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PROCESO 16-Al-99

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en la accién de
incumplimiento interpuesta por la Secretaria General contra la Republica de
Venezuela al aplicar ésta, mediante Decreto No. 2484 del 15 de abril de 1998

aranceles nacionales distintos al Arancel Externo Comun, en contravencién a
los articulos 90 y 98 del Acuerdo de Cartagena, 5° del Tratado de Creacién de
este Tribunal, asi como la Decision 370 de la Comisién de la Comunidad Andina
y de la Resolucion 095 de la Secretaria General.

Quito, 22 de marzo del 2000
VISTOS:
EXPOSICION SUMARIA DE LOS HECHOS

El 4 de diciembre de 1998 la Secretaria Gene-
ral de la Comunidad Andina interpuso ante
este Tribunal demanda contra la Republica de
Venezuela, solicitando se pronuncie sobre la
aplicacion de aranceles nacionales distintos al
Aran-cel Externo Comun y la consecuente con-
travencion en que ha incurrido la demandada
de los articulos 5 (actual 4) del Tratado de
Creacion del Tribunal, 90 y 98 del Acuerdo de
Cartagena, asi como de la Decisién 370 de la
Comisién de la Comunidad Andina y de la
Resolucién 095 de la Secretaria General, apor-
tando los siguientes:

1. Antecedentes

El Gobierno de la Republica de Venezuela,
con la expedicion del Decreto No. 2484 del 15
de abril de 1998, establecié un recargo o im-
puesto adicional del 15% a las importaciones
de las mercancias comprendidas en varios co-
digos arancelarios, excepto para las importa-
ciones originarias de los Paises Miembros del
Acuerdo de Cartagena y para aquellas nego-
ciadas al amparo de Acuerdos de Alcance Par-
cial y Regional, suscritos en el marco del Tra-
tado de Montevideo.

La Secretaria General de la Comunidad Andina,
mediante Nota de Observaciones SG/AJF 533-
98 del 29 de mayo de 1998, comunicé al Mi-
nistro de Industria y Comercio de la Republica
de Venezuela que el referido Decreto 2484
estaria aplicando un gravamen distinto del es-
tablecido por la Decision 370 de la Comision,
que contiene el Arancel Externo Comun, en
934 subpartidas. Al considerar que esta dife-

rencia arancelaria estaba generando un incum-
plimiento de las normas comunitarias, la men-
cionada Nota de Observaciones concedioé un
plazo de 10 dias para que el Gobierno de
Venezuela diera respuesta.

En contestacion a las observaciones formula-
das, el 16 de junio de 1999 la Republica de
Venezuela sefiald que el Decreto 2484 fue
tomado en condiciones de extrema urgencia
debido a la situacion fiscal por la que atraviesa
el pais, lo que le impidié cumplir con los pro-
cedimientos previstos por la normativa andina
para modificar el Arancel Externo Comun. Afirmo
también que al dictar esta medida se tomaron
las debidas previsiones para no afectar las
importaciones originarias de la Comunidad An-
dina.

El 26 de junio de 1998 la Secretaria General
emitié el Dictamen de Incumplimiento 15-98,
publicado en la Gaceta Oficial No. 351 del 1
de julio de 1998, que determind que los aran-
celes aplicados por Venezuela constituyen un
incumplimiento de las obligaciones emanadas
de las normas que conforman el ordenamiento
juridico de la Comunidad Andina, en particu-
lar, el Capitulo VI del Acuerdo de Cartagena,
el articulo 5° (actual 4°) del Tratado de Crea-
cion del Tribunal de Justicia del Acuerdo y la
Decision 370 de la Comision.

En virtud de lo anterior, el Gobierno de Vene-
zuela el 24 de noviembre de 1998 comunico a
la Secretaria General sobre la decision de de-
rogar el Decreto 2484.

El 9 de abril de 1999 la Secretaria General
solicitd al Gobierno de Venezuela que remitie-
ra el Decreto a través del cual se procedio a
dar cumplimiento al Dictamen 15-98, para lo
cual se le otorgd un plazo de cinco dias, sin
que hasta la fecha de presentacion de la de-
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manda ese Pais Miembro haya dado respues-
ta alguna.

2. La demanda

Con la presente accion la Secretaria General
pretende que este Tribunal se pronuncie sobre
el incumplimiento de la Republica de Vene-
zuela, determinado en el Dictamen 15-98.

La actora considera que la expedicion del De-
creto venezolano 2484 de 1998 incumple, en
primer término, los articulos 90 y 98 del Acuer-
do de Cartagena, que comprometen a los Pai-
ses Miembros de la Comunidad a poner en
aplicacion un Arancel Externo Comun en los
plazos y modalidades que establezca la Comi-
sién y a no alterar unilateralmente los grava-
menes que se establezcan en las diversas eta-
pas del Arancel Comunitario Andino.

Destaca la oportunidad que ha tenido el Go-
bierno de Venezuela para dar cumplimiento al
ordenamiento juridico andino, tomando en cuenta
gue ha transcurrido casi un afio desde la fecha
en que se iniciara el procedimiento administa-
tivo hasta la fecha del Dictamen de Incumpli-
miento, sin que haya procedido conforme los
requerimientos de la Secretaria.

Al referirse al incumplimiento de la Decisiéon
370 de la Comision, la actora sefiala que el
articulo 5° prevé la posibilidad de diferir la
aplicacion del Arancel Externo Comun, para
atender situaciones de emergencia nacional
calificadas previamente por la Secretaria Ge-
neral, por lo que ningln Pais Miembro puede,
unilateralmente y sin previa autorizacién del
referido Organismo Comunitario, establecer una
me-dida que altere los gravamenes fijados por
la Decision 370 de la Comision alegando una
situacion de este tipo.

Estima la actora que el mismo Gobierno de
Venezuela ha reconocido que la medida adop-
tada no cumple con las exigencias de la nor-
mativa andina, con lo cual quedaria demostra-
do el incumplimiento, que seria flagrante y
objetivo, de acuerdo con el pronunciamiento
del Tribunal dentro de los Procesos 2-Al-97, 3-
Al-96 y 3-Al-98.

De igual modo considera la Secretaria Gene-
ral que el incumplimiento de la Republica de
Venezuela implica un retroceso en el perfeccio-

namiento del Mercado Comun Andino, por cuan-
to el Arancel Externo establecido mediante la
Decision 370 de la Comision tiene por finali-
dad armonizar los aranceles de importacion
para los terceros paises, con todos los efectos
positivos que ello significa para el buen funcio-
namiento del mercado subregional.

Finalmente, alega que el incumplimiento del
Gobierno de Venezuela reclamado por la Se-
cretaria General se refiere ademas a la Reso-
lucién 095, publicada en la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena No. 351, que contiene
el Dictamen de Incumplimiento 15-98. Al res-
pecto sefiala que la mencionada Resolucién
constituye un acto administrativo que se en-
cuentra revestido de la presuncién de legali-
dad y que, por lo tanto, el Gobierno de Vene-
zuela esta obligado a cumplirlo.

La Secretaria General solicita, ademas, expre-
samente la condenatoria en costas para la de-
mandada.

3. La Contestacion de la Demanda

La Republica de Venezuela, por intermedio del
Ministro de Industria y Comercio, al contestar
la demanda pretende que el Tribunal declare
sin lugar la accion de incumplimiento inten-
tada por la Secretaria General.

La demandada sostiene que el Gobierno de
Venezuela fundament6 la medida de aumentar
el arancel externo comun, por "razones de ex-
tremada urgencia nacional, con el objeto de
coadyuvar a subsanar la grave situacién fiscal
que atraviesa el pais".

Reconoce que antes de proceder a dictar el
Decreto 2484 se abstuvo de efectuar la co-
rrespondiente consulta a la Secretaria Gene-
ral, pero alega que tal actitud obedece a que
dicho pais en ese entonces y aun en la actuali-
dad vive una "situacién de gravisima crisis y
recesion econdmica importantes, con una alta
inflacion”. A juicio de la demandada, tal situa-
cion es notoria y no puede obviarse "por el
s6lo hecho de no haberse cumplido con una
formalidad".

Considera que la medida no afecta el comer-
cio intrasubregional por cuanto no se aplica a
mercancias originarias de los paises andinos
ni a aquéllos con los cuales se han suscrito
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Acuerdos de Alcance Parcial y Regional, en el
marco del Tratado de Montevideo de 1980, tal
y como lo establece el articulo 2 del Decreto
2484, Por el contrario -afirma la demandada-
al aumentar el arancel externo de Venezuela
en quince puntos porcentuales para terceros
paises distintos a los miembros de la Comuni-
dad Andina, indirectamente se esta beneficiando
al resto de la subregion, ya que resultaria para
cualguiera mucho mas econdémico introducir
sus mercancias en otro de los Paises Andinos,
antes que hacerlo en Venezuela.

Concluye la demandada que ha actuado so-
metida a la mas estricta legalidad, ya que la
Decision 370 permite diferir la aplicacion del
Arancel Externo Comun por razones de emer-
gencia nacional y, ademas, no se esta afec-
tando el comercio dentro de la subregién.

4, Conclusiones de la Actora

Como consecuencia de la audiencia publica
celebrada el 12 de agosto de 1999 la Secreta-
ria General reitera su pretensién de declarato-
ria de incumplimiento por parte de la Republi-
ca de Venezuela, con fundamento en las si-
guientes consideraciones:

Que el Gobierno de Venezuela ha reconocido
la situacion de incumplimiento pues, tanto en
la contestacion de la demanda como durante
la audiencia, se evidenci6 una declaracion ex-
presa, terminante y seria sobre la modificacién
unilateral del Arancel Externo Comun.

Al referirse al argumento de la contestacion a
la demanda relativo a que "la medida no afec-
ta el comercio intrasubregional”, la actora indi-
ca que ella no ha demandado el incumplimien-
to de las disposiciones sobre la Zona de Libre
Comercio, la cual no se encuentra regulada
por la Decisién 370 de la Comisién.

Manifiesta la actora que la calificacién previa
de la situacién de emergencia nacional para el
diferimiento del Arancel Externo Comdun tiene
su plena légica, pues pretende evitar que los
paises Miembros lo modifiquen unilateralmen-
te. Indica que aun en el supuesto de que la
modificacion del arancel resulte justificada, la
misma debe ajustarse en su forma y en su
fondo a las normas comunitarias.

Luego de fundamentar el incumplimiento del
Capitulo VI del Acuerdo de Cartagena y de la

Decision 370 de la Comision sobre el Arancel
Externo Comdun, la actora sefala que el Go-
bierno de Venezuela, a pesar de las oportuni-
dades que ha tenido para el efecto, ha conti-
nuado el incumplimiento, al no expedir la dis-
posicion correspondiente que deje sin efecto
el Decreto 2484 de 1998.

Concluye que la medida en cuestidon consti-
tuye un evidente incumplimiento al Capitulo VI
del Acuerdo de Cartagena, el cual es uno de
los mecanismos fundamentales dentro del pro-
ceso de conformacién de la Zona de Libre
Comercio y de la Unién Aduanera con miras a
alcanzar los objetivos de la integracién sub-
regional.

La demandada, a pesar de asistir a la audien-
cia, no presenté escrito de conclusiones.

CONSIDERANDO:

Que el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina es competente para conocer de la pre-
sente controversia en virtud de las previsiones
de los articulos 23 y 24 de su Tratado de
Creacion, en concordancia con las normas del
Capitulo | del Titulo 2° de su Estatuto (Deci-
sion 184 de la Comision del Acuerdo de
Cartagena) y del Titulo Il de su Reglamento
Interno, en las que se regula lo pertinente a la
Accion de Incumplimiento.

Que se han observado las formalidades inhe-
rentes a la Accion de Incumplimiento, sin que
exista irregularidad procesal alguna que inva-
lide lo actuado.

Que el estado de la causa es el de dictar
sentencia, previo el riguroso cumplimiento de
las formalidades establecidas en los articulos
74 al 79 del Reglamento Interno del Tribunal,
para lo cual estima necesario referirse a los
siguientes aspectos:

|. LA OBLIGACION DE CUMPLIR EL ORDE-
NAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO

El sometimiento absoluto de los Paises Miem-
bros y de los Organos que conforman el Siste-
ma Andino de Integracién al ordenamiento ju-
ridico de la Comunidad es la base fundamen-
tal para el cumplimiento, desarrollo y consoli-
dacion de los objetivos y fines que persigue el
Acuerdo de Cartagena.
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Los compromisos, positivos o negativos, ad-
quiridos por los Paises integrantes de esta
"Comunidad de Derecho" y plasmados en los
Tratados Constitutivos y demas normas deri-
vadas, imponen no sélo un deber genérico de
respeto en consideracion a los intereses gene-
rales de la Subregion, sino, propiamente, una
"obligacién" revestida de la caracteristica de
exigibilidad del efectivo cumplimiento de la
conducta prevista, bajo pena de la restriccion
o suspension de los beneficios derivados de la
integracién. En este sentido, los Paises Miem-
bros, la Secretaria General e incluso los parti-
culares afectados en sus derechos tienen el
poder de exigir, por conducto de este Tribunal
y previo el agotamiento de los respectivos
procedimientos, el acatamiento de las obliga-
ciones emanadas del ordenamiento juridico.

Para la efectiva observancia de las normas
juridicas comunitarias, los Paises Miembros
adquirieron la obligacion de asumir
comportamien-tos de accion, adoptando las
medidas necesarias que garanticen su efica-
cia, asi como de abstencidn, y entre éstos el
de no expedir normas o decisiones contrarias
al ordenamiento juridico andino.

Y en efecto es uniforme el criterio que este
Tribunal ha mantenido sobre la obligacién que
en ambos sentidos impone a los Paises Miem-
bros el articulo 4° (anterior 5°) del Tratado de
Creacion. Concretamente en la sentencia del
8 de diciembre de 1998, dictada dentro del
Proceso 3-Al-97 (Gaceta Oficial No. 410 del
24 de febrero de 1999), expreso:

“En el orden comunitario la responsabilidad
de los Estados se deriva del compromiso
gue adquiere cada Pais Miembro de acuer-
do con el articulo 50. Del Tratado del tribu-
nal. De acuerdo con esta norma los Paises
Miembros adquieren doble obligacion: una
de caracter positivo, de ‘hacer’; y, otra de
orden negativo, de ‘no hacer’. Por la prime-
ra, los Paises Miembros deben adoptar toda
clase de medidas que garanticen el cumpli-
miento de la normativa andina, es decir, de
las obligaciones y compromisos adquiridos
en virtud del derecho originario y de las que
corresponda por mandato de loas normas
secundarias o derivadas. Por otra parte, en
virtud de la segunda obligacion, el Pais Miem-
bro debe abstenerse de toda medida asi
sea legislativa, judicial, ejecutiva o adminis-

trativa del orden central o descentralizado
geograficamente o por servicios, llamense
leyes, reglas, procedimientos, requisitos, de-
cisiones, decretos, resoluciones, acuerdos,
dictamenes, sentencias o providencias que
puedan obstaculizar la aplicacién del orde-
namiento juridico andino.

“Las obligaciones anteriores tienen su fun-
damento precisamente en el ‘objeto y fin’
del proceso de integracién al que estan com-
prometidos los paises andinos, cuyos obje-
tivos se resumen en el Articulo 1 del Acuer-
do de Cartagena codificado, particularmen-
te en el proposito de promover el desarrollo
equilibrado y armonico de los Paises Miem-
bros en condiciones de equidad, mediante
la integracion y la cooperacion econémica y
social. De ahi que el Tribunal haya dicho en
su interpretacion prejudicial 5-1P-89 ‘...que
la nor-ma que se interpreta, siendo de una
gran precision juridica, constituye fundamental
soporte para la integracién andina, es decir,
gue su cumplimiento es requisito esencial
para asegurar la realizacién de los citados
objetivos del Acuerdo y su fin promordial de
mejorar en forma persistente’ el nivel de
vida de los habitantes de la Subregion”.

El incumplimiento de cualquier norma juridica
originaria o derivada, por parte de la deman-
dada acarreard la inevitable infraccion al refe-
rido articulo 4 del Tratado de Creacion del
Tribunal, por lo que ahora corresponde anali-
zar la medida adoptada por la Republica de
Venezuela y confrontarla con las disposicio-
nes comunitarias invocadas por la Secretaria
General.

Il. ANALISIS DEL DECRETO VENEZOLANO
No. 2484 DEL 15 DE ABRIL DE 1998

Al expedir el Decreto No. 2484, del 15 de abril
de 1998, en vigor desde el 17 de los mismos
mes y afio, la Repulblica de Venezuela esta-
blecié “un recargo o impuesto adicional de
quin-ce por ciento (15%)” para los codigos arance-
larios que en él se indican.

Conforme lo sefiala el articulo 2 del Decreto,
este recargo o impuesto adicional no es apli-
cable a las importaciones de mercancias origi-
narias de los Paises Miembros del Acuerdo de
Cartagena, ni a aquellas negociadas al ampa-
ro de Acuerdos de Alcance Parcial (de Comple-
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mentacion Econdmica y de Naturaleza Comer-
cial) y Regional, suscritos en el marco del
Tratado de Montevideo 1980, siempre que sean
originarias y vengan amparadas por su corres-
pondiente Certificado de Origen.

Las consideraciones que el Gobierno de Vene-
zuela tuvo para expedir el referido Decreto,
segun se desprende de su propio texto, fue-
ron:

"Que la actual situacidon econémica que atra-
viesa el pais ha obligado al Ejecutivo Na-
cional a tomar medidas para corregir los
principales desequilibrios fiscales,"

y

"Que es necesario mantener condiciones de
equilibrio en materia de comercio exterior."

De la investigacion y andlisis realizado por la
Secretaria General —sin que éste hubiere sido
controvertido por parte de la Republica de Ve-
nezuela— se puede observar que el nivel aran-
celario de 934 subpartidas del Arancel Exter-
no Comun fue modificado por el incremento
adicional del 15%, previsto en el Decreto 2484.

Durante el procedimiento previo ante la Se-
cretaria General y en el curso de la accién de
incumplimiento, la Republica de Venezuela pu-
so de manifiesto que este Decreto fue tomado
en condiciones de extrema urgencia nacional
"lo que impidié que nos ajustaramos a los pro-
cedimientos previstos en la normativa andina
para modificar el Arancel Externo Comdn". A
decir de la demandada, la grave crisis y rece-
sién econdmica, con una alta inflacion, le obli-
g6 a tomar esta medida, que supuestamente
no afecta el comercio intrasubregional y méas
bien beneficiaria al resto de Paises Miembros
de la Comunidad.

