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PROCESO N° 30-1P-97

Interpretacion Prejudicial de los articulos 113 literal ¢), numeral 1y el articulo
102 de la Decision 344 de la Comisién del Acuerdo de Cartagena, solicitada por
el Doctor Libardo Rodriguez Rodriguez, Consejero de Estado de la Republica de

Colombia Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion Primera. Proceso

Interno N° 3503. Actor: SOCIEDAD CONSORCIO PESQUERO CAROLINA S. A.

(antes INVERSIONES INDUSTRIALES S.A.) Marca: “CAROLINA".

Quito, 8 de mayo de 1998.
VISTOS :

Que el Consejo de Estado de la Republica de
Colombia, Sala de lo Contencioso Administra-
tivo, Seccién Primera, mediante el Consejero
Ponente Dr. Libardo Rodriguez Rodriguez, den-
tro del Proceso Interno N° 3503, presenta a
este Tribunal solicitud de interpretacion preju-
dicial de los articulos 113, literal ¢), numeral 1y
articulo 102 de la Decision 344 de la Comision
del Acuerdo de Cartagena.

Que la solicitud se formula dentro del proceso
que sigue la Sociedad CONSORCIO PESQUE-

RO CAROLINA S. A., con domicilio principal en
la ciudad de Chimbote, Perq, por el cual solici-
ta la declaratoria de nulidad de la resolucion
42815 del 25 de Octubre de 1994 proferida por
la Divisién de Signos Distintivos de la Superin-
tendencia de Industria y Comercio, mediante la
cual se concedio en favor de la Sociedad PRO-
MOTORES ANDINOS DE COMERCIO EXTE-
RIOR PROANDEX LTDA. el registro de la mar-
ca mixta “CAROLINA” por el término de 10
afios para distinguir todos los productos com-
prendidos en la clase 29 de la Clasificacién
Internacional de Niza, y en consecuencia se
ordene la cancelacidn del certificado N° 166.651,
correspondiente a la misma, con vigencia has-
ta el 25 de Octubre del afio 2004.

Para nosotros la Patria es América
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HECHOS RELEVANTES PARA LA INTER-
PRETACION PREJUDICIAL PRESENTADOS
POR LA PARTE DEMANDANTE Y EXTRAI-
DOS POR EL TRIBUNAL CONSULTANTE Y
EL TRIBUNAL ANDINO

- TITULARIDAD DE LA SOCIEDAD SOBRE
LA MARCA CAROLINA:

a. El Consorcio Pesquero Carolina S. A. es ti-
tular de los derechos de propiedad industrial
sobre la marca CAROLINA (M) clase 29, de la
Clasificacion Internacional de Niza, desde el
afio de 1972, como consta “en el certificado de
propiedad N° 7777, segun resolucion directo-
rial N° 2426 del 5 de Mayo de 1977” emanada
del 6rgano competente del Peru (fecha de ven-
cimiento 6 de Mayo de 1981).

b. “La actora es actualmente propietaria en el
Perd de la marca de fabrica CAROLINA (M)
para distinguir productos de la clase 29, segln
certificado N° 048380, concedido previa reso-
lucién directorial N° 023925. Dicho certificado
se ha renovado y esta vigente hasta el afio
2.003".

c. La actora registré el nombre Comercial CA-
ROLINA, en favor de la Sociedad de Inversio-
nes Industriales Carolina S. A. en Perd, tal co-
mo consta en el certificado N° 2794, segln
resolucion directorial N° 2228 del 28 de Marzo
de 1979; y obtuvo el depdsito del nombre co-
mercial CONSORCIO PESQUERO CAROLINA
en Colombia, en Junio 22 de 1994, mediante
Resolucion N° 25225.

- IMPORTACION, DISTRIBUCION, COMER-
CIALIZACION DE LOS PRODUCTOS CA-
ROLINA. MALA FE

- “El 29 de Septiembre de 1982, el Ministerio
de Salud de Colombia concedié a favor de la
actora el registro Sanitario para importar y ven-
der el producto desmenuzado (grated) de sar-
dinas en aceite vegetal y sal tipo atiin CAROLI-
NA, siendo desde esa época y actualmente
titular del mismo”.

“La actora afirma que desde 1983 comenzdé
a exportar sus productos, identificados con la
marca Carolina, desde el Perd hacia Colombia,
a través de Sr. Julian Castafio Mejia. Los pro-
ductos fueron de gran acogida siendo hoy por

hoy, una marca notoriamente conocida en di-
cho pais”.

- En los afos posteriores debido a la gran
demanda de los productos identificados con la
marca Carolina, la actora vendié a otros im-
portadores dentro de los cuales se encontraba
PROMOTORES ANDINOS DE COMERCIO EX-
TERIOR LTDA. PROANDEX LTDA., quien des-
de 1985 ha comercializado en Colombia dichos
productos, haciendo uso de esa marca.

- PROANDEX S.A. conociendo que la marca
Carolina era de propiedad de la actora, por
cuanto habia sido uno de los primeros
importadores para Colombia de los productos
marca CAROLINA, solicité con fecha 16 de
febrero de 1982 y registré a su nombre la Mar-
ca CAROLINA (M) para distinguir productos de
la clase 29, actuando asi con evidente MALA
FE.

- PROANDEX Ltda., mediante peticion N°
94054592 de 30 de noviembre de 1994, solicité
el registro de la marca Carolina (M) para la
clase 29, para registrar una etiqueta igual a la
gue es utilizada por el Consorcio Pesquero Ca-
rolina S. A. para sus productos en el Peru.

- PROANDEX LTDA. mediante peticién N° 94
36766 de 19 de agosto de 1994, solicitd el
registro de la marca CAROLINA para la clase
29, que tiene por objeto una etiqueta igual a la
tapa contramarcada con que de origen identi-
fica los enlatados producidos en el Peru por el
Consorcio Carolina S. A.

“La actora no ha concedido autorizacion a
PROANDEX para que registre en Colombia a
su nombre la expresion CAROLINA”.

“Los articulos producidos por la actora, siem-
pre han sido identificados con la marca CARO-
LINA, y PROANDEX (importadora de los mis-
mos) los ha comercializado en Colombia por lo
menos desde 1985 hasta la fecha, haciendo
uso de esa marca”.

- HECHOS RELEVANTES EXPUESTOS POR
LA PARTE COADYUVANTE:

“PROANDEX LTDA., parte coadyuvante en el
proceso interno, presenta su escrito, aducien-
do, los siguientes hechos:
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a). “La Resolucién nim. 2426 del 5 de Mayo de
1977, asi como su correspondiente certificado
de propiedad N° 7777, no conceden titularidad
alguna a la actora sobre la marca CAROLINA
como quiera que dicho certificado caducé el 6
de mayo de 1981, sin que su titular lo hubiese
renovado oportunamente”.

b). Expresa que ante la caducidad del registro
de la marca CAROLINA de que era titular el
Consorcio Pesquero Carolina S.A. en el Perq,
los derechos adquiridos en este mismo pais
por la parte actora en razén del registro obte-
nido el 19 de abril de 1983 son posteriores a
los que surgieron para PROANDEX LTDA. des-
de el 16 de febrero de 1982, fecha ésta ultima
en que la demandada presenté solicitud de re-
gistro en Colombia.

¢). El registro o depdsito de un nombre comer-
cial es ajeno a los derechos marcarios, asi
como el depédsito no constituye derecho sobre
el nombre y cualquier presuncién que de él se
pueda desprender resulta muy posterior a los
derechos de la demandada.

d). “El Registro Sanitario en favor de la actora,
fue solicitado y tramitado en Colombia por
PROANDEX, para que ésta importara y ven-
diera de manera exclusiva sus productos. Ade-
mas la primera solicitud de registro de la mar-
ca CAROLINA en Colombia en favor de
PROANDEX fue anterior al Registro Sanitario
de que trata éste hecho”.

e). “La marca CAROLINA, no es una marca
notoria, pues no cumple con las exigencias del
articulo 84 de la Decisién 344 del Acuerdo de
Cartagena.

f). “La actora comenzd a exportar por primera
vez a Colombia sus productos a... el 28 de
octubre de 1983. Se reconoce que, sin consen-
timiento de PROANDEX, la actora exporto a...
Colombia productos con la marca CAROLINA
sin que aquella pudiera tomar medidas para
oponerse, en razén a que, si bien era la titular
de la primera solicitud de la marca CAROLINA
en Colombia, carecia de un registro a partir
del cual pudiera hacer efectivo su derecho de
exclusividad sobre la marca citada”.

0). “PROANDEX LTDA. solicit6 por primera vez
en Colombia el registro de la marca CAROLI-
NA, clase 29, el dia 16 de Febrero de 1982,

tramite que se adelanta bajo el expediente No.
209.090. Para esa fecha, no existia derecho
alguno sobre la expresion CAROLINA en Co-
lombia o en algun pais del Pacto Andino. Res-
pecto de Peru, se expresa que en dicho mo-
mento no existia ningun registro vigente o soli-
citud prioritaria para la expresion CAROLINA,
de los cuales pudiera derivarse alguna propie-
dad o derecho prioritario al registro en favor de
un tercero diferente a PROANDEX, sin embar-
go, la solicitud de registro de dicha marca, ade-
lantada bajo el citado expediente No. 209.090,
continldia su tramite”.

Se afiade “teniendo en cuenta que dicha soli-
citud llevaba mas de diez afios en tramite y con
miras a consolidar definitivamente su derecho
sobre la marca y poder ejercer la exclusividad
de su uso, la Sociedad PROMOTORES AN-
DINOS DE COMERCIO EXTERIOR LTDA.,
PROANDEX solicité por segunda vez el regis-
tro de la marca CAROLINA para distinguir los
productos de la clase 29, tramite que se ade-
lantd esta vez sin ningln contratiempo bajo el
expediente No. 386.219, y fue concedido por la
Resolucion No. 42815 del 25 de Octubre de
1994 de la Division de Signos Distintivos de la
Superintendencia de Industria y Comercio y re-
gistrado bajo el No. 166.651 a nombre de mi
mandante. Con dicho registro no se viol6 dere-
cho alguno de terceros, pues la sociedad PRO-
MOTORES ANDINOS DE COMERCIO EXTE-
RIOR LTDA., PROANDEX fue siempre la soli-
citante prioritaria de la marca CAROLINA y su
segunda solicitud no responde a la mala fe sino
a su deseo de agilizar un trdmite administra-
tivo que inicié en 1982. Es de advertir en éste
punto que no hubo nunca soluciéon de conti-
nuidad en los tramites adelantados en ambos
expedientes, la solicitud de registro tramitado
bajo el expediente No. 209.090 iniciado en 1982
continGia en tramite de registro y con los dere-
chos preferenciales derivados de la fecha de
su presentacién intactos, no ha habido en di-
cho tramite ninguna falla atribuible al solicitan-
te; por otra parte la solicitud radicada el 11 de
Mayo de 1993 y que pretendiera agilizar el tra-
mite de expedicion del titulo para la marca,
injustamente dilatado por la Superintendencia,
culmind con la resolucion favorable del 25 de
Octubre de 1994".

h). “PROANDEX no requeria de autorizacién
para solicitar y registrar la expresion CAROLI-
NA en Colombia, pues para la fecha en que lo
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hizo no existia derecho de propiedad a nombre
de la actora ni en Colombia ni en el Perl ni en
ningun otro pais del mundo. Tampoco requeria
autorizacién alguna de la actora, pues para la
fecha en que solicité por primera vez el regis-
tro de dicha marca, la Legislacién Comunitaria
Andina vigente en materia de Propiedad Indus-
trial (Decisién 85), no otorgaba derechos a las
solicitudes o registros efectuados en algin pais
andino fuera del ambito territorial del respecti-
vo pais. Ademas tampoco se requeria de auto-
rizacién, por cuanto al momento de solicitar el
registro de la marca en Colombia, PROANDEX
no era importadora, distribuidora, representan-
te o agente de la Sociedad demandante”.

i). Sobre el sello de garantia al que hace refe-
rencia el demandante, “éste fue adoptado de
comun acuerdo entre PROANDEX y CONSOR-
ClIO PESQUERO CAROLINA S.A. con el fin de
evitar la falsificacion de los productos”.

j). “Entre PROANDEX y el Consorcio Pesquero
Carolina se acord6 que la etiqueta en cuestion
seria la que identificaria los productos proce-
dentes del Pera.”

