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INTERPRETACION PREJUDICIAL 15-IP-99

Solicitud proveniente del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo, relativa a la interpretación prejudicial de los artículos: 18, 19 y 20 de la Decisión 24; 3, 4, 5, 18, 19 y 20 de la Decisión 220; y 108 de la Decisión 344; todas ellas emanadas de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y formulada con motivo de la acción de nulidad interpuesta por la sociedad C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS. en la acción de cancelación iniciada contra el registro de la marca “BELMONT” (proceso interno correspondiente al expediente N° 3448); e interpretación de oficio del artículo 110 y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344.

Quito, 27 de octubre de 1999

El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
V I S T O S:
El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero Ponente Doctor Manuel S. Urueta Ayola, ha requerido de este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos: 18, 19 y 20 de la Decisión 24; 3, 4, 5, 18, 19 y 20 de la Decisión 220; y 108 de la Decisión 344; emanadas de la Comisión del Acuerdo de Cartagena;

La competencia de este Tribunal Comunitario Andino para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional también con competencia para actuar como juez comunitario -tal en el caso, la alta jurisdicción consultante-, en tanto aquellas resulten pertinentes para la resolución del proceso interno, y que igualmente dicha solicitud se encuentre conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 28 y 29 del Tratado de Creación del Tribunal así como con los requisitos establecidos en el artículo 61 del respectivo Estatuto (Decisión 184 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena) complementario del Tratado;

Y que se plantea la interpretación en razón de que la sociedad C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS., por intermedio de apoderado, demanda ante la alta jurisdicción consultante la declaratoria de nulidad de las señaladas resoluciones números 5000, del 09 de marzo de 1995, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio “POR LA CUAL SE NIEGA LA CANCELACIÓN DEL REGISTRO DE UNA MARCA” y 852, del 21 de junio de 1995, emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, confirmatoria de la anterior. La demandante solicita además que, luego de anuladas las resoluciones impugnadas, se proceda a la cancelación del registro marcario de la marca “BELMONT” propiedad de PHILLIP MORRIS PRODUCTS INC.

Con vista de todo lo cual este Tribunal pasa a absolver la consulta formulada, previo resumen tanto de los hechos como de las pretensiones de las partes ante el juez nacional, y al respecto OBSERVA:

A)
Consulta formulada

Los hechos y el derecho supuestamente vulnerados son conforme al texto de aquella, los siguientes:

1.
“La sociedad Philip Morris Incorporated obtuvo en Colombia, el 22 de agosto de 1963, el registro de la marca ‘BELMONT’ núm. 54551 para amparar los productos comprendidos en la clase 21 del decreto 1707 de 1931, el que fue traspasado, el 19 de diciembre de 1989, a Philip Morris Products Inc. Ese registro se ha venido renovando en Colombia ininterrumpidamente en 1968, 1973, 1978, 1983, 1988 y 1993.

2.
“A partir del 26 de junio de 1978, fecha de entrada en vigencia de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena y hasta la renovación que se solicitó en 1988 inclusive, se le exigió a Philip Morris Products Inc. que demostrara el uso efectivo de la marca ‘BELMONT’ en orden a obtener su renovación, de conformidad con lo sostenido por el Tribunal Andino de Justicia en sentencia del 08 de febrero de 1991, cuando afirmó que: ‘...se requiere probar que la marca es usada de manera pública y no equívoca, circunstancia que -según la demandante y así lo transcribe el juez consultante- Philip Morris nunca demostró, al no usar la marca en forma efectiva en los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena.

3.
“El 12 de diciembre de 1991 entró en vigencia la Decisión 311 que derogó la Decisión 85 y que, a su vez, fue reemplazada por la Decisión 313 del Pacto Andino, vigente desde el 14 de febrero de 1992.

4.
“El 02 de julio de 1993, la sociedad Bigott solicita la cancelación del Registro 54551 [ante la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos] para la marca ‘BELMONT’ de Philip Morris, aduciendo que es fabricante de cigarrillos en Venezuela y que es ‘...licenciataria inscrita en ese país para el uso de la marca BELMONT registrada en Venezuela por Inversiones Plurimarcas C.A., para cigarrillos, entre otros productos. Que Philip Morris no había usado su marca BELMONT -siempre, según el parecer de la demandante, textualmente transcrito por el juez requirente- en ninguno de los países del Pacto Andino durante los cinco años consecutivos precedentes a la fecha en que se radicó la solicitud de cancelación.’

5.
“Mientras cursaba la solicitud mencionada ante la Superintendencia de Industria y Comercio, el 1º de enero de 1994 entró en vigencia la Decisión 344 del Pacto Andino que derogó la Decisión 313. No obstante que se mantuvieron las mismas reglas relativas al uso de las marcas, se redujo de cinco a tres años el tiempo requerido para que se configure el no uso efectivo de la marca en al menos uno de los países del Pacto Andino.

6.
“La Superintendencia le corrió traslado de la solicitud de cancelación al representante legal de Philip Morris,” respondiendo éste que “... la Decisión 313 no podía ser aplicable, pues cancelar una marca por no uso implicaría...retroactividad, argumento considerado -también en la vía administrativa interna- por la hoy demandante en vía judicial contencioso-administrativa, C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS., como “inaceptable pues la regla de tener que usar la marca durante la vigencia del registro o perderla, venía desde el artículo 595 del C. de Co, la Decisión 85 y la Decisión 311.” (Véase página 04, párrafo segundo de la consulta formulada por el juez nacional, al folio 05 del expediente que reposa en la Secretaría de este Tribunal Andino).


Expone además la alta Institución consultante:
7.
“Por medio de la resolución 5000 del 09 de marzo de 1995 -según lo narrado por la alta jurisdicción consultante-, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó la cancelación” explicando previamente “que: ‘...antes de cualquier otra consideración es necesario entrar a estudiar la afirmación que hace el titular de la marca en el sentido de que existía una justa causa para el no uso dentro del período comprendido entre el 17 de abril de 1984 y el 24 de julio de 1990, pues de llegar a comprobarse tal afirmación no sería necesario analizar los otros aspectos de la solicitud, pues no se cumpliría con un elemento necesario de la causal establecida en el inciso primero del artículo 108 de la referida Decisión 344, en el sentido de que el no uso se ha debido presentar sin motivo justificado’ ”, fundamentada la denegatoria, tal como lo alega la demandada, en una:

8.
Resolución “... del Consejo Directivo de Comercio Exterior Núm. 29 de abril 17 de 1984 que trasladó a la lista de prohibida importación las posiciones arancelarias correspondientes a ‘cigarrillos o puros, cigarrillos que contengan tabaco negro y cigarrillos que contengan tabaco rubio’, prohibición que estuvo vigente, según la División de Signos Distintivos hasta el 24 de julio de 1990”. Por lo cual: “Dicha División concluyó que Philip Morris ‘estuvo relevada de la obligación de uso en el territorio colombiano durante el período comprendido entre el 24 de julio de 1990 y el 17 de abril de 1998 (sic) en razón de que el ordenamiento interno de nuestro país le impedía importar los bienes que distinguen su marca, vale decir, cigarrillos’, y por ende -conforme a la consulta formulada a este Tribunal- dio por probada la justa causa para el no uso en Colombia por parte de Philip Morris de su registro Núm. 54.551 para BELMONT ...

9.
“La decisión reseñada fue confirmada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial mediante la resolución núm. 852 de 21 de junio de 1995, manteniendo la posición de que la razón para que la División de Signos Distintivos negara la solicitud de cancelación fue por que Philip Morris ‘acreditó la existencia de una justa causa que impidió el uso de la marca en Colombia durante el período comprendido entre el 17 de abril de 1984 y el 24 de julio de 1990’, para concluir que ‘en el asunto en estudio se configuró la restricción en las importaciones de productos comprendidos en la clase 34...situación que originó que la sociedad Philip Morris no pudiera, durante dicho lapso, usar en nuestro país la marca BELMONT’.” (Lo resaltado aparece en la solicitud de interpretación, formulada por el juez requirente).

Considera el demandante que en la expedición de las resoluciones impugnadas se ha violado por tanto el artículo 108 de la Decisión 344, fundamentando su afirmación en un prolijo análisis de esa norma, de los fundamentos que la sustentan -a su juicio falsamente- las resoluciones impugnadas, de la defensa de la administración y de la coadyuvancia asumida por PHILIP MORRIS.