A pesar del anuncio que el Ministro de Indus-
tria y Comercio de la Republica de Venezuela
hiciera el 24 de noviembre de 1998, sobre la
intencion de derogar el Decreto 2484, hasta la
presente fecha mantiene plena vigencia.

l1l. EL ARANCEL EXTERNO COMUN

Este Tribunal ha tenido la oportunidad de pro-
nunciarse sobre la importancia y trascenden-
cia que tiene el Arancel Externo Comudn para
la consolidacién de una Unién Aduanera, en la
gue no existan gravamenes ni restricciones

entre los Paises Miembros y en la que se
establezca un arancel uniforme para la impor-
tacion de bienes provenientes de paises que
no sean parte de la Comunidad. Sobre el tema,
en la sentencia del 21 de julio de 1999, dictada
como consecuencia de la accién propuesta por
la Secretaria General contra la Republica de
Ecua-dor (Proceso 07-Al-98, Gaceta Oficial No.
490 del 4 de octubre de 1999), el Tribunal
manifesto:

“Es indudable que en la teoria de la integra-
cion, y particularmente, cuando se trata de
construir una unién aduanera que abarque
el territorio de varios paises, lo esencial para
gue ello suceda es que cada uno de los
territorios comprometidos se unifique con
los otros para conformar, por una parte, un
solo territorio dentro del cual las mercancias
se muevan libremente sin sujecion al pago
de aranceles aduaneros y por otra, un blo-
gue unificado que en sus relaciones comer-
ciales frente a terceros exija el pago de
aranceles uniformes o comunes. Esto Ulti-
mo, significa que, como acontece con otras
medidas que deben armonizarse o integrar-
se, los Paises Miembros renuncian a legis-
lar soberanamen-te en materia de arance-
les, pues tal facultad queda deferida, o si se
quiere, delegada a los érganos competentes
de la respectiva comunidad.

“En el Grupo Andino esta concepcion teori-
ca ha sido plenamente llevada a la préactica.
Es asi como desde su creacidn, con la sus-
cripcion hace treinta afios del Acuerdo de
Cartagena se concibié el Arancel Externo
Comun como uno de los mecanismos fun-
damentales por medio de los cuales debe-
rian alcanzarse los objetivos de la integra-
cion descritos en los articulos 1° y 2° del
referido Tratado. En efecto, en el articulo 3
ibidem se determina con toda claridad y pre-
cisién que:

‘Para alcanzar los objetivos del presente Acuer-
do se emplearan, entre otros, los mecanis-
mos y medidas siguientes:

(...)

‘d) Un Arancel Externo Comln cuya etapa
previa sera la adopcion de un Arancel Ex-
terno Minimo Coman’
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“El mismo Tratado que da nacimiento al pro-
ceso de integracién andina, que por cierto,
se edifica sobre bases tedricas y experi-
mentales similares a las de la Comunidad
Europea, al desarrollar cada uno de los me-
canismos fundamentales para el logro de
los objetivos integracionistas, dedica todo
uno capitulo, el VI (articulos 90 al 98), a
regular lo concerniente al Arancel Externo
Comun; sien-do de destacar en tales nor-
mas, entre otros aspectos, la obligacion con-
traida mediante compromiso por los Paises
Miembros de poner en aplicacién en deter-
minado plazo el Arancel Comun (articulo 90);
el compromiso de no alterar unilateralmente
los gravdmenes que se establezcan de ma-
nera comun en el referido Arancel Externo
(articulo 98); la obligacion de no adquirir
compromisos de caracter arancelario con
paises ajenos a la Subregion sin haber reali-
zado las consultas en el seno de la Comi-
sion para determinar si existe compatibili-
dad entre dichos compromisos y los adquiri-
dos con respecto al Arancel Comunitario Andino
(articulo 98); la transferencia de competen-
cias legislativas en materia de Aranceles a
la Comision, la cual queda facultada para
qgue, a propuesta de la Secretaria General,
modifique los niveles arancelarios comunes
en la medida y en la oportunidad que consi-
dere conveniente a fin de adecuarlos a los
criterios y necesidades que el Tratado sefia-
la (articulo 96); y, en fin, la posibilidad ex-
cepcional de que gozan los pai-ses para
introducir modificaciones al Arancel Externo
Comun en casos especiales y previa obser-
vancia del procedimiento estrictamente le-
gislado en el Tratado (articulos 94y 97).

“No cabe duda, entonces, que el Arancel
Externo Comun represente en la formacion
de la unién econémica andina uno de los
mecanismos decisivos para lograr el cum-
plimiento de los objetivos propuestos. Sin él
no puede hablarse de mercado comun vy,
por supuesto, sin el estricto respeto por par-
te de los Paises Miembros a las normas que
lo conciben en el Tratado y que lo desarro-
llan y ponen en vigencia mediante Decisio-
nes de la Comisién, poco o nada serio y
efectivo podria considerarse dicho proceso.
Constituye con el programa de liberacion, el
ambito indispensable para la construccion
del mercado ampliado es, en otras palabras

parte sustancial de la existencia del merca-
do andino.

(...)

“Pues bien, con la expedicion de la Deci-
sion 370 por parte de la Comision del Acuer-
do de Cartagena y por la cual se adopta el
Arancel Externo Comudn, empiezan a cum-
plirse las obligaciones que en el Tratado
Constitutivo adquirieron los paises respecto
del mencionado mecanismo. En esta horma
comunitaria, ademas de adoptarse el Aran-
cel se establecen, con fundamento en las
normas del Acuerdo de Cartagena, los pro-
cedimientos y las condiciones en que po-
dran introducirsele modificaciones al referi-
do instrumento, siendo de destacar que, en
ningun caso, tales modificaciones podran
adoptarse unilateralmente por ningln pais;
lo cual no significa que en situaciones de
emergencia nacional no pueda permitirse el
diferimiento de los aranceles comunes; pero
ello, a condicién de que se cumplan las pre-
visiones normativas sefialadas y los proce-
dimientos especificados para tales eventos
en la legislacién comunitaria.

“Las anteriores apreciaciones acerca del me-
canismo tan significativo como el que cons-
tituye el Arancel Externo Comun, dejan muy
en claro que la vulneracion o el irrespeto por
parte de alguno de los paises miembros a
las disposiciones que lo conforman y regu-
lan se erigen en un golpe directo y de gra-
ves consecuencias al proceso integracionis-
ta, razon por la cual debera considerarse la
conducta en tal sentido como un incumpli-
miento grave, mucho mas cuando, como en
el caso que se juzga, no se trata de modifi-
caciones parciales a determinadas partidas
del arancel sino de alteraciones generaliza-
das a los niveles arancelarios contemplados
en el instrumento comun”.

En esta ocasion el Tribunal destaca, una vez
mas, que el Arancel Externo Comun conjunta-
mente con el Programa de Liberacién constitu-
yen los pilares fundamentales sobre los que
descansa el Acuerdo de Cartagena y advierte
qgue el incumplimiento de las normas que rigen
estos dos mecanismos, y en especial el pri-
mero de los mencionados, crea inseguridad
juridica en las inversiones de terceros paises
que no forman parte de la Subregion, genera
condiciones inequitativas en la competencia
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en-tre los Paises Miembros y desmerece la

seriedad del proceso de integracion andina ha-

cia la Comunidad Internacional.

IV. OBLIGATORIEDAD DE LA APLICACION
DEL ARANCEL EXTERNO COMUN DEN-
TRO DE LOS PLAZOS Y MODALIDADES
ESTABLECIDOS POR LA COMISION

La Decisién 370 de la Comision, establecio la
estructura concreta del Arancel Externo Co-
mun, con base en niveles arancelarios especi-
ficados para cada subpartida, y obligé a los
Paises Miembros a fijar sus aranceles nacio-
nales segln las modalidades previstas en la
indicada Decision. De esta manera el compro-
miso general que comporta el Acuerdo de
Cartagena y concretamente el Capitulo VI so-
bre el Arancel Externo Comun adquiere plena
eficacia, aplicabilidad y obligatoriedad.

El cumplimiento de los plazos y modalidades
qgue la Comisién prevea para la aplicacién del
Arancel Externo Comun implica no sélo una
actuacion puramente formal de obedecer esa
Decision, derivada de los principios generales
resumidos en la maxima juridica "pacta sunt
servanda" o de la referida prevision del articu-
lo 4° del Tratado de Creacién del Tribunal,
sino también su observancia efectiva dentro
de los limites de forma, modo y tiempo dis-
puestos por la Comision.

Los niveles arancelarios especificados en la
Decisién 370 debieron ser puestos en aplica-
cion por los Paises Miembros a mas tardar el
31 de enero de 1995, fecha maxima que se les
concedié para que adecuaran los aranceles
nacionales a las diversas modalidades del Aran-
cel Externo Comun.

Para evitar en lo posible eventuales modifica-
ciones no autorizadas al Arancel Externo Co-
mun, apartandose del procedimiento y las con-
diciones establecidas por la Comision y la Se-
cretaria General, el articulo 98 del Acuerdo de
Cartagena establece el compromiso de los Pai-
ses Miembros de no alterar unilateralmente los
gravamenes que se establezcan en las diver-
sas etapas del Arancel Externo.

Se destaca que cualquier comportamiento uni-
lateral de los Paises Miembros que pretenda
modificar los niveles arancelarios legalmente
fijados y su inobservancia constituye, a juicio

del Tribunal, un incumplimiento grave a la es-

pecifica prohibicion establecida en el articulo

98 del Acuerdo de Cartagena.

V.INCUMPLIMIENTO POR LA DEMANDADA
DEL ARANCEL EXTERNO COMUN

La Republica de Venezuela, conforme se ha
sefialado, a través del Decreto 2484 de abril
de 1998, con el incremento en un 15% adicio-
nal a los gravamenes nacionales preexistentes,
alteré el nivel arancelario de 934 subpartidas
del Arancel Externo Comdun.

Este hecho se evidencia claramente no sélo
del propio Decreto 2484, cuyo texto no deja
dudas sobre la modificacion del arancel vene-
zolano en un nivel superior al Arancel Externo
Comun en la mayoria de las subpartidas andinas,
sino también de la admisién implicita por
parte de la demandada tanto en la via admi-
nistrativa como en la accién ante el Tribunal,
al no haber discutido que el incremento del
15% a las importaciones provenientes de pai-
ses que no forman parte de la Comunidad
Andina implica una alteracion a las previsio-
nes sobre el Arancel Externo Comun.

De manera que el incumplimiento de la Repu-
blica de Venezuela de las obligaciones ema-
nadas del ordenamiento juridico de la Comuni-
dad Andina configuran lo que la jurisprudencia
de este Tribunal y la del Europeo conciben
como un "incumplimiento objetivo" y, ademas,
"no discutido". Es "objetivo" en razén de que
se determina por la simple confrontacién de
las normas comunitarias vulneradas y la ac-
cion u omision del pais contraventor. Es, por
otra parte "no discutido", en virtud de que no
existe contradiccion por la demandada de los
hechos alegados por la Secretaria General en
lo relativo a la existencia de una alteracion
unilateral del Aran-cel Externo Comun. Y se
hace aun mas evidente y especifico dicho in-
cumplimiento cuando se tiene en cuenta lo
previsto en el articulo 98 del Acuerdo de
Cartagena, por el cual los Paises Miembros se
han comprometido a "no alterar unilateralmente
los gravdmenes que se establezcan en las di-
versas etapas del Arancel Externo Comun".

Para este Tribunal carecen de fundamento ju-
ridico, a los efectos de desvirtuar que nos
encontremos ante esa figura comunitaria del
incumplimiento objetivo, las afirmaciones de
la Republica de Venezuela sobre las razones
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de emergencia o urgencia nacional que dicho
pais habria tenido para decretar la modifica-
cion de una parte de su arancel nacional en
niveles que difieren el Arancel Externo Co-
mun. Como se analizara infra, para que las
situaciones de emergencia nacional puedan
desembocar en alteraciones del Arancel Ex-
terno se requieren condiciones y un procedi-
miento preestablecidos, que no pueden dejar-
se de observar.

El Tribunal rechaza las apreciaciones de la
Republica de Venezuela en el sentido de que
la modificacién del Arancel Externo Comun no
perjudica al comercio intrasubregional y que,
por el contrario, beneficia a los restantes Pai-
ses Andinos. Al respecto, observa que no pue-
de subsistir una Comunidad de Naciones en la
que cada pais, por su propia cuenta, tome
decisiones que a su juicio no afectan los inte-
reses de la Subregién, a pesar de que las
expresas disposiciones del ordenamiento juri-
dico comunitario prohiben didfanamente adop-
tar este tipo de comportamientos. EI Arancel
Externo Comuan persigue crear condiciones
equitativas de inversion y produccion en los
cinco paises, sin que sea admisible sostener
qgue el incremento arancelario que un pais rea-
lice no perjudica a los restantes; es la "Integra-
cion", la "Union" y la "Comunidad" las que se
ven afectadas por la adopcién de medidas que
impliguen una modificaciéon a los aranceles
comunes aprobados por la Comision.

VI. VIOLACION DEL PROCEDIMIENTO EN
MATERIA DE ARANCEL EXTERNO CO-
MUN

La Republica de Venezuela también ha admi-
tido, ahora si de manera explicita e inequivo-
ca, que previo a adoptar niveles arancelarios
distintos al Arancel Externo Comdn no ha cum-
plido con el procedimiento previsto en la Deci-
sién 370 de la Comision. En efecto, en la
contestacién que diera a la Nota de Observa-
ciones formulada por la Secretaria General
expreso: "...debo manifestarle que el Decre-
to No. 2484 fue dictado en condiciones de
extrema urgencia, lo que impidié que nos
ajustaramos a los procedimientos previs-
tos en la normativa andina para modificar
el Arancel Externo Comun". Del mismo modo,
la contestacion de la demanda sefiala que:
"...no puede obviarse unaterrible crisis eco-

némica nacional, por el sélo hecho de no
haberse cumplido con una formalidad, ya
gue la situacion subsiste, con o sin consul-
ta a la Secretaria”.

La Decision 370 de la Comision prevé la posi-
bilidad de diferir la aplicacion del Arancel Ex-
terno Comun para atender situaciones de emer-
gencia nacional, para lo cual el Articulo Tran-
sitorio 4 delegé a la Junta del Acuerdo de
Cartagena, hoy Secretaria General de la Co-
munidad Andina, el establecimiento de los cri-
terios y procedimientos para calificar las situa-
ciones de emergencia nacional a las que se
refiere la propia Decision 370 en el articulo 5.
En virtud de esta disposicion transitoria, la
Secretaria General el 24 de febrero de 1998
expidid la Resolucion No. 060, modificada par-
cialmente por la Resolucion 214 de 1999. De
acuerdo con estas normas, las condiciones para
que proceda el diferimiento de la aplicacion
del Arancel Externo Comun, por situaciones
de emergencia nacional son:

- Que exista una situacién de emergencia na-
cional, en los términos previstos en la Reso-
lucién No. 60 del 24 de febrero de 1998, que
resumidos son: a) los desastres y situacio-
nes de grave perturbacion nacional ocasio-
nados por fendbmenos naturales; b) las si-
tuaciones de grave perturbacion del orden
publico interno en el territorio nacional de
un Pais Miembro; c) Las situaciones de gra-
ve perturbacion de la paz de la nacién oca-
sionados por estados de guerra, conflictos
armados y similares, con paises fuera de la
Subregion; y, d) las situaciones de naturale-
za econémica, no comprendidas en los lite-
rales anteriores, que afecten gravemente a
un Pais Miembro, que se deban al caso
fortuito o la fuerza mayor, que tengan ca-
racter extraordinario e imprevisible y que
sean ajenas a la voluntad y control de las
autoridades nacionales.

- Que la situacion de emergencia nacional
alegada por el Pais Miembro sea sometida
a la Secretaria General para su calificacion,
Organo Comunitario que debera aprobar,
modificar o denegar el diferimiento en un
plazo de 15 dias, luego de que haya infor-
mado a los demas paises de la Comunidad
sobre la medida solicitada. En ausencia de
un pronunciamiento dentro de este plazo, el
pais solicitante quedaria autorizado para mo-
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dificar el Arancel Externo Comun de los pro-
ductos cuyo diferimiento haya sido solicita-
do, hasta tanto se pronuncie la Secretaria
General.

- Que la solicitud de calificacién de emergen-
cia contenga los requisitos previstos en la
Resoluciéon 060 de la Secretaria General,
entre los cuales merecen destacarse la obli-
gacion de que el Pais Miembro sefiale: la
vinculacion entre la causal de emergencia
alegada y los productos cuyo arancel se
solicita diferir [literal d) del articulo 3]; y
la contribucién de la medida a la solucion
de la emergencia [literal f) del articulo 3].

- El diferimiento del Arancel Externo no pue-
de durar mas de tres meses, prorrogables a
juicio de la Secretaria General, pero sin que
opere la prorroga tacita.

El procedimiento requerido para modificar el
Arancel Externo Comun por una situacion de
emergencia nacional no es de caracter opcio-
nal para los Paises Miembros, los cuales tie-
nen la obligacion de solicitar el pronunciamiento
de la Secretaria General, a fin de que califi-
gue, de manera previa y necesaria, la existen-
cia o no de la situacion emergente. La califica-
cion que debe realizar el Organo Ejecutivo y
Técnico de la Comunidad Andina no constitu-
ye una mera formalidad que puede ser obviada,
por mas urgente que sea la circunstancia que
atraviese un pais; tal procedimiento es una
aplicacion directa de la prohibicion a los Pai-
ses Miembros de alterar unilateralmente los
gravamenes que se establezcan en las diver-
sas etapas del Arancel Externo, lo que permite
garantizar al resto de la Comunidad que no se
produzcan desequilibrios, desventajas o quie-
bras en la "union" aduanera o distorsiones en
la competencia.

La medida adoptada por la Republica de Ve-
nezuela no so6lo que fue tomada unilateral-
mente, sin sometimiento al ineludible proce-
dimiento exigido por el articulo 5 de la De-
cision 370 y regulado por la Resoluciéon 060
de 1998, la cual, a juicio del Tribunal, tam-
bién resulta incumplida, sino que se ha man-
tenido vigente por un tiempo excesivamente
mayor a los tres meses que la norma comu-
nitaria fija como tope para el diferimiento del
Arancel Externo Comun; hechos que restan

valor a cualquier argumentacion de la deman-

dada que pretenda justificar su grave incum-

plimiento al ordenamiento juridico de la Co-

munidad An-dina.

VII. EL DICTAMEN DE INCUMPLIMIENTO NO.
15-98

Ante la pretension de la Secretaria General
para que este Tribunal se pronuncie sobre el
alegado incumplimiento del Dictamen 15-98
amparado por la Resolucion No. 095, se ob-
serva:

La accion de incumplimiento esta precedida
de una fase administrativa previa que se inicia
formalmente con el envio al Pais Miembro de
una Nota de Observaciones preparada por la
Secretaria General, en la que se exponen los
motivos que conducirian a concluir en la posi-
ble existencia de una contravencion al ordena-
miento juridico comunitario. Con la contesta-
cion a la Nota de Observaciones o si no se
diere respuesta a las mismas en el plazo con-
cedido para el efecto, la Secretaria General
debe emitir un dictamen motivado, que con-
tenga las razones que le hayan llevado a la
conviccion de que un Pais Miembro ha que-
brantado las obligaciones derivadas del orde-
namiento juridico andino.

