-1P-96

Auto por el cual se declara inadmisible la recusacion intentada contra un
Magistrado de este Tribunal

TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE
CARTAGENA .- Quito, catorce de octubre de mil
novecientos noventa y seis.

VISTO:

La recusacion intentada contra el doctor Pa-
tricio Bueno Martinez por el doctor Rodrigo
Bermeo, con el caracter de apoderadode laC.A.
Bigott Succ, mediante escrito de fecha trece de
agosto de mil novecientos noventa y seis,
relacionado con la solicitud de interpretacion
prejudicial formulada por el Tribunal Distrital N°
1 de lo Contencioso Administrativo, Distrito de
Quito, Republica del Ecuador, Proceso interno
N° 1430-681-94, caso marca BELMONT; en
sesion judicial de esta misma fecha, celebrada
conlapresenciadelos Magistrados que suscriben
el presente pronunciamiento, y

CONSIDERANDDO:

Que, tal como se desprende de su Tratado
Constitutivo, la estabilidad del Acuerdo de
Cartagenay de los derechos y obligaciones que
de él se derivan deben ser salvaguardados por
un érgano jurisdiccional del méas alto nivel,
independiente de los gobiernos de los Paises
Miembros y de los otros drganos del Pacto
Andino, con capacidad de declarar el derecho
comunitario, interpretdndolo uniformemente, y

de dirimir las controversias que surjan del mis-
mo;

Que, individual o conjuntamente considera-
das las vias procesales consagradas en el Tra-
tado Creador del Tribunal, ellas responden a
formalidades distintas, aunque concordadas, y
asi mismo a correlativos procedimientos espe-
ciales, diferentes en su tramitacién, la que debe
ser escrupulosamente observada como garantia
para la Comunidad Andina;

Que la interpretacion prejudicial constituye la
piedra angular del desarrollo uniforme del pro-
ceso juridico comunitario y la via mas socorrida
de acceso al Tribunal Andino, habiéndolareves-
tido el legislador supranacional de caracteris-
ticas especialisimas acordes con su funcién
exclusivamente declarativa del Derecho Comu-
nitario, con el fin de asegurar la aplicacion
uniforme de éste en el territorio de los Paises
Miembros, y confidndola a un cuerpo colegiado
supranacional integrado por cinco Magistrados
con diferente nacionalidad de origen;

Que entre las caracteristicas del Tratado de
Creacion del Tribunal, se destaca la de haber
sido privada la interpretacién prejudicial de la
naturaleza y del calificativo de accion, que el
Tratado le ha otorgado en cambio alas otras dos
vias de acceso al Tribunal Andino: las acciones
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de nulidad y de incumplimiento;

Que, acorde con la sefialada naturaleza
procedimental, el Tratado Creador de este Tri-
bunal confia la solicitud de interpretacién pre-
judicial exclusiva y obligatoriamente a los “jue-
ces nacionales que conozcan de un proceso en
gue deba aplicarse algunas de las normas que
conforman el ordenamiento juridico del Acuerdo
de Cartagena”, y la relacion se concreta sélo
entre el tribunal nacional y el comunitario;

Que, el Tribunal de Justicia del Acuerdo de
Cartagena esta limitado por su propio Tratado
Creador, a “precisar el contenido y alcances de
las normas del ordenamiento juridico del Acuer-
do de Cartagena” sin poder “interpretar el conte-
nido y alcances del derecho nacional ni calificar
los hechos materia del proceso” interno en el
cual est4 interviniendo el recusante;

Que las causales de impedimento o de
recusacion contenidas en el articulo 72 de los
Estatutos del Tribunal, estan relacionadas con
las partes, 0 sus representantes o mandatarios
acreditados en los procesos contenciosos so-
metidos al Tribunal Comunitario y que tales
causales son taxativas, y a ellas no pueden
déarseles aplicacion extensiva extra legem .

Que conforme a lo previsto en los articulos
28,29y 30 del Tratado de Creacion del Tribunal
de Justicia del Acuerdo de Cartagena, que defi-
nen la naturaleza y caracteristicas de la inter-
pretacién prejudicial en el proceso comunitario
andino y entre éstas, la de tratarse de un
procedimiento no contencioso que se desarrolla
exclusivamente entre los jueces nacionales y
esta alta jurisdiccion comunitaria, solo viable
por obra de la solicitud de aquellos, y le esta
vedado a este Tribunal manifestarse sobre los
hechos materia del proceso intentado por la
recusante ante el Tribunal Distrital N° 1 de lo
Contencioso Administrativo, Distrital de Quito,
Republica del Ecuador, Proceso interno N°
1430-681-94, caso “marca BELMONT".

Que el encabezamiento del articulo 73 de la
Decisién 184 de la Comision del Acuerdo de
Cartagena, contentiva del Estatuto que rige el
funcionamiento y los procedimientos judiciales

a los que debe sujetarse el ejercicio de las
acciones previstas en el Tratado que crea el
Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena,
reserva exclusivamente a las partes, 0 a sus
representantes o mandatarios en las acciones
comunitarias, el alegato y ejercicio de las cau-
sales de recusacion previstas en los apartes a),
b), c) y d) del sefialado articulo 73, caracter de
parte del cual carece el recusante en la
interpretacion prejudicial referida atras.

RESUELVE:
1. Declarar INADMISIBLE la recusacién inten-
tada por el doctor Rodrigo Bermeo, con el
caracter de apoderado de la C.A. Bigott Succ
en el proceso contencioso interno, contra el

Magistrado de este Tribunal, doctor Patricio
Bueno Martinez.

. Continuar el curso de la tramitacién, que se
encuentra en estado de sentencia, previa
notificacién al juez solicitante de la interpre-
tacion.

. Remitase a la Junta del Acuerdo de Cartage-
na el presente pronunciamiento judicial para
fines de su publicacion en la Gaceta Oficial
del Acuerdo de Cartagena.

Gualberto Davalos Garcia
PRESIDENTE

Luis Henrique Farias Mata
MAGISTRADO

Roberto Salazar Manrique
MAGISTRADO

Juan José Calle y Calle
MAGISTRADO

TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE
CARTAGENA.- SECRETARIA.- El auto que
antecede es fiel copia del original que reposa en
el expediente de esta Secretaria. CERTIFICO

Patricio Peralvo M.
SECRETARIO a.i.