Resalta entre los argumentos el de que la prohibida importación de cigarrillos a Colombia no puede entenderse de ninguna manera como “la única forma de uso” del distintivo “BELMONT”, dado que PHILIP MORRIS PRODUCTS INC. “...siempre pudo perfectamente haber importado varios de los productos que su marca BELMONT ampara, v.gr. rapé, fósforos, papel para cigarrillos, pipas, boquillas, ceniceros, tabaqueras...”.

Finalmente, la actora sociedad C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS. solicita que se declare la nulidad de las ya identificadas resoluciones, y que se proceda por tanto a cancelar el certificado de registro de la marca “BELMONT”, para que se restablezca en consecuencia su derecho preferente a obtener en Colombia el registro de dicha marca.

B)
Defensa de la Administración

Considera el Tribunal que resulta así mismo oportuno resumir la contestación que diera a la demanda la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en la cual se expresa:

Que los actos administrativos acusados se expidieron válida y legalmente, y en tal sentido afirma: “Con respecto a la solicitud de cancelación de la marca BELMONT presentada por la parte demandante, la oficina nacional competente se ajustó estrictamente al trámite administrativo previsto en las disposiciones legales vigentes marcarias, en especial lo dispuesto en la Decisión 344...”.

Considera en efecto que la obligación de uso de la marca, establecida en el primer párrafo del artículo 108 ha de limitarse, en virtud del carácter territorial del derecho de propiedad sobre la misma, “...al país dentro del cual tiene vigencia el registro que se ataca, de manera tal que bastaría demostrar la justa causa en el país donde se es titular del registro, para que la oficina nacional competente niegue la solicitud”.

Fundamenta su contestación, tal como lo hacen también las resoluciones impugnadas, en el hecho de que la resolución 029 del 17 de abril de 1984, expedida por el INCOMEX, cuya interpretación se discute en el debate interno, trasladó de la lista de “licencia previa” a la de “prohibida importación”, los bienes con las posiciones arancelarias correspondientes a cigarrillos o puros, cigarrillos que contengan tabaco negro y cigarrillos que contengan tabaco rubio, productos pertenecientes a la clase 34, restricción que estuvo vigente hasta el 24 de julio de 1990, con lo cual resulta “claro e inequívoco que entre el 17 de abril de 1984 y el 24 de julio de 1990 la sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS INC., estuvo relevada de la obligación de uso de la marca BELMONT en el territorio colombiano, en razón a que nuestra legislación interna le impedía importar los bienes que distingue su marca, entre otros, cigarrillos, comprendidos en la clase 34a; por lo que es de concluir que está probada plenamente la justa causa para el no uso en Colombia de la marca BELMONT por parte de su titular exclusivo.”

En apoyo de la posición adoptada por la administración demandada en su defensa PHILIP MORRIS PRODUCTS INC., presentó

C)
Escrito de coadyuvancia
En el cual considera como punto previo a resolver el determinar con exactitud cuál es la legislación aplicable al presente caso, y al respecto alega que el término de no uso de la marca registrada que se pretende cancelar, es el consagrado en el artículo 98 de la Decisión 313, ya que la solicitud de cancelación fue presentada bajo la vigencia de esta normativa, por lo que -dice PHILIP MORRIS- “asumo, al igual que lo hace el apoderado de la parte demandante, en aplicación de lo dispuesto en (la legislación interna colombiana y específicamente en los Artículos 58 de la Constitución Nacional, 17 y 40 de la Ley 153 de 1887(..., que los términos que han empezado a correr se rigen por la ley vigente al tiempo de su iniciación”, de donde ese término “debía contarse a partir de la entrada en vigencia de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, porque de lo contrario era darle efectos retroactivos a esta legislación.”

Al referirse concretamente a la Resolución Nº 029 del 17 de abril de 1984, expedida por el Consejo Directivo de Comercio Exterior del Instituto Colombiano de Comercio Exterior INCOMEX, que prohibió las importaciones de cigarrillos entre otros productos a Colombia, la califica como “un acto de autoridad que por emanar del poder público es imprevisible, ya que no puede anticiparse su ocurrencia en la medida en que escapa al control de los particulares, e irresistible en la medida en que no se puede evitar su acatamiento ni superar sus consecuencias por ser de obligatoria observancia”. Y continúa: “... la fuerza mayor frente al agente debe analizarse en forma abstracta, de tal forma que para determinar si el hecho de prohibir las importaciones dificulta o imposibilita el uso de la marca por parte de su titular, se debe tener en cuenta un comerciante o industrial común a quien sólo se le pueden exigir respuestas ordinarias y no extraordinarias frente a situaciones como la expuesta.”

Así, “la Resolución 029..., puede interpretarse sin problema alguno como una norma que restringió las importaciones de cigarrillos en la medida que prohibió las mismas en todo el territorio nacional excepto en aquellos lugares considerados como puerto libre, como por ejemplo San Andrés y Providencia. En consecuencia, aunque a mi poderdante le era imposible importar productos al puerto libre de San Andrés y Providencia, como efectivamente lo hizo (ver anexos 5, 7, 8 y 9 de la demanda), y como lo reconoce el mismo apoderado de la parte demandante al afirmar que hubo autorización por US$26,50 en Mayo de 1988, lo cierto es que la restricción a la importación era de tal magnitud que impedía la adecuada utilización de la marca BELMONT en el territorio nacional.”

Al respecto, concluye: “...puede decirse sin lugar a dudas, que la prohibición para las importaciones de cigarrillos a Colombia constituyó para el titular de la marca BELMONT, una auténtica causa de fuerza mayor en la medida en que fue imprevisible e irresistible superar sus consecuencias.”

De otra parte, refiriéndose a los productos que protege su marca “BELMONT”, diferentes a cigarrillos o puros, cigarrillos que contengan tabaco negro y cigarrillos que contengan tabaco rubio, tales como rapé y artículos para fumadores (pipas, boquillas, papel para cigarrillos, fósforos, tabaqueras en general, yesqueros, encendedores automáticos y cigarreras de metal no precioso, todos incluidos en la Clase 34 internacional), considera que “son artículos que se venden en el mercado como soporte de los cigarrillos, sobre los cuales existía una prohibición de importación”. En consecuencia, “el producto principal es el cigarrillo, y los otros productos mencionados en el registro son suplementarios o accesorios a éste y ningún sentido tendría comercializarlos individualmente y no en conjunto con el cigarrillo, ya que el mercado de los mismos se vería enormemente reducido, lo que justificaría el no uso de esta marca para estos productos.”

Finalmente, con vista de todo lo expuesto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina pasa a examinar el caso de autos, a los fines de la exclusiva interpretación que de las normas supranacionales le corresponde,

C O N S I D E R A N D O:
I.
INFORME SUCINTO DE LOS HECHOS
Observa el Tribunal que los transcritos por el juez nacional consultante en la solicitud remitida, están redactados en forma incompleta y son tomados únicamente del libelo de demanda, por lo que resulta necesario referirse a la importancia que tiene en la consulta de interpretación prejudicial la correcta elaboración de ese informe, para lo cual reitera la abundante jurisprudencia sentada al respecto, orientada en los siguientes términos:

Tanto la relación como el informe de los hechos, elaborado por la instancia nacional, orientan al órgano comunitario y permiten que éste centre su labor en los aspectos definidos por aquélla, a la que corresponde en definitiva aplicar la interpretación del Tribunal Andino al decidir el caso concreto.