El dictamen motivado resulta, pues, un presu-
puesto procesal de la accion de incumplimien-
to, y las razones en él contenidas constituyen
la materia sobre la cual debe pronunciarse el
Tribunal, instancia judicial en la que el pais
demandado podra discutir, refutar y oponerse
al juzgamiento que la Secretaria General hu-
biere realizado del comportamiento asumido
por el respectivo Pais Miembro.

El cuestionamiento de la conducta de un Pais
Miembro a través de la nota de observaciones
y posteriormente del dictamen motivado que
emita la Secretaria General debe poner en
alerta a dicho pais, para que adopte motu proprio
las medidas destinadas a hacer cesar el in-
cumplimiento. Gracias a esta fase previa el
pais contraventor tendra conocimiento de las
posibles infracciones cometidas y podra corre-
gir su conducta sin ser sometido a la jurisdic-
cion del Tribunal. Sin embargo, si persiste la
accion u omision ilegitima, la Secretaria Ge-
neral, los restantes Paises Miembros o los par-
ticulares afectados en sus derechos pueden
acudir a este Organo Judicial, con el objeto de
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gue verifique el alegado incumplimiento y obli-
gue, por los medios coactivos de los cuales se
lo ha dotado, a restablecer la vigencia del
ordenamiento juridico. Al respecto, la doctrina
comunitaria europea ha expresado lo siguien-
te, en relacion con los Tratados que confor-
man la Comunidad Europea:

“La fase prejudicial prevista por los dos tra-
tados tiende a evitar, o cuando menos ate-
nuar, las controversias ante el Tribunal de
Justicia. La toma de posicion de la Comisién
[Organo equivalente a la Secretaria Gene-
ral de la Comunidad Andina], bien cuando
ella misma provoque el debate, bien en las
hipétesis en que la controversia haya surgi-
do entre dos o mas Estados miembros, per-
mite una discusion razonable antes de que
se inicie la fase propiamente contenciosa.
Sobre todo es interesante la intervencion
obligatoria de la Comisién en toda contro-
versia entre Estados miembros, porque esto
permite al ejecutivo de la Comunidad, que
tiene por misién especial velar por el respe-
to de las disposiciones de cada tratado, to-
mar posicién y dar a conocer su propio pun-
to de vista imparcial. Tal toma de posicién
es ciertamente importante por razén del pe-
culiar alcance de los dos tratados y facilita,
sin duda, el juicio del Tribunal, sin atribuir
por otro lado al ejecutivo (como en cambio
pre-vé el art. 88 del tratado C.E.C.A)) la
entera responsabilidad en orden a la cues-
tion controvertida. EI mismo hecho de que
competa no a la Comisién, sino al Tribunal,
la constatacion de las eventuales infraccio-
nes a las prescripciones de los dos tratados,
bajo accion no sélo de la Comision, sino de
todo Estado miembro, hace mas facil y mas
frecuente el control jurisdiccional, que sin
embargo, segun el sistema del tratado
C.E.C.A., se subordina a una accién o a una
ausencia de accidn por parte del la Alta
Autoridad.

En definitiva, el sistema adoptado por los
tratados de Roma ofrece una doble ventaja:
eliminar, sin inconvenientes, las controver-
sias que por su naturaleza pueden resolver-
se en la fase preliminar del debate; vy, al
mismo tiempo, la ventaja de hacer en la
prac-tica méas facil y directa —en cuanto
confiada a la iniciativa no sé6lo de la Comi-
sién sino de cualquier Estado interesado—

la accion ante el Tribunal de Justicia”
(CATALANO, Nicolay RICCARDO, Scarpa,
Principios de Derecho Comunitario).

Por lo expuesto:

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMU-
NIDAD ANDINA, en ejercicio de la competen-
cia que le asigna la Seccion Segunda, Capitu-
lo Ill, de su Tratado de Creacion,

DECLARA:

PRIMERO: Que la Republica de Venezuela ha
incurrido en grave incumplimiento del articulo
5° del Tratado de Creacion del Tribunal de
Justicia del Acuerdo de Cartagena (actualmente
4° del Tratado de Creacién del Tratado de
Creacion del Tribunal de Justicia de la Comu-
nidad Andina); de la Decisién 370 de la Comi-
sion del Acuerdo de Cartagena; y, de la Reso-
lucién 060 de la Secretaria General.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, el Gobier-
no de la Republica de Venezuela debe cesar
en la conducta contraventora de las normas
comunitarias mencionadas en el numeral an-
terior, derogando las medidas de orden interno
gue signifiquen alteraciones a los niveles del
Arancel Externo Comn, restableciendo de esta
manera la plena vigencia de la Decision 370
de la Comisién.

TERCERO: Condenar a la Republica de Vene-
zuela al pago de las costas causadas con oca-
sion de la presente accion de incumplimiento,
la cual el Tribunal declara fundada, de confor-
midad con el articulo 81 de su Reglamento
Interno.

Léase la presente sentencia en audiencia pu-
blica, previa convocatoria de las partes, con-
forme a lo dispuesto por el articulo 57 del
Estatuto del Tribunal y remitase posteriormen-
te a la Secretaria General de la Comunidad
Andina copia certificada para su publicacion
en la Ga-ceta Oficial del Acuerdo de Cartagena,
en aten-cion a lo previsto en el articulo 34 del
Tratado del Tribunal.

Luis Henrique Farias Mata
PRESIDENTE

Juan José Calle y Calle
MAGISTRADO

Gualberto Davalos Garcia
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MAGISTRADO

Rubén Herdoiza Mera
MAGISTRADO

Guillermo Chahin Lizcano

MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-
DAD ANDINA.- La sentencia que antecede es
fiel copia del original que reposa en el expe-
diente de esta Secretaria. CERTIFICO.-

INTERPRETACION PREJUDICIAL No. 451pEdgardo Almeida Jaramillo

SECRETARIO

Solicitud de interpretacién prejudicial de los articulos 81, 82 parrafo h), 83
parrafo b) y 128 de la Decision 344 de la Comisidon del Acuerdo de Cartagena,
proveniente de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccién Primera, del

Consejo de Estado de la Republica de Colombia, Consejero Ponente Dr. Manuel
Urueta Ayola, formulada con motivo de la accién de nulidad ejercida por la
empresa IMPRESORA COLOMBIANA S.A. IMPRECOL S.A., contra el registro
de la marca “IMPRECOL”, correspondiente al proceso interno No. 4.300;
e interpretacion de oficio por este Tribunal del articulo 113y de la
Disposicién Final Unica, de la misma Decision 344.

MAGISTRADO-PONENTE: Luis Henrique Farias Mata

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE
LA COMUNIDAD ANDINA

VISTOS:

Que el Consejo de Estado de la Republica de
Colombia, Sala de lo Contencioso Administra-
tivo, Seccion Primera, por intermedio del Con-
sejero Doctor Manuel S. Urueta Ayola, ha re-
querido la interpretacion prejudicial de los ar-
ticulos 81, 82 parrafo h), 83 parrafo b) y 128
de la Decisidn 344 de la Comision del Acuerdo
de Cartagena,;

Se plantea la interpretacién en vista de la de-
manda de nulidad del registro marcario corres-
pondiente al signo distintivo “IMPRECOL", in-
tentada por la sociedad IMPRESORA COLOM-
BIANA S.A. IMPRECOL S.A. ante la alta ju-
risdiccion consultante.

Con vista de lo cual procede este Tribunal a
absolver la consulta formulada, previo resu-
men tanto de los hechos como de las preten-
siones de las partes ante el juez nacional, y al
respecto observa:

Quito, 31 de mayo del afio 2000

a) Acto demandado

Es la resolucion No. 49474 de fecha 12 de
diciembre de 1994 emanada de la Division de
Signos Distintivos de la Superintendencia de
Industria y Comercio de la Republica de Co-
lombia que concede el registro del signo “IM-
PRECOL", destinado a proteger los productos
comprendidos en la Clase Internacional No.
16, acto que a criterio del demandante contra-
viene lo dispuesto en los articulos 81, 83 pa-
rrafo b), 82 péarrafo h) y 128 de la Decision 344
de la Comisién del Acuerdo de Cartagena.

b) Hechos

1. IMPRESORA COLOMBIANA S.A., IMPRECOL
S.A., se constituyod inicialmente como so-
ciedad de responsabilidad limitada, bajo la
denominacion de IMPRESORA COLOMBIA
LIMITADA., IMPRECOL LTDA., con domici-
lio en la Ceja, Antioquia, inscripcidn realiza-
da el 19 de diciembre de 1979 ante la
Notaria 132. de Medellin, y también en fe-
cha 28 de diciembre del mismo afio ante la
Camara de Comercio de Medellin, habiendo
guedado aqui asentada en el libro 99, folio
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409, bajo el No. 7243, y con el objeto social
de “producir, comprar, vender y comerciali-
zar todo tipo de productos de la industria
editorial, afines y asimiladas, es decir, los
productos comprendidos en la clase 16 de
la Clasificacién Internacional de Niza”.

Posteriormente fue reformado el instrumen-
to constitutivo de la Sociedad, mediante es-
critura No. 6687 del 29 de setiembre de
1994, transformandose en sociedad anéni-
ma y con la denominacién social IMPRE-
SORA COLOMBIANA S.A., IMPRECOL S.A.

Ademas, también present6 en fecha 02 de
setiembre de 1987 solicitud de depdsito del
nombre comercial “IMPRESORA COLOM-
BIANA LIMITADA IMPRECOL LTDA.”, el
gue le fue concedido con fecha 06 de junio
de 1989.

. Por su parte, la sociedad de comercio IM-
PRESORES COLOMBIANOS S.A. (actual-
mente FORMAS Y VALORES S.A. -FORVAL
S.A.-) present6 el dia 15 de marzo de 1989
(dos afios después de la solicitud de depési-
to de Nombre Comercial formulada por la
demandante, acota el juez consultante) soli-
citud de registro de la marca “IMPRECOL”
para distinguir los productos comprendidos
en la clase 16 de la Clasificacién Internacio-
nal de Niza, la que le fue concedida el 12 de
diciembre de 1994 por resolucién No. 49474,

. Accediendo a la solicitud del 02 de setiem-
bre de 1987 resefiada supra, la Division de
Signos Distintivos de la Superintendencia
de Industria y Comercio de la Republica de
Colombia expidi6 el 06 de junio de 1989
resolucion 4313, concediendo certificado de
Depd-sito de Nombre Comercial para la ex-
presion “IMPRESORA COLOMBIANA LIMI-
TADA IMPRECOL LTDA.”, a favor de la
sociedad IMPRESORA COLOMBIANA LI-
MITADA IMPRECOL LTDA. (hoy IMPRE-
SORA COLOMBIANA IMPRECOL C.A), des-
tinada segln el demandante a “distinguir al
empresario dedicado a la elaboracion, pro-
duccion y distribucién de papel, cartén, y
articulos de estas materias no comprendi-
dos en otras clases; productos de imprenta;
articulos de encuadernacion; fotografias;
papeleria; adhesivos (pegamentos) para la
papeleria de la casa; material para artistas;
pinceles; maquinas de escribir y articulos

de oficina (excepto muebles); material de
instruccion o de ensefianza (excepto apara-
tos), materias plasticas para embalaje (no
comprendidas en otras clases); naipes; ca-
racteres de imprenta; clisés. Productos es-
tos que corresponden a la clase 16 de la
taxonomia Internacional de Niza”.

4. La resolucion demandada es la ya identifi-
cada en el precedente parrafo “2.”, emana-
da de la Division de Signos Distintivos de la
Superintendencia de Industria y Comercio
de la Republica de Colombia, que quedd
firme en la via administrativa por no haber
sido interpuestos contra ella los recursos de
gue se disponia conforme al Derecho inter-
no, y que en su propio texto le fueron sefia-
lados.

c) Contestacion de la demanda

La demandada, Superintendencia de Industria
y Comercio, alega:

1. Que “...el acto administrativo impugnado ante
el Honorable Consejo de Estado fue ex-
pedido por la Division de Signos Distintivos
con plena competencia para conceder los
registros de las marcas solicitadas previa-
mente con el cumplimiento de los requisitos
exigidos por las normas vigentes en materia
marcaria en especial la Decision 344 de la
Comisién del Acuerdo de Cartagena; asi-
mismo, es de reiterar que el registro de las
marcas comerciales ante la Oficina Nacio-
nal Competente se rige por lo dispuesto en
las Decisiones de la Comision del Acuerdo
de Cartagena”.

Que como consta del expediente adminis-
trativo No. 299710, la “demandante no se
opuso a la solicitud de registro de la marca
IMPRECOL, para distinquir los productos
de la clase 16 presentada por IMPRESO-
RES COLOMBIANOS S.A., (hoy FORMAS
y VALORES S.A. FORVAL S.A.), dentro del
término legal establecido para las oposicio-
nes...”. (El resaltado corresponde al origi-
nal).

2. Que ademas: “Es inequivoco que a la fecha
de la expedicion de la resolucion acusada la
parte demandante no era titular de un regis-
tro marcario anterior sobre la marca IMPRE-
COL para amparar productos de la clase 16
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o de una solicitud presentada con anteriori-
dad a la de la sociedad IMPRESORES CO-
LOMBIANOS S.A. (hoy FORMAS y VALO-
RES S.A. FORVAL S.A))".

3. Que “...la parte demandante no interpuso
los recursos procedentes en la via guberna-
tiva contra el acto administrativo acusado.
Es decir, como parte interesada no agoté la
via gubernativa”, no habiendo por tanto cau-
sado estado el acto impugnado.

3.1. Que, segun expresa, es jurisprudencia
del Consejo de Estado, (sentencia emitida
el 29 de julio de 1993, dentro del pro-
ceso interno No. 305) que: “...si el inte-
resado no hace uso del derecho de
formular oposicion, la administracién
no incurre en ilegalidad al conceder-
lo...”.

3.2. Que asi mismo considera: “como ha
sido reiterativo por parte del Consejo
de Estado, Sala de lo Contenciosos
Administrativo, Seccion Primera ‘...el
titular, duefio o propietario de una mar-
ca, a la luz de las transcritas disposi-
ciones es Unicamente el que ha adqui-
rido tal derecho de conformidad con
las pautas o exigencias de las normas
pertinentes, lo cual se traduce en el
registro de la misma ante la oficina
nacional competente...". (Sentencia pro-
ferida el 7 de noviembre de 1990. Ex-
pediente No. 305)".

Por su parte, la sociedad FORMAS Y VALO-
RES S.A. FORVAL S.A. alegando la calidad
de tercero interesado y coadyuvante de la de-
mandada, afirma:

1. Que la actora omite mencionar como, en
fecha 11 de febrero de 1994 y por medio de
un acto de voluntad propio de las socieda-
des, decidié cambiar o modificar el nombre
comercial de la sociedad por el de “URIBE
IMPRESORES LIMITADA”, nombre que se
mantuvo vigente hasta el 01 de marzo de
1.995, cuando retorna a su anterior deno-
minacion “IMPRECOL S.A.”

un afo, lo que hace presumir que el uso del
mismo empieza a regir con efectos juridicos
desde el primero de marzo de 1.995, en
adelante”.

. Agrega la sociedad FORVAL S.A. que los

derechos sobre las marcas “no son conse-
cuencia de la existencia fisica de una per-
sona, o la creacién de una persona juridica;
dependen para su hacimiento y mantenimien-
to de actos formales, como el registro de la
marca...”.

.Y ademas, que la naturaleza juridica del

nom-bre comercial y la de la marca son
distintas, ya que mientras el primero preten-
de “basicamente individualizar una activi-
dad, un establecimiento de comercio en la
totalidad que lo conforma, independiente-
mente del produc-to final, la Marca tiene por
objeto determinar los resultados del ente
productor, es decir, protege el producto final
gue lleva una marca”.

. Que la Division de Signos Distintivos aplicd

correctamente el procedimiento de registro,
al publicar en su debido momento la solici-
tud de la marca “IMPRECOL” para distin-
guir los productos comprendidos en la Clase
Internacional No. 16; y vencido el lapso le-
gal previsto para la presentacion de obser-
vaciones, éstas no fueron formuladas por lo
gue el expediente administrativo correspon-
diente a esta denominacion siguié el tramite
normal, que concluyé con la concesion del
registro mediante la resolucion recurrida, y
“...que es requisito sine qua non para que
pueda haber pronunciamiento de fondo, que
el acto que se acuse sea el resultado de la
oposicidn u observacién o de la solicitud de
cancelacion del registro de marca, lo que en
el evento sub lite no se produjo”.

. Seflala asimismo la sociedad FORVAL S.A.

gue “...los Nombres Comerciales no tienen
la posibilidad de registro como tal y lo Gnico
que la Divisidn hace es el Deposito, ...que
no puede ser controvertible pues el elemen-
to de la publicidad del signo no se da, [y] el
control del registro y el del depdsito son...
distintos”.

. Que a través de tal cambio de denomina-
cion, el nombre comercial “...perdid vigen-
cia y notoriedad por espacio de algo mas de

Con vista de todo lo anterior, este érgano judi-
cial andino,

CONSIDERANDO:
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. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

Que este Tribunal es competente para inter-
pretar en via prejudicial las normas que con-
forman el ordenamiento juridico del Acuerdo
de Cartagena, siempre que la solicitud proven-
ga de un juez nacional también con competen-
cia para actuar como juez comunitario -tal el
caso de la alta jurisdiccion consultante-, y en
tanto esas normas resulten pertinentes para la
resolucion del proceso interno; vy,

Que igualmente se encuentra conforme la soli-
citud con las prescripciones contenidas en los
articulos 28 y 29 del Tratado de Creacion del
Tribunal, asi como con los requisitos estable-
cidos en el articulo 61 del respectivo Estatuto
(Decisién 184 de la Comision del Acuerdo de
Cartagena) promulgado en desarrollo del Tra-
tado.

II. NORMAS OBJETO DE LA PRESENTE IN-
TERPRETACION

Las normas cuya interpretacion ha sido reque-
rida por la alta jurisdiccion consultante son:

DECISION 344

“Articulo 81.  Podran registrarse como mar-
cas los signos que sean perceptibles, sufi-
cientemente distintivos y susceptibles de re-
presentacion gréfica.

“Se entendera por marca todo signo percep-
tible capaz de distinguir en el mercado, los
productos o servicios producidos o comer-
cializados por una persona de los productos
0 servicios idénticos o similares de otra per-
sona.”

“Articulo 82.  No podran registrarse como
marcas los signos que:

(...)

“h) Puedan engafiar a los medios comercia-
les 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 83.  Asimismo, no podran regis-
trarse como marcas aquellos signos que, en
relacion con derechos de terceros, presen-

ten algunos de los siguientes impedimen-
tos: “(...)

“b) Sean idénticos o0 se asemejen a un nom-
bre comercial protegido, de acuerdo con las
legislaciones internas de los Paises Miem-
bros, siempre que dadas las circunstancias
pudiere inducirse al publico a error;

(.)"