Entre los hechos para desvirtuar la mala fe por
parte de la compafilia PROMOTORES ANDI-
NOS DE COMERCIO EXTERIOR, la coadyu-
vante anota lo siguiente:

1. Que cuando inici6 las importaciones de pro-
ductos MARCA CAROLINA, de INVERSIONES
INDUSTRIALES CAROLINA S.A., ya habia so-
licitado el registro para la marca en Colombia,
hecho que fue conocido por la sociedad de-
mandante, asi como de la titularidad de esa
marca en cabeza de PROANDEX

2. PROANDEX, desde 1982, defendié la marca
disputada como suya mediante la presentacién
de oposiciones u observaciones sin que la ac-
tora haya hecho gestidn alguna sobre este pun-
to (cita las oposiciones presentadas).

3. Que el 9 de octubre de 1995 presentd una
demanda de medidas cautelares ante los Jue-
ces Civiles de Circuito de Santa Fé de Bogata
en ejercicio de sus derechos como titular del
Registro Marcario valido y vigente No. 166.651
accion iniciada antes de la presentacién de la
demanday que el Consejo de Estado decretara
en principio la suspension provisional de la Re-
solucién No. 42815 de 25 de octubre de 1994,

hecho que consta en el auto dictado por el
Tribunal Nacional.

4. La exclusividad de la marca CAROLINA, por
parte de PROANDEX en Colombia, se derivo
inicialmente de un acuerdo verbal de exclusivi-
dad entre el Consorcio Pesquero Carolina S.A.
y PROANDEX, acuerdo que se advierte en la
carta presentada por los demandantes del 18
de Noviembre de 1982, como también da fe de
la existencia de un acuerdo previo de exclusivi-
dad, la fotocopia certificada por el INVIMA, del
29 de septiembre de 1982, “en la cual aparece
claramente que los productos MARCA CARO-
LINA eran exportados exclusivamente, para
PROANDEX LTDA.”.(resaltado del texto origi-
nal).

5. “La politica de la Sociedad PROANDEX, ha
sido trabajar inicamente con marcas propias y
de ello dan fe sus actuaciones anteriores con
relacion a la marca ROY y a la marca VELA de
su propiedad”.

6. Dice “que no es cierto como lo afirma el
demandante que INVERSIONES INDUSTRIA-
LES CAROLINA S.A. (Hoy CONSORCIO
PESQUERO CAROLINA) nunca hubiera expor-
tado con marcas exclusivas de los importado-
res” pues fabricaba para PROANDEX conser-
vas de pescado con las marcas ROY y CARO-
LINA.

7. La actora incumplié el acuerdo de exclusivi-
dad al haber exportado productos con la marca
CAROLINA a compaiiias diferentes, lo que no
pudo impedir PROANDEX “dado que el Regis-
tro para la marca CAROLINA solicitado desde
1982, nunca fue expedido por la Superinten-
dencias de Industrias y Comercio”, por hechos
atribuidos a ese ente administrativo.

8. PROANDEX se surtié de conservas de pes-
cado primeramente por parte de la compaifiia
ACTIVIDADES PESQUERAS en septiembre de
1978 y mas tarde importé de ENVASADORA
DE CONSERVAS S.A., segun permiso de im-
portacion No. 050956 del 28 de agosto de 1981.

9. INVERSIONES INDUSTRIALES CAROLINA
S.A. realiz6 la primera exportaciéon a Colombia
con la marca MAR ANDINO, sin que exista
constancia que los productos marca CAROLI-
NA se importaran por Colombia con anteriori-
dad a la primera solicitud de Registro de la
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marca en ese pais, en razén de que los prime-
ros registros sanitarios para importar produc-
tos de pescado marca CAROLINA datan del 29
de septiembre de 1982 y el 11 de octubre de
1983, lo que impedia que la actora pueda ex-
portar a Colombia productos con esa marca
con fecha anterior a la solicitud de Registro del
16 de febrero de 1982 por parte de PROANDEX.

10. Niega cualquier enriquecimiento por parte
de PROANDEX en la adquisicion de la marca
CAROLINA en Colombia, pues ésta en su ini-
cio no era conocida, habiendo adquirido un apre-
ciable valor debido a una labor constante de
comercializar e introducir productos CAROLI-
NA en el mercado Colombiano, difusidon que
tuvo como promotor a PROANDEX, inclusive
por la presentacion del producto en ferias y
exposiciones.

11. Anota que, cuando la marca CAROLINA
adquirié reconocimiento publico en Colombia,
por el uso de la marca por parte de PROANDEX
y otros importadores de los productos marca
CAROLINA, es cuando la sociedad CONSOR-
ClO PESQUERO S.A. trat6 de adquirir dicha
marca, y que al fracasar en su intento de com-
pra es cuando recurrié a la demanda de nuli-
dad.

Para desvirtuar la existencia de un registro ex-
tranjero anterior, la coadyuvante, esto es
PROANDEX, se fundamenta en lo siguiente:

- El registro peruano No. 7777 de la marca
CAROLINA clase 29, estuvo vigente GUnicamen-
te hasta el 6 de mayo de 1981 y esta es la
fecha de renovacién y no el 5 de mayo de 1982
como pretende hacer aparecer el demandante.
En tanto la solicitud de Registro para la marca
CAROLINA de PROANDEX data del 16 de fe-
brero de 1982, época en la cual no existié un
registro extranjero vigente a nombre del de-
mandante.

- El certificado de Registro Peruano No. 048380
de titularidad del demandante tiene fecha 19 de
abril de 1983, fecha posterior a los derechos
derivados de la solicitud en Colombia por parte
de PROANDEX, segln lo demuestra el certifi-
cado del INDECOPI en el que se refleja que la
marca del demandante tiene vigencia desde
1983 y no desde 1972.

- Para justificar el reconocimiento de INVER-
SIONES INDUSTRIALES CAROLINA sobre la

titularidad de la marca de ese nombre por parte
de PROANDEX, se refiere a los siguientes as-
pectos:

* El demandante cobré interés en adquirir la
marca solo a partir de 1993.

* La actora jamas presentd oposicion a las so-
licitudes de registros N° 209.090 y 386.219,
como tampoco propuso recurso alguno a la
resolucidon N° 001361 de marzo de 1986 por la
cual se concedi6 el registro para la marca Ca-
rolina, tramitada bajo el expediente 209.090,
ni a la subsiguiente resolucién N° 28097 del 29
de Noviembre de 1993 por la cual se ordena
entregar como titulo de registro de marca a
PROANDEX, la anterior resolucion del 3 de
marzo de 1986 como consecuencia del extra-
vio del titulo por parte de la Superintendencia
de Industria y Comercio.

Esta actitud pasiva por parte de la actora, es
apreciada por PROANDEX como una acepta-
cion y reconocimiento de la titularidad de la
marca en Colombia por parte de aquella.

* El demandante solo intent6 el registro de la
marca CAROLINA en Colombia a partir de su
solicitud del 27 de diciembre de 1994 esto es
doce afios mas tarde de la solicitud de
PROANDEX.

* Indica que en 1995 PROANDEX advirtié a la
actora que no podian exportar como venia ha-
ciendo a otros importadores productos mar-
cados con CAROLINA, ni con la marca
SANTAMAR, que es fiel reproduccion de la pri-
mera y que sinembargo PROANDEX expresé
su voluntad de continuar importando del de-
mandante sus productos. Esa advertencia ori-
giné las desavenencias que dieron lugar a las
negociaciones para la adquisicion de la marca
CAROLINA, las mismas que no fueron exitosas.

Segun PROANDEX esos intentos de compra
demuestran el reconocimiento del demandante
de la titularidad de la marca ya que, “no se
intenta comprar lo que es propio y con tanta
insistencia”. Ademas la sociedad demandante
“nunca afirmé tener derecho alguno sobre la
marca en Colombia, las negociaciones no de-
muestran un 4nimo de recuperar algo que en
algin momento les habria pertenecido sino de
adquirir los derechos a la exclusividad sobre la
marca CAROLINA que desde 1982 estuvieron
radicados en cabeza de mi representado”.
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Para un conocimiento general del caso y des-
virtuando cualquier intromisién que signifique
el analisis de los hechos o de las pruebas, el
Tribunal se refiere a los documentos enviados
por el Consejo de Estado de Colombia tanto
con la documentacion original como la adjunta-
da con oficio N° 076 de 19 de enero de 1998 en
contestacion al oficio N° 214-C-TJCA97 de fe-
cha 9 de noviembre de 1997, dirigido por este
Organismo al Tribunal solicitante:

a) Consta la certificacién de 24 de abril de 1992
en la que se expresa que bajo el expediente N°
209090 se encuentra en tramite el registro de
la marca CAROLINA para la clase 29 a favor
de PROMOTORES ANDINOS DE COMERCIO
EXTERIOR, LTDA., PROANDEX, presentada
el 16 de febrero de 1982. Sin embargo dentro
de la Resolucion 28097 de 29 de noviembre de
1993 por la cual se niega la cancelacion del
registro de esa misma marca (expediente N°
209090) en el considerando primero se mani-
fiesta que la Divisién de Propiedad Industrial
mediante la resolucion N° 001361 de 3 de mar-
zo de 1986 concedi6 el registro de la marca
CAROLINA en favor de la Sociedad PROMO-
TORES ANDINOS DE COMERCIO EXTERIOR
LTDA., PROANDEX y que la apoderada de
ésta solicité mediante escrito de 21 de mayo de
1.993 “la entrega del respectivo titulo de marca
y la asignacion del numero de certificado que
correspondiera”.