Así, el requerimiento contenido en el artículo 61 del párrafo c) del Estatuto del Tribunal, concordado con las prescripciones de la parte final del artículo 31 de su Tratado de Creación, obliga al juez comunitario consultante a incluir en la solicitud “un informe sucinto de los hechos que el solicitante -entendiendo por tal el organismo judicial que formula la consulta- considere relevantes para la interpretación”; informe que no podría ser considerado como adecuadamente realizado sin el examen y conocimiento previo de todos hechos los pertinentes que aparezcan en el proceso interno, incluidos los aportados por la administración demandada, y no sólo los presentados por la actora. Lo anterior se ha dejado sentado en reiterada jurisprudencia de este Tribunal. (Véanse sentencias de interpretación prejudicial Nº 01-IP-88, del 25 de mayo de 1988, caso sociedad SATAUFFER CHEMICAL COMPANY, G.O.A.C. Nº 33 del 26 de julio de 1988; ésta había sido precedida a su vez por la Nº 01-IP-87, del 03 de diciembre de 1997, caso “VOLVO”, G.O.A.C. Nº 28 del 15 de febrero de 1988, publicadas también en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo I, 1994, pág. 126 y 99, correspondientemente. La anterior jurisprudencia fue reiterada en reciente sentencia del 20 de agosto de 1999, caso “SATINIQUE”).

II.
AMBITO DE LA INTERPRETACION

En cuanto a los puntos de fondo sobre los cuales va a pronunciarse el Tribunal ellos habrán de referirse, entonces, en especial, al uso de la marca, determinando, de acuerdo con la establecido por la normativa supranacional, lo que debe entenderse por “motivo justificado” para el no uso de aquella, a partir de lo cual al juez nacional le corresponderá establecer, conforme a lo que se hubiere demostrado en autos, si al momento de iniciarse la acción de cancelación la marca se encontraba en uso y, en caso de que no fuere así, precisar también si existían razones suficientes para considerar que, en los términos de lo establecido en el penúltimo párrafo del propio artículo 108 de la Decisión 344, existió “motivo justificado” para no utilizar la marca “BELMONT”. Complementaría lo anterior, el análisis de las prescripciones comunitarias sobre uso de la marca y medios de prueba del mismo, contenidas en los artículos 110 de la misma Decisión 344 y también en el susodicho 108. Todo lo cual comporta la determinación de la naturaleza jurídica del recurso de cancelación en este último prevista, por oposición a la acción de nulidad regulada en el 113 ibidem.

Sinembargo, de lo anterior resulta obligante para el Tribunal Andino examinar previamente la normativa aplicable, a los fines de que el consultante pueda, con arreglo a ella, resolver el caso concreto ante él planteado, lo que conduce a este Organo Jurisdiccional a interpretar así mismo la PRIMERA de las DISPOSICIONES TRANSITORIAS de la Decisión 344, coincidente con la CUARTA de la 313 y así mismo con el primer párrafo de la CUARTA consagrada en la 311.

En su consecuencia, este Organo Supranacional pasa referirse a

III.
NORMAS COMUNITARIAS PERTINENTES PARA LA INTERPRETACIÓN

El Tribunal requirente, dando cumplimiento a su auto interno de fecha 02 de octubre de 1998, solicita la interpretación de los artículos: 18, 19 y 20 de la Decisión 24; 3, 4, 5, 18, 19 y 20 de la 220; y del 108 de la 344.

Pero de lo previamente expuesto resulta claro para este Tribunal, que no es necesaria la interpretación de algunos de los artículos señalados: los correspondientes a la Decisión 24 -que se refieren todos ellos a los “contratos sobre importación de tecnología”- ni de los de la Decisión 220, relativa a la “inversión extranjera” y a los contratos de “transferencia de tecnología”, materia también ajena a la controversia e incluso al propio fundamento de las resoluciones impugnadas (ver correspondientes folios 34 y 40 del expediente que reposa en la Secretaría de este Tribunal). Por tanto la interpretación de ellos, no resultaría de interés para el fallo que va a producir el juez consultante a los fines de decidir el proceso interno.

En cambio considera el Tribunal Andino indispensable la interpretación de oficio del artículo 110 de la Decisión 344, el cual se refiere a lo que se entiende como uso de la marca, dado que, como ha sido expresado supra, la acción instaurada se fundamenta en el no uso de la marca “BELMONT” por parte de PHILLIP MORRIS PRODUCTS INC., y además en razón de que la mencionada norma forma parte del fundamento expreso, entre otras consideraciones, de las resoluciones objeto de impugnación; así mismo y en atención también a lo arriba consignado, procedería de oficio la interpretación de la Disposición Transitoria Primera de la 344.

Serían entonces las pertinentes:

Decisión 344
“Artículo 108.
La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada.


“Se entenderán como medios de prueba sobre la utilización de la marca los siguientes:


“1. Las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca.


“2. Los inventarios de las mercancías identificadas con la marca cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre regularidad en la producción o en las ventas, al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca.


“3. Cualquier otro medio de prueba permitido por la legislación del País Miembro donde se solicite la cancelación.


“La prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro.


“El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió a fuerza mayor, caso fortuito o restricciones a las importaciones u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca.


“Asimismo, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro.

“Artículo 110.
Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.


“También se considerará usada una marca, cuando distinga productos destinados exclusivamente a la exportación desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.


“El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.”

Disposiciones Transitorias
“PRIMERA.-
Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido. En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión.”

Con vista de los artículos transcritos, pasa este Tribunal a realizar la interpretación prejudicial que le corresponde, tomando en consideración la jurisprudencia sentada al respecto, para lo cual estima conveniente examinar:
IV.
NORMATIVA COMUNITARIA APLICABLE

A pesar de que las resoluciones impugnadas se profirieron en vigencia de la Decisión 344, resulta conveniente insistir, al menos brevemente, en la normativa supranacional aplicable al caso concreto, por cuanto la acción de cancelación iniciada en vía gubernativa fue interpuesta el 02 de julio de 1993, es decir, en vigencia de la Decisión 313 que preveía como motivo de cancelación la ausencia del uso de la marca durante al menos los cinco años anteriores a la presentación de la respectiva solicitud, a diferencia de la 344 que los redujo a tres; además porque en el texto de la primera de las resoluciones impugnadas -la identificada con el Nº 5000, emanada de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio- existe una evidente contradicción cuando se afirma, de una parte, que la Decisión aplicable es la 344 (véase folio 35, párrafos 5 y 6), y luego expresa, que es la 313 (ver folio 37, párrafo 4); también en atención a las consideraciones que hace el titular del registro de la marca “BELMONT”, ya en vía contenciosa y en su escrito de coadyuvancia, respecto de la “SUPERVIVENCIA DE LOS EFECTOS DE LA LEY ANTIGUA” (ver folio 138); y, finalmente, por que todo lo anterior se encuentra controvertido por la actora en su escrito de demanda.

Y en efecto, el problema se encuentra conectado con la vigencia de la ley en el tiempo, tema prolijamente examinado por la doctrina, y que el Tribunal ha recogido en su jurisprudencia:

“ ‘Supervivencia de los efectos de la ley antigua’, ‘ultra-actividad de la ley’, principio de ‘no retroactividad de la ley’, son sólo aspectos parciales del más general de los ‘conflictos de leyes en el tiempo’, al que también se lo conoce como problema de la ‘aplicación de la ley en el tiempo’..., todas ellas coincidentemente destinadas a identificar lo que también en doctrina es denominado ‘límite temporal de la vigencia de la ley’; y referentes al hecho real y específico de que, como lo ha reseñado la doctrina:

“A pesar del peligro que entrañan en el terreno jurídico las analogías, las cuales, las más de las veces, confunden en mayor medida que aclaran, podemos afirmar que las leyes, al igual que las personas, tienen una existencia temporal. Nacen y mueren y, además, en el momento del nacimiento y de la muerte, suscitan problemas específicos, ya que su personalidad tiende a veces a rebasar el instante preciso en que se verifican esos dos acontecimientos.

“El estudio de la vigencia temporal de la ley es, por consiguiente, la determinación del período de tiempo durante el cual tiene la ley carácter obligatorio..., cuándo entra en vigor una ley, cuándo cesa de estarlo y en virtud de qué circunstancias rige a veces relaciones jurídicas nacidas fuera de su período de vigencia o, a la inversa, no rige relaciones jurídicas que nacieron en el período mencionado. (SANCHEZ-COVISA HERNANDO, Joaquín, ‘La vigencia temporal de la ley en el ordenamiento jurídico venezolano’. Ediciones de la Contraloría General de la República. Caracas, 1976. Página 95, 118 y siguientes)”. (Sentencia del 11 de octubre de 1994, proferida en la interpretación prejudicial Nº 01-IP-94, caso “MAC POLLO (etiqueta)”. En G.O.A.C. Nº 164 del 02 de noviembre de 1994 y Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo III, 1992-94, pág. 126, que acoge además el fallo del 04.VII.94, caso “NOEL”). (Los resaltados aparecen en la sentencia original).