“Articulo 128. El nombre comercial sera pro-
tegido por los Paises Miembros sin obliga-
cion de depésito o de registro. En caso de
que la legislacién interna contemple un sis-
tema de registro se aplicaran las normas
pertinentes del Capitulo sobre Marcas de la
presente Decision, asi como la reglamenta-
cion que para tal efecto establezca el res-
pectivo Pais Miembro.”

Adicionalmente, este Tribunal considera perti-
nente la interpretacion de oficio del articulo
113 y de la Disposicion Final UNICA de la
Decision 344:

“Articulo 113. La autoridad nacional compe-
tente podra decretar, de oficio o a peticidn
de parte interesada, la nulidad del registro
de una marca, previa audiencia de las par-
tes interesadas, cuando:

“a) El registro se haya concedido en contra-
vencion de cualquiera de las disposiciones
de la presente Decision;

(...)

“Las acciones de nulidad que se deriven del
presente articulo, podran solicitarse en cual-
guier momento.”

Disposicién Final

“UNICA. Para los efectos de la presente De-
cisién, entiéndase como Oficina Na-
cional Competente, al 6rgano ad-
ministrativo encargado del registro
de la Propiedad Industrial.

“Asimismo, entiéndase como Auto-
ridad Nacional Competente, al 6r-
gano designado al efecto por la le-
gislacion nacional sobre la mate-
ria.”

l1l. LA ACCION DE NULIDAD

La Decision 344 sobre Régimen Comun Andi-
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no de Propiedad Industrial establece dos vias
procedimentales diferentes para la cesacién
de los derechos conferidos por el registro mar-
cario. La primera es la “cancelacién”, estable-
cida en el articulo 108 conforme al cual:
"La oficina nacional competente cancelara
el registro de una marca a solicitud de cual-
qguier persona interesada, cuando sin moti-
vo justificado, la marca no se hubiese utili-
zado en al menos uno de los Paises Miem-
bros, por su titular o por el licenciatario de
éste, durante los tres afios consecutivos pre-
cedentes a la fecha en que se inicie la ac-
cion de cancelacidn. La cancelacién de un
registro por falta de uso de la marca tam-
bién podréa solicitarse como defensa en un
procedimiento de infraccion, de observacion
o de nulidad interpuestos con base en la
marca no usada”.

“(..))

“Asimismo, la oficina nacional competente
cancelara el registro de una marca, a peti-
cion del titular legitimo, cuando ésta sea
idén-tica o similar a una marca que hubiese
sido notoriamente conocida, de acuerdo con
la legislacion vigente, al momento de solicitarse
el registro”.

y la segunda fue consagrada bajo el hombre
de “nulidad” en el articulo 113, transcrito supra.

Se trata en efecto de dos vias procedimentales
distintas, no so6lo por la denominacién que el
propio texto legal les asigna, “cancelacion” en
el primer caso y “nulidad” en el segundo, sino
diferentes también por el fundamento, conte-
nido, justificacion, finalidad y consecuente le-
gitimacién para interponer cada una de ellas,
como expresamente lo ha diferenciado la rei-
terada jurisprudencia de este Tribunal Andino.
Porgque a menudo se las confunde, interesa
también resaltar la diferencia que entre ellas
existe, con ocasion del caso sometido al cono-
cimiento de la alta jurisdiccidn consultante, y
gue se encuentra en el origen de la presente
consulta.

Sin duda contribuye a esa confusion el hecho
de que, en ocasiones, a la facultad que tiene la
oficina nacional competente para cancelar una
marca, que es siempre de la exclusiva incum-
bencia del érgano administrativo encargado
del Registro de la Propiedad Industrial, se le
acompafia también la de conocer del recurso

de anulacioén contra resoluciones administrati-
vas que conceden una marca, todo en virtud
de lo establecido al respecto por las legislacio-
nes internas de los Paises Miembros, con fun-
damento en la Decisién 344, parrafos primero
y segundo de su Disposicién Final Unica. Res-
pecto de la distincidn entre los recursos esta-
blecidos en los articulos 108 y113, la jurispru-
dencia del Tribunal ha desarrollado con proliji-
dad el tema. Al respecto podria revisarse las
sentencias producidas en las interpretaciones
prejudiciales 28-1P-95, de fecha 13 de febrero
de 1998, marca “CANALI". Publicada en G.O.A.C.
N° 332, del 30 de marzo de 1998; 03-1P-99, del
14 de mayo de 1999, correspondiente a la
marca “LELLI". Publciada en G.O.A.C. N° 461,
del 22 de julio de 1999; y, finalmente, el Tribu-
nal ha sintetizado el tema en la sentencia No.
15-1P-99, del 27 de octubre de 1997, corres-
pondiente a la marca “BELMONT (Il)", expe-
diente interno No. 3448.

En cuanto a la accion contenida en el articulo
113 de la Decision 344, en términos genera-
les, ha establecido la jurisprudencia del Tribu-
nal:

El referido articulo 113, en concordancia con
el 144 de la Decisién 344, le otorga a los
Paises Miembros, a través de sus legislacio-
nes, la facultad de establecer el procedimien-
to, asi como los requisitos y demas aspectos
para regular la accion de nulidad en materia
marcaria, excepto lo que tiene que ver con la
prescriptibilidad de la misma, y esto ultimo por
encontrarse ya establecido por la propia nor-
ma comunitaria andina. Asi lo ha dejado sen-
tado este Tribunal en el fallo producido con
motivo de la interpretacion prejudicial 28-1P-
95, caso “CANALI", sentencia de fecha 13 de
febrero de 1998, en la que se pronunci6 al
respecto, en los siguientes términos:

“por sus caracteristicas ... tiene la natura-
leza de una revisién judicial distinta del
contencioso administrativo, normalmente
procedente contralos actos que hubieren
agotado la via gubernativa, presupuesto
este Ultimo indispensable para que dicho
recurso avance hacia la via judicial,... ya
gue constituye una consecuencia hormal de
la revision efectuada por la administracion a
instancia so6lo del legitimo titular de una
marca...; ...Obviamente, el ejercicio de esos
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recursos -el administrativo y el subsiguiente
judicial-, incluido el tramite del ‘agotamien-
to de la via administrativo’ estara someti-
do a las regulaciones de cada ordena-
miento nacional”. (G.O.A.C. N° 332 del 30
de marzo de 1998. Resaltado de la presente
sentencia).
Observa el Tribunal que dentro del proceso
interno, el acto recurrido ante el consultante
es la resolucion N° 49474 del 12 de diciembre
de 1994, que concedié el registro de la marca
“IMPRECOL” a favor de la sociedad IMPRE-
SORES COLOMBIANOS S.A. (actualmente
FORMAS Y VALORES S.A. -FORVAL S.A.-),
resoluciéon en la que por lo demas se previene
al interesado, de que “contra ella proceden los
recursos de reposicién ante el Jefe de la Divi-
sion de Signos Distintivos y el de apelacién
para ante el Superintendente Delegado para la
Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los
cinco (5) dias héabiles siguientes a la fecha de
su notificacion” (folio 78). Pero del expediente
remitido a este Tribunal no se desprende indi-
cio alguno de que aquella hubiere sido recurri-
da a los fines de agotar la via gubernativa o
jerarquica ni, por tanto, que haya “causado
estado”, requisito normalmente indispensable
pa-ra acceder al contencioso administrativo ju-
dicial. (Criterio sostenido en algunas de las
sentencias del Tribunal; al respecto ver sen-
tencia producida dentro del caso 20-1P-99, del
20 de octubre de 1999, correspondiente al caso:
“SUMMER JUICE”", proceso interno colombia-
no No. 4933).

Por tanto, en esta ocasién el Tribunal reitera
su jurisprudencia, en el sentido de que el juez
consultante, antes de proceder a adoptar su
decisién sobre el fondo del asunto, debera de-
cidir si la accioén de nulidad interpuesta, ejerci-
da a tenor de lo establecido en el articulo 113
de la Decision 344 (folio 34, correspondiente a
la demanda contencioso-administrativa), ha cum-
plido con los requisitos establecidos por el de-
recho colombiano para el ingreso y conocimien-
to de aquella por la jurisdiccién contencioso-
administrativa. Criterio que, como se ha deja-
do expuesto, ahora se reitera, y que habia sido
previamente sostenido en la sentencia de in-
terpretacion prejudicial 11-IP-99 del 19 de mayo
de 1999, correspondiente al caso “LELLI (II)".

IV. EL CONCEPTO DE MARCA Y SUS CA-
RACTERISTICAS

El inciso segundo del articulo 81 de la Deci-
sién 344, al definir lo que es marca, establece:

“Se entendera por marca todo signo percep-
tible capaz de distinguir en el mercado, los
productos o servicios producidos o comer-
cializados por una persona, de los produc-
tos o servicios idénticos o similares de otra
persona.”

Refiriéndose la doctrina al concepto de “mar-
ca”, sefiala:

“Se entiende generalmente que una marca
es un signo visible que permite distinguir los
bienes o servicios de una empresa, de los
bienes o servicios de otras empresas. Es un
bien incorporal cuyo principal valor reside
en el prestigio y la reputaciéon que determi-
nada marca representa.” (Organizacién Mun-
dial de la Propiedad Intelectual, OMPI: “El
papel de la Propiedad Industrial en la Pro-
teccion de los Consumidores”, Ginebra 1983,
pag. 13).

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
por su parte, CONSIDERA, en el presente caso:

Que de las definiciones anteriores se despren-
de como la marca es un bien inmaterial desti-
nado a distinguir un producto o servicio de
otros, representado por un signo, el que siendo
intangible requiere de medios sensibles o de la
perceptibilidad para que el consumidor pueda
apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo. Un sig-
no que no pueda influir en el publico consumi-
dor para que éste sea capaz de diferenciar un
producto o servicio de otro, no tendria la capa-
cidad necesaria para ser distintivo. Asi lo ha
sentado el Tribunal en reiterada jurisprudencia
gue mas adelante se detalla.

Que de lo anterior se colige igualmente como
para que un signo pueda ser inscrito en el
registro marcario debe reunir tres requisitos
intrinsecos: ser perceptible, suficientemente dis-
tintivo y susceptible de representacion grafica.
Con la advertencia de que no por el hecho de
gue un signo cumpla con estos tres requisitos,
guede ya necesariamente asegurado su regis-
tro, puesto que podria encuadrar aln dentro
de alguna de las otras prohibiciones o causales
de irregistrabilidad que la Decision 344 esta-
blece en sus articulos 82 y 83. Asi lo ha senta-
do constantemente este Tribunal en su juris-
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prudencia, y reiterado especialmente en el pro-
cedimiento de interpretacion prejudicial 11-IP-
98 del 03 de mayo de 1998, caso “PAVCO”
(G.0O.A.C. 359 del 04 de agosto de 1998); vy,

Que, mas en concreto,

a) En cuanto a la distintividad, funcién asi
mismo esencial de la marca, radica aquella en
distinguir unos productos o servicios de otros,
haciendo posible que el consumidor los dife-
rencie. El signo sera distintivo cuando por si
solo sirva para identificar un producto o servi-
cio, sin que se confunda con él o con sus
caracteristicas esenciales o primordiales.

Ademas, el que sea distintivo significa que es
individual y singular, diferenciandose por si
mis-mo de cualquier signo. La distintividad exige,
por tanto, que el que se pretenda registrar no
se confunda con otros ya empleados para “dis-
tinguir” productos o servicios de la misma es-
pecie. Cuando el signo es incapaz de diferen-
ciar unos productos o servicios de otros seme-
jantes fabricados o producidos por diferentes
empresarios, no puede ser registrado como
marca.

b) La perceptibilidad tiene que ver con la
necesidad de que un signo pueda ser aprecia-
do por medio de los sentidos.

Al respecto el Diccionario de la Lengua de la
Real Academia Espafiola, define el vocablo
“perceptible” como aquello que “se puede com-
prender o percibir”; y describe “percibir’ como
el hecho de recibir “por uno de los sentidos las
imagenes, impresiones 0 sensaciones exter-
nas”. “Percepcién”, dice ademas, es la “sensa-
cion interior que resulta de una impresion ma-
terial hecha en nuestros sentidos.” (Vigésima
Primera Edicion, Madrid 1992, pag. 1114).

El Tribunal Andino considera asimismo, y con-
forme a también reiterada jurisprudencia, que
la perceptibilidad hace referencia a todo ele-
mento, signo o indicacion que pueda ser cap-
tado por los sentidos para que, por medio de
éstos, penetre en la mente del publico, el cual
aprehende y a la vez asimila con facilidad el
sonido de una palabra. Pero por cuanto para la
recepcion sensible o externa de los signos se
utiliza en forma mas general el sentido de la
vista, han venido caracterizandose preferente-
mente aquellos referidos a una denominacion,

un conjunto de palabras, una figura, un dibujo,
0 un conjunto de dibujos.

c) Adicionalmente, la representacion gra-
fica es un requisito formal pero también indis-
pensable, que permite tanto la publicacion co-
mo la posibilidad de archivo de las marcas
solicitadas y registradas, en las respectivas
oficinas de propiedad industrial, y se la conci-
be como la “descripcién que permite formarse
una idea del signo objeto de la marca, valién-
dose para ello de palabras, figuras o signos, o
de cualquier otro mecanismo idoneo, siempre
gue tenga la facultad expresiva de los anterior-
mente sefialados”. (Marco Matias ALEMAN,
“Marcas”, Top Management, Bogoté, pag. 77).

Todos los anteriores conceptos han sido ela-
borados, acogidos, sentados y desarrollados,
como ha sido expresado supra, por la ya cons-
tante jurisprudencia de este Tribunal sentada
al respecto. Véase asimismo la sentencia pro-
ducida dentro del caso 04-1P-2000, del 29 de
marzo del afio en curso, correspondiente a la
marca “PIPRON", expediente interno N° 5411.

V. LA DISTINTIVIDAD

Al respecto, el Tribunal se permite, dada la
relevancia que para el caso concreto tiene el
requisito de la distintividad -brevemente refe-
rido en parrafos anteriores- tratarlo in extenso
de seguidas:

En efecto, como funcién esencial de la marca,
se dirige el requisito de la distintividad a dife-
renciar productos o servicios pertenecientes a
una persona o empresa, de otros, haciendo
posible que el consumidor los distinga. El sig-
no sera distintivo cuando por si solo sirva para
identificar un producto o servicio sin que se
confunda con éstos o con las caracteristicas
de los mismos, identificando igualmente el ori-
gen empresarial de unos y otros.

También ha sido constantemente reiterada la
jurisprudencia del Tribunal Andino a este res-
pecto, a partir de la sentencia de interpreta-
cion prejudicial en el caso 01-1P-87 del 03 de
diciembre de 1987, caso “VOLVO” (G.O.A.C.
28 del 15 de febrero de 1988. Jurisprudencia
del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartage-
na, Tomo |, 1984-88, pag. 99); expreso asi
mismo posteriormente, en la interpretacion pre-
judicial 22-1P-96 del 12 de marzo de 1997 caso
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“EXPOMUJER” (G.O.A.C. 265 del 16 de mayo
de 1997. Jurisprudencia del Tribunal de Justi-
cia de la Comunidad Andina, Tomo V, 1996,
pag. 344): El articulo 81 de la Decisién 344 de
la Comision del Acuerdo de Cartagena contie-
ne “los tres elementos esenciales que a crite-
rio de la norma comunitaria deben estar pre-
sentes en una marca para que sea posible su
registro. Entre ellos, la distintividad o capaci-
dad...para distinguir un producto o servicio de
otro es la base fundamental para identificar un
bien y diferenciarlo de los demas, hasta el
punto de que la marca llega a considerarse
como sindnimo de signo distintivo. La distintividad
es la razén de ser del derecho a la exclusivi-
dad de la marca ya que, desde el punto de
vista del empresario, le permite individualizar
los productos o servicios que elabora para par-
ticipar en un mercado de libre competencia.
Desde el punto de vista de los consumidores,
el caracter distintivo de la marca hace posible
identificar el origen, procedencia y calidad del
bien que desean adquirir, sin que se vean su-
jetos a confusién o engafio”.

En la sentencia de interpretacion prejudicial
del 17 de agosto de 1998, correspondiente a la
interpretacién prejudicial 04-1P-98, caso
“OPTIPAN” (G.O.A.C. 375 del 07 de octubre
de 1998), el Tribunal ha dejado ratificado el
sefialado criterio.

VI. EL NOMBRE COMERCIAL

La Decision 344 protege -mas no lo define- al
nombre comercial. Generalmente se lo entien-
de como el signo que sirve para identificar a
una persona natural o juridica en el ejercicio
de su actividad empresarial y que distingue su
actividad de otras similares o idénticas. Se
estima que bajo esa definicién esta compren-
dido tanto el nombre con el que la persona
identifica su actividad empresarial en el mer-
cado, como aquel empleado para distinguir su
establecimiento comercial.

Al respecto, y en consonancia con el Convenio
de Paris (articulo 8), la Decisién 344 establece
que la proteccion del nombre comercial se
reconoce en los Paises Miembros sin necesi-
dad de depésito o registro; pero, conforme al
articulo 128 de ésta, si una legislacion interna
contemplare un sistema de registro, se aplica-
rdn las normas pertinentes del propio texto
comunitario para el régimen de marcas, asi

como la reglamentacion que al efecto esta-
blezca el respectivo Pais Miembro.

Para el Tribunal existe armonia entre ambas
normas, la cuales deben ser interpretadas en
funcion del principio de la proteccion del nom-
bre comercial sin necesidad del cumplimiento
de formalidades registrales, de manera que
cualquier reqgistro de un nombre comercial tie-

ne un caracter facultativo y no obligatorio, y se

establece, en consecuencia, a los fines mera-
mente declarativos.

VII.EL USO DEL NOMBRE COMERCIAL

Por tanto, la obligacién de acreditar un uso
efectivo del nombre comercial, se sustenta en
la necesidad de fundamentar la existencia y el
derecho de proteccién del nombre en algin
hecho concreto, sin el cual no existiria ningu-
na seguridad juridica para los competidores.

El articulo 128 de la Decisi6on 344 sefiala en
efecto:

“El nombre comercial sera protegido por los
Paises Miembros sin obligacion de depdsito
o de registro. En caso de que la legislacion
interna contemple un sistema de registro se
aplicaran las normas pertinentes del Capi-
tulo sobre Marcas de la presente Decision,
asi como la reglamentacion que para tal
efecto establezca el respectivo Pais Miem-
bro”.

Consecuentemente, si se alega la notoriedad
del signo comercial, ella debe ser probada,
conforme a los criterios establecidos en el arti-
culo 84 de la Decision 344.

De manera que la proteccién otorgada al nom-
bre comercial se encuentra supeditada a su
uso real y efectivo con relacion al estableci-
miento o a la actividad econémica que distin-
ga, ya que es el uso lo que permite que se
consolide como tal y mantenga su derecho de
exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que
el hecho de que un nombre comercial se en-
cuentre registrado no lo libera de la exigencia
de uso para mantener su vigencia.

Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del
nombre comercial deben servir para acreditar
la identificacion efectiva de dicho nombre con
las actividades econémicas para las cuales se
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pretende el registro.

