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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
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PROCESO Nº 09-IP-94

Solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, respecto a los artículos 56, 58, literal f), y 84 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Interpretación de los artículos 69 y 73 de la Decisión 85; 88 y 103 de la Decisión 313 y artículos 99 y 114 de la Decisión 344.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA,

En Quito, a los 24 días del Marzo de 1995

VISTOS:


Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, y en cumplimiento de providencia de 30 de septiembre de 1994, dictada dentro del expediente interno Nº 2820, y por intermedio del Consejero Ponente Dr. Yesid Rojas Serrano, solicita al Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, la interpretación prejudicial de los artículos 56, 58 literal f) y 84 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.


Que la petición se formula en el proceso por el cual la SOCIEDAD CONFECCIONES DEPORTIVAS DIDA LTDA. demanda la declaratoria de nulidad de la resolución Nº 1463 de 17 de septiembre de 1993, emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial (Superintendencia de Industria y Comercio) por medio de la que se revoca la resolución Nº 2847 de 23 de mayo de 1991, expedida por la División de Propiedad Industrial.


Que el Consejo solicitante ha cumplido en parte, para su petición, con las normas previstas en el Tratado de Creación del Tribunal Andino y en su Estatuto, aclarando que este Organismo tiene presente en sustitución del informe sucinto de los hechos a que se refiere el artículo 61, literal c) de la Decisión 184, (Estatutos), la copia de la demanda y otras piezas procesales, cuando la norma estatutaria mencionada exige y prevé que la solicitud contendrá “un informe sucinto de los hechos que el solicitante considere relevantes para la interpretación”. Corresponde pues al juez nacional de cualquiera de los Países Miembros que requiera de la interpretación prejudicial, conforme al artículo 29 del Tratado arriba referido, el presentar, lo que a su criterio estima ser la base esencial del proceso interno, dentro de un análisis global de los fundamentos de derecho y de los aspectos fácticos que se han desarrollado procesalmente, todo ello materia que recogerá tal informe sucinto.


Que el Tribunal es competente para pronunciarse sobre la interpretación requerida según el artículo 28 del Tratado que creó el Tribunal, y el Consejo de Estado tiene facultad para solicitar la mencionada interpretación, conforme al artículo 29 ibidem.


Que conforme a esa documentación, la Sociedad CONFECCIONES DEPORTIVAS DIDA LTDA. domiciliada en Barranquilla (Colombia) solicitó el 10 de marzo de 1982 ante la División de Propiedad Industrial (Sección Marcas) de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, la inscripción de la marca formada por TRES CIRCULOS SOBRE UN PEDESTAL DE TRES BARRAS, debajo del cual se lee la expresión “DIDA“, de acuerdo al modelo anexado, para distinguir artículos comprendidos en la clase 25a del decreto 755 de 1972.


Que la indicada autoridad administrativa admitió a trámite el registro, procediéndose a la respectiva publicación del extracto. Efectuado el mismo, se presentaron dos oposiciones: a) Por parte del representante legal de la Sociedad ADIDAS SPORTSCHUHFABRIKEN ADI DASSLER STIFTUNG & Co. KG, con domicilio en Nuremberg, Alemania Occidental; y b) Por la Compañía de PRODUCTOS DE CAUCHO GRULLA S. A., domiciliada en Medellín, Colombia. La primera oposición hace valer su derecho sobre el registro anterior de la marca “ADIDAS” para la clase 25; y la segunda, se fundamenta en la marca MIDAS, considerando en ambos casos que entre la marca a registrarse y las oponentes existe similitud.


Que el Jefe de la División de Propiedad Industrial, mediante resolución Nº 2847 de 23 de mayo de 1991, aceptó el registro de la marca “DIDA” rechazando las oposiciones presentadas. La de la Compañía “ADIDAS” por considerar que “la expresión “DIDA”, marca que examinada en su visión de conjunto difiere de la marca “ADIDAS”, sin distintivos especiales; base de la oposición, y de lo cual se desprende en forma inequívoca y clara que no existe confusión visual y gráfica entre las dos marcas”; “que al pronunciarse se distinguen en su locución una de la otra” y son “marcas distintas en su aspecto conceptual e ideológico, en razón de que la marca “ADIDAS” es un nombre caprichoso, que procede del exterior propiamente de Alemania Occidental y la etiqueta en que se lee la expresión “DIDA”...corresponde al apodo del futbolista brasileño Evaldo Alves de Santa Rosa “Dida”, quien militó por varios años en el equipo de fútbol Junior de Barranquilla...”. Argumenta la resolución, para declarar infundada la oposición de la Compañía de Productos de Caucho Grulla S. A. en “la imposibilidad de confusión que existe entre la marca DIDA y MIDAS, ésta última caracterizada por terminar en “S” e iniciándose con una M, letra que difiere en sus aspectos gráficos y fonéticos de la letra “D”, y que por esta razón le da a la expresión MIDAS, una evidente fuerza distintiva que le hace fonéticamente distinguible, frente a la expresión “DIDA” (Etiqueta)“.