Pero en el fondo, lo que interesa respecto de la ley aplicable al caso concreto radica en la necesidad de determinar si se han consolidado derechos adquiridos con fundamento en la ley derogada, por cuanto de haber sido así, éstos resultan intangibles para la ley nueva. Es decir, en casos como el presente, tales derechos, de haberse consolidado válidamente, tendrían que ser respetados, situación de intangibilidad que, por el contrario, no se extiende a las meras expectativas.

El tránsito legislativo de una Decisión a otra podría plantear la duda respecto de situaciones jurídicas surgidas con anterioridad a la vigencia de la nueva Decisión. Para el caso de los derechos adquiridos, éstos, como se ha dicho, de haberse consolidado válidamente, tendrán que ser respetados hasta el vencimiento del término de su vigencia, mandato que elimina toda posibilidad de que les sea aplicable la nueva normativa, de cuyo régimen y subsiguiente reconocimiento sí quedan excluidas las meras expectativas.

Lo práctico y recomendable resulta ser entonces que la ley nueva resuelva el asunto, normalmente a través de las clásicas Disposiciones Transitorias, las que en efecto también aparecen tanto en la Decisión 313 como en la 344, cuyo texto idéntico y arriba transcrito, es el siguiente: “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido. En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión.”

Conforme a ellas los derechos de propiedad industrial válidamente concedidos con arreglo a la legislación anterior subsistirán por el tiempo señalado en ésta, pero en cambio lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de los mismos quedan sometidos al régimen de la nueva Decisión.

Es con arreglo a la transcrita Disposición Transitoria de la Decisión 344 que el régimen aplicable a la resolución de la solicitud de cancelación en vía administrativa del registro de la marca “BELMONT”, es el de la Decisión 344, en vigencia de la cual dicha solicitud fue resuelta mediante actuación administrativa denegatoría del pedimento de cancelación, cuando ya se encontraba derogada la Decisión 313. Lo que implícitamente llevaba consigo la determinación del tiempo de no uso, tres años conforme a la Decisión 344 para que pudiera ser declarada la cancelación del registro.

Al respecto ha expresado categóricamente el Tribunal: “las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino que se encontraren vigentes al momento de adoptarse las resoluciones internas que pongan fin a un procedimiento administrativo, son aplicables para juzgar la legalidad del acto final producido durante la vigencia de aquellas.” (G.O.A.C. Nº 241 del 20 de enero de 1997, sentencia emitida en la interpretación prejudicial 08-IP-94, reiterando así lo expresado en la interpretación 01-IP-94, citado caso “MAC POLLO (etiqueta)”. Los anteriores criterios se encuentran también recogidos, sintetizados y desarrollados en la sentencia del 22 de junio de 1998, producida con motivo del caso 27-IP-97, marca “TENNIS”. G.O.A.C. Nº 369, del 03 de setiembre de 1998).

Aclarada la normativa supranacional aplicable a la presente, el Tribunal pasa a referirse al trascendente punto de la

V.
CANCELACIÓN DEL REGISTRO MARCARIO


Naturaleza jurídica
La cancelación de la marca por no uso dentro del régimen común andino de propiedad industrial es una manera de extinguir el derecho derivado del registro de la misma, confiado por el artículo 108 de la Decisión 344 a la oficina nacional competente de cada País Miembro, la que, en los términos de dicha Decisión (Disposición Final Única) es el “órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial.”

De lo dispuesto en el señalado artículo se desprende que se trata de una facultad exclusivamente administrativa y así lo confirma el ulterior desarrollo que de aquella hace el referido artículo 108 cuando establece los motivos -de interpretación siempre restrictiva, por constituir numerus clausus- con arreglo a los cuales procede la cancelación del registro marcario, dos en definitiva, a saber, la ausencia de uso de la marca, o la concesión que se hubiere hecho de la misma sin haber tenido en cuenta su identidad o similitud con otra ya concedida y que hubiere alcanzado la categoría de notoriamente conocida, motivos no de ilegalidad sino de “oportunidad o de conveniencia” (no uso, en el caso concreto), éstos sólo concebibles dentro de la competencia de la Administración y en ningún caso atinentes al juez.

La precedente afirmación no debe sinembargo conducir a la errónea creencia de que en materia de extinción del registro marcario, la Decisión comunitaria vigente en materia de propiedad industrial haya optado por un exclusivo y predominante criterio orgánico para diferenciar la “cancelación” de la figura de la “nulidad”, esta última regulada en el artículo 113 ibidem, y consagrada en los términos de un recurso de nulidad sólo procedente por tres motivos específicos -en su consecuencia también de interpretación restrictiva- todos de “ilegalidad” mas no, se insiste, ni de oportunidad ni de conveniencia como si es el caso del 108. En efecto si se tratare de un exclusivo criterio orgánico, resultaría inconcebible la regulación contenida en el segundo párrafo, DISPOSICIÓN FINAL UNICA, de la referida Decisión 344, concebido en términos que autorizan a la legislación nacional para que ésta pueda atribuir incluso al órgano administrativo encargado del registro de la propiedad industrial, competencia para aplicar el artículo 113 en los casos de exclusiva ilegalidad sometidos a su conocimiento.

Consecuentemente, cabe anotar que al órgano administrativo monopólicamente encargado por la norma comunitaria -prevalente en su aplicación- de la cancelación del registro de marcas por exclusivas razones de oportunidad o de conveniencia, puede serle también confiada por la ley nacional -conforme al referido párrafo segundo de la Disposición Final Única, igualmente prevalente sobre el Derecho interno- el conocimiento y decisión de un recurso de anulación instaurado por las específicas y taxativa causales de ilegalidad consagradas en el artículo 113.

Viene a ser, pues, el criterio material, es decir, razones de oportunidad o de conveniencia en el caso de la “cancelación”, y de exclusiva ilegalidad en la “anulación”, el que, conforme a las señaladas disposiciones comunitarias, distingue en definitiva ambas figuras jurídicas, criterio de distinción por cierto coincidente con la moderna doctrina jurídico-administrativa formulada al respecto.

Los anteriores criterios aparecen ya esbozados por la jurisprudencia del Tribunal, especialmente en las sentencias producidas en las interpretaciones prejudiciales 28-IP-95, del 13 de febrero de 1998, caso “CANALI” (G.O.A.C. Nº 332, del 30 de marzo de 1998), y en la más reciente No. 03-IP-99 del 14 de mayo de 1999, caso “LELLI (I)” (G.O.A.C. Nº 461, del 22 de julio de 1999).


Regulación específica de la cancelación en la Decisión 344

Responde el recurso a las siguientes características definidas en el artículo 108, que conforme a un análisis presidido por la consideración de que se realiza teniendo en cuenta que nos encontramos ante una medida de carácter restrictivo, porque extingue el derecho nacido del registro de la marca, y en consecuencia no puede ser sometida a interpretación extensiva. En efecto:

a)
Se habilita exclusivamente para emitir el acto a la Oficina Nacional Competente precisamente señalada en la DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA de la Decisión 344; y no podría ser de otra manera, en razón de que, como se ha dicho, las causales por las cuales procede la cancelación, son taxativas y ambas reposan en razones de oportunidad o de conveniencia, ejercicio éste de carácter administrativo ajeno a la competencia de un órgano judicial al cual se atribuyen funciones anulatorias fundamentadas en razones de exclusiva ilegalidad como es, por el contrario del 108, el caso del artículo 113 ibibem.

b)
Resulta consecuente por tanto que la legitimación en Derecho Comunitario Andino no se conceda a “cualquiera” (simples interesados) sino sólo a la persona interesada, es decir, en los términos del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina surgido del Protocolo de Cochabamba, a los titulares de derechos subjetivos o a los interesados legítimos, cuya interpretación y desarrollo han sido realizados por la jurisprudencia de este Tribunal, destacando que las prescripciones del artículo 19 del Tratado originario del Tribunal son equivalentes a las del también artículo 19 del Protocolo de Cochabamba. Al respecto pueden consultarse, entre otras, las providencias dictadas el 17 de julio de 1998 (Proceso 04-AN-97, actor CONTRACHAPADOS DE ESMERALDAS S.A. CODESA Y OTROS. Publicado en G.O.A.C. No. 373 del 21 de setiembre de 1998); el 15 de junio de 1992 (Proceso 3-AN-92. Publicado en G.O.A.C. Nº 112 de 24 de junio de 1992); y, en sentencia del 28 de mayo de 1992 (Proceso 01-AN-92. Publicado en G.O.A.C. Nº 110 de 11 de junio de 1992).