En el caso del nhombre comercial -atendiendo
a que es el signo que sirve para identificar a
una persona natural o juridica en el ejercicio
de su actividad econémica, diferenciandolo de
las actividades de sus competidores- se consi-
dera que el ambito de proteccién otorgado por
el uso o registro de un nombre comercial se
extiende al ramo o giro del comercio o indus-
tria correspondiente a las actividades econé-
micas que distingue. El uso, y por lo tanto la
proteccién de un nombre comercial, no se en-
cuentra necesariamente restringido a una de-
terminada clase en exclusiva, sino que se ex-
tiende a toda la actividad econémica que dis-
tingue, concepto que trasciende del ambito de
clase.

Si bien el nombre comercial sirve para identifi-
car a una persona natural o juridica en el
ejercicio de su actividad econdmica, en tan-
to que una marca es aquel signo que sirve
para diferenciar en el mercado los productos o
servicios de un competidor de los productos
0 servicios de otro competidor, puede suce-
der que exista similitud o conexién competiti-
va entre las actividades econémicas que iden-
tifica el nombre comercial y los productos o
servicios que distingue una marca, y de ser asi
la coexistencia en el mercado puede inducir a
confusion en el publico consumidor respecto al
origen empresarial de las actividades econé-
micas y los productos o servicios de que se
trate.

Vale la pena hacer destacar las diferencias
conceptuales entre la denominacion social y el
nombre comercial. La denominacién o razén
social identifica al comerciante (persona natu-
ral o juridica) a quien son imputables las con-
secuencias de las relaciones juridicas celebra-
das en su nombre, es decir, que lo individualiza
como sujeto de derechos y obligaciones, de-
biendo inscribirse en el registro mercantil. El
nombre comercial, en cambio, distingue a la
persona en el ejercicio de su negocio o activi-
dad comercial, diferencidndolo de las activida-
des idénticas o similares que desarrollan sus
competidores. Sin embargo, nada obsta para
gue el signo que constituye un nombre comer-
cial determinado, coincida con la denomina-
cion o razon social de la empresa.

El uso del nombre social en la publicidad y

documentacion comercial y en el etiquetado
de los productos, aunque realizado
pretendidamen-te en concepto de nombre so-
cial, reviste un cierto efecto distintivo publici-
tario que guarda estrecha analogia con el que
desempefian los signhos distintivos de la em-
presa y muy en particular el nombre comer-
cial. Podria decirse asi que todo nombre social
tiene dos significados: por un lado, uno prima-
rio y primordial, en tanto que sirve para identi-
ficar al sujeto juridico e imputarle derechos y
obligaciones; de otro lado, uno secundario, en
cuanto que indica el origen empresarial de las
prestaciones y servicios.

Por lo general todo nombre social utilizado en
el mercado es también un nombre comercial.
En esta hipotesis, el nombre social funcionara
de facto como nombre comercial. Se trataria
simplemente de un nombre comercial, a me-
nos que su utilizacion se hubiere circunscrito
exclusivamente al trafico juridico-obligacional
en sentido estricto.

Sin embargo, la definicion de nombre comer-
cial no debe ser interpretada en forma restric-
tiva a efectos de considerar que a través de el
deba identificarse a una sola persona natural o
juridica en el ejercicio de su actividad econé-
mica, ya que es posible identificar con un mis-
mo nombre comercial a un conjunto de perso-
nas naturales o juridicas que actdan bajo un
solo nombre. De manera que puede extender-
se también a asociaciones o sociedades de
hecho, como es el caso de los centros comer-
ciales y de las juntas de propietarios.

En cuanto a la relacién entre el nombre comer-
cial y el cese definitivo de la empresa, este
Tribunal considera conveniente acotar que, la
extincién del nombre comercial va aparejada
al cese definitivo de la actividad econémica
del establecimiento, es decir, sobreviene por
el no uso del nombre comercial, pero el cese
de la actividad no se refiere a la simple sus-
pension temporal, sino al cierre definitivo. En
esta medida el nombre comercial tiene su suerte
liga-da al ejercicio real y efectivo del comer-
cio. Si éste desaparece, el nombre desapare-
ce con él y se convierte en res nullius, de la
gue terceros pueden apropiarse, siempre que
se tomen precauciones y no se dé lugar a
confusion, pues de ser adoptado por otro, el
publico razonablemente podria pensar que se
trata de la reiniciacion del uso del signo por su
anterior propietario y no de su adopcién por un
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nuevo usuario.

Se entiende entonces que un nombre comer-
cial se ha extinguido si ha cesado el uso del
mismo para identificar la actividad econ6mica
y viceversa. Asi, el hecho de que uno de los
locales a través de los cuales se desarrolla
una determinada actividad econdmica se hubiere
cerrado, no determina necesariamente la ex-
tincion del nombre comercial si es que la acti-
vidad econémica que éste distingue se sigue
desarrollando bajo ese mismo nombre, por medio
de otros establecimientos 0 medios comercia-
les. Por lo tanto, no puede considerarse que el
cierre de un local determinado -mientras no
implique el cese de la actividad econdmica en
si-, signifique por si mismo que el nombre
comercial haya quedado extinguido. Corres-
ponde tal determinacidn al juez nacional en el
caso concreto.

VIll. PRIORIDAD

De los hechos ocurridos en el caso de autos,
se puede observar que: en fecha 02 de setiem-
bre de 1987 la sociedad IMPRESORA CO-
LOMBIANA S.A., IMPRECOL S.A., solicité el
depdsito del nombre comercial “UIMPRESORA
COLOMBIANA LIMITADA IMPRECOL LTDA.",
el que fue concedido con fecha 06 de junio de
1989; y, que en fecha 15 de marzo de 1989 la
sociedad IMPRESORES COLOMBIANOS S.A.
(actualmente FORMAS Y VALORES S.A.
-FORVAL S.A.-), presento6 solicitud de registro
de la marca “IMPRECOL", la que le fue conce-
dida el 12 de diciembre de 1994, mediante
resolucion No. 49474, impugnada en la via
judicial interna.

Como puede apreciarse, en el presente caso
cobra importancia el tema de la prioridad,
relacionado concretamente con la solicitud y
concesion del depésito del nombre comercial
de la ahora actora respecto de la solicitud de
registro y concesién de la marca propiedad de
la demandada.

La prioridad tiene que ver con el hecho de que
“el signo primeramente registrado adquiere prio-
ridad marcaria ante un signo requerido para
registro con posterioridad, en base al principio
‘primero en el tiempo primero en el derecho’ .
(Sentencia producida con motivo de la inter-
pretacion prejudicial 17-IP-96, del 13 de di-
ciembre de 1996, dentro del caso: marca

“EDWIN". Publicado en G.O.A.C. No. 253 del
7 de marzo de 1997 y en “Jurisprudencia del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”,
Tomo V, 1996, p. 281).

Por tanto, correspondera al juez nacional con-
sultante determinar, tomando en cuenta el de-
recho preferente que pudiere tener el actor
sobre el signo del cual solicité el depoésito del
nombre comercial, si existe la suficiente simi-
litud entre las denominaciones confrontadas,
co-mo para producir confusion en el publico
respecto de los productos comercializados e
identificados con la denominacién “IMPRECOL”",
caso en el cual no procederia el registro del
signo posteriormente solicitado.

IX. EL NOMBRE COMERCIAL Y LA MARCA

Si bien el nombre comercial y la marca son
elementos de la Propiedad Industrial de natu-
raleza distinta, existe la posibilidad de que el
publico consumidor sea inducido a error o con-
fusién respecto al origen empresarial de di-
chos signos, si es que los mismos son idénti-
C0s 0 semejantes y se refieren a una actividad
econdmica y a un producto o servicio relacio-
nados, lo que debera asi mismo ser determi-
nado por el juez nacional en el presente caso.

No pueden registrarse como marcas los sig-
nos que sean idénticos o se asemejen a un
nombre comercial protegido, siempre que da-
das las circunstancias pueda inducirse al pu-
blico a error, razén por la cual Unicamente el
titular de un nombre comercial puede utilizarlo
y registrarlo como marca y correlativamente
so6lo el titular de una marca registrada puede
utilizarla y registrarla como nombre comercial.

En la medida en que la denominacion social
sea a su vez distintivo empresarial, se la dota-
rd4 de un derecho exclusivo de utilizacién y se
la sometera a las limitaciones tipicas de los
signos distintivos.

Finalmente, y por otro lado, respecto al argu-
mento de la administracion demandada segun
el cual el actor no presentd, en su momento,
las oposiciones a la solicitud de registro de la
marca “IMPRECOL", este Tribunal comunita-
rio ratifica lo por él sostenido incesantemente,
y, ademas, en mdltiples casos acogido por la
propia administracion recurrida, conforme al
cual:
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La facultad otorgada a la oficina nacional com-
petente de proceder al examen de fondo sobre
la registrabilidad del signo, es una obligacién
gue precede al otorgamiento o no del registro
marcario. La existencia de “observaciones” com-
promete mas al funcionario en la realizacién
del examen de fondo; pero, la inexistencia de
ellas no lo libera de la obligacion legal de
proceder al mismo. En efecto, la finalidad per-
seguida por la norma es la de que el examen
de fondo se convierta en una etapa obligatoria
del proceso de concesion o denegacién de
marcas, y eso incluso lo expres6 acertada-
mente la administracion ahora recurrida den-
tro del caso correspondiente a la marca “REN-
TAR (nominativa)”, proceso interno No. 3610
(Interpretacién prejudicial 29-I1P-96 del 30 de
setiembre de 1998. G.O. del Acuerdo de
Cartagena No. 394 del 15 de diciembre de
1998).

Resta advertir que las causales de irregistrabi-
lidad que deben tomarse en cuenta en el exa-
men de fondo en el presente caso, no pueden
ser otras que las taxativamente establecidas
en los articulos 82 y 83 de la Decision 344, y
gue, como reiteradamente se ha dejado expre-
sado, el funcionario esta obligado a examinar-
las necesariamente, hayanse formulado o no
observaciones al respecto.

Con base en las consideraciones expuestas,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE
LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

1. De manera constante ha reiterado este Tri-
bunal que el seflalamiento de las hormas andi-
nas cuya interpretacion es solicitada por el
juez nacional comunitario, en modo alguno li-
mita la competencia del juez supranacional
para proceder a la interpretacion, sdélo o
adicionalmente, de las que considere relevan-
tes a los fines de la solucion del caso concreto
en debate ante el juez nacional; aunque siem-
pre con vista de los hechos del proceso apor-
tados por éste, sin entrar a analizarlos.

2. Quien se sintiere lesionado por la conce-
sién del registro de un signo, que considere
similar o idéntico a otro notoriamente cono-
cido:

a) Si es titular leqgitimo de la marca notoria
para el momento en que fue solicitado por otro
el registro de una similar o idéntica, podra
acudir ante la Oficina Nacional que hubiere
otorgado dicho registro, en procura de su can-
celacion; todo conforme al articulo 108 (pa-
rrafo final) de la Decision 344.

b) O, en su caso y con fundamento en lo
dispuesto por el articulo 113 de la Decision
344, ante la autoridad nacional -administrativa
0 judicial- competente conforme a las pres-
cripciones del derecho interno para, acreditan-
do su calidad de parte interesada, solicitar la
declaratoria de nulidad.

Pero en definitiva, los sefialados recursos de
cancelacion y de nulidad son de diferente na-
turaleza, en cuanto el primero sigue siendo
exclusivamente administrativo, de revisién, y
el de nulidad en cambio intrinsecamente judi-
cial, aunque también extraordinario de revi-
sion, y han de ser intentados contra el acto
administrativo concesorio del registro.

En consecuencia, el Tribunal consultante de-
bera decidir previamente, si la accion de nuli-
dad ante él intentada, la cual fue ejercida con
fundamento en el articulo 113 de la Decision
344, ha cumplido los requisitos establecidos
por el derecho colombiano para que los intere-
sados puedan tener acceso a la via judicial
contencioso-administrativa; especialmente, y
si fuere del caso, el del agotamiento de la via
gubernativa.

3. Una vez més se ratifican los criterios sen-
tados por este Tribunal, de que al funcionario
administrativo competente le corresponde el
examen de fondo de la registrabilidad del sig-
no, hayanse formulado o no “observaciones”
por parte de los interesados; y que dicho exa-
men debe preceder necesariamente al otorga-
miento o denegacioén del registro marcario. Asi
lo ha reconocido pacificamente la propia Su-
perintendencia de Industria y Comercio, como
ya se ha dejado expresado.

4. Considera también el Tribunal Andino que
la marca, como signo perceptible capaz de
distinguir en el mercado los productos o ser-
vicios provenientes de, o comercializados por,
una persona, en relacién con los idénticos o
similares producidos o comercializados por otra,
pos-tula también, y por si misma, la concu-
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rrencia de las otras caracteristicas de
perceptibilidad y viabilidad de representa-
cion grafica del signo que pretende identificar
tales bienes, en razon de lo cual el signo insu-
ficientemente distintivo no es registrable.

5. No pueden registrarse como marcas los sig-
nos que sean idénticos o se asemejen a un
nombre comercial protegido, siempre que da-
das las circunstancias, pueda inducirse al pa-
blico a error, razén por la cual Unicamente el
titular de un nombre comercial puede utilizarlo
y registrarlo como marca y correlativamente
so6lo el titular de una marca registrada puede
utilizarla y registrarla como nombre comercial.

6. El nombre comercial ha sido concebido para
identificar a una persona natural o juridica en
el ejercicio de su actividad econdmica, en
tanto que una marca es aquel signo que sirve
para diferenciar en el mercado los productos o
servicios de un competidor, de los productos
o servicios de otro. Podria suceder, y de he-
cho sucede, que exista similitud o conexion
competitiva entre las actividades econ6micas
a las cuales identifica el nombre comercial, asi
como también a los productos o servicios a los
que distingue una marca, y de ser asi la co-
existencia en el mercado puede inducir a con-
fusion en el publico consumidor respecto al
origen empresarial de las actividades econ6-
micas y de los productos o servicios de que se
trate.

7. La proteccién otorgada al nombre comercial
se encuentra supeditada a su uso real y efecti-
vo con relacién al establecimiento o a la acti-
vidad econémica a los que distinga, ya que es
el uso el que permite que se consolide como
tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe
precisar adicionalmente que el hecho de que
un nombre comercial se encuentre registrado

no lo libera de la exigencia de uso para mante-
ner su vigencia.

8. En cuanto a la relacion entre el nombre
comercial y el cese definitivo de la empresa,
este Tribunal considera conveniente acotar que
la extincién del nombre comercial va apareja-
da al cese definitivo de la actividad econémica
del establecimiento, es decir, sobreviene por
el no uso del nombre comercial, pero el cese
de la actividad no se refiere a la simple sus-
pension temporal, sino al cierre definitivo. En
esta medida el nombre comercial tiene su suerte
ligada al ejercicio real y efectivo del comercio.
Si éste desaparece, el nombre desaparece tam-
bién con él y se convierte en una res nullius de
la que terceros se pueden apropiar, siempre
gue se tomen precauciones y no se dé lugar a
confusion, pues de ser adoptado por otro, el
publico razonablemente podria pensar que se
trata de la reiniciacion del uso del signo por su
anterior propietario y no de su adopcién por un
nuevo usuario.

Por su parte el juez nacional consultante, al
emitir el respectivo fallo, deberd adoptar la
presente interpretacion que de las sefialadas
normas del ordenamiento juridico comunitario
ha sido realizada por el Tribunal en la presente
sentencia, la que habra de notificarsele me-
diante copia certificada y sellada de la misma.
Remitasela también a la Secretaria General
de la Comunidad Andina, a los fines de su
correspondiente publicacion en la Gaceta Ofi-
cial del Acuerdo de Cartagena.

El Presidente,
Luis Henrique Farias Mata

Rubén Herdoiza Mera
MAGISTRADO

Juan José Calle y Calle
MAGISTRADQ

Guillermo Chahin Lizcano
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-

DAD ANDINA - La SENtencia que antecede es
fiel copia del original que reposa en el expe-
diente de esta Secretaria. CERTIFICO.-

Dr. Eduardo Almeida Jaramillo
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PROCESO 33-1P-2000

Interpretacion prejudicial de los articulos 81, 83, literales a), b), d) y e); 96, 102,
128, 146 y 147 de la Decisién 344 de la Comision del Acuerdo de Cartagenay
del articulo 5° del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de
Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de |la Republica de Colombia,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion Primera. Proceso Interno No.
4954, Actor: MAX MARA FASHION GROUP S.R.L. Marca: MAXMARA.

Magistrado Ponente: GUILLERMO CHAHIN LIZCANO

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMU-
NIDAD ANDINA, en Quito a los treinta y un
dias del mes de mayo del dos mil, en la solici-
tud de interpretacion prejudicial formulada por
el Consejo de Estado de la Republica de Co-
lombia, Sala de lo Contencioso Administrati-
vo, Sec-cion Primera, Magistrado Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo

VISTOS:

Que la consulta se tramita con observancia de
lo dispuesto en el articulo 61 del Estatuto del
Tribunal, razon por la cual previamente fue
admitida a tramite mediante auto del cinco de
mayo del afio en curso.

1. ANTECEDENTES.
1.1. Las partes.

Son partes en el proceso interno, en calidad
de demandante, la Sociedad MAX MARA
FASHION GROUP S.R.L.y la Superintendencia
de Industria y Comercio, entidad ésta que se
demanda por el otorgamiento a favor de la
sefiora LUZ MARINA ACOSTA MADRID del
registro de la marca MAXMARA para distinguir
productos comprendidos en las clases 21y 24
y por la concesion a favor de la misma perso-
na del depdsito de la ensefia comercial para la
expresion MAXMARA.

Se cita como tercero interesado en las resultas
del proceso a la referida persona natural.

1.2. Actos demandados en el proceso in-
terno:

Se pide, dentro del proceso interno, la nulidad
de los siguientes actos administrativos:

1.2.1. La Resoluciéon N° 10261 de 28 de no-
viembre de 1990, por la cual se conce-
de un certificado de depdsito de ensefia
comercial para la expresion MAXMARA
a favor de Luz Marina Acosta.

1.2.2. La Resolucion N° 11464 del 23 de di-

ciembre de 1991 por la cual se concede

el registro de la marca MAXMARA a

favor de Luz Marina Acosta para distin-

guir productos comprendidos en la clase

24,

1.2.3. La Resolucion N° 11465 de 23 de di-

ciembre de 1991 por la cual se concede

el registro de la marca MAXMARA a

favor de Luz Marina Acosta para ampa-

rar productos comprendidos en la clase

21.

1.3. Lademanda.-

Dice la demandante que solicita la nulidad de
las Resoluciones antes mencionadas en razén
de que ellas concedieron indebidamente el de-
posito y el registro para el signo MAXMARA,
gue es exactamente igual a la marca notoria-
mente conocida MAX MARA de la cual es titu-
lar la actora y que distingue productos com-
prendidos en las clases 9, 14, 18 y 25 y que
sirve también para denominar establecimien-
tos de comercio dedicados a la manufactura,
compra y venta de bienes pertenecientes a las
clases 3, 14, 18, 25y 24.