En la resolucion 28097 de 29 de noviembre de
1993, emanada del Jefe de la Division de Sig-
nos Distintivos de la Superintendencia de In-
dustria y Comercio se dice lo siguiente:

“SEGUNDO: Que la apoderada de la sociedad
PROMOTORES ANDINOS DE COMERCIO
EXTERIOR LTDA. “PROANDEX", solicitd6 me-
diante escrito presentado en esta Superinten-
dencia el dia 21 de mayo de 1993, la entrega
del respectivo titulo de marca y la asignacién
del nimero de certificado que correspondiera”

“TERCERO: Que el sefior HELBERTH CHOA-
CHI PENA, mediante apoderada, solicitd por
escrito radicado el 24 de agosto de 1993, se
decretara la caducidad del registro de la marca
CAROLINA concedida en favor de la sociedad
PROMOTORES ANDINOS DE COMERCIO EX-
TERIOR LTDA. “PROANDEX", con fundamen-
to en el articulo 33 del Decreto 575 del 3 de
abril de 1992".

“CUARTO: Que la apoderada del titular de la
marca CAROLINA, solicité el 17 de mayo de
1991, el desarchivo del expediente con el ob-
jeto de que volviera a expedir un nuevo titulo
(fl. 18)".

“QUINTO: Que mediante escrito radicado en
esta Superintendencia el 25 de marzo de 1992,
la apoderada del solicitante vuelve a insistir en
la reconstruccion del titulo contentivo de la mar-
ca CAROLINA, para distinguir productos de la
clase 29 (fl. 23)".

“SEXTO: Que la solicitante present6 el dia 3 de
marzo de 1991, solicitud de renovacion de la
marca CAROLINA, para distinguir productos
comprendidos en la clase 29, a la cual se le
concedid el nimero de radicacion 337226".

Resuelve, con las motivaciones anteriores no
decretar la caducidad del registro de la marca
CAROLINA concedida a favor de PROMOTO-
RES ANDINOS DE COMERCIO EXTERIOR
“PROANDEX”"

b) Existen dentro de los documentos enviados,
una serie de comunicaciones internas cruza-
das entre las compafilias PROMOTORES AN-
DINOS DE COMERCIO EXTERIOR LTDA.,
PROANDEX y CONSORCIO PESQUERO CA-
ROLINA como:

- Comunicacion de 2 de diciembre de 1981 a
PROANDEX por parte de Inversiones Indus-
triales CAROLINA S.A. con la cual se les hace
llegar dos files conteniendo los documentos
necesarios para la obtencion de registros sani-
tarios para importar y vender en Colombia Con-
servas de Pescado.

- Registro de Importacion por parte de INCO-
MEX a favor de PROMOTORES ANDINOS DE
COMERCIO EXTERIOR LTDA. para la impor-
taciéon de pescado enlatado a Envasadora de
Conservas S.A., de fecha 2 de agosto de 1981.

- Registro de Importacion N° 1003609, de fe-
cha 09 de septiembre de 1983 para la importa-
cion por parte de PROANDEX, de la compafiia
importadora Inversiones Industriales CAROLI-
NA de pescado enlatado tipo atiin marca CA-
ROLINA.

- Manifiesto N°. 267 de marzo 27 de 1984 a
favor del sefior Julidn Castafio Mejia, para la
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importacion de sardina en salsa de tomate mar-
ca CAROLINA.

- Comunicacién de 18 de Noviembre de 1982
enviada a Inversiones Industriales Carolina S.
A., por el sefior Carlos Zequera Romero, Ge-
rente de PROANDEX. En este documento se
lee:

“1. En Octubre del afio pasado viajamos a Li-
ma y el suscrito tuvo oportunidad de reunirse
con el Ing. Julio Malpartida, entonces Gerente
de Exportaciones de Conservas de Pescado,
con la intencién de reiniciar relaciones comer-
ciales con Usted. El objetivo complementario
de nuestra visita fue el de proponerles la Im-
portacion de sus Conservas de Pescado con
cualquier marca siempre que fuera exclusiva
para nuestra firma, marca que nosotros regis-
trariamos en Colombia. Después de debatir la
posibilidad de la marca “VELA” y otras que
teniamos ya registradas, se convino en que
PROANDEX registraria la marca “CAROLINA",
para la Importacién de Conservas de Pescado
de Ustedes. SimultAneamente suministramos
una lista de los documentos exigidos por el
Ministerio de Salud Colombiano para obtener
los Registros Sanitarios correspondientes y el
sefior Malpartida ofrecié enviarnos la docu-
mentacion lo antes posible”.

“6. Segun lo convenido con el sefor Malpar-
tida en Lima, nosotros registramos la marca
“CAROLINA”" y por supuesto quedé como ti-
tular y propietaria de la misma la firma
“PROANDEX LTDA.".

“8. Sorpresivamente nos enteramos, a raiz de
la Feria Internacional de Bogot4, que Ustedes
habian nombrado un representante en Colom-
bia para colocar en éste mercado Conservas
con nuestra marca”.

Agrega, por otro lado, el documento que “acep-
tar una nueva marca en este momento signifi-
ca perder todo el trabajo realizado durante diez
meses... Y nosotros tengamos que iniciar de
nuevo a nuestro costo el proceso de nuevo
registro de Marcas y Sanitarios sin ninguna
razon que lo justifique”.

Se dice ademas que: “Concluyendo, la situa-
cién actual es la de que la marca “CAROLINA",
ha sido registrada a nombre de PROANDEX y
que ninguna otra empresa puede importar le-
galmente a Colombia con dicha marca...”.

- Comunicacion de 21 de octubre de 1993 diri-
gido por el sefior Salomén Manzur (sin firma) a
los sefiores PROANDEX en la que expresa-
mente se lee “el Unico requisito solicitado por
nuestra organizacion para realizar toda esta
inversién, es que la marca registrada CARO-
LINA sea transferida a IICSA”".

- En otra, de 14 de junio de 1995 dirigida y
firmada por el sefior Carlos Zequera en calidad
de Gerente General de PROANDEX al Sefior
Salomén Manzur; Presidente de CONSORCIO
PESQUERO CAROLINA, se expresa lo siguien-
te: “Segun lo convenido en nuestra conversa-
cion telefénica de ayer puntualizamos nuestra
contra propuesta a tu oferta de US$ ddlares
375.000 por la compra de la marca “CAROLI-
NA”, pagaderos a razon de US$ dolares 0.50
por cada caja importada a Colombia...”, en di-
cha comunicacion se detalla la forma de pago.

- El 26 de junio de 1995 el sefior Manzur se
dirige al sefior Carlos Zequera expresando lo
siguiente: “confirmando la conversacion telefo-
nica sostenida del dia de hoy, estamos en con-
diciones de ofrecerte US$ 75.000 ddlares por
la transferencia acordada...”.

- Con fecha 11 de julio de 1995, la actora se
dirige al sefior Manzur, confirmando el telex de
26 de junio, con relacién a la negociacion de la
marca Carolina, y ratificando que PROANDEX
venderia los derechos sobre la marca no por
US$ 375.000, sino por US$ 1.000.000, con un
pago efectivo de US$ 75.000,00 y otros condi-
cionamientos.

De los documentos del proceso, se advierte
gue la marca Carolina fue objeto de una serie
de negociaciones entre las partes interesadas.

Consta, ademas, en los documentos que repo-
san en el archivo del Tribunal, que PROANDEX
se ha opuesto al registro de signos idénticos o
similares a “CAROLINA”", como “CAROLINA",
solicitada por Herberth Choachi Pefia; “CORA-
LINA”, pedida por Pedro Fernandez Prada; “CA-
TALINA", requerida por Industria de Enlatados
de la Risaralda LTDA.

En resumen sobre los dos signos marcarios
gue se disputan la titularidad se han presenta-
do las siguientes situaciones:
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COMPANIA CONSORCIO PESQUERO PROANDEX
CAROLINA S.A.
EN PERU: EN COLOMBIA:

Marca Carolina: Certificado 7777, resolucién directoral N°
2426 de 5 de mayo de 1977.
Caduca el 6-V-1981

Marca Carolina: resolucion 23925 de 19 de abril de 1983
se inscribe la marca, vigente por renovacion hasta el 19
de abril de 2003.

Nombre Comercial: En Peru: Carolina
resoluciéon 2228 de 28 de marzo de 1969.

En Colombia: Depdsito, 22 de junio de 1994
resolucién N° 25225.

Colombia: 29 de septiembre de 1982, el Ministerio de
Salud confiere registro sanitario para vender sardinas y
atln “Carolina” a Inversiones Industriales CAROLINA, re-
solucion N° 11650.

Solicitud de la marca Carolina:
16-11-1982.

Se confiere por resolucion N° 1361
de 3-111-1986.

Resolucion N° 28097 de 29 de no-
viembre de 1993, se ordena entregar
la resolucion anterior del 3 de marzo
de 1986.

2da Solicitud: 11-V-93

Se confiere el 25 de octubre de 1994,
seguln resoluciéon N° 4281-5 de 25 de
oct. de 1994,

Certificado N° 166651.

CONSIDERANDO:

Que este Tribunal es competente para absol-
ver la solicitud de interpretacion prejudicial re-
querida por el Consejo de Estado de la Repu-
blica de Colombia, de conformidad con los ar-
ticulos 28 y 29 del Tratado de Creacién del
Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

- NORMAS A INTERPRETARSE

El texto de las normas, cuya interpretacion se
solicita, es el siguiente:

DECISION 344:

Articulo 113: “La autoridad nacional com-
petente podré decretar, de oficio o a peticién
de parte interesada, la nulidad del registro
de una marca, previa audiencia de las partes
interesadas, cuando:

(...)

“c) El registro se haya obtenido de mala fe.
“Se consideran casos de mala fe, entre otros,
los siguientes:

“1. Cuando un representante, distribuidor o
usuario del titular de una marca registrada
en el extranjero, solicite y obtenga el registro
a su nombre de esa marca u otra confundible
con aquella, sin el consentimiento expreso
del titular de la marca extranjera”.

(...)

Articulo 102: “El derecho al uso exclusivo
de una marca se adquirira por el registro de
la misma ante la respectiva oficina nacional
competente”.

Que este Tribunal, tomando en consideracion
las normas transcritas y los hechos sintetiza-
dos, con el fin de cumplir con su funcién in-
terpretativa estima procedente referirse a los
siguientes puntos:
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I. PRINCIPIO DE LA BUENA FE Y CONCEP-
TO DE MALA FE

La buena fe o bona fides al lado de otros con-
ceptos como el de equidad, la sancién del abu-
so del derecho y del enriquecimiento sin justa
causa, constituye uno de los principios gene-
rales del derecho que como tal debe informar
no solo las relaciones contractuales sino cual-
quier actuacion en la vida de relacién. Se trata
de un postulado sin excepcién alguna que, en
cuanto principio, es exigible a toda persona y
en el que se legitima el reproche a cualquier
conducta que de él se aparte. Es un concepto
con vocaciéon universal, pero dindmico en cuan-
to responde a los esquemas éticos, politicos y
sociales de cada momento historico.

La buena fe es concebida subjetivamente co-
mo la conviccién o conciencia de no perjudicar
a otro, o de no defraudar la ley. La buena fe
implica ajustar totalmente la conducta a las
pautas del ordenamiento juridico y es, en defi-
nitiva, la conciencia de la legitimidad del obrar
o del accionar de una persona.