Resalta pues del texto del artículo 108 que el recurso de cancelación puede ser intentado por quien demuestre calidad de “persona interesada” con lo cual está ampliándose la legitimación para obrar al hacerla extensiva a los “interesados legítimos” y no sólo a los titulares de derechos subjetivos, pero quedando sí excluidos los “simples interesados”, conceptos todos que han venido siendo depurados también por la jurisprudencia andina, y específicamente en las sentencias de fechas 24 de septiembre de 1997 y 13 de febrero de 1998, respectivamente dictadas en los procedimientos de interpretación prejudicial correspondientes a los casos 10-IP-97 (“COLSUBSIDIO”) y 28-IP-95 (“CANALI”).
Deberá entenderse, para el caso concreto, que tendrá interés legítimo el titular de la correspondiente marca notoria a que alude el artículo 108; y también debe entenderse como legitimada para accionar, la persona natural o jurídica que pretenda usar la marca registrada y no utilizada. Adicionalmente cabe recordar que, de conformidad con lo estatuido en la segunda parte del inciso primero del señalado 108 de la Decisión 344, la acción de cancelación puede revestir la forma de excepción o medio de defensa en procedimientos “de infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada”.

c)
Por lo que toca a las causales de impugnación, y como ya se ha expresado, el artículo 108 de la Decisión 344 establece que la cancelación procede por dos motivos específicos, ambos -se insiste- de oportunidad o de conveniencia y, por tanto, necesariamente en manos de la Administración activa que si bien hace uso de ellas en ejercicio de función jurisdiccional (subsunción del hecho en el Derecho, enseñaba KELSEN) se encuentra implícita en la actividad administrativa y que por tanto le es ínsita; de ahí que no pueda confiársele al poder judicial obrar por razones de oportunidad o de conveniencia, atinentes al interés comunitario como lo son concretamente:

-
“...cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación...”; y,

-
cuando la marca “sea idéntica o similar a una...que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro.”

A los efectos del presente caso, solamente se hará referencia a la primera de las causales transcritas, la que opera cuando:


1.
“...sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros...”
Lo importante en el fragmento transcrito, es lo que se debe entender por “motivo justificado”, el cual tiene que ver con el hecho de que el titular de la marca haya tenido una razón suficiente para no usarla. Corresponde entonces al juez consultante, analizar y calificar si en el presente caso existía, al momento de iniciarse la acción de cancelación, motivo justificado para que PHILIP MORRIS no utilizara, tal como se la acusa, su marca “BELMONT”; mas para llegar a esa determinación, necesariamente tendría el juez que remitirse a los motivos taxativamente consagrados en el penúltimo párrafo del propio artículo 108 que establece las causales por las cuales no procede la declaratoria de cancelación a pesar del no uso, a saber: “...cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió a fuerza mayor, caso fortuito o restricciones a las importaciones u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca” (resaltado de la presente sentencia). Todos esos motivos de exoneración serán examinados y desarrollados más adelante con motivo del específico análisis del referido párrafo.

Por otro lado, y en cuanto al uso de la marca en una determinada área geográfica, la doctrina más generalizada no le da ordinariamente mayor importancia a este elemento como determinante de la intensidad y seriedad del uso marcario. “Esta posición puede ser válida cuando la explotación de la marca tenga lugar en un país individualmente considerado, pues allí únicamente el uso de la marca efectuado dentro de la frontera del país respectivo, tendrá la capacidad de desvirtuar la acción de cancelación, si la difusión geográfica del uso es significativa para demostrar la comercialización efectiva de la marca.” (Interpretación prejudicial 17-IP-95, del 09 de noviembre de 1995, caso “PURO”. En G.O.A.C. No. 199 del 26 de enero de 1996 y en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, 1994-95, pág. 242).

Sinembargo, en el régimen comunitario andino el aspecto geográfico de la marca cobra importancia relevante, puesto que, para efectos del uso marcario, se está considerando a la Subregión como una unidad geográfica determinada, en la que las manifestaciones que comportan el uso de la marca en al menos uno de los Países Miembros surte efectos en toda aquélla. A este respecto la evolución legislativa supranacional no muestra cambios sustanciales ya que mientras el artículo 99 de la Decisión 311 se refería a la marca no utilizada en alguno de los Países Miembros, con efectos sobre los demás, el artículo 108 de la Decisión 344 se refiere al no uso en la Subregión que, a juicio de éste Tribunal debe entenderse como una unidad geográfica obviamente compatible con la finalidad de un Derecho marcario común. De esta manera es como debe interpretarse que el uso de la marca en cualquiera de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena surte efectos en toda la Subregión.


2.
“... por su titular o por el licenciatario de éste ...”
La cancelación procede cuando el titular de la marca o su licenciatario no hace uso de ella de la manera expresada en el artículo 108; y esa abstención de usarla, y obviamente el uso de la misma, se encuentran referidos al titular de la marca o a su licenciatario.


3.
“... durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación ...”
Así pues, en cuanto al período previsto en la norma comunitaria para la utilización de la marca, la causal de cancelación no podrá interpretarse en forma extensiva, pues los artículos que versan sobre esta figura señalan claramente que se produciría la cancelación cuando la marca objeto de la acción no se hubiere utilizado durante los TRES años consecutivos precedentes a la fecha en que se presente la respectiva solicitud. La ley comunitaria emplea un adverbio de tiempo, “durante”, que extiende la acción de la forma verbal “no se hubiere utilizado”, a todo lo largo del período prescrito. Mas, según las precisiones contenidas en los párrafos anteriores, si el titular de la marca demuestra que la ha usado cumpliendo con los elementos de forma, intensidad, temporalidad y ejercicio necesarios para considerar eficaz ese uso, no podría prosperar la acción de cancelación.

Adicionalmente, resalta este Tribunal que debe entenderse que si se produjera alguno de los supuestos de hecho previstos en la norma comunitaria como impedientes de la cancelación, se paralizaría simplemente el cómputo del plazo de tres años fijado por la misma norma; pero, una vez desaparecida la correspondiente causa justificativa de la falta de uso, habrá de reanudarse el cómputo del señalado plazo legal.


4.
“La prueba del uso de la marca le corresponderá al titular del registro”
La forma de contrarrestar la acción de cancelación es, como se ha dicho, la de demostrar el uso de la marca por su titular, en razón de lo cual le corresponderá la carga de la prueba. El concepto de uso de la marca dará por tanto la medida para que prospere o no la acción de cancelación contemplada en el artículo 108 de la Decisión 344. Al tipo y modalidades del uso se referirá también más adelante la presente sentencia.

En cuanto al titular de la marca, obligado como se encuentra a demostrar el uso de la misma, en el caso de transferencia de marcas, no está demás diferenciar entre anterior y actual titular, por lo cual no se podría entender que sólo el nuevo propietario ha sido quien efectivamente explotó la marca sino que dicha explotación es obligación y obra sucesiva de ambos. Esta interpretación resulta necesaria para que el juez nacional determine quien efectuó el uso de la marca, que es la exigencia contenida en el artículo 108, cuando condiciona la declaratoria de cancelación al hecho de que la marca no se hubiere utilizado ya sea “...por su titular o por su licenciatario...”; obviamente entonces no es que el nuevo titular se encuentre liberado de demostrar el uso realizado por su predecesor, dado que esa obligación se transfiere, por así decirlo, al momento en que se opera la transferencia de la marca, porque la adquisición de la misma lleva implícito también su buen nombre, uso, difusión y conocimiento, objeto del contrato.