Expone que las solicitudes de registro de las
marcas MAXMARA para distinguir productos
de las clases 21y 24, hechas por la sefiora Luz
Marina Acosta, no cumplieron cabalmente con
los requisitos previstos en las disposiciones
del ordenamiento juridico andino. Y que, en
cambio, la actora solicité y obtuvo antes del 23
de diciembre de 1991 los registros internaciona-
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les de marca para el signo MAX MARA en las
clases 93, 14, 18, 24 y 25, registros que le
otorgan prelacion en el derecho marcario. So-
bre esto ultimo afirma que los registros otorga-
dos por la Superintendencia se ven afectados
por la reivindicacion valida de prioridades, es
decir, por el derecho que la ley otorga a un
empresario para que registre en Colombia un
signho como marca alegando prioridades con
base en un registro anterior efectuado en otro
pais suscriptor de un tratado internacional rati-
ficado por Colombia sobre proteccion de mar-
cas.

1.4. Contestaciéon de la demanda.-

No hay constancia en el expediente remitido al
Tribunal, ni se menciona en los hechos rele-
vantes descritos por el Magistrado que realiza
la consulta, que la Superintendencia de Indus-
tria y Comercio haya dado contestacion a la
demanda.

Aparece, en cambio, la contestacion a la de-
manda realizada por la sefiora Luz Marina Acos-
ta Madrid, quien aduce que los actos deman-
dados son perfectamente validos ya que fue-
ron concedidos por el organismo competente
con arreglo a las disposiciones comunitarias
vigentes.

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

El Tribunal es competente, por razén del Tra-
tado de su Creacidn, para interpretar, por la
via prejudicial, las normas que conforman el
ordenamiento juridico del Acuerdo de Cartagena,
con el fin de asegurar su aplicacién uniforme
en el territorio de los Paises Miembros, segln
lo dispone el articulo 32 del mismo Tratado.

3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETA-
CION PREJUDICIAL.

El Tribunal interpretara de las normas indica-
das en la consulta, los articulos 81, 83 literales
a), b), d)ye), 96, 102 y 128 de la Decision 344
de la Comisién del Acuerdo de Cartagena. No
lo hara con respecto a los articulos 146 y 147
de la misma Decisién ni tampoco con respecto
al articulo 5° del Tratado de Creacion del Tri-
bunal por no ser pertinentes al caso .

1 Para una exposicion detallada de las razones por las que
se considera impertinente la interpretacion de estas nor-
mas se pueden consultar, entre muchas, las sentencias
del Tribunal proferidas el 30-VII-97, Proceso 26-1P-96,

3.1. Articulo 81.

“Podréan registrarse como marcas los sig-
nos que sean perceptibles, suficiente-
mente distintivos y susceptibles de re-
presentacion grafica.

“Se entendera por marca todo signo per-
ceptible capaz de distinguir en el merca-
do, los productos o servicios producidos
o comercializados por una persona de
los productos o servicios idénticos o si-
milares de otra persona”

3.2. Articulo 83.

“Asi mismo, no podran registrarse como

marca aquellos signos que, en relacion

con derechos de terceros, presenten al-

gunos de los siguientes impedimentos:

“a) Sean idénticos o se asemejen de
forma que puedan inducir al publi-
CO a error, a una marca anterior-
mente solicitada para registro o re-
gistrada por un tercero, para los
mismos productos o servicios, o para
productos o servicios respecto de
los cuales el uso de la marca pue-
da inducir al publico a error;”.

“b) Sean idénticos o0 se asemejen a un
nombre comercial protegido, de
acuerdo con las legislaciones inter-
nas de los Paises Miembros, siem-
pre que dadas las circunstancia
pudiere inducirse al publico a error.

(...)

“d) Constituyan la reproduccion, la imi-
tacion, la traduccién o la transcrip-
cion, total o parcial, de un signo
distintivo notoriamente conocido en
el pais en el que (sic) solicita el
registro o en el comercio subregio-
nal, o internacional sujeto a reci-
procidad, por los sectores intere-
sados y que pertenezca a un ter-

Marca SEFRITA, Publicada en G.O.A.C. No. 308 de 28-
X1-97 y el 19-111-99, Proceso 43-IP-98, Marca FAIRBANKS,
Publicada en G.O.A.C. No. 490 de 4-X-99.
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3.3.

3.4.

3.5.

cero. Dicha prohibicion sera aplica-
ble, con independencia de la clase,
tanto en los casos en los que el
uso del signo se destine a los mis-
mos productos o servicios ampara-
dos por la marca notoriamente co-
nocida, como en aquellos en los
gue el uso se destine a productos
0 servicios distintos.

“Esta disposicion no sera aplicable
cuando el peticionario sea el legiti-
mo titular de la marca notoriamen-
te conocida;”

“e) Sean similares hasta el punto de
producir confusion con una marca
notoriamente conocida, independien-
temente de la clase de los produc-
tos o servicios para los cuales se
solicita el registro.

“Esta disposicion no sera aplicable
cuando el peticionario sea el legiti-
mo titular de la marca notoriamen-
te conocida;”

Articulo 96.

“Vencido el plazo establecido en el ar-
ticulo 96, sin que se hubieren presenta-
do observaciones, la oficina nacional com-
petente procedera a realizar el examen
de registrabilidad y a otorgar o denegar
el registro de la marca. Este hecho sera
comunicado al interesado mediante re-
solucién debidamente motivada.”

Articulo 102.

“El derecho al uso exclusivo de la marca
se adquirira por el registro de la misma
ante la respectiva oficina nacional com-
petente”.

Articulo 128.

“El nombre comercial seré protegido por
los Paises Miembros sin obligacién de
depdsito o de registro. En caso de que
la legislacién interna contemple un sis-
tema de registro se aplicaran las nor-
mas pertinentes del Capitulo sobre Mar-
cas de la presente Decisién, asi como la
reglamentacion que para tal efecto esta-

blezca el respectivo Pais Miembro.
4. CONSIDERACIONES.

Procede, en consecuencia, El Tribunal, a reali-
zar la interpretacion prejudicial solicitada, para
lo cual analizara los aspectos atinentes a los
requisitos para el registro de las marcas; el
riesgo de confusion; la protecciéon al nombre
comercial, la notoriedad de la marca y el exa-
men de registrabilidad.

4.1. Los requisitos para el registro de mar-
ca. (Articulo 81. D. 344)

El articulo 81 de la Decision 344 de la Comi-
sion del Acuerdo de Cartagena, transcrito, con-
templa las caracteristicas béasicas que debe
reunir un signo para ser registrado como matr-
ca. Ellas son: la distintividad, la perceptibilidad
y la posibilidad de representacion grafica.

La distintividad es la caracteristica que permi-
te diferenciar o lo que es lo mismo, distinguir
en el mercado los productos o servicios produ-
cidos o comercializados por una persona, de
aquellos idénticos o similares de otra.

El ordenamiento comunitario vigente (art. 81
de la Decisién 344) al definir el concepto de
marca hace énfasis en el aspecto de la distintivi-
dad cuando sefiala que marca es “todo signo
perceptible capaz de distinguir en el merca-
do, los productos o servicios producidos o co-
mercializados por una persona, de los produc-
tos o servicios idénticos o similares de otra
persona”.

Un signo es registrable como marca sélo cuan-
do cumple a cabalidad con los tres requisitos
enunciados en el articulo 81 ibidem. No obs-
tante, ello s6lo no basta. Se requiere, ademas,
gue el signo solicitado no se encuentre incurso
en alguna de las precisas y taxativas causales
de irregistrabilidad de las que se contemplan
en los articulos 82 y 83 de la Decisién 344.

Por ello, el juez nacional al aplicar las normas
pertinentes del ordenamiento juridico andino
debera analizar en el presente caso, en primer
lugar, si el signo “MAXMARA” cuyo registro se
impugna, cumple con los requisitos sefialados
en el citado articulo 81 y, en segundo lugar,
determinar si no encaja en alguno o algunos
de los conceptos de irregistrabilidad a que an-
teriormente se hizo alusién, principalmente a
los contemplados en los literales a), b), d) y e)
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del articulo 83.
4.2. Similitud de Signos y Riesgo de Con-
fusién. (Articulo 83, literal a). D. 344)

Siendo la funcion principal de la marca la de
identificar los productos o servicios de un fa-
bricante o comerciante para diferenciarlos o
distinguirlos de los de igual o semejante natu-
raleza, pertenecientes a otra empresa o perso-
na, el titular del registro debe contar con la
facul-tad de exclusién referida a la utilizacion
del signo. Esto es, debe poseer el derecho de
oponerse a que terceros no autorizados por él
hagan uso de la marca.

Cuando en un mismo mercado, dos 0 mas
personas estan en capacidad o pretenden utili-
zar marcas similares o idénticas para designar
productos o servicios idénticos o de la misma
naturaleza o finalidad, se genera el “riesgo de
confusion” al colocarse a los consumidores en
incapacidad para distinguir el origen empresa-
rial de los bienes y servicios. Tal incapacidad
es contraria al libre albedrio con el que deben
ellos realizar la eleccién o escogencia.

Para evitar que la confusién se presente, la
legislacion andina ha determinado que no pue-
den ser objeto de registro aquellos signos que
sean idénticos o similares “a una marca ante-
riormente solicitada para registro o registrada
por un tercero para los mismos productos o
para productos o servicios respecto de los cuales
el uso de la marca pueda inducir al publico a
error”. (articulo 83, literal a)).

El Tribunal ha sido reiterativo en sus pronun-
ciamientos sobre el cuidado que se debe tener
al practicarse el analisis entre dos signos con
el fin de dilucidar si entre ellos se presenta el
riesgo de confusion. Ello por cuanto la labor de
determinar si una marca es confundible con
otra presenta diferentes matices y complejida-
des segun que entre los signos en proceso de
comparacién exista identidad o similitud y se-
gun la clase de productos o servicios a los que
cada uno de esos signos pretenda distinguir.
Cuando las marcas, no so6lo son idénticas sino
tienen por objeto individualizar unos mismos
productos o servicios, el riesgo de confusién
es absoluto. Podria presumirse, incluso, la pre-
sencia de la confusion.

En los demas casos de comparacion, en cam-
bio, el andlisis exige un mayor esfuerzo del

juez quien debera precisar si no obstante la
identidad entre los signos confrontados el ries-
g0 no se presenta por estar dirigidos a produc-
tos o servicios disimiles, o si, a pesar de ello,
el caracter notorio de la marca preexistente se
impone frente al principio de la especialidad,;
si los signos no son idénticos sino tan sélo
similares, realizar un juicio de valor sobre si el
grado de similitud existente puede o no gene-
rar error entre el publico consumidor, teniendo
en cuenta cudl es el publico al que los bienes
se encuentran dirigidos y, en fin, toda una
serie de factores y elementos cuyo estudio
requiere, sin duda, el mayor cuidado y la ma-
yor objetividad posible 2.

4.3. La proteccion del nombre comercial.
(Articulos 83, literal b). y 128. D. 344)

A partir de la Decision 311 de la Comision del
Acuerdo de Cartagena empieza, en el derecho
comunitario andino, a darse proteccion al nombre
comercial frente a la solicitud o al registro
posterior de signos marcarios que por aseme-
jarse a aquél puedan inducir a error a los con-
sumidores. Posteriormente, en el literal b) del
articulo 73 de la Decisién 313 se dispuso, que
no podian registrarse como marcas los signos
que en relacion con derechos de terceros “sean
idénticos o se asemejen a un nombre comer-
cial protegido, de acuerdo con las legislacio-
nes internas de los Paises Miembros, siempre
qgue dadas las circunstancias pudiere inducirse
al publico a error”. Tal disposicién se repite en
forma textual en el literal b) del articulo 83 de
la Decisién 344, que es la norma que toma
ahora en consideracion El Tribunal para efec-
tos de su interpretacion.

En el caso presente, la demanda contenciosa
que pretende la anulacién del registro marcario
MAXMARA otorgado a LUZ MARINA ACOSTA
MADRID, se fundamenta entre otras disposi-
ciones comunitarias en la que se acaba de
mencionar, pues se alega que esta marca no
ha debido ser registrada en razén de que exis-
tia un nombre comercial, el de MAXMARA
FASHION GROUP, notoria e internacionalmente
conocido, que se usaba con anterioridad a la
concesion del registro en referencia.

2 Sobre este topico puede consultarse la sentencia del
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
del 17-VIII-98. Proceso 4-IP-98. Caso OPTIPAN. En
G.0.A.C. N° 375 de 7-X-98.
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En multiples providencias emitidas por El Tri-
bunal, en las cuales se interpreté, bien, la
disposicién contenida en el literal b) del articu-
lo 73 de la Decisién 313, ora, la establecida en
el subrogatorio literal b) del articulo 83 de la
Decisién 344, se ha sentado precisa jurispru-
dencia al respecto, en términos y con los al-
cances que ahora, nuevamente, se ratifican.
Ha sostenido con respecto a esta norma El
Tribunal:

“El nombre comercial para ser oponible
exitosamente ante una marca solicitada o
registrada como lo dispone el articulo 83,
literal b) debe haber sido usado con anterio-
ridad a la solicitud de la marca en aplicacion
del principio de la prioridad que rigurosa-
mente debe regir. Si la utilizaciéon personal,
continua, real, efectiva y publica del nombre
comercial ha sido posterior a la concesion
de los derechos marcarios, éstos tendran
prevalencia sobre el uso del nombre comer-
cial. Ademas, el uso del nombre no debe
inducir al puablico a error, lo que significaria,
aplicando las normas sobre marcas, que a
méas de que entre la marca y el nombre
exista una identidad o semejanza, la confundi-
bilidad no debe producirse en cuanto a los
productos y servicios que la marca protege
y la actividad que el nombre ampara.

“También podria aplicarse en materia de nom-
bres comerciales los conceptos de distinti-
vidad y de percepcion referentes a las mar-
cas, asi como los de genericidad, descripti-
vidad, orden publico, moral, etc., que se
sefialan en los articulos 82 y 83 de la Deci-
sidn 344, y los criterios para determinar la
existencia o no de la confundibilidad de nom-
bres comerciales entre si 0 entre una marca
y el nombre.

“El sistema legal de orden comunitario, es-
tablece para el usuario o el titular de un
nombre comercial, la proteccion en la fase
de inscripcién de una marca posterior para
presentar observaciones y la accion de nuli-
dad prevista en el articulo 113 de la Deci-
sidn 344, nulidad que puede originarse de
oficio por la propia autoridad nacional o a
peticién de parte, y en cualquiera de los dos
casos previa audiencia de las partes intere-
sadas.

“Prueba de uso del nombre comercial

“Correspondera a quien alegue la existen-
cia, la prioridad, o a quien ejercita el dere-
cho de observacion o el planteamiento de la
nulidad de la marca, el probar, por los me-
dios procesales al alcance de la justicia na-
cional, que el nombre ha venido siendo utili-
zado con anterioridad al registro de la marca
en el Pais donde solicita la proteccion y que
ese uso relne los caracteres y condiciones
anotados. La simple alegacion del uso no
habilita al poseedor del nombre comercial
para hacer prevaler sus derechos. La facili-
dad de determinar el uso puede provenir de
un sistema de registro o de depdsito que sin
ser esenciales para la proteccion, propor-
cionan por lo menos un principio de prueba
en favor del usuario” 3.

Consecuente con estas posiciones jurispru-
denciales, el juez nacional, al realizar el anali-
sis comparativo entre el nombre comercial no-
torio o la marca notoria, con la denominacién
marcaria impugnada, para definir si ésta gene-
ra problemas de confusién con respecto a los
productos amparados por aquéllos, deberd, en
primer lugar, determinar si en efecto, se en-
cuentra acreditado el caracter de notorio del
nombre comercial o de la marca, segun el
caso, ello de conformidad con lo previsto en el
articulo 84 de la Decision 344, para que, Si
hubiere lugar, y como segundo paso, aplicar al
cotejo las mismas reglas y criterios de compa-
racion que se utilizan para la comparacion de
signos marcarios.

4.4. Notoriedad de la marca. (Articulo 83,
literales d) y e). D. 344)

Las reglas contenidas en el articulo 83, litera-
les d) y e), de la Decision 344 de la Comision,
contemplan una amplia y especial proteccion
para los signos distintivos que retnan el requi-
sito de la notoriedad.

La doctrina y la jurisprudencia han caracteriza-
do la marca notoria por sus atributos de “difu-
sién” y “reconocimiento” logrados dentro del
circulo de consumidores del producto o servi-
cio que con ella se identifica. La notoriedad es

3 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Sentencia de 11-111-98. Proceso 3-IP-98. Caso “BELLA
MUJER”. En G.O.A.C. N° 338 de 11-V-98.
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un status, un elevado grado de aceptacion y
reconocimiento por parte del piblico, alcanza-
do por un signo como consecuencia de su
funcion de distinguir determinado tipo de bie-
nes o servicios como fabricados o prestados
por una persona en particular.

La notoriedad de la marca es un hecho que
debe probarse. Asi lo estipula el articulo 84 de
la Decisidn 344 cuando sefiala los elementos
gue sirven para medir tal circunstancia. Ello
porque la marca comun, para elevarse al esta-
dio de la marca notoria, debe contar con una
serie de factores tales como: calidad del pro-
ducto, difusion de la marca, imagen en el mer-
cado, comercializacién del producto, etc.. La
carga de la prueba corresponde al titular de la
marca, pues ésta puede ser desconocida in-
clusive por la autoridad administrativa o judi-
cial y la prueba precisamente pretende con-
vencer al juzgador de que la marca alegada
como notoria reline caracteristicas especiales
qgue no poseen las marcas comunes.*

Corresponde, entonces, a la Autoridad Nacio-
nal Competente o al Juez, en su caso, estable-
cer, con base en las probanzas aportadas por
quien desea el reconocimiento de marca noto-
ria y por ende la proteccion especial que de
ello se deriva, si una marca tiene o no los
atributos de la notoriedad, para lo cual el orde-
namiento comunitario establece, en forma no
taxativa, los criterios del articulo 84 citado.

Es de advertir que dentro del alcance de la
proteccion especial que otorga la notoriedad
comprobada esta lo que dispone el articulo 83,
literal e), cuando sefiala que se puede producir
confusion con una marca notoriamente cono-
cida, si existe similitud, sin tener en cuenta la
clase de los productos o servicios a que ella se
refiere ni tampoco aquellos para los cuales se
solicita el registro.

De la lectura que hace el Tribunal de los dos
incisos objeto de la interpretacion se puede
colegir que la proteccién de la marca notoria

4 Veéase al respecto lo dicho en la Sentencia de 21-1V-98.
Proceso 23-IP-96. Marca VODKA BALALAIKA. Publica-
do en G.O.A.C. N° 354 de 13-VII-98.