En el derecho moderno se entiende en un sen-
tido objetivo, esto es, como los deberes de
lealtad, sinceridad, diligencia y correccion de
cuya observancia o no se desprenden especifi-
cas consecuencias juridicas, independientes del
intimo convencimiento que tenga el sujeto de
la conducta, activa u omisiva.

El concepto de mala fe, por el contrario, man-
tiene la connotacién tradicional como la inten-
cién de causar un perjuicio. Por lo anterior, hoy
por hoy no puede afirmarse que la contraparti-
da de la buena fe es la mala fe, pues una per-
sona pudo no haber cumplido con los deberes
antes indicados, en especial el de diligencia, y
no por ello resulta vélido afirmar que obré con
el propdsito de lesionar un interés ajeno.

La mala fe significa, segun la Enciclopedia Ju-
ridica OMEBA, el “procedimiento artero, falto
de sinceridad, con malicia, con dolo (intencion
positiva de causar dafio, con engafio, con in-
tencién de obrar en provecho propio y en per-
juicio del interés ajeno”. Ademas se agrega
gue “en la mala fe el objetivo primordial es la
consecucion de un fin injusto o ilegal utilizando
medios aparentemente patrocinados por la jus-
ticia o por la ley”. (pag. 929).

En el Diccionario Enciclopédico de Derecho
Usual de Guillermo Cabanellas (Editorial Heliasta,
S. R. L, Buenos Aires, 16ava. Edicion, péags.
265 y 266), se define a la mala fe como la
“intencién perversa. Deslealdad. Doblez. Ale-
vosia. Conciencia antijuridica al obrar. Dolo.
Conviccion intima de que no se actla legitima-
mente ya por existir una prohibicién legal o una
disposicién contraria; ya por saberse que se
lesiona un derecho ajeno o no se cumple un
deber propio.

“Para la Academia la mala fe en su acepcién
forense constituye ‘malicia o temeridad con que
se hace una cosa o se posee o detenta algun
bien”.

De los conceptos anteriores se observa con
claridad que para determinar si una persona
obr6é con mala fe es necesario que su actua-
cion sea consecuencia de la intencién o de la
conciencia de violar una disposicion legal o
contractual, o causar un perjuicio injusto o ile-
gal. La injusticia e ilegalidad del perjuicio re-
sulta de la mayor importancia, pues bajo deter-
minadas circunstancias el ordenamiento tolera
la causacién de un dafio, v. gr. en punto de la
competencia econémica es natural que cuando
un agente del mercado logra conquistar a un
cliente, ello implique un perjuicio para los com-
petidores (que ya no contaran con ese cliente),
pero el mencionado perjuicio esta permitido, y
hasta se tutela a quien lo produce, en cuanto
no se hayan utilizado medios desleales.

Se presume que todo comportamiento esta con-
forme con los deberes que se desprenden del
principio de la buena fe. Por ello, quien afirme
su inobservancia debe probarla, para con base
en ello deducir las especificas consecuencias
juridicas dispuestas por el ordenamiento. Se
presume ademas que el comportamiento de
una persona no se ha desplegado con la inten-
cion de causar dafo alguno, o de violar una
disposicion normativa o de abstenerse de eje-
cutar un deber propio, como resultado de lo
cual quien pretenda afirmar lo contrario debe
probarlo.

El Tribunal, en la accién de incumplimiento den-
tro del Proceso 2-Al-96, al analizar el contenido
de la buena fe, expresd: “En el orden de los
negocios, de las relaciones contractuales y de
los sistemas juridicos de corte capitalista esta
siempre presente el principio de la buena fe. Es
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comun afirmar que el contrato comercial lleva
consigo una relacion de buena fe (bona fides)
cuya base reside en la confianza.

“El postulado de la buena fe es esencial dentro
de las relaciones juridicas y econémicas. Las
partes en la vida de los negocios deben contar
con la seguridad de que la confianza que ten-
gan depositada en la persona con quien con-
tratan, no puede quedar frustrada y que en
caso contrario, quien resulte defraudado debe
gozar de proteccion juridica”.

“La buena fe referida al cumplimiento de la
obligacion, lleva incorporados los elementos de
fidelidad y compromiso de cooperacién, como
principios de ejecucién contractual. (Betti Emi-
lio, “Teoria General de las Obligaciones”, cita-
do por Hernando Gutiérrez y otros en “El Prin-
cipio de la Buena fe en el Contrato de Segu-
ros.. Revista Universitas Bogota, No. 76, junio
de 1989) (G.O. No. 289 del 27 de agosto de
1997)".

La universalidad del principio de la buena fe y
de la necesidad de sancionar a quien actiia con
el proposito de inferir dafio a otro o con el
convencimiento de infringir un deber legal, re-
glamentario o contractual, no sélo esta consa-
grada en los distintos ordenamientos naciona-
les, sino también rige en las relaciones priva-
das o publicas que sobrepasan las fronteras de
los Estados.

Bajo esta perspectiva, y en relacion con el de-
recho marcario, resulta muy aleccionadora la
referencia que hace Jorge Otamendi, en su
Obra “Derecho de Marcas” (pag. 314), a pro-
posito del tema de la pirateria marcaria, como
es el caso de quien registra marcas de terce-
ras personas. La jurisprudencia Argentina, en
el caso “Mosquito”, afirmé que: “Aunque en
principio la esfera de proteccion de las marcas
es territorial, sin embargo, LA BUENA FE que
debe regular las relaciones del comercio inter-
no e internacional, exhorbita las fronteras; para
ella no hay territorialidad, pues no es admisi-
ble que nadie se apropie de lo que no le perte-
nece, sea que el titular del bien lesionado ten-
ga su domicilio en el pais o en el extranjero. La
prueba estd, que hay que proteger en tales
casos, no las marcas en si sino que se man-
tengan en las relaciones del comercio interna-
cional también las reglas éticas de la lealtad y
la buena fe.” En el régimen marcario andino, la

sancion de la mala fe por la via de la decla-
racion de nulidad del acto administrativo de
registro sé6lo se dispuso en la Decision 344,
pues en las Decisiones anteriores no existia
norma sancionadora expresa en este sentido.

El literal c) del articulo 113 de la mencionada
Decision en verdad constituye un significativo
avance toda vez que impide la subsistencia de
un registro que, no obstante la apariencia de
legalidad, se ha obtenido infringiendo elemen-
tales principios de comportamiento en la vida
comercial (numeral 1) o que tienda a la desvia-
cion de la funcion del derecho subjetivo de uso
exclusivo de una marca (numeral 2°).

Antes de detallar el alcance de la nhorma cuya
interpretacion se solicita, es necesario preci-
sar que, las hipétesis en las que con base en el
literal c) del articulo 113 se puede invocar la
mala fe del titular del registro como fundamen-
to de la accién y declaracion la nulidad del
mismo, no son taxativas. Ello se deduce del
mismo texto legal cuando dispone: “(...) Se con-
sideran casos de mala fe, entre otros, los si-
guientes: (...)". (lo subrayado de esta senten-
cia). De esta forma el legislador comunitario
deja a la regulacion y jueces nacionales la de-
terminacién de otros eventos de los que razo-
nablemente pueda deducirse la intencién o pro-
posito reprochables de quien solicita u obtiene
un registro marcario.

La ratio legis de la disposicion contemplada
en el literal ¢), numeral 1, del articulo 113, no
es otra que prohibir al represente, distribuidor o
usuario aprovecharse en su beneficio personal
de las ventajas 0 conocimientos que nacieron o
surgieron como consecuencia del respectivo
contrato o de los actos previos a él.

Esta norma implicitamente pretende castigar a
quien abusando de la credibilidad y confianza
del titular de la marca, la registra en cualquier
otro Pais Miembro subrepticiamente, sin el co-
nocimiento del titular en el extranjero, tipifican-
dose en esta forma una competencia desleal,
violatoria del propio contenido y responsabili-
dades que se derivan del contrato de represen-
tacion, distribucién o de la vinculacion perma-
nente de usuario.

El profesor Carlos Fernandez - Novoa en su
obra “Derecho de Marcas” (pag. 41), comen-
tando la razén del apartado primero del articulo



GACETA OFICIAL

14/07/98 11.24

6 septies del Convenio de Paris, cuyo espiritu,
con algunas variantes substanciales en su con-
tenido y otras de forma, es el mismo de la
norma que se interpreta, comenta:

“La experiencia acumulada a lo largo de los
afios pone de manifiesto que cuando una em-
presa extranjera entabla contactos tendentes a
introducir sus productos en un segundo Pais,
el eventual representante o distribuidor de los
mismos en este Pais registra, a veces, en su
propio nombre la marca de la empresa cuyos
productos eran objeto de los tratos previos co-
rrespondientes. De este modo, apoyandose en
la marca nacional registrada a su nombre, el
futuro agente o distribuidor intenta obtener de
la empresa extranjera condiciones contractua-
les que en otro caso la titular de la marca ex-
tranjera no estaria dispuesta a conceder. Salta
a la vista que en tal hipotesis el agente o distri-
buidor se apropia indebidamente de la marca
de la empresa extranjera con la que habia ini-
ciado contactos y negociaciones luego rotas; o
con la que incluso habia llegado a celebrar un
contrato de distribucién de los productos porta-
dores de la marca. Para evitar estas situacio-
nes abusivas, en la revision de Lisboa del Con-
venio de la Unién de Paris (1958) se introdujo
el articulo 6 septies cuyo apartado [1] estable-
ce que: ‘Si el agente o representante del que
es titular una marca en uno de los Paises de la
Union solicita, sin autorizacién de este titular,
el registro de esta marca a su propio nombre,
en uno o varios de estos Paises, el titular ten-
dra el derecho de oponerse al registro solici-
tado o de reclamar la anulacion o, si la Ley del
Pais lo permite, la transferencia a su favor del
citado registro, a menos que este agente o

representante justifique sus actuaciones™.

El numeral 1 del literal c) del articulo 113 pre-
supone los siguientes requisitos para conside-
rarse la existencia de la mala fe:

1. Que en el extranjero, esto es, en cualquier
otro Pais Miembro de la Comunidad Andina
0 en cualquier otro Estado, un tercero sea
titular de la marca cuyo registro se impugna
o de una confundible con aquella.

Si bien la norma habla de que el tercero debe
ser titular de “una marca registrada en el ex-
tranjero”, el Tribunal no encuentra razén que
justifique la inaplicabilidad de la causal de nuli-
dad cuando el tercero sea titular de la marca en

aquellos Estados en los que el derecho sobre
ella se adquiere mediante el uso. En efecto, si
lo que se pretende es sancionar la mala fe de
quien de esa forma ha solicitado y obtenido el
registro, no puede avalarse una interpretacién
gue conduzca a un tratamiento diferente segln
que la titularidad del tercero se adquiera por el
uso o mediante el registro. En otras palabras,
debe entenderse que lo importante es la titu-
laridad en otro Pais distinto a aquel en que el
representante, distribuidor o usuario ha utiliza-
do la marca, solicitado y obtenido el registro,
independientemente del sistema vigente en
punto de la adquisicién del derecho. Por su-
puesto que si ese Pais es Miembro de la Sub-
region Andina, necesariamente tendra que apor-
tarse el acto administrativo mediante el cual se
concede el registro o la certificacién del mis-
mo, por ser éste el tnico modo de adquisicién
vigente en la Comunidad, de acuerdo con lo
dispuesto por el articulo 102 de la Decisidn
344, y en su oportunidad por los articulos 72,
93 y 92 de las Decisiones 85, 311 y 313, res-
pectivamente.