La jurisprudencia del Tribunal, ya en cuanto a la prueba del uso de la marca, y a propósito del proceso de incumplimiento 02-AI-96 interpuesto por la República de Venezuela contra la República del Ecuador (G.O.A.C. Nº 289, sentencia del 27 de agosto de 1997, caso “BELMONT”), fue explícita y contundente:

“La aplicación de los principios procesales sobre la carga de la prueba de un hecho, indica que ésta recae sobre quien lo alega en su propio beneficio, ei incumbit probatio qui dicit, y, agrega en esta ocasión el Tribunal, no necesita estar previsto expresamente en la ley para que pueda aplicarse. El principio de la carga de la prueba se encuentra, además, consagrado en el Derecho comunitario andino, así: 

“a)
En el artículo 108 de la Decisión 344 sobre cancelación de la marca por no uso durante un período de tres años contados desde el otorgamiento del registro, cuando establece que ‘la prueba de uso de la marca corresponderá al titular del registro’”. Además, en el caso de

“b)
La demostración de la utilización de la marca local, a cargo del titular de ésta, como condición para que él pueda oponerse a la importación de productos con marcas idénticas o similares, según lo dispuesto por el párrafo 3° del artículo 107 de la misma Decisión; y

“c)
También está a cargo del titular de la marca la obligación de probar que el no uso de la misma se ha debido a causa justificada, de fuerza mayor, de caso fortuito, o de actos provenientes de la misma autoridad (hecho del príncipe) según reza el artículo 108 de la Decisión 344.”

Continúa la citada jurisprudencia:

“No establece la normativa andina cual sea el procedimiento para presentación y verificación de la prueba de uso de la marca, por lo cual se entiende que éste debe estar regido por la legislación interna de cada país, sin que competa a este Tribunal juzgar la legalidad o ilegalidad del procedimiento utilizado frente a las normas internas ...”.

Al tenor de lo establecido en el mismo artículo 108, constituyen medios de prueba idóneos para demostrar la utilización de una marca: las facturas comerciales, los inventarios de mercancías identificadas con la marca certificada por una firma de auditores y cualquier otro medio de prueba permitido por la legislación del País Miembro.

Finalmente, se advierte que el uso de la marca tendrá que demostrarse obviamente respecto del tiempo transcurrido inmediatamente antes de presentada la acción de cancelación, es decir, no cabe de ninguna manera considerar como válida una prueba de uso posterior, por cuanto éste no abarcaría la situación de hecho necesaria para la cancelación que establecía la Decisión 313 -vigente al momento de iniciar la acción- y que establece la vigente Decisión 344, Decisión esta última con arreglo a la cual se produjeron los actos administrativos ahora impugnados en vía contenciosa.


5.
“El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió a fuerza mayor, caso fortuito o restricciones a las importaciones u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca.”
Asimismo corresponderá al juez nacional consultante determinar, en su caso, la existencia o no de motivos justificantes del no uso de la marca, los cuales quedan taxativamente reducidos al caso fortuito, la fuerza mayor o a restricciones derivadas de la autoridad (oficiales), es la frase empleada por la norma; autoridad que se entiende como la competente para imponerlas. Ajenas todas ellas a la voluntad y previsión del titular del registro marcario o del licenciatario. Por lo que resulta de particular importancia para el presente caso analizar detenidamente cada una de las excepciones al no uso contempladas en el transcrito párrafo de la ley comunitaria, principalmente la relativa a las señaladas restricciones a las importaciones. Aborda por tanto el Tribunal a continuación lo relativo al caso fortuito y a la fuerza mayor.


5.1.  Caso fortuito y fuerza mayor

En cuanto al caso fortuito y la fuerza mayor el Tribunal pasa a examinar los criterios establecidos al respecto por la doctrina para identificar determinadas situaciones como de fuerza mayor o caso fortuito, así:

En el Derecho Público, el profesor VEDEL al tratar el tema de la fuerza mayor la califica como “un acontecimiento exterior a la actividad del pretendido responsable; es imprevisible; es irresistible”. Y la distingue del caso fortuito en razón del carácter exterior de la fuerza mayor y, además, “por ser imprevisible e irresistible, no ... separable de la actividad considerada y ..., en consecuencia, no produce por sí mismo efecto de exoneración”. Ejemplificando respecto de lo anterior, comenta: “Si el rayo o la tempestad pueden constituir un caso de fuerza mayor, el estallido de un neumático o la ruptura de una pieza mecánica, incluso si no se puede reprochar al conductor de un automóvil, es un simple caso fortuito...” no indemnizable, concluye el Tribunal.

La fuerza mayor “se caracteriza por su imprevisibilidad. Un acontecimiento que podía ser razonablemente previsto no es constitutivo de fuerza mayor ...”. “La fuerza mayor es, en fin, irresistible, lo que quiere decir que la producción del daño no podía impedirse ... El efecto de la fuerza mayor es el de exonerar completamente al autor aparente del daño y es lógico, ya que el daño es debido en realidad a una causa exterior que no podría prever y a la que no podía resistir.” (GEORGES VEDEL, Derecho Administrativo, Edit. Biblioteca Jurídica Aguilar, Primera Edición, Traducción de la 6ª edición francesa por Juan Rincón Jurado, Madrid-España, 1980, pág. 320.)

A manera de referencia, la ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA, citando calificada doctrina, expresa así mismo:

“...el término caso fortuito, o simplemente ‘caso’, o mejor casus, es, por antonomasia, la voz más usada hoy. Recordemos, al respecto, que la expresión latina significa ‘suceder’ y hasta ‘ocurrir casualmente’.

“La más clásica definición del caso fortuito se funda en la previsibilidad e inevitabilidad. Casus, es, por tanto, lo que no pudo ser previsto o que habiéndolo sido era imposible evitar.” (Tomo XII, Edit. DRISKILL S.A., Buenos Aires-Argentina, pág. 958).

Es así que el caso fortuito se caracteriza por la imprevisibilidad del acontecimiento que se produce en relación causal con la actividad del hombre o con su omisión. De lo anterior cabe destacar la relatividad de lo fortuito, que se debe entender como lo que “sucede inopinada y casualmente”.

Por su parte FERRI, citado en la misma Enciclopedia Jurídica Omeba, distingue al caso fortuito de la fuerza mayor de la siguiente manera: “el caso fortuito sería el fenómeno que surge de <causas ignoradas>, mientras que la fuerza mayor, depende de energías naturales más o menos conocidas, pero superiores a toda influencia de la voluntad humana”, y aún lo aclara ANTOLISEI, también citado, al decir: “ ‘El caso fortuito, en el campo jurídico, se toma sólo en consideración cuando existe un nexo de causalidad entre la acción del hombre y el resultado...’, mientras que, por fuerza mayor ‘debe entenderse, en general, toda fuerza externa que, por su poder superior, determina a la persona, de modo necesario e inevitable a un acto positivo o negativo ...’ ”
Es decir, para que resulte excusable el no uso de la marca por motivos de fuerza mayor o de caso fortuito, tendrían que encajar los argumentos esgrimidos por la demandada, que resultaren probados en autos, dentro de los respectivos supuestos de hecho de la tantas veces referida norma comunitaria que recoge en su texto los conceptos ya expresados, aportados por la doctrina. Caso contrario no sería procedente la alegación de los mismos, como justificantes del no uso, ni el Tribunal consultante, apreciarlos.

Por otra parte, y ya en atención al cometido del Tribunal Andino, no le corresponde a éste ni la apreciación ni el análisis de los hechos que conforman el proceso, por impedírselo el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Ello será tarea, se insiste, del juez nacional consultante, a quien, por tanto, le corresponde acometerla al dictar sentencia, con la obligación sí de acatar los principios sentados en el presente fallo interpretatorio para, con base en ellos, precisar si los hechos invocados y luego probados, que sirvan de fundamento a las alegadas razones de fuerza mayor o caso fortuito, encuadran dentro de las características señaladas para determinarlos.