5 En similar sentido se pronunci6 el Tribunal en Sentencia
de 8-X-99. Dentro del Proceso 36-1P-99. Marca FRISKIES.
Publicado en G.O.A.C. N° 504 de 9-XI-99.

no se encuentra limitada por los principios de

“especialidad” y de “territorialidad” generalmen-

te aplicables con relacion a las marcas comu-

nes.®

4.5. Tramite de las observaciones. (Articu-
lo 96. D. 344)

Se contempla en la legislacion comunitaria an-
dina en materia de propiedad industrial la posi-
bilidad de que cualquier persona, que tenga
legitimo interés, pueda presentar observacio-
nes al registro de una marca solicitada.

Segun ella, se considera que tiene legitimo
interés para presentar las observaciones tanto
el titular de una marca registrada ante el inten-
to de registrar otra idéntica o similar, asi como
quien solicité primero el registro de la marca.

Las observaciones deben ser tramitadas y re-
sueltas por la Oficina Nacional Competente, la
cual podra rechazar las extemporaneas; las
gue se fundamenten en solicitud posterior a la
peticién de registro de la marca que se obser-
va; las que se fundamenten en tratados no
vigentes para el Pais Miembro en el que se
solicita la marca o aquellas en que los intere-
sados no hubieran pagado las tasas de trami-
tacién correspondientes.

Segun los articulos 94, 95 y 96 de la Decision
344, una vez admitida a tramite la observacion
gue no incurra en las causales de rechazo
mencionadas en el primero de los citados, la
Oficina Nacional Competente debera notificar
al peticionario para que dentro de los treinta
dias haga valer sus alegatos.

Vencido el mencionado plazo la Oficina Nacio-
nal Competente debe decidir las observacio-
nes y luego efectuar indefectiblemente el exa-
men de registrabilidad para concluir pronun-
ciandose expresamente sobre la concesién o
denegacion del registro de la marca, pronun-
ciamiento que, independientemente de su con-
tenido, favorable o desfavorable, debera plas-
marse en resolucion debidamente motivada,
la que debe ser notificada al peticionario.

El examen de registrabilidad que debe practi-
car la oficina correspondiente comprende el
analisis de todas las exigencias que la Deci-
sidn 344 impone para que un signo pueda ser
registrado como marca, partiendo de los requi-
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sitos establecidos en el articulo 81, ya analiza-
dos, y tomando en consideracion las prohibi-
ciones que sefialan los articulos 82 y 83 de la
misma Decision.

El concepto plasmado en la resolucién o acto
administrativo por el cual se califica la seme-
janza o no de los signos enfrentados y se
determina la concesion o la denegacion del
registro debe estar respaldado en un estudio
prolijo, técnico y pormenorizado de todos los
elementos y reglas que le sirvieron de base
para tomar su decision. El funcionario no goza
de discrecionalidad en la adopcién de su crite-
rio puesto que debe adoptar las reglas que la
doctrina y jurisprudencia han establecido. La
aplicacion que de éstas se realice en el exa-
men comparativo, dependera en cada caso de
las circunstancias y hechos que rodeen a las
marcas en conflicto. Este parametro se halla
ordenado en el articulo 95 de la Decisién 344,
al exigir que “...Ia oficina nacional competente
decidira sobre las observaciones y la conce-
sion o denegaciéon del registro de marca, lo
cual notificara al peticionario mediante resolu-
cion debidamente motivada”.

La Decision 344 exige reiterativamente (arts.
95 y 96) que los pronunciamientos de las auto-
ridades nacionales respecto de las solicitudes
de registro de marcas sean debidamente moti-
vados, es decir, expresen los fundamentos en
los que se basan para emitirlos.®

4.6. Adquisicion del derecho al uso exclu-
sivo de la marca. (Articulo 102. D. 344)

Ha dicho El Tribunal que la Gnica forma de
adquirir el derecho exclusivo y preferente so-
bre una marca es mediante el registro, acto
que, segun el sistema comunitario andino, es
constitutivo y no declarativo de tal derecho.

Una vez registrada la marca, su titular adquie-
re el derecho al uso exclusivo el cual comporta
la posibilidad de ejercerlo en forma positiva y
la facultad de prohibir que otros lo utilicen sin
su consentimiento o autorizacién (ius
prohibendi).

El articulo 104 de la Decision 344 dispone que:

6  TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Sentencia de 30-X-98, Proceso 35-1P-98, marca “GLEN
SIMON”, publicada en la G.O.A.C. N° 422 del 30-11-99.

“el registro de la marca confiere a su titular el
derecho de actuar contra cualquier tercero que
sin su consentimiento realice, con relacion a
productos o servicios idénticos o similares para
los cuales haya sido registrada la marca”, al-
guno de los actos que se enlistan en dicha
disposicion.

Tres facultades especificas en cabeza del titu-
lar de una marca, se han identificado por la
jurisprudencia y la doctrina como derivadas
del derecho exclusivo conferido por el registro
de la misma; ellas son:

* La de usarla en el producto o servicio para
la que fue concedida, o sobre su envase o
envoltorio; y ademas, la de interponer ac-
ciones judiciales o administrativas a fin de
impedir que esos mismos usos puedan rea-
lizarse o ejecutarse por terceros sobre pro-
ductos similares que ostentan signos igua-
les 0 semejantes a los suyos.

* La capacidad de comerciar los productos o
servicios con identificacion de su marca,
que se complementa con la prohibicion que
puede lograr el titular para que terceros vendan
productos o suministren servicios, bajo el
amparo de un signo igual o similar.

» La posibilidad de que el titular utilice la mar-
ca en avisos publicitarios, impidiendo que
terceros hagan lo propio con esa misma
marca.’

En resumen, conforme al sistema andino, la
Unica forma de adquirir el derecho al uso ex-
clusivo de la marca es por medio del registro,
el cual le permite a su titular ejercer el ius
prohibendi para impedir que terceros utilicen
Su marca, Sin su expreso consentimiento, en

7 En abundamiento de los anteriores conceptos sobre for-
ma de adquisicién del derecho al uso exclusivo y prefe-
rente de la marca, se citan a continuacion algunas de las
sentencias que forman parte de la reiterada jurispruden-
cia del Tribunal Comunitario en las que se interpretaron
las normas que ahora se examinan: Sentencia de 18-1X-
95, Proceso 12-IP-95, Marca: VERDADERO ARRANCA
GRASA. G.0.A.C. No. 199 del 26-1-96. Sentencia de 19-
IX-95, Proceso 2-1P-95, Marca: LAURA & LAURA ASHLEY.
G.0.A.C. 199, del 26-1-96. Sentencia de 7-VIII-95, Proce-
so 7-1P-95, G.O.A.C. 189, del 15-1X-95. Sentencia del 7-
VIII-95, Proceso 4-IP-94, Marca: EDEN FOR MAN. G.O.A.C.
No. 189 de 15-1X-95. Sentencia del 30-VIII-96, Proceso
8-1P-95, Marca LISTER. G.O.A.C. No. 231 del 17-X-96,
entre otras.
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bienes o servicios idénticos o similares, a tal
extremo que pueda causar confusion al consu-
midor que es a quien protege, en esencia, el
derecho marcario. El registro marcario confie-
re al titular de la marca, en el pais de inscrip-
cion el derecho al uso exclusivo de la misma y
el ejercicio del ius prohibendi con las limita-
ciones y excepciones establecidas por la ley
comunitaria.

Con fundamento en las consideraciones ante-
riores,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE
LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

Primero: Un signo puede registrarse como
marca Unicamente si reline los re-
quisitos de distintividad, percepti-
bilidad y susceptibilidad de repre-
sentacion grafica a que se refiere
el articulo 81 de la Decisién 344 y
ademas, no encaja en ninguna de
las causales de irregistrabilidad a
que se refieren los articulos 82 y
83 de la Decision 344.

Segundo: La existencia del riesgo de confu-
sidn es un aspecto de hecho que
debera ser analizado por el admi-
nistrador o el juez nacional, suje-
tandose en todo caso, a las reglas
de comparacion de signos estable-
cidas por la doctrina y la jurispru-
dencia.

Tercero: EIl examen de registrabilidad que
debe practicar la oficina correspon-
diente comprende el andlisis de to-
das las exigencias que la Decisién
344 impone para que un signo pue-
da ser registrado como marca, par-
tiendo de los requisitos estableci-
dos en su articulo 81 y tomando en
consideracion las prohibiciones que
sefalan los articulos 82 y 83 de la
misma Decisién. Debe producirse
en todos los casos, aun en aqué-
llos en que no se hayan presenta-
do observaciones a la solicitud de
registro y la conclusion, sea cual
fuere, debe plasmarse en una re-
solucion motivada.

Cuarto. La proteccién a la marca notoria,
reconoce al titular de la misma otros
derechos que no poseen las mar-
cas comunes, pero esto no signifi-
ca que la notoriedad surge de la
marca por si sola, o que para su
reconocimiento legal no tengan que
probarse las circunstancias que han
dado lugar a la presencia de esa
caracteristica especial. Alegada la
notoriedad de una marca como obs-
taculo para el registro de una nue-
va marca, la prueba de tal notorie-
dad corresponde a quien la alega,
quien dispondra, para ese objeto,
de los medios procesales que la
legislacion interna haya previsto.
Téngase en cuenta que la protec-
cion que confiere la marca notoria,
de acuerdo a lo establecido en las
normas andinas interpretadas, es
independiente de la clase de pro-
ductos o servicios a que ella se
refiere o de aquellos para los cua-
les se solicita el registro.

Quinto: La legislacién andina protege el
nombre comercial sin necesidad de
registro o depdsito. Para efectos
de determinar la similitud entre un
nombre comercial y una marca, se
aplican las mismas reglas que para
el cotejo entre marcas.

El Consejo de Estado de la Republica de Co-
lombia debera adoptar la presente interpreta-
cion al dictar la sentencia dentro del proceso
interno N° 4954, de conformidad con el articu-
lo 35 del Tratado de Creacion del Tribunal de
Justicia del Acuerdo de Cartagena.

Notifiquese al Consejo de Estado de la Repu-
blica de Colombia, mediante copia certificada.
Remitase copia a la Secretaria General de la
Comunidad Andina para su publicacién oficial.

Luis Henrique Farias Mata
PRESIDENTE

Rubén Herdoiza Mera
MAGISTRADO

Juan José Calle y Calle
MAGISTRADO
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Gualberto Davalos Garcia
MAGISTRADO

Guillermo Chahin Lizcano

MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-
DAD ANDINA.- La sentencia que antecede es
fiel copia del original que reposa en el expe-

PROCESO 29-|1pisp@)@e esta Secretaria. CERTIFICO.-

Interpretacién prejudicial de los articulos 81y 83 Iite%\l':e%u%gdéh%g?ﬁ:g@fammo
102, 146 y 147 de la Decision 344 de la Comision del Acuerdo de Cartagena,
en concordancia con el articulo 5° del Tratado de Creacién del Tribunal,
solicitada por el Consejo de Estado de la Republica de Colombia,
Seccion Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo.
Proceso Interno No. 5197. Actora: HELADOS LA FUENTE S.A.
Marca: “FUENTE CLARA”.

Magistrado Ponente: DR. RUBEN HERDOIZA MERA

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMU-
NIDAD ANDINA, en Quito a los dos dias del
mes de junio del afio dos mil.

En la solicitud de interpretacién prejudicial
formulada por el Consejo de Estado de la Re-
publica de Colombia, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Seccion Primera, por medio de
ofi-cio No. 425, de 6 de marzo del afio 2000,
suscrito por el Consejero de Estado Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo y recibido en este
Tribunal el 31 de marzo del 2000.

VISTOS:

Que la consulta se tramita con observancia de
lo dispuesto en el articulo 61 del Estatuto del
Tribunal y que por ello fue admitida a tramite.
1. ANTECEDENTES.

1.1. Las partes.

La parte demandante es la Sociedad HELA-
DOS LA FUENTE S.A. y la demandada, La
Superintendencia de Industria y Comercio de
la Republica de Colombia.

1.2. Sintesis de la demanda.

Se presenta la demanda en accién de nulidad

y restablecimiento del derecho contra la Reso-
lucion N° 7533 proferida por la Superintendencia

de Industria y Comercio de la Republica de
Colombia, el 20 de marzo de 1996, por la que
ha sido concedido registro como marca de fa-
brica figurativa, para la denominacion “FUEN-
TE CLARA", destinada a distinguir productos
comprendidos en la clase 29 del Decreto 755
de 1972 o Clasificacion Internacional de Niza.

La referida demanda persigue, adicionalmente,
la nulidad de las Resoluciones expedidas por
la misma Dependencia, nimero 010694, de 28
de abril de 1997, confirmatoria de la Resolu-
cion 7533 y por la que se resuelve los recursos
de apelacién interpuestos y, nimero 1124, de
15 de mayo de 1998, que niega dichos recur-
sos y confirma, también, la referida Resolu-
cion 7533.

1.3. Contestacién de la demanda.

La Superintendencia de Industria y Comercio,
al contestar a la demanda, solicita que no se
tome en cuenta las pretensiones y condenas
peticionadas por la demandante, por cuanto
carecen de apoyo juridico y por consiguiente,
de sustento legal para que prosperen.

Adicionalmente, ratifica la legalidad de los ac-
tos administrativos acusados pues afirma que
con la expedicion de las resoluciones N° 7533
del 20 de marzo de 1996, N° 010694 del 28 de
abril de 1997, expedidas por el jefe de la Divi-
sion de Signos Distintivos y N° 1124 del 15 de
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mayo de 1998, proferida por el Superintenden-
te Delegado para la Propiedad Industrial de la
Superintendencia de Industria y Comercio, no
se ha incurrido en violacién de normas conte-
nidas en la Constitucién Nacional, en el Codi-
go Contencioso Administrativo y en la Deci-
sion 344 de la Comision del Acuerdo de Car-
tagena.

1.4. Resolucién Impugnada.

Mediante Resolucion No. 7533 del 20 de Mar-
zo de 1996, el Jefe de la Divisién de Signos
Distintivos declaré infundadas las observacio-
nes presentadas por las sociedades PRODUC-
TORA DE ALIMENTOS LA FUENTE S.A. y
CERVECERIA UNION S.A., con fundamento
en las marcas LA FUENTE, CLARA PILSEN,
CLARITA CERVUNION LA CERVEZA DEL
GRAN SABOR, CLARITA CERVIUNION ME
GUSTO MUCHO MAS, CLARITA LA CHICA
ALEGRE DEL VESTIDO VERDE Y CLARITA
PARA LA GENERACION DE LAS SENSACIO-
NES, y concedid el signo figurativo, consisten-
te en una gota que cae, en cuyo cuerpoy en la
parte mas ancha, las sombras y luces produ-
cen la formacion de unas figuras que aseme-
jan las letras F y C, iniciales de la expresién
Fuente Clara, solicitado por la sociedad
AGROPECUA-RIA MONTIJO LTDA., para dis-
tinguir productos de la clase 29, por considerar
gue no encuadra en la causal de irregistrabilidad
conte-nida en el articulo 83 literal a) de la
Decisién 344 de la Comision del Acuerdo de
C a r t a g e -
na.

Dentro del término de ley, los doctores Mario
Delgado Echeverry, en representacion de la
sociedad PRODUCTORA DE ALIMENTOS LA
FUENTE S.A., y Alvaro Correa Ordofiez, en
representacion de la sociedad CERVECERIA
UNION S.A., interpusieron el recurso de repo-
sicidn y en subsidio el de apelacién en contra
de las Resoluciones que concedieron el regis-
tro en favor de la sociedad AGROPECUARIA
MONTIJO LTDA., cuyos fundamentos son:

La sociedad PRODUCTORA DE ALIMENTOS
LA FUENTE S.A., manifiesta que al observar
la publicacion en la Gaceta, de la marca solici-
tada, se aprecia que es una marca mixta, en la
qgue el elemento denomitativo es el predomi-
nante, por lo que hay confundibilidad entre las
marcas en conflicto, que el consumidor esta

habituado a retener las marcas a través del
elemento nominativo. Ademas, argumenta que
la marca LA FUENTE es notoriamente conoci-
da en Colombia.

Asi mismo, la SOCIEDAD CERVECERIA UNION
S.A., manifiesta que la solicitud de registro
corresponde a una marca mixta compuesta de
las palabras FUENTE y CLARA, expresiones
que generarian confusién con las marcas en
conflicto.

Por su parte, la Superintendencia de Industria
y Comercio, mediante Resolucién No. 1124
del 15 de mayo de 1998, desconoce que la
marca se publico en la Gaceta como mixta y
declara infundadas las observaciones de las
demandantes, menciona que la Divisién de
Signos Distintivos, mediante resolucién No.
010694 del 28 de abril de 1.997, decidi6 el
recurso de reposicion interpuesto confirmando
la resolucién impugnada, argumentando que
desde el momento de la solicitud es evidente
el caracter figurativo del signo solicitado y la
ausencia de elementos nominativos, por lo que
no existe riesgo de confusidn con las expresio-
nes que le sirven de fundamento a las obser-
vaciones presentadas.

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

La competencia del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina para interpretar por via
prejudicial las normas que conforman el orde-
namiento juridico del Acuerdo de Cartagena,
con el fin de asegurar su aplicacién uniforme
en el territorio de los Paises Miembros, deriva
de lo que dispone el articulo 32 del Tratado de
su creacion.

3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETA-
CION PREJUDICIAL.

De conformidad con la solicitud presentada
por el consultante, el Tribunal procede a inter-
pretar los articulos 81, 83 literales a), b), d) y
e); y 102 de la Decisién 344 de la Comisién del
Acuerdo de Cartagena. No se interpretan los
articulos 146 y 147 de la referida Decision, ya
gue como se ha sefalado en reiterada juris-
prudencia, su aplicacién es ajena al caso con-
creto y constituyen, ademas, “compromisos que
los Paises Miembros del Acuerdo de Cartagena
adquirieron desde la entrada en vigencia de la
Decision 311. Tales compromisos, de caracter
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nacional, no pueden ser invocados ni aplica-
dos a los casos en que los particulares partici-
pan con intereses individuales” . Tampoco in-
terpreta el articulo 5 del Tratado de Creacion
del Tribunal, por no ser aplicable al caso.

Las normas de la Decisién 344 de la Comision,
gue seran objeto de esta interpretacion prejudicial,
son en consecuencia las siguientes:

3.1. Articulo 81.

Podran registrarse como marcas los sig-
nos que sean perceptibles, suficiente-
mente distintivos y susceptibles de re-
presentacion grafica.