Conforme a lo expuesto, la titularidad de la
marca en el extranjero es el punto de partida
para considerar la mala fe, y esa titularidad
bien puede nacer por el registro o por el uso.

En relacién con el momento en el que el ter-
cero debe haber adquirido la titularidad de la
marca en el extranjero, si bien la norma no lo
indica en forma expresa, ha de entenderse que
debe ser anterior a aquel en el que el repre-
sentante, distribuidor o licenciatario solicite u
obtenga el registro y estar vigente en ese mo-
mento. Esta puntualizacion se hace para poner
de presente lo siguiente: La causal de nulidad
opera no solo cuando la solicitud y el registro
se han obtenido con posterioridad a los tratos
preliminares o a la conclusién del negocio de
distribucién o representacion, o del que tenga
por objeto permitir el uso de la marca, sino
también cuando, si bien el registro se ha con-
cedido con posterioridad a ello, la solicitud se
ha presentado en época anterior a la negocia-
cion y esta circunstancia no ha sido comunica-
da a quien es el titular de la marca en el extran-
jero. Es que si una persona solicita el registro
de una marca y luego de ello inicia las nego-
ciaciones o celebra el contrato respectivo (dis-
tribucion, representacion, licencia, etc.) con quien
es el titular de esa misma marca o de una
similar en el extranjero, en virtud del deber de
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lealtad y correccién lo minimo que se le puede
exigir es que le comunique a su futuro o actual
contratante la existencia de dicha solicitud, pues
sblo asi éste podra tener la informacion nece-
saria para la configuracién del negocio de que
se trate. En el evento en no se comunique esta
circunstancia, si bien no puede afirmarse mala
fe en la solicitud de registro, si puede hacerse
en relacién con la obtencion del mismo.

2. Que la marca solicitada o registrada sea igual
o confundible con una registrada o usada en el
extranjero. La confundibilidad se establecera
acudiendo a las reglas que en ese sentido se
anotan en la jurisprudencia de este Tribunal.
En marcas idénticas, la confundibilidad es evi-
dente.

3. Que el titular de la marca en el extranjero no
hubiere dado el consentimiento a su represen-
tante, distribuidor o licenciatario, autorizacion
que debe ser expresa, y que podra demos-
trarse por cualquier medio permitido por las
legislaciones nacionales.

4. Que quien solicité u obtuvo el registro de
una marca registrada en el extranjero u otra
confundible con ella sea representante, dis-
tribuidor, o licenciatario del titular de dicha
marca.

La norma del numeral 1° del literal c) del ar-
ticulo 113 de la Decision 344, objeto de inter-
pretacion, habla de representante del titular
de la marca, calidad que puede bien referirse
al representante de una persona natural o juri-
dica, extendiéndose al representante o apode-
rado o mandatario dentro del campo civil o
concretamente en el campo mercantil, para cuyo
efecto se comprendera lo que comanmente se
conoce como factor o gerente que no es sino el
representante del comerciante autorizado para
contratar sobre las cosas concernientes a la
empresa, y que realiza los negocios a nhombre
de sus principales, estando revestido de los
poderes necesarios y propios para desempe-
fiar la actividad comercial.

Como representantes dentro de las sociedades
se ha de involucrar el representante legal cual-
quiera que fuere su denominaciéon aunque la
mas comun es la de gerente. El representante
obra a nombre del representado, y sus actos
se miran como si fueran efectuados por aquél y
no por éste. Asi se pronuncié el Tribunal dentro

de los Procesos 18-1P-97 (G.O. N° 336 de 27
de abril de 1.998) 19-IP-97 (G.O. N° 332 de 30
de marzo de 1.998), 22-IP-97 (G.O. N° 336 de
27 de abril de 1.998), 23-IP-97 (G.O. N° 336 de
27 de abril de 1.998) y 24-1P-97 sobre la marca
MARCA WORLD CUP FRANCE 98.

“Para esclarecer este punto debera acudirse a
la figura de la representacion en los negocios
juridicos de modo que la actuaciéon de quien
como representante hace las veces de otro
(representado), surta efectos para éste como
si hubiera actuado él mismo. La figura juridica
de la representaciéon es pues una ficciébn en
virtud de la cual se supone que lo actuado por
una persona (el representante) incide sobre otra
(el representado) como si no fuera aquel sino
éste el que hubiera intervenido en el negocio
juridico. La teoria moderna de la representa-
cion considera que existe una sustitucion real y
completa de la personalidad juridica del re-
presentante al representado, es decir que la
voluntad del representante se sustituye a la
del representado quien participa real y directa-
mente en la formacion del contrato.

“La voluntad del representado es elemento esen-
cial para que se dé la figura juridica de la re-
presentacion. Ello quiere decir que el repre-
sentado debe haber querido que su represen-
tante sea quien actle en nombre de aquel.
Ante la dificultad de establecer la calidad del
representante, es decir de quien actlia en nom-
bre de otro, correspondera a la autoridad com-
petente examinar los hechos y antecedentes
conocidos para determinar la existencia de vo-
luntad del representado. A este respecto anota
el Profesor Alvaro Pérez Vives en su Teoria
General de las Obligaciones, Editorial Temis,
1953, pég. 112, que: ‘El elemento confianza y
la manera como actle el comisionado, ser-
viran para ilustrar las relaciones existentes en-
tre éste y el comitente, y permitiran determinar

si se le confirié 0 no la representacion™.

El nombrado Profesor Fernandez-Novoa, defi-
ne a lo que ha de entenderse con amplio sen-
tido, como agente y representante, “ha de cali-
ficarse, dice, a una persona fisica o juridica
gue celebra con el titular unionista de una mar-
ca un contrato de distribucién (simple, exclu-
siva, selectiva, etc.); asi como cualquier terce-
ro que entabla contactos o inicia negociacio-
nes tendentes a establecer un sistema de dis-
tribucién de los articulos de marca del titular
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unionista. Debe considerarse irrelevante el no-
men iuris (venta, depésito, distribucién, etc.)
que se haya otorgado al contrato celebrado o
proyectado.”

La segunda situacion juridica es la de distri-
buidor, quien no mantiene relacion de depen-
dencia con el principal y las obligaciones que
surjan entre el titular de la marca y el distribui-
dor de los productos que ella protege, seran las
determinadas en el respectivo contrato. El dis-
tribuidor no vende los productos a nombre del
empresario; lo hace bajo su responsabilidad y
a los precios, condiciones, formas de pago,
etc. que se establecen en las clausulas con-
tractuales. Un distribuidor no obliga al princi-
pal en cuanto al riesgo de las consecuencias
de las ventas.

La norma que se interpreta se refiere, en tercer
lugar, al usuario, y como tal se ha de entender
a quien a través del contrato de licencia se le
confiere el uso de la marca ajena.

La licencia es uno de los contratos que puede
realizar el titular de un derecho subjetivo sobre
la marca, el que junto a la cesion, son las
figuras principales dentro del campo de las ne-
gociaciones comerciales que suelen presentar-
se.

La cesién que presupone “basicamente la
transferencia de la totalidad de los derechos
existentes sobre un signo marcario”, se contra-
rresta con la licencia para permitir el uso de la
marca, en el que intervienen tres elementos: el
licenciante (titular de la marca); el licenciatario
(al que se le confiere el derecho al uso) y la
marca licenciada que debe estar registrada.

La licencia “implica Gnicamente la autorizacion
a utilizar la marca, reteniéndose el titular de
ésta los restantes derechos relativos al signo
en cuestion” (Luis Eduardo Bertone y Guillermo
Cabanellas, “Derecho de Marcas”, Editorial
Heliasta S.R.L., tomo segundo pég. 302. Al
licenciatario se le conoce también en la doc-
trina como “usuario autorizado”.

En la licencia, una de las notas caracteristicas
es que el titular no se desprende, como en la
cesion de la exclusividad absoluta del dere-
cho, sino méas bien que se limita o se restringe
al licenciatario a ciertos derechos, ejerciendo
el licenciante “el control de la marcay los dere-

chos no expresamente transmitidos” (Bertone
y Cabanellas ob. citada pag. 305).

La facultad de ceder o conceder el uso de la
marca se encuentra prevista en el articulo 115
de la Decisién 344 al establecer que “el titular
de una marca de productos o de servicios, re-
gistrada y vigente podra cederla en uso o trans-
ferirla por contrato escrito”. Quien no es titular
de la marca no podra cederla.

Las negociaciones sobre licencia seran docu-
mentadas a través de un convenio o contrato
celebrado entre el licenciante y el licenciatario,
acto contractual que se regird ademas por las
normas internas de cada Pais Miembro que
regulen la contratacién privada.

Para que surtan efectos los contratos de li-
cencia seran registrados en el organismo com-
petente del respectivo Pais Miembro, teniendo
como limitaciones las previstas en el articulo
117 de la Decisién 344: “no podran contener la
clausulas restrictivas del comercio y deberan
ser concordantes con el Ordenamiento Subre-
gional Andino y en particular con el Régimen
Comun de Tratamiento a los Capitales Extran-
jeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y
Regalias”.

El registro de la marca para que opere la licen-
cia debe serlo en el pais en el que se produce
tal contrato, pues de no estar registrada no
procederia la concesién por no existir el ele-
mento o materia del contrato: la marca regis-
trada y vigente.

En forma general, en los contratos de licencia
se especifican clausulas tales como la dura-
cion del contrato, la vigilancia o inspeccién o
control del licenciante sobre la calidad de los
productos fabricados por el licenciatario, el re-
conocimiento a la propiedad exclusiva de la
marca por parte del licenciante y la facultad o
poder para que el licenciatario pueda enfrentar
los litigios que se presenten respecto a la mar-
ca.

La intencidn del legislador en éste como en los
casos anteriores, es la de que exista una vin-
culacion entre el titular de la marca y el repre-
sentante, que permita al tercero conocer a cien-
cia cierta quién es el titular de la marca. Con
base en ese conocimiento la inscripcion de la
misma marca por el representante, distribuidor
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0 usuario, sin autorizacion, significaria mala fe,
rompiéndose el principio elemental de las rela-
ciones comerciales como es el de la lealtad
mercantil. La vinculacion entre el titular y el
tercero va mas alla de la simple relacién co-
mercial de tipo ocasional: la norma destaca un
vinculo juridico nacido de un contrato y sobre
todo de cierta confianza depositada por el titu-
lar en el tercero.

La Convencién de Washington de 1929 en el
articulo 12 utiliza el término “cliente” y en esa
norma se lee: “cualquier registro o depdsito
efectuado en uno de los estados contratantes,
o cualquier solicitud de registro o depdsito pen-
diente de resolver, hecha por un agente, repre-
sentante o cliente del propietario de una mar-

ca....