Que según la Resolución Nº 2847, se ha probado por la sociedad CONFECCIONES DEPORTIVAS DIDA LTDA. que “la marca DIDA (Etiqueta) se encuentra depositada como enseña comercial número 2.858 desde el 7 de octubre de 1983, para distinguir establecimientos dedicados a la compra, venta,... de productos de la clase 25a del decreto 755 de 1972; que “la marca solicitada hace parte de la razón social de la empresa CONFECCIONES DEPORTIVAS DIDA LTDA, de acuerdo al certificado de existencia” de la Compañía y que la figura que “consiste EN TRES CIRCULOS SOBRE UN PEDESTAL DE BARRAS, que es idéntica a la que hace parte de la presente solicitud se encuentra registrada para distinguir artículos comprendidos en la clase 25a del Decreto 755 de 1972...”, la que se halla vigente hasta Diciembre de 1994.


Que el apoderado de la Sociedad ADIDAS presentó el 5 de Septiembre de 1991, recurso de apelación en contra de la citada Resolución 2847, argumentando que las marcas se asemejan y que es tal la semejanza que no se requieren grandes “meditaciones filológicas ni literarias para advertir que el nombre DIDAD es el mismo ADIDAS, con la supresión de la A inicial y el cambio de la S por la D; pero sí la forma gráfica es idéntica las dos palabras, fonéticamente se confunden aún más” (texto igual al original).


Que el recurso de apelación de “ADIDAS” devino en el dictamen de la Resolución Nº 1463 de 17 de Septiembre de 1993 por parte del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial (Superintendencia de Industria y Comercio), que revoca la recurrida Resolución Nº 2847 expedida por la División de Propiedad Industrial. En las consideraciones esgrimidas en la Resolución 1463, se anota que,” según certificación de 11 de febrero de 1993 del secretario de la División de Propiedad Industrial,” consta el registro de la marca “ADIDAS” para distinguir productos de la clase 25a, con vigencia hasta el 5 de septiembre de 1993, a favor de ADIDAS SPORTSCHUHFABRIKEN DASSLER STIFTUNG Co KG. y que dicho certificado se expidió el 5 de Septiembre de 1983. Se analizan los conceptos de distintividad y de confundibilidad de las marcas para concluir que luego del cotejo comparativo “existe similitud en el aspecto gráfico, ortográfico y fonético entre los dos signos que de coexistir en el mercado, generaría confusión y dificultad de identificación de los productos a los consumidores” y por lo tanto, concluye la Resolución “este despacho considera que “DIDA” (solicitada) está comprendida en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal f) del artículo 58 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”.


Que la Sociedad actora en el proceso planteado ante el Consejo de Estado, CONFECCIONES DEPORTIVAS DIDA LTDA, basa su escrito en forma general, en los considerandos que se emitieron en la Resolución 1463, esto es, que las dos marcas comparadas “DIDA” y “ADIDAS” son distintas en su “aspecto conceptual e ideológico” (literal a.3 de esa Resolución). Como fundamentos de derecho señala los artículos 56, 58 literal f) y 84 de la Decisión 85, así como normas nacionales fijadas en los artículos 603 y 607 del Código de Comercio, artículo 6 del de Procedimiento Civil, e insiste en que “la marca DIDA (Etiqueta), objeto de la presente solicitud”, se encuentra depositada como enseña comercial desde el 7 de Octubre de 1983; que la marca hace relación a la razón social de la empresa CONFECCIONES DEPORTIVAS DIDA LTDA, y reitera como argumentación “una falsa motivación, que hace nulo el acto, puesto que si la marca ADIDAS clase 25 estuvo vigente hasta el 5 de Septiembre de 1993, para el 17 de Septiembre de 1993, fecha en que se produjo la Resolución Nº 1463, LA MARCA NO ESTABA VIGENTE; por lo tanto este presupuesto no puede ser base ni fundamento del fallo”. Solicita la actora “anular el Acto Administrativo contenido en la Resolución Nº 1463 de 17 de Septiembre de 1993, proferido por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio del cual se revocó la Resolución Nº 2847 de 23 de Mayo de 1991, expedida por la División de Propiedad Industrial” la que, con la nulidad que se solicita quedaría en firme y vigente.


Que en la tramitación administrativa se aceptó por parte de la División de Propiedad Industrial el traspaso de los derechos de la solicitud para el