Se entendera por marca todo signo per-
ceptible capaz de distinguir en el merca-
do, los productos o servicios producidos
0 comercializados por una persona de
los productos o servicios idénticos o si-
milares de otra persona”

3.2. Articulo 83.

Asi mismo, no podran registrarse como

marca aquellos signos que, en relacién

con derechos de terceros, presenten al-

gunos de los siguientes impedimentos:

“a) Sean idénticos o se asemejen de forma
que 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 servicios respecto de los
cua-les el uso de la marca pueda inducir
al publico a error;

“b) Sean idénticos o0 se asemejen a un nom-
bre comercial protegido, de acuerdo con
las legislaciones internas de los Paises
Miembros, siempre que dadas las cir-
cunstancias pudiere inducirse al publico
a error;

“d) Constituyan la reproduccion, la imitacién,
la traduccién o la transcripcion, total o
parcial de un signo distintivo notoriamen-
te conocido en el pais en el que solicita

1 Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, Tomo VI, Proceso 26-1P-96, sentencia del 30 de
Julio de 1997, Marca: “SEFRITA”, Pag. 307.

el registro o en el comercio subregional,
o internacional sujeto a reciprocidad, por
los sectores interesados y que perte-
nezca a un tercero. Dicha prohibicién
sera aplicable, con independencia de la
clase, tanto en los casos en los que el
uso del signo se destine a los mismos
productos o servicios amparados por la
mar-ca notoriamente conocida, como en
aquellos en los que el uso se destine a
productos o servicios distintos.

Esta disposicidn no sera aplicable cuan-
do el peticionario sea el legitimo titular
de la marca notoriamente conocida;

e) Sean similares hasta el punto de produ-
cir confusion con una marca notoriamente
conocida, independientemente de la cla-
se de los productos o servicios para los
cuales se solicite el registro”.

3.3. Articulo 102.

El derecho al uso exclusivo de una mar-
ca se adquirira por el registro de la mis-
ma ante la respectiva oficina nacional
competente”.

4. CONSIDERACIONES.

Los aspectos a los cuales se referira el Tribu-
nal en esta interpretacion comprenden los re-
quisitos para el registro de marcas, la similitud
y la identidad entre marcas y, el examen de
registrabilidad.

4.1. Requisitos para el registro de marca.

En la normativa comunitaria sobre propiedad
industrial, se establecen los requisitos que debe
reunir una marca para ser considerada como
tal; es asi que el articulo 81 de la Decision 344
de la Comision de la Comunidad Andina, se
refiere a las cualidades esenciales de la mar-
ca, esto es, perceptibilidad, distintividad y sus-
ceptibilidad de representacién grafica. Tam-
bién considera la citada norma, en su inciso
segundo, que la funciéon fundamental de la
marca es la de distinguir productos o servi-
cios.

Concepto de marca

La marca se define como todo signo visible,
capaz de distinguir los bienes o servicios pro-
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ducidos o comercializados en el mercado por
una persona, de los bienes o servicios idénti-
cos o similares de otra.

Perceptibilidad

El signo no cumpliria la funcién de marca si no
tuviera la capacidad de ser perceptible por
medio de los sentidos o de la inteligencia por
parte de los consumidores, de manera que
pueda ser apreciado en imagenes, impresio-
nes, palabras, graficos, colores, etc.

De la perceptibilidad se desprende también el
requisito de la capacidad diferenciadora, que
es el medio mas fidedigno de identificar un
producto o un servicio de otro.

Distintividad

Otra de las funciones esenciales de la marca,
es la capacidad de individualizar los servicios
y productos, lo que permite diferenciarlos y
distinguirlos en el mercado de otros idénticos
o similares. Condicién esencial para que un
signo se constituya en marca es, precisamen-
te, la distintividad entre un producto y otro.

Se considera que la distintividad constituye un
fundamento basico del signo para que pueda
ser registrado como marca, es asi que su obje-
to fundamental es la identificacion marcaria, y
la individualizacion frente a cualquier otro sig-
no que se asemeje o0 sea idéntico, y que ante-
riormente haya sido registrado o solicitado para
los mismos productos o servicios.

Representacion gréfica

El tercer requisito es la representacioén grafica,
la cual comprende la descripcién de palabras,
figuras o signos para facilitar al administrador
una concepcién material del contenido, forma,
dimensiones, etc. del signo.

El tratadista Marco Matias Aleméan, en su
obra: "Marcas", pag. 77, Top Management
International, Bogota, destaca la importan-
cia de esta caracteristica, y hace una rela-
cion entre la perceptibilidad con la materia-
lizacién o factibilidad externa para el regis-
tro. 2

4.2. Irregistrabilidad de las marcas

2 Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, Tomo V, Proceso 27-1P-95, Pag.: 90.

La importancia de los requisitos del articulo
81, ha sido enfatizada reiteradamente por este
Tribunal, ya que un signo sélo puede ser regis-
trado como marca cuando cumple a cabalidad
con estos requisitos. Pero aun cuando un sig-
no relina estas caracteristicas no debe incurrir
en ninguna de las causales de irregistrabilidad
sefaladas en articulo 83, literales a), b), d) y
e) de la Decision 344 de la Comisién del Acuerdo
de Cartagena, relativas a:

Riesgo de confusién

El articulo 83, literal a) de la Decision 344 de
la Comision de la Comunidad Andina, se refie-
re al tema de la confundibilidad, entendiéndo-
se por tal el efecto de confundir o tomar una
cosa por otra, lo que podria suceder por la
similitud o semejanza entre dos marcas, o iden-
tidad de las mismas.

Es menester establecer que la confusion se
origina en la semejanza entre los signos distin-
tivos de los productos que ellos protegen, lo
gue puede llevar a los consumidores a error 0
confusion al adquirir esos productos o servi-
cios, sin percatarse de que estos provengan
posiblemente de empresas diferentes.

La marca que se proyecte registrar, no puede
ser confundida con la debidamente inscrita, la
cual goza de la proteccién legal conferida por
el registro y por tanto otorga a su titular el
derecho de hacer uso exclusivo de ella.

Marca confundible

En el cotejo marcario, tanto la doctrina como
la jurisprudencia del Tribunal, han considerado
que:

"...Debera tenerse en cuenta la visién de
conjunto, la totalidad de sus elementos inte-
grantes, la unidad fonética y grafica de los
nombres, su estructura general y no las par-
tes aisladas unas de otras, ni los elementos
particulares distinguibles en los nombres,
ya que por tratarse de estructuras lingiisticas
debera atenderse antes que nada a la foné-
tica.

"Debe evitarse, entonces, la diseccion o frac-
cionamiento de los nombres que se compa-
ran, o el pretender examinarlos en sus deta-



GACETA OFICIAL

12/07/2000 36.40

lles, ya que el consumidor medio no proce-
de en tal forma. Por lo mismo debera poner-
se atencidn preferente a los elementos carac-
terizantes de cada denominacion, de los cuales
suelen depender en la practica la primera
impresion o impacto que recibe ese consu-
midor medio ante el nombre que sirva de
marca." *

En la doctrina encontramos los siguientes cri-
terios generales del Derecho Marcario, que
permiten analizar la similitud de marcas y es-
tablecer su aplicacion:

"Regla 1.- La confusion resulta de la impre-
sién de conjunto despertada por las marcas.

"Regla 2.- Las marcas deben examinarse
sucesivamente y no simultaneamente.

"Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe
colocarse en el lugar del comprador presun-
to y tener en cuenta la naturaleza del pro-
ducto.

"Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las se-
mejanzas y no las diferencias que existen
entre las marcas." (Pedro C. Breuer More-
no, "Tratado de Marcas de Fabrica y de
Comercio”, editorial Robis, Buenos Aires,
pag. 351y ss).

4.3. Nombres Comerciales

En el articulo 83, literal b) de la Decision 344
de la Comision de la Comunidad Andina, se
establece como una de las causales de irre-
gistrabilidad de un signo, la identidad o la se-
mejanza con un nombre comercial. La solici-
tud de registro de un signo marcario que se
asemeje a un nombre comercial, puede inducir
al publico a error.

La proteccién del nombre comercial puede darse
por dos vias:

- La via del uso del nombre comercial; y
- La via de la inscripcion o registro ante la
Oficina Nacional Competente.

Las dos vias tienen absoluta validez, sin tener

3 Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de
Cartagena Proceso 1-1P-87 G.O. No. 28 de 15 de febrero
de 1988

prelacion o privilegio alguno entre la una y la
otra.

De lo mencionado se puede deducir que un
nombre comercial preexistente, que retna los
requisitos exigidos y obligados para la protec-
cion, puede oponerse al registro de una marca
idéntica o semejante.

Definicién del nombre comercial

Se define al nombre comercial como aquel
elemento que identifica la actividad mercantil
de una empresa o de una persona de la de
otra.

El tratadista Fernandez Novoa lo define como
"aquella especial denominacién bajo la cual un
empresario individual o social ejercita la ince-
sante actividad economica en que estriba la
dimension dinamica de la empresa".

Requisitos del nombre comercial

Se considera a un nombre comercial plena-
mente valido cuando cumple las siguientes
condiciones:

“Distintividad.- Tanto intrinseca, esto es,
capacidad distintiva propia, como extrinse-
ca o disponibilidad, que significa no consti-
tuir el nombre comercial o social, una mar-
ca u otro signo usado por otra persona o
empresa. El nombre comercial no debe ser
confundible con otro ni con una marca ya
empleada para individualizar personas fisi-
cas o juridicas u otros signos que puedan
servir de fundamento para una observacion.

“Licitud.- Con lo que se pretende que el
nombre comercial no esté constituido por
signos prohibidos por la ley, ni contrarios a
las buenas costumbres y la moral; ni tampo-
co ser engafioso, ni contradecir el principio
de veracidad; ni implicar un riesgo de aso-
ciacion, de confusién, o diluciéon con otros
signos distintivos, no atentar contra el dere-
cho de terceros." *

Caracteristicas del nombre comercial

Existen ciertas caracteristicas que deben to-
marse en cuenta en los nombres comerciales:

4 Proceso 03-1P-99 G.O. No. 461 de 22 de julio de 1999
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- Personal.- "La utilizacién y el ejercicio de
la actividad que protege sea
por parte de su propietario;

- Publico.- "Cuando se ha exteriorizado es
decir, cuando ha salido de la
oOrbita interna;

- Ostensible.- "Cuando puede ser advertido
por cualquier transeulnte; vy,

- Continuo.- "Cuando se lo usa de manera
ininterrumpida, ya que el nom-
bre se adquiere por el uso y se
pierde por el no uso que debe
ser definitivo y no ocasional como
el cierre de un negocio por in-
ventarios."

La prueba del uso del nombre comercial co-
rresponderd a quien alegue la existencia de su
derecho. Debe comprobarse que el nombre
ha-ya sido utilizado con anterioridad a la soli-
citud de registro de la marca.

4.4, Marca Notoria

La norma contenida en el articulo 83, literal d)
de la Decision 344 de la Comisién de la Comu-
nidad Andina, contempla una amplia protec-
cion para los signos distintivos que retnan el
requisito de notoriedad.

El Profesor Fernandez Novoa define a la mar-
ca notoria como aquella que goza de difusion
y ha logrado el reconocimiento entre el circulo
de consumidores del producto que identifica.

Para el tratadista Jorge Otamendi notoriedad
es "un status de aceptacion por parte del publi-
co, que so6lo es consecuencia del éxito que ha
tenido el producto o servicio que las marcas
distinguen".

Este Tribunal en varios fallos ha insistido en
que:

“la notoriedad de la marca es un hecho que
debe probarse, pues la marca para conver-
tirse en notoria es el resultado de una serie
de factores como: calidad del producto, di-
fusion de la marca, imagen en el mercado,
comercializacion del producto, etc.; la carga
de la prueba corresponde al titular de la

marca, pues ésta puede ser desconocida
inclusive por la autoridad administrativa o
judicial y la prueba precisamente pretende
convencer al juzgador de que la marca ale-
gada como notoria redine caracteristicas es-
peciales que no poseen las marcas comu-
nes." ®

"La notoriedad se predica de la marca utili-
zada no so6lo a nivel nacional sino en el
ambito de la subregion y el internacional” ®.

Prueba de notoriedad

La notoriedad de la marca, debe ser probar en
los términos establecidos por la ley; por ello,
quien la alega esta obligado a probarla. Para
establecer si una marca es notoria, el juzgador
debe tomar en cuenta lo que menciona la De-
cision 344 de la Comisién de la Comunidad
Andina, que son entre otros elementos los si-
guientes:

“a) La extension del conocimiento entre el
publico consumidor como signo distintivo
de los productos o servicios para los que
fue acordado;

“b)La intensidad y el ambito de difusion y
de la publicidad o promocién de la marca;

“c) La antigiedad de la marca y su uso cons-
tante;

“d) El analisis de produccién y mercadeo de
los productos que distingue la marca.”

Corresponde a la Autoridad Nacional Compe-
tente establecer con base a los elementos men-
cionados, si una marca es 0 no notoria.

Confusién con la marca notoriamente co-
nocida

El articulo 83, literal e) sefiala al respecto, que
se puede producir confusiébn con una marca
notoriamente conocida, si existe similitud, sin
tener en cuenta la clase de productos o servi-
cios para los cuales se solicita el registro.

"Dentro del conflicto suscitado entre una
mar-ca notoriamente conocida y una marca

5 Proceso 23-IP-96 G.O. No. 354 de 13 de julio de 1998
6 Proceso 2-IP-94, G.O. No. 160 de julio 21 de 1994
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comun, el punto esencial radica en determi-
nar el momento en que la marca notoria-
mente conocida ha obtenido tal calidad a fin
de impugnar con base en aquella un regis-
tro, o bien para hacer valer preferentemente
los derechos que confiere la norma cuando
se ha registrado una marca en violacion de
los literales d) y e) del articulo 83 de la
Decision 344 de la Comision del Acuerdo de
Cartagena."’

La propia normativa comunitaria determina que
la proteccion de la marca notoria no se en-
cuentra limitada por los principios de "especia-
lidad" y de "territorialidad".

4.5. Examen de registrabilidad de las mar-
cas

El examen de registrabilidad de las marcas
tanto de productos como de servicios, se en-
cuentra establecido en la Decision 344.

Dicho examen debe realizar la oficina nacional
competente. El Tribunal ha enfatizado en que
ese examen debe llevarse a cabo, en todo
caso, con el criterio del funcionario respectivo:

“La disposicion del articulo 96 impone la
obligacion a la oficina nacional competente
de realizar el examen de registrabilidad de
una solicitud marcaria, examen que debe
proceder tanto en los casos en que se han
presentado observaciones como en aque-
llos en los que ellas no existan. La inexis-
tencia de observaciones, por lo tanto, no
exime al administrador, de la exigencia de
proceder al examen de registrabilidad, y con
este fundamento a otorgar o denegar el re-
gistro de la marca, mediante resolucién de-
bidamente motivada que sera comunicada
al interesado” ®

Al interpretar la misma norma en el proceso
27-1P-95 el Tribunal sefalo:

"La facultad que se confiere a la oficina
nacional competente o al administrador para
gue proceda al examen de fondo sobre la
registrabilidad del signo, a mas de ser una
potestad, es una obligacién que debe cum-

7 Proceso No. 23-IP.96 G.O. No. 354 de 13 de julio de
1998

8  Proceso 22-IP-96, G.O. No. 265 de 16 de mayo de 1997

plirse antes de otorgar el registro marcario.

"No puede entenderse que el examen de
fondo s6lo se ha de practicar cuando no
existan "observaciones". ni que se haya de
omitir en caso de existencia de estas, cuan-
do el fin y el objetivo de la norma es que
sea la autoridad administrativa la que, con
el examen de fondo, conceda o deniegue la
marca.

"Con la presentacion de observaciones y su
aceptacion o rechazo, no significa que se
exima al funcionario de su obligacion de
proceder al examen de los requisitos que
debe reunir el signo segun el articulo 81, y
de verificar si no se encuentra incurso en
las prohibiciones fijadas en los articulos 82
y 83".

4.6. Derechos conferidos por la marca

En la doctrina y en diversas legislaciones en-
contramos dos sistemas para la proteccién de
un signo: el sistema declarativo, que protege a
la marca Gnicamente por su uso Y, el sistema
atributivo que solo confiere derecho al uso
exclusivo a raiz de la inscripciéon del signo en
el respectivo registro.

La norma comunitaria que consagra el articulo
102 de la Decisién 344 de la Comision de la
Comunidad Andina, se encuentra ubicada en
el sistema atributivo, en el cual el derecho
nace exclusivamente del registro del signo;
"es decir en las normas del ordenamiento juri-
dico andi-no el registro es titulo constitutivo
del derecho de marcas." ®

La doctrina reconoce tres facultades que se
derivan del registro, y por el cual el titular
puede hacer valer su derecho de propietario:

"La facultad de aplicar la marca al producto,
gue puede ejercerla sobre el mismo produc-
to, o sobre su envase o envoltorio; y ade-
mas se le faculta para interponer acciones a
fin de impedir que esas mismas acciones 0
hechos puedan realizarse o ejecutarse por
terceros sobre productos similares que os-
tentan signos iguales o semejantes a los
Suyos;

9  Proceso 20-IP-98, G.O. No. 393 de 14 de diciembre de
1998
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"Una segunda facultad, entrafia la capaci-
dad de comerciar esos productos o servi-
cios con identificacion de su marca. En la
faceta negativa, esa facultad se traduce en
la prohibicion que puede lograr el titular para
gue terceros vendan productos o suminis-
tren servicios, bajo el amparo de un sigho
igual o similar;

"La tercera facultad hace referencia al cam-
po publicitario, en el que el titular puede
utilizar la marca en avisos publicitarios, im-
pidiendo que terceros lo realicen con esa
misma marca." *°

El valor constitutivo del registro de marca se
da desde el momento de la concesion por par-
te de la Oficina Nacional Competente, adqui-
riendo su titular el derecho exclusivo sobre
una marca, derecho subjetivo de usarla para
la identificacion de productos y servicios.

Con fundamento en las consideraciones ante-
riores,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE
LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

Primero: Un signo para poder ser registrado
como marca debe ser perceptible,
distintivo y susceptible de repre-
sentacion grafica. Ademas, no debe
estar inmerso en ninguna de las
prohibiciones de los articulos 82 y
83 de la Decision 344 de la Comi-
sion del Acuerdo de Cartagena, pues
de ser ese el caso, el signo no
podra ser registrado como marca.

Segundo: No puede ser registrado como marca
un signo que sea similar a otro no-
toriamente conocido. La notoriedad

10 Proceso 4-1P-94, G.O. No. 189 de 15 de septiembre de
1995

del signo que es producto de la
gran difusién y del conocimiento
que tienen de él los consumidores,
de-be ser probada por la parte que
la alega.

Tercero: Eljuez nacional debe determinar si
existe riesgo de confusion entre los
signos enfrentados. Esta confusion
puede no sélo ser en el campo ideo-
I6gico sino también en los campos
fonético, visual o auditivo, bastan-
do que dicha confusidn se presen-
te en uno de estos campos para
gue tal riesgo exista.

El Consejo de Estado de la Republica de Co-
lombia debera adoptar la presente interpreta-
cion al dictar la sentencia dentro del proceso
interno N° 5197, de conformidad con el articu-
lo 35 del Tratado de Creacion del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina.

Notifiquese al Consejo de Estado de la Repu-
blica de Colombia, mediante copia certificada.
Remitase copia a la Secretaria General de la
Comunidad Andina para su publicacién en la
Gaceta Oficial.
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