Ya en cuanto a la aplicación específica de los anteriores preceptos generales al Derecho Marcario, autorizada doctrina ha dicho, por su parte:

FERNANDEZ-NOVOA, al hacer un recuento de la doctrina tanto alemana como española, sostiene que entre las causas que justifican la falta de uso de la marca registrada se encuentran en primer término, “la guerra y las catástrofes naturales como el fuego y la inundación.”
Seguidamente reseña, ya de una manera general y haciendo referencia a otros motivos fundamentatorios del no uso de la marca, las siguientes: “Entre estas causas se incluyen asimismo las disposiciones legales y las medidas administrativas por virtud de las cuales se decreta el cierre de la empresa titular de la marca, o bien se prohibe la fabricación o venta de los artículos de marca. Y dentro de las medidas administrativas se destaca expresamente la autorización que han de conceder las autoridades sanitarias para que un producto farmacéutico sea introducido en el mercado: si el procedimiento de concesión de esta autorización se demorase, esta demora constituiría una causa justificativa de la falta de uso de la marca del correspondiente producto farmacéutico.

En cambio, refiriéndose a las causas cuya existencia no justifica la falta de uso de la marca registrada proscribe: “... la necesidad de que la empresa disponga de un cierto surtido de marcas de defensa o incluso de marcas en cartera a fin de hacer frente a las exigencias de su futuro desarrollo. Tampoco se reconocen como causas justificativas de la falta de uso ni la carencia de elementos personales para fabricar el artículo de marca, ni la insuficiencia de recursos financieros para llevar a cabo el proceso de producción del artículo de marca. Por último, se señala que cuando por consecuencia de la imposibilidad o dificultad de vender el artículo de marca se suspende la fabricación del mismo, no surge una causa justificativa de la falta de uso de la marca.

Finalmente, concluye denunciando que: “... deben desecharse como causas justificativas de la falta de uso de la marca registrada la necesidad de disponer de un stock de marcas defensivas y en cartera; la carencia de elementos personales o de recursos financieros para fabricar el artículo de marca; y la dificultad o imposibilidad de vender el artículo de marca. En cambio, han de admitirse como causas justificativas de la falta de uso las siguientes: la guerra; las catástrofes naturales; las medidas administrativas que impiden fabricar el artículo de marca; y, excepcionalmente, la falta o escasez de materias primas por consecuencia de una crisis económica o de un embargo ...”. (FUNDAMENTOS DE DERECHO DE MARCAS, Edit. Montecarvo, S.A., Madrid-España, 1984, págs. 433 a 435).

Resumiendo y concluyendo respecto de la precedente interpretación doctrinaria, la honorable jurisdicción consultante tendrá que determinar si en el caso sometido a su examen quedaron demostrados motivos de fuerza mayor o caso fortuito que justifiquen el no uso de la marca, y atender fundamentalmente al tema que parece ser el meollo del caso ante él controvertido, a saber, las


5.2.  Restricciones a las importaciones
Respecto del caso concreto, sometido a la consideración y decisión del juez nacional, cabe destacar que la mencionada resolución Nº 029 del 17 de abril de 1984 expedida por el Consejo Directivo del Instituto Colombiano de Comercio Exterior INCOMEX, trasladó del régimen de licencia previa al de prohibida importación los productos “cigarrillos o puros, cigarrillos que contengan tabaco negro y cigarrillos que contengan tabaco rubio”, y, a su vez, por Resolución Nº 021 del 24 de julio de 1990, esta misma entidad devolvió estos productos del régimen de prohibida importación al de licencia previa. Así lo confirma la demandada en sus propias palabras, al decir: “En efecto, por resolución Nº 029 del 17 de Abril de 1984 expedida por el Consejo Directivo de Comercio Exterior del Instituto Colombiano de Comercio Exterior INCOMEX [ver folio 186 del expediente enviado al Tribunal Andino], trasladó de licencia previa a prohibida importación ‘cigarrillos o puros, cigarrillos que contengan tabaco negro y cigarrillos que contengan tabaco rubio’, y por Resolución Nº 021 del 24 de Julio de 1990, esta misma entidad trasladó estos productos del régimen de prohibida importación a licencia previa.” (ver folio 143). De lo anterior concluye sinembargo que: “entre el 2 de Julio de 1988 al 2 de Julio de 1993 [plazo de vigencia de la última renovación], existía justa causa que se lo impidió hacer [se refiere al uso de la marca “BELMONT”] en la forma adecuada, consistente en la prohibición de importación de cigarrillos, que operó en el período comprendido entre el 17 de Abril de 1984 al 24 de Julio de 1990”, de donde parece desprenderse que la demandada incluye entre las “restricciones a las importaciones u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca”, no sólo el régimen de prohibida importación sino también el de “licencia previa” vigente antes del 17 de abril de 1984 (fecha de la resolución Nº 029) y restituido el 24 de julio de 1990 por la resolución Nº 021, ambas emitidas por el INCOMEX, interpretación que no se desprende de la inteligencia del artículo 108 (penúltimo párrafo), según el criterio de este Tribunal.

En efecto, también conforme a la doctrina, el régimen de prohibida importación consiste en “la imposibilidad jurídica que se establece para la importación de determinados bienes, los que, por razones de índole diversa están contenidos en la lista de bienes de prohibida importación. En consecuencia, el régimen de prohibida importación consiste en la circunstancia de no poderse importar las mercancías que a él pertenecen.”

Distingue asimismo dos tipos de bienes que pueden ser subsumibles en la señalada situación: “Los de importación prohibida de manera absoluta, esto es los que están fuera del comercio por ilicitud de su objeto, como las drogas heroicas, por ejemplo y los de prohibida importación de manera relativa, que son aquellos bienes que se llevan a la lista de prohibida importación cuando se estima que su introducción al país puede afectar la producción nacional y por ser considerados como eminentemente suntuarios. También es preciso tomar en cuenta aquí los casos de ciertos productos que si bien no son de prohibida importación porque en efecto se importan, se restringe de manera especial el número de personas que pueden realizar su importación. Tal es el caso que se presenta por ejemplo, con la importación de armamentos o de aparatos bélicos, la cual sólo puede efectuarse por parte de las Fuerzas Armadas, o con la importación de algunos estupefacientes para uso médico, que está legalmente restringida al Ministerio de Salud Pública.” (Chahín Lizcano, Guillermo, “COMERCIO EXTERIOR”, Segunda Edición, Ediciones Librería del Profesional, Santafé de Bogotá, D.C.-Colombia, 1998, pág. 397.) (Lo subrayado corresponde a la presente sentencia.)

La anterior conceptuación excluye obviamente el régimen de licencia previa del de restricciones a las importaciones, que en el artículo 108 tiene efectos equivalentes a las eximentes derivadas del caso fortuito o de la fuerza mayor, ya que el primero supone por si misma, importación y no prohibición de ésta.

Consecuentemente el juez nacional deberá determinar si las restricciones a las importaciones, calificadas conforme a los términos del artículo 108, estuvieron vigentes durante el lapso de los tres años previos a la iniciación del recurso de cancelación y si esas restricciones, de considerarse justificatorias para el no uso de la marca, se encontraban vigentes en todo el territorio colombiano.

VI.
RESTRICCIONES AL USO DE LA MARCA

El uso efectivo de la marca, consagrado por la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, se fundamenta en el principio de la libre circulación de mercancías, soporte básico de un mercado común, lo que enfrenta al legislador comunitario con la necesidad de regular el uso de la marca imponiéndole “limitaciones” o más bien “restricciones” (FRAGOLA), tal como sucede hoy día con la propiedad privada, que la doctrina jurídico-pública, inspirándose en el Derecho privado moderno -alejado en este punto de la concepción quiritaria asignada por el Derecho romano a la propiedad-, concibe sólo en función social, respondiendo de esta manera al interés general o colectivo, y en el caso específico, al interés comunitario andino.

Conforme a tal nueva inspiración han venido configurándose estas restricciones en relación con los elementos que clásicamente conforman y caracterizan a la propiedad privada: la posibilidad de disponer de la totalidad del bien objeto de aquella, en forma total e integral, lo que le confiere a la misma su carácter absoluto, sin limitación alguna, aunque también, en el Derecho moderno, sin la posibilidad de abusar de ella; además, la seguridad de que forme parte del patrimonio de su titular en forma permanente, y, si esa fuere su libérrima voluntad, extendiéndola a sus herederos; y, finalmente, la de usarla con carácter exclusivo, frente al resto de la colectividad, es decir, sin compartirlo con persona alguna, salvo su expreso deseo en contrario.