Esta misma prohibicion estd contenida en el
Convenio de Paris en el articulo 6 septies, que
se refiriere a los registros efectuados por el
agente o el representante del titular sin su au-
torizacién.

En la Legislacién Espafiola, el apartado 3 del
articulo 3 de la Ley de Marcas de 10 de no-
viembre de 1988 establece la figura de la ac-
cién reivindicatoria, accién que permite a una
persona perjudicada por la conducta dolosa o
desleal del titular o solicitante de una marca
subrogarse en la posicién juridica que detenta
el solicitante o el titular de la marca inmedia-
tamente solicitada.

El demandante dentro del procedimiento res-
pectivo tiene que demostrar que el solicitante
de la marca actu6 en fraude de los derechos
del propio demandante o violando una obliga-
cion legal o contractual. “Con este fin, el de-
mandante debera probar, por ejemplo, que en-
tre él y el solicitante de la marca existia una
relacién contractual o precontractual que im-
ponia al solicitante un deber de lealtad o fideli-
dad que infringié precisamente al solicitar la
marca reivindicada. Seria suficiente a este res-
pecto que el reivindicante de la marca demos-
trase que habia mantenido contactos o iniciado
negociaciones con el solicitante de la marca
con la finalidad de designar a éste distribuidor
de los productos que el reivindicante se pro-
ponia producir o importar...” (“La marca noto-
ria y la marca renombrada”, Catedratico Car-
los Fernandez-Novoa, “La importancia de la mar-
ca y su proteccion”, Consejo General del Po-

der Judicial y ANDEMA, Madrid, 1992, pég.
52).

Obviamente deberd demostrar que es titular o
propietario de la marca mediante un registro
vigente o por su uso, en el caso de paises que
prohijan la utilizacién de la marca como medio
de adquirir el derecho al uso exclusivo.

Resta por analizar qué sucede si la solicitud y
registro son presentados y obtenidos, respec-
tivamente, después de que ha finalizado la re-
lacion contractual de la cual ha surgido la cali-
dad de representante, distribuidor o licencia-
tario.

Guarda silencio la norma comunitaria al res-
pecto, pero el Tribunal considera que para des-
virtuar que el registro de una marca igual o
semejante no constituya un acto de mala fe,
debe acreditarse la autorizacion del titular mar-
cario o dejar transcurrir un lapso de tiempo
prudencial para que el publico sepa y conozca
que la titularidad de la nueva marca la ejerce
quien fue el representante, distribuidor o licen-
ciatario del titular originario.

No constituiria mala fe, si el representante, dis-
tribuidor o licenciatario obtienen el consenti-
miento expreso del titular de la marca extran-
jera, sin que pueda entenderse que el hecho
del consentimiento para el registro en un Pais,
sea para varios Paises, si con tal registro se
perjudican intereses de terceros o se crea con-
fusion entre las marcas y los productos o ser-
vicios similares o iguales.

Este y otros aspectos relacionados con la
confundibilidad corresponderian analizarlos a
la Oficina Nacional Competente, examen al que
estd obligada de acuerdo al articulo 96 de la
Decisi6n 344, para evitar que esa confusién
acarree un error entre los consumidores.

Demostrados los supuestos exigidos por la nor-
ma, la mala fe se declara y por lo mismo no se
requiere ninguna otra prueba. Es que precisa-
mente la consecuencia mas importante de una
presuncién es la de que se invierte la carga de
la prueba, de modo que en el presente caso,
como la norma dice “Se consideran casos de
mala fe, entre otros, los siguientes (...), basta
demostrar los supuestos de los numerales 1y
2 del articulo 113 para que se tipifique la mala
fé y para que, en consecuencia, sea la persona



GACETA OFICIAL

14/07/98 15.24

que solicitdé y obtuvo el registro quien tenga
gue demostrar lo contrario. Es decir que en
virtud del citado literal c) del articulo 113, bas-
ta demostrar los supuestos de hecho alli con-
tenidos para que el juzgador entienda que quien
solicité u obtuvo el registro lo hizo con la in-
tencion o el propo6sto de causar un dafio o
violar una disposicion legal, reglamentaria o
contractual. Por supuesto que esa presuncién
admite prueba en contrario y que a quien se le
endilga esa mala fe puede desvirtuarla demos-
trando, por ejemplo, y para el caso del numeral
1 del citado literal c), que el titular en el extran-
jero tolero la solicitud de registro o la obtencion
del mismo, segun el caso, tolerancia que ob-
viamente supone el conocimiento previo de la
situacion.

Al explicar este punto el profesor Carlos Fer-
nandez- Névoa, en su obra “Derecho de Mar-
cas”, pagina 45, dice: “En la hip6tesis de que
no se haya otorgado la oportuna autorizacion,
es posible, por otro lado, que el representante
alegue y demuestre la existencia de causas
que justifican la presentacién de la solicitud de
la marca espafola en el Registro de la Pro-
piedad Industrial. No hay que descartar, por
ejemplo, que el representante espafiol de un
empresario unionista pruebe de modo convin-
cente que el titular unionista habia venido to-
lerando el uso y promocion de la marca en
Espafa por parte del representante.”

La disposicion del literal c) del articulo 113 de
la Decisién 344, como queda anotado, es sim-
plemente declarativa cuando emplea los tér-
minos “entre otros”, lo que presupone que se
podran presentar otras circunstancias o hechos
que den lugar a la calificacion de mala fe en la
obtencién de un registro.

Los tratadistas Bertone y Cabanellas conside-
ran nulas las inscripciones de las marcas de-
nominadas de “repeticion” al estimar manio-
bras en fraude de la ley, pues tienen el objeto
de evitar que “la caducidad recaida sobre un
registro anterior no perjudique la subsistencia
de las posteriores” (“Derecho de Marcas” To-
mo Il pagina 249). En esta forma se estaria
recurriendo al empleo de un procedimiento pa-
ra obtener un segundo registro, cuando existe
uno anterior vigente, hecho que podria que-
dar incluido dentro de los “otros casos” a los
gue se refiere el enunciado general del articulo
113.

El hecho de que se conceda un doble registro
de una marca o de una similar a la anterior-
mente inscrita para idénticos productos o ser-
vicios podria encontrarse en contravencién con
las disposiciones que sobre caducidad por fal-
ta de uso trae la Decision 344, en la medida en
gue mediante el segundo registro se pretende
burlar los efectos de esa figura, razon por la
cual procederia la nulidad de ese registro se-
gun lo dispuesto por el articulo 113 literal a)
gue ordena a la autoridad nacional competente
decretar la nulidad, de oficio 0 a peticion de
parte interesada, cuando “el registro se haya
concedido en contravencion de cualquiera de
las disposiciones de la presente Decision”

IIl. REGISTRO MARCARIO

El articulo 102 de la Decision 344 recoge el
principio atributivo o constitutivo del Sistema
Marcario Andino, por el cual el derecho al uso
exclusivo de la marca nace solamente en razén
del registro. Sin tal registro en consecuencia,
no se confiere derecho alguno al usuario mar-
cario.

“La orientacién atributiva al ejercicio del dere-
cho sobre una marca, a diferencia de otros
sistemas como el Anglosajén que corresponde
al declarativo, permite Unica y exclusivamente
gozar de “los derechos inherentes a la marca
a quien la inscribe en el registro autorizado
correspondiente”. El registro de la marca, tiene
asi un valor constitutivo, “en la medida que
reconoce los derechos de su titular inicamen-
te desde el momento de la concesion del re-
gistro” (Proceso 12-1P-95, Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena N°199 de 26 de enero
de 1996).

En el Proceso 20-IP-97 el Tribunal se refirié a
la reiterada y abundante jurisprudencia sobre
este aspecto marcario, como es la adquisicion
del derecho al uso exclusivo de la marca por
medio del registro. Se dijo: “Se exige el registro
del signo por parte de la oficina nacional com-
petente”, “la legislacién Comunitaria Andina
consagra como titulo para adquirir el derecho
sobre una marca..., a quien la haya inscrito en
el registro marcario correspondiente...”, “...la
Unica forma de adquirir el derecho al uso de la
marca es la de su inscripcion en el registro...”,
“...solo gozara de los derechos inherentes a la
marca, quien la haya inscrito en el registro

marcario correspondiente”, “...asi, por virtud del
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acto de inscripcién de una marca, su titular
adquiere el derecho subjetivo de usarla para la
identificacion de su producto...” (Proceso 2-1P-
95, G. O. N° 199 de 26 de enero de 1996, 3-IP-
95, G. O N° 189 de 15 de septiembre de 1995,
7-1P-95, G. O. N° 189 de 15 de septiembre de
1995, 32-1P-96). Todos conforman los fallos
indicados y otros, que han descartado la posi-
bilidad de que el derecho al uso exclusivo de
una marca se puede adquirir por otro medio
gue no sea el registro.

Este registro marcario, a excepcién de las mar-
cas notorias, tiene caracter de territorialidad,
significando éste que la marca registrada se
protege Unicay exclusivamente en el pais don-
de se ha producido el registro.

Para una extension extranacional, el titular de-
bera hacerlo en cada uno de los Paises Miem-
bros, contando para ello en su favor la priori-
dad andina de 6 meses contemplada en el ar-
ticulo 103 de la Decision 344. Asi lo declaré el
Tribunal: “Dentro del sistema andino, para que
una marca produzca los efectos de uso exclu-
sivo en los cinco Paises Andinos, es necesario
proceder al registro en cada uno de ellos. Por
lo que se entiende que el registro en un solo
pais no extiende los derechos a los demés
paises, como sucederia en el caso de la marca
COMUNITARIA, o del Registro Internacional,
institucién juridica que aun no se encuentra
implementada en la regién andina, en la cual el
registro tiene cardcter exclusivamente nacio-
nal” (Proceso 17-1P-96).

Concordante con el principio del registro mar-
cario es el de la prioridad por el que se confie-
re a quien primero solicita la marca, el dere-
cho preferente para inscribirla, fundamentéan-
dose en el aforismo romano prior tempore
potior iure.

I1l. MARCAS ENFRENTADAS

La causal de nulidad del literal c)1 del articulo
113 de la Decisién 344, deberia constar como
una prohibicidn al registro marcario, porque real-
mente es tal y asi consta también en otras
legislaciones. La consecuencia de su incum-
plimiento acarrea la nulidad.

Es necesario considerar y aceptar que en los
actuales momentos el productor de un bien no
siempre es el que comercializa, y el que co-

mercializa por lo general lo hace con su propia
marca.

El articulo 81 de la Decisién 344 abre el cam-
po a esta posibilidad, cuando al definir a la
marca hace referencia a “todo signo percepti-
ble capaz de distinguir en el mercado, los pro-
ductos o servicios producidos o comerciali-
zados por una persona de los productos o ser-
vicios similares de otra persona”.

El titular de la marca no seria en estos casos el
empresario productor, elaborador o transfor-
mador de bienes y servicios, sino el comercian-
te que ha inscrito la marca.