De esta manera, las restricciones que el Estado imponga a la propiedad -sólo por actos de naturaleza legislativa, valga aclararlo- persiguiendo una exclusiva finalidad de interés general, inciden en esos elementos a través de las siguientes y respectivas figuras jurídicas: las limitaciones, que tienen que ver con el elemento de totalidad, de integridad, en otras palabras con el carácter absoluto de la propiedad, pero en el sentido en que lo propugna el Derecho moderno; segunda, la expropiación, atentatoria ésta contra el carácter permanente de la propiedad; y en tercer lugar, las servidumbres administrativas encaminadas más bien a la restricción del uso exclusivo de la propiedad privada.

Se conciben de esta manera como “limitaciones” al carácter absoluto que tiene el titular para disponer de su propiedad, las que por razones de estética se imponen a la altura máxima de los edificios construidos alrededor de un monumento nacional, o las que tienen que ver con la obligatoria distancia entre una y otra construcción en barrios planificados como residenciales, sin que por ningún lado aparezca el uso por parte de la Administración del espacio vertical u horizontal libre; se inscribe la expropiación dentro de las restricciones al carácter permanente de la propiedad; y se consagran bajo el título de servidumbres aquellas por las cuales se obliga al propietario a compartir el uso exclusivo de sus bienes con la Administración, por razones de interés colectivo (paso de un oleoducto; visitas obligatorias, previamente fijadas, a “viviendas-museos”). Quedarían bajo el rubro de “otras restricciones” las que no versen sobre los elementos esenciales de la propiedad privada, adicionar sus señalados carácter absoluto, permanente y exclusivo.

Dentro de la Decisión 344 la cancelación por no uso prevista en el artículo 108, podría asimilarse a una “limitación” impuesta por exclusivas razones de interés general, encaminada a restablecer el principio de libre circulación de mercancías, favorable al consumidor, lesionado éste por el no uso de una marca que fue concedida al propietario para que la explote en su provecho personal, pero también en beneficio de la colectividad; y en cambio se concebiría una “servidumbre” coactiva, la que se impone al propietario originario, también en procura del restablecimiento del principio de libre circulación de mercancías, cuando en el artículo 107 de la misma Decisión, se lo obliga a compartir el uso del mercado con el legítimo titular de la misma marca que le hubiere sido reconocida mediante registro en otro país de la Subregión andina, pero que no la usara.
Dentro de este enfoque, el uso -obligatorio- de la marca al que se refiere la norma citada, debe evaluarse en función de la forma del mismo, su intensidad, su temporalidad y en relación con la persona a través de la cual deba ejercitarse dicho uso; elementos estos que deberán ser acreditados para impedir que prospere la acción de cancelación por no utilización de la marca.

Con arreglo a la forma, este Tribunal ha sentado ya en su jurisprudencia que “no es suficiente el mero uso de la marca, sino que ha de mirarse la relación de éste con el propietario de la misma y con los productos (bienes y servicios) que él ofrezca, directamente o por quien tenga la capacidad para hacerlo”. (Interpretación prejudicial 17-IP-95, caso “PURO”, sentencia del 09 de noviembre de 1995, G.O.A.C. Nº 199 correspondiente al 26 de enero de 1996 y en “Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”, Tomo IV, 1994-95, pág. 242.)

Ha expresado así mismo que el uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla o con la publicidad de la misma, sino que debe manifestarse externa y públicamente, para que sea real y no simplemente formal o simbólico. Si bien en algunos sistemas, actos como el de la sola publicidad del producto tienen la virtualidad de considerarse como manifestaciones del uso de la marca, en el régimen andino se considera que, dada la finalidad identificadora de la marca con respecto a productos que se lanzan al mercado, el uso de la misma deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio.

La normativa supranacional no establece condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia, incluida la de este Tribunal, en señalar como pautas en la materia:

“...el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco. El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial. En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso. Así se desprende de los artículos 100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión 344”. (Lo destacado corresponde a la presente sentencia. Citada interpretación prejudicial 17-IP-95. Jurisprudencia también recogida en la sentencia que puso fin al proceso de incumplimiento 02-AI-96, caso “BELMONT”).

En su consecuencia resultan claras las normas del régimen comunitario sobre cancelación por no uso cuando establecen de manera uniforme que el uso de la marca con capacidad de contrarrestar la acción de cancelación, es el efectuado por el titular de la misma o por quien hubiere sido legítimamente autorizado por éste como licenciatario o cesionario o a quien se le haya transferido la marca, a la luz de lo establecido en la Sección VII de la Decisión 344, coincidente en sus términos con las Decisiones 311 y 313.

De todo lo anteriormente expuesto, el juez nacional consultante al momento de dictar sentencia dentro del presente caso, tendrá que determinar, de acuerdo a lo interpretado por este Alto Organo Jurisdiccional en la presente sentencia, si las resoluciones impugnadas se ajustan a derecho respecto, principalmente, de si al momento en que se inició la acción de cancelación por parte de BIGOTT S.A., existían razones suficientes para justificar el no uso por parte de PHILIP MORRIS de la marca “BELMONT”, y en relación con al menos uno de los productos que protege, los de la Clase Internacional Nº 34. De lo contrario procedería la anulación de las resoluciones impugnadas, y en consecuencia la cancelación de la marca.

Con base en las consideraciones expuestas,
C O N C L U Y E :

1.
En materia de propiedad industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino que se encontraren vigentes al momento de adoptarse las resoluciones internas que pongan fin a un procedimiento administrativo, son las aplicables para juzgar la legalidad del acto final producido durante la vigencia de aquellas.

2.
La cancelación de la marca por no uso dentro del régimen común andino de propiedad industrial es una manera de extinguir el derecho derivado del registro de la misma, confiado por el artículo 108 de la Decisión 344 a la oficina nacional competente de cada País Miembro, que, en los términos de dicha Decisión (Disposición Final Única), es el “órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial.”

3.
Por cuanto la cancelación de la marca extingue el derecho sobre la misma y reposa sobre causales taxativamente establecidas, se trata de una medida de carácter restrictivo y por tanto la interpretación de la norma legal que la contempla no puede tener alcance extensivo. De acuerdo con el artículo 108 de la Decisión 344 la cancelación de la marca debe ser declarada por la Oficina Nacional Competente a solicitud de “cualquier persona interesada”, es decir del titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo.

4.
Constituyen motivos justificados para el no uso de la marca los consagrados en el penúltimo párrafo del artículo 108, que considera como causa para que no procede la cancelación, la fuerza mayor, el caso fortuito o las restricciones a las importaciones u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca, conceptos cuya definición doctrinaria y jurisprudencial ha sido señalada en la presente sentencia.

5.
En el régimen comunitario andino el aspecto geográfico del uso de la marca cobra relevada importancia, puesto que se está considerando a la Subregión como una unidad geográfica determinada, en la que las manifestaciones de uso efectivo de la marca en uno de los País Miembros surten efectos en toda la Subregión.
6.
Conforme a expresas disposiciones del Derecho Comunitario Andino, la manera de contrarrestar la acción de cancelación, consiste en la demostración del uso efectivo de la marca por su titular o por el licenciatario de éste, en razón de lo cual les corresponderá a ellos la carga de la prueba. Tal demostración dará por tanto la medida para que prospere o no la acción de cancelación contemplada en el artículo 108 de la Decisión 344.

7.
El uso de la marca debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco. El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca.

8.
La fuerza mayor constituye un acontecimiento exterior a la actividad del pretendido responsable; es imprevisible e irresistible. El caso fortuito es el fenómeno que surge de causas ignoradas.


El régimen de restricciones a las importaciones, que incluye el de “prohibida importación”, tiene en el artículo 108 efectos equivalentes a las eximentes por caso fortuito o fuerza mayor allí previstas, pero queda excluido del mismo el de “licencia previa” que por sí mismo supone la posibilidad de importar y no la prohibición de la misma.


Todas las señaladas eximentes tienen en común, por su caracter taxativo y por tanto de restringida interpretación, la característica de que en razón de su magnitud no puedan ser superadas por quien las alega.

De conformidad con el artículo 31 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, deberá adoptar la presente interpretación del ordenamiento jurídico andino al dictar la respectiva sentencia en el proceso interno No. 3448. Notifíquesele mediante copia certificada y sellada.

Remítase asimismo copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina a los fines de su correspondiente publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
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