Para el campo marcario la relacion existente
entre el empresario fabricador y el comercian-
te titular de la marca, son asuntos que no se
involucran dentro del concepto, uso y registro
de la marca. En estos casos no existe las con-
diciones de representacion, distribucién o uso
gue se menciona para los supuestos de mala
fe.

Como se ha expresado anteriormente, quien
tiene registrada una marca es a quien se le
protege legalmente en su uso exclusivo. En los
casos de adquisicion de productos o bienes sin
marca para comercializarlos con una propia,
no se esta infringiendo el derecho marcario,
pues no existe imitacion, falsificacion o repro-
duccién (delitos marcarios) de una marca ori-
ginal, pues ella jamas existio.

Esta tendencia muy en boga en la gran mayo-
ria de paises, en donde en un pais se fabrica
un producto bajo el control y exigencias del
titular de la marca, y en otro pais se comercia-
liza o se vende el producto, va desfigurando
una de las funciones esenciales de la marca,
como es, la del origen empresarial.

En esta globalizacién marcaria, varios pro-
ductos con diferentes marcas tendran el mis-
mo origen empresarial sin que al consumidor le
interese realmente conocer en definitiva dicho
origen. La personalizacién del origen marcario
se ha desfigurado con la multiplicacion de la
produccion en masa de los productos.

Paises en donde la mano de obra es barata,
los industrializados son los primeros adquiren-
tes de esos productos para ser revendidos,
bajo su responsabilidad, dentro de sus limites
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territoriales o en el campo universal de la ex-
portacion.

Se debe también tener en cuenta que “cuando
en la Subregion existan registros sobre una
marca idéntica o similar a nombre de titulares
diferentes, para distinguir los mismos produc-
tos o servicios, se prohibe la comercializaciéon
de las mercaderias o servicios identificados con
esa marca en el territorio del respectivo Pais
Miembro, salvo que los titulares de dicha mar-
ca suscriban acuerdos que permitan dicha
comercializacion” (Articulo 107 de la Decisién
344),

A fin de que la autoridad competente consul-
tante, resuelva el caso, el Tribunal expone al-
gunas premisas que pueden ser consideradas,
a mas de los criterios doctrinales anteriormen-
te expuestos:

a) La nulidad del registro de una marca por
mala fe ha sido considerada en el régimen co-
munitario de propiedad industrial, a partir de la
Decision 344, en vigencia desde el primero de
Enero de 1994. Para asuntos anteriores a esa
fecha la causal no puede aplicarse por inexis-
tente. En consecuencia un registro marcario
conferido bajo la Decisi6bn 85, que aparente-
mente se enmarque en los supuestos de la
Decision 344, articulo 113, literal c.1, seria un
acto conferido vélidamente, a menos que la
causal se encuentre consignada en tratados o
convenios internacionales vigentes y aplicables
para la fecha de solicitud o concesion del re-
gistro.

b) En el caso sub judice, se esta solicitando
la nulidad de una resolucién administrativa emi-
tida por la Oficina Nacional Competente en vi-
gencia de la Decisidn 344, esto es, la nimero
42815 de 25 de octubre de 1994.

c) Debera establecerse si esa resolucion es la
continuacioén de los derechos marcarios confe-
ridos con la resoluciéon No. 1361 de 3 de marzo
de 1986 a la compafia PROANDEX o es un
registro nuevo, independiente del anterior y por
lo tanto sujeto a la regulacién prevista en la
Decision 344.

d) El registro de la marca en el pais del repre-
sentante o distribuidor o licenciatario, para que
opere la mala fe, obviamente debe producirse
con posterioridad al inicio de las relaciones co-

merciales que nacen a raiz o consecuencia de
un contrato debidamente suscrito por las par-
tes. En tal virtud, se debera analizar la exis-
tencia o no de tal contrato y la naturaleza del
mismo. Si del andlisis de esa documentacién
existente al momento de impugnarse el regis-
tro, no se desprende esa conexion o relacién
juridica, no se cumpliria con uno de los requisi-
tos para que opere la causal de nulidad con-
sistente en la mala fe.

e) Es necesario, ademas, llegar a establecer,
si las relaciones comerciales entre dos empre-
sas se originaron por la representacion, la dis-
tribucién o fue el fruto de un convenio estricta-
mente de la fabricacién de productos vendidos
sin marca, para que el tercero impregne a los
productos con la suya.

f) El aspecto de la tolerancia enunciado en
lineas precedentes, es otro punto que requiere
ser tomado en cuenta para la resolucién del
Tribunal consultante. Si el titular de la marca
en el extranjero admiti6 el registro y uso de la
marca en otro Pais por muchos afos, y/o con
base precisamente en ese registro admitio la
relacion comercial con el titular de la marca
impugnada, no se configuraria los requisitos
esenciales previstos en el literal c) del articulo
113 de la Decision 344 para la nulidad de un
signo por mala fe. Podria establecerse una jus-
tificaciéon del registro de la marca por el ter-
cero.

g) De no comprobarse al momento de la im-
pugnacién de la marca registrada las relacio-
nes comerciales que configuran la mala fe y
gue ya han sido enunciadas, el juez, con el
criterio de equidad y los principios de la sana
critica, establecera, en todo caso, si el registro
de la nueva marca a nombre de un tercero no
producira confusion entre el publico consumi-
dor sobre el origen empresarial de los signos.

h) En cuanto al nuevo registro de la marca
Carolina por parte de Proandex, el sentencia-
dor nacional tomaré en cuenta lo dispuesto por
este Tribunal en el proceso 08-1P-96 (G.O. No.
261 del 29 de octubre de 1997): “la presenta-
cion de una nueva solicitud de registro sobre
una misma marca podra efectuarse una vez
gue haya caducado el registro anterior”.

i) El juez deberd analizar si en el contenido
ejemplificativo del literal ¢) del articulo 113,
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sobre mala fe queda incluido “entre otros” ca-
sos en los que el procedimiento utilizado para
la obtencidn de un segundo registro puede sig-
nificar esa voluntad de perjudicar a terceros y
constituir actos de mala fe, o si con ese pro-
cedimiento se violan algunas de las disposicio-
nes de la Decision 344.

Por todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-
DAD ANDINA

CONCLUYE:

1 En la Subregiéon Andina la titularidad del
derecho exclusivo al uso de una marca se
adquiere por el registro efectuado ante la
Oficina Nacional Competente de cada Pais
Miembro.

2. De conformidad con el Régimen Comun de
Propiedad Industrial vigente en la Subre-
gién Andina, la causal de nulidad de un
registro marcario por mala fe, sélo opera
en relacién con los actos administrativos
de concesion de una marca que se hayan
emitido durante la vigencia de la Decision
344, esto es, desde el primero de enero de
1994. Ello no obsta para que en virtud de
tratados o convenios de que sea parte el
Estado que concede el registro, pueda
invocarse y declararse la mala fe como fun-
damento de la nulidad de registros otorga-
dos con anterioridad.

3. El titular de la marca en el extranjero debe
tener registrada su marca, si ese requisito
es necesario para adquirir la titularidad. En
otros sistemas que amparan la titular bajo
el uso, éste deberé ser demostrado.

4. Condicién esencial para que opere la cau-
sal de nulidad contenida en el numeral 1,
literal c) del articulo 113, es la prueba de la
calidad de representante, distribuidor y li-
cenciatario de quien solicita y obtiene el
registro que se impugna.

5. El registro, por parte de un tercero, de una
marca igual o similar a la del titular en el
extranjero, debe ser posterior al inicio de
las relaciones comerciales que se entablen.
Un registro anterior no seria acto de mala
fe.

6. La existencia de un contrato especifico de
fabricacion de productos sin marca, para
ser comercializados en el extranjero por
parte de un tercero con un signo propio,
justificaria la solicitud de registro y la ob-
tencion del mismo por ese tercero y en tal
evento a pesar de que ese hegocio revista
la categoria de representacién o distribu-
cidn comercial, no se configuraria la cau-
sal de mala fe en los términos del articulo
113, literal ¢).1 de la Decision 344.

7. Si existe el consentimiento expreso del ti-
tular extranjero para el uso de su marca
por parte del tercero, no habria lugar a la
nulidad de la marca por la causal invocada
como de mala fe.

8. La circunstancia de que el titular extranjero
haya tolerado el registro de la marca a nom-
bre del distribuidor, representante o licen-
ciatario, podria en ciertos casos y bajo
especialisimas condiciones, ser invocaday
aceptada como justificativa del registro
marcario, previa plena prueba.

9. Concluidas las relaciones comerciales en-
tre el representante, distribuidor o licencia-
tario, con el titular de la marca en el extran-
jero, el registro que aquel obtenga de una
marca idéntica o similar en forma inmedia-
ta a dicha conclusién o terminacién, podria
también significar un acto de mala fe.

10. De conformidad con el articulo 31 del Tra-
tado de Creacién de este Tribunal, el Con-
sejo de Estado de la Republica de Colom-
bia, Seccion Primera, de la Sala de lo Con-
tencioso Administrativo, debera adoptar la
presente interpretacion al dictar sentencia
dentro del Proceso 3503.

En cumplimiento de lo dispuesto por el ar-
ticulo 64 del Estatuto de este Tribunal, notifiquese
esta providencia al organismo jurisdiccional
mencionado en el numeral anterior, mediante
copia certificada y sellada.

Remitase, igualmente copia sellada y certifi-
cada, de esta interpretacion prejudicial a la Se-
cretaria General de la Comunidad Andina para
su publicacién en la Gaceta Oficial, segun lo
dispone el articulo 34 del Tratado de Creacion
de este Tribunal.
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SECRETARIO a.i.

RESOLUCION 100

Actualizacion de la Némina de Bienes No Producidos en la Subregion
para efectos de la aplicacién del Articulo 94 del Acuerdo

LA SECRETARIA GENERAL DE LA COMU-
NIDAD ANDINA,

VISTOS: El Articulo 94 del Acuerdo, la Deci-
sién 370 de la Comisidn y las Resoluciones
020, 022 y 083 de la Secretaria General;

CONSIDERANDO: Que el Acuerdo de Car-
tagena en su Articulo 94 establece que, cuan-
do se trate de productos no producidos en la
Subregioén, cada pais podré diferir la aplicacion
de los gravamenes comunes hasta el momen-
to en que esta Secretaria General verifique que
se ha iniciado su produccién;

Que, el articulo 4 de la Decision 370 faculta
a esta Secretaria General para modificar la
Noémina de Bienes No Producidos en la Subre-
gion;

Que, el Gobierno de Colombia, a través de
nota del Ministerio de Comercio Exterior del
16 de abril de 1998, solicité verificar la produc-
cién subregional de las maquinas de moldear
por inyeccién, clasificadas en la subpartida
8477.10.00;

Que, previamente, el Gobierno de Venezue-
la, mediante nota del Ministerio de Industria y
Comercio del 3 de junio de 1997, habia solicita-
do que se incluya la subpartida a que se hace
referencia en la presente Resolucién en la N6-
mina de Bienes No Producidos;

Que la Secretaria General hizo las consul-
tas correspondientes, ante las cuales el Go-
bierno del Ecuador reporté produccién de las
maquinas de la referencia por parte de 10 em-
presas que relacionara en comunicacién del
Ministerio de Comercio Exterior, Industrializa-
ciony Pesca N° 267 DINT/GRAN del 17 de julio
de 1997;

Que, ante la solicitud del Gobierno de Co-
lombia, la Secretaria General, mediante comu-
nicacion N° SG/DI/0631-98 del 24 de abril de
1998, solicité al Gobierno del Ecuador diligen-
ciara las fichas técnicas de verificacion de pro-
duccion para las diez empresas ecuatorianas
registradas como productoras de las maquinas
en cuestidn, con el fin de contar con mayores
elementos para considerar la pertinencia de
efectuar una visita de verificacion de produc-
cion;

Que, el Gobierno del Ecuador, mediante no-
ta del Ministerio de Comercio Exterior, Indus-
trializacion y Pesca N° 300 DINT/GRAN del 2
de junio de 1998, indic6 que luego de la consul-
ta realizada al sector empresarial, se consi-
dera que la produccidén nacional de los bienes
involucrados en la subpartida 8477.10.00 es
aln incipiente, por lo que no se puede consi-
derar una fabricacion sostenida. Dicha afirma-
cidn esta sostenida por el Gerente Propietario
de la empresa ecuatoriana CARINTHIA ME-
TAL MECANICA en comunicacion adjunta a la
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nota ecuatoriana, quien indica que las maqui-
nas de las que trata la presente Resolucién no
son fabricadas en el Ecuador en forma perma-
nente, competitiva y técnicamente avanzadas
por carecer de infraestructura;

Que, el Gobierno de Colombia, mediante nota
del Ministerio de Comercio Exterior de Colom-
bia del 16 de abril de 1998, solicit6é excluir de la
Némina de Bienes No Producidos los dese-
chos, recortes y desperdicios de polimeros de
etileno, estireno y de cloruro de vinilo, clasifica-
dos en las subpartidas 3915.10.00, 3915.20.00
y 3915.30.00 respectivamente;

Que, la Secretaria General inicié las consul-
tas correspondientes dada la naturaleza de los
productos, los cuales son utilizados en ocasio-
nes por diversas industrias como materia pri-
ma;

Que el Gobierno del Ecuador, mediante nota
del Ministerio de Comercio Exterior, Industriali-
zacién y Pesca N° 300 DINT/GRAN del 2 de
junio, expres6 su conformidad con la solicitud
colombiana argumentando que el sector pro-
ductivo del Ecuador advierte de la peligrosidad
de facilitar la elaboracion de articulos con base
en desperdicios, ya que es atentatorio contra la
calidad de los mismos y va en detrimento de
las empresas que utilizan materias primas cer-
tificadas y de 6ptima calidad;

Que, el Gobierno de Venezuela, a través de
nota del Ministerio de Industria y Comercio del
30 de abril de 1998, considero pertinente retirar
de la Némina de Bienes No Producidos los
desperdicios solicitados por Colombia, dado que
éstos se generan de operaciones de fabrica-

cién o del consumo y en ningln caso puede
hablarse de fabricacion de este tipo de bienes;

RESUELVE:
Articulo 1.- Incluir en la Némina de Bienes

No Producidos el producto que se relaciona a
continuacion:

NANDINA DESIGNACION DE LA MERCANCIA

8477.10.00 Maquinas de moldear por inyec-
cidn, caucho o plastico

Articulo 2.- Excluir de la Némina de Bienes
No Producidos los productos que se relacionan
a continuacion:

NANDINA DESIGNACION DE LA MERCANCIA

3915.10.00 Desechos, recortes y desperdi-
cios de polimeros de etileno

3915.20.00 Desechos, recortes y desperdi-
cios de polimeros de estireno

3915.30.00 Desechos, recortes y desperdi-
cios de polimeros de cloruro de
vinilo

Articulo 3.- Conforme a lo dispuesto en el
articulo 17 de la Decision 425, comuniquese
a los Paises Miembros la presente Resolucion.

Dada en la ciudad de Lima, Perd, a los nue-
ve dias del mes de julio de mil novecientos
noventa y ocho.

SEBASTIAN ALEGRETT
Secretario General
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RESOLUCION 101

Dictamen 18-98 de incumplimiento por parte de la Republica de Colombia
en la adopcion de medidas restrictivas al comercio contrarias
al Programa de Liberacién

LA SECRETARIA GENERAL DE LA COMU-
NIDAD ANDINA,

VISTOS: El Articulo 30, literal a), el Capi-
tulo V del Acuerdo de Cartagena y los articu-
los 5y 23 del Tratado de Creacion del Tribunal
de Justicia del Acuerdo de Cartagena; vy,

CONSIDERANDO: Que, con fecha 31 de mar-
zo de 1997, la Junta del Acuerdo de Cartagena,
mediante comunicacion J/AF/F 107 - 97, le so-
licitd al Ministerio de Comercio Exterior de Co-
lombia que informara si la exigencia del de-
posito en referencia es aplicable a los créditos
externos para importaciones originarias y pro-
cedentes de Paises Miembros del Acuerdo;

Que, a través de comunicaciones de fechas
2 y 22 de abril de 1997, respectivamente, los
Gobiernos de Venezuela y Bolivia se dirigieron
a la Junta del Acuerdo de Cartagena solicitan-
do su pronunciamiento con respecto al depési-
to exigido por el Gobierno de Colombia para el
registro de operaciones de financiacién de im-
portaciones;

Que, mediante la Resolucion 476 del 14 de
mayo de 1997, la Junta del Acuerdo de Carta-
gena procedio a “determinar que el depdsito a
efectos del registro de financiamiento de im-
portaciones exigido por el Gobierno de Colom-
bia, constituye una restriccién que incide sobre
la importacion de productos originarios y pro-
cedentes de Paises Miembros del Acuerdo de
Cartagena, a los efectos del Capitulo V sobre
Programa de Liberacion del Acuerdo de Car-
tagena’”;

Que dicha determinacién obedeci6 a que la
Junta Directiva del Banco de la Republica de
Colombia, a través de la Resolucidon Externa
No. 21 del 2 de septiembre de 1993, modifi-
cada sucesivamente, entre otras, por las Reso-
luciones Externas Nos. 28 de 1993 del 4 de
noviembre, 22 de 1994 del 12 de agosto, 24 de
1994 del 2 de septiembre, 21 de 1995 del 18 de
agosto, 3 de 1996 del 15 de febrero, 5 de 1996
del 15 de marzo, 4 de 1997 del 12 de marzo y

demas modificatorias y ampliatorias, estable-
cio que la financiacion de importaciones a de-
terminados plazos constituye una operacién de
endeudamiento externo, la cual debera regis-
trarse, previa la constitucion de un depdésito en
moneda legal colombiana en el Banco de la
Republica;

Que el Gobierno de Colombia, mediante ofi-
cio 5023 del 19 de junio de 1997, recibido por
la Junta del Acuerdo de Cartagena el 20 de
junio, solicité la reconsideracion de la Reso-
lucién 476 de la Junta;

Que, mediante la Resolucién 505 del 23 de
julio de 1997, la Junta del Acuerdo de Carta-
gena resolvio declarar sin lugar el Recurso de
Reconsideracion interpuesto por el Gobierno
de Colombia en contra de la Resolucién 476 de
la Junta y, en consecuencia, confirmar la Re-
solucién objeto de impugnacioén; lo anterior por
cuanto el Gobierno recurrente no aporté en su
recurso elementos adicionales ni distintos a los
gue la Junta ya conocia para emitir la Reso-
lucién impugnada,;

Que habida cuenta que el Gobierno de Co-
lombia no estaba acatando las Resoluciones
476 y 505 de la Junta, mediante comunicacién
No. SG/AJ/F 472-98 del 22 de junio de 1998, la
Secretaria General envié al Ministro de Co-
mercio Exterior de Colombia la respectiva No-
ta de Observaciones;

Que, mediante comunicacion de fecha 26 de
junio de 1998, la Directora de Negociaciones
del Ministerio de Comercio Exterior solicitd la
ampliacion del plazo para responder la Nota de
Observaciones al incumplimiento de la Reso-
lucién 476 de la Junta;

Que, mediante comunicacién No. SG/AJ/F
689-98 de fecha 2 de julio de 1998, la Secre-
taria General informé al Gobierno de Colom-
bia que los plazos establecidos en las Notas de
Observaciones son improrrogables, de acuer-
do con lo dispuesto en los articulos 61 literal c)
y 63 de la Decision 425 aprobada por el Con-
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sejo de Ministros de Relaciones Exteriores en
reunién ampliada con la Comisién el 14 de di-
ciembre de 1997,

Que el Ministerio de Comercio Exterior de
Colombia, mediante oficio recibido el 3 de julio
de 1998, manifesté que la Junta Directiva del
Banco de la Republica esta preparando los do-
cumentos técnicos para estudiar la convenien-
cia de eliminar o ampliar el plazo del depdsito
como mecanismo de control al endeudamiento
externo;

Que habiéndose demostrado la continuidad
del incumplimiento aludido y habiéndose venci-
do el plazo para contestar la Nota de Observa-
ciones, conforme a lo establecido en el articulo
23 del Tratado de Creacién del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina, corresponde
ahora emitir Dictamen de Incumplimiento;

Que sustenta lo anteriormente sefialado el
hecho que, de acuerdo con el articulo 15 de la
Decision 425 de 1997, las Resoluciones de la
Secretaria General entran en vigencia y produ-
cen sus efectos a partir de la fecha de su pu-
blicacion en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena, salvo que la propia Resolucion se-
fiale una fecha distinta. Por lo tanto, la impug-
nacién o demanda de nulidad contra dichas
Resoluciones no suspende el efecto obligatorio
de las mismas para los Paises Miembros;

Que el Gobierno de Colombia no ha adopta-
do las medidas necesarias para asegurar el

cumplimiento de las Resoluciones 476 y 505
de 1997 de la Junta del Acuerdo de Cartage-
na, proferidas de conformidad con el ordena-
miento juridico del Acuerdo, tal como lo dispo-
ne el articulo 5 del Tratado de Creacion del
Tribunal Andino de Justicia,;

RESUELVE:

Articulo 1.- Determinar que la falta de apli-
cacion por parte de la Republica de Colombia
de la Resolucion 476 del 14 de mayo de 1997,
qgue calific6 como restriccidon al comercio sub-
regional, constituye un incumplimiento por par-
te de ese Pais Miembro de obligaciones ema-
nadas de las normas que conforman el orde-
namiento juridico de la Comunidad Andinay en
particular del Capitulo V del Acuerdo de Carta-
gena y del articulo 5 del Tratado de Creacion
del Tribunal de Justicia de la Comunidad An-
dina.

Articulo 2.- Conforme a lo dispuesto en el
articulo 17 de la Decisién 425, comuniquese a
los Paises Miembros la presente Resolucion.

Dada en la ciudad de Lima, Perd, a los nue-
ve dias del mes de julio de mil novecientos
noventa y ocho.

SEBASTIAN ALEGRETT
Secretario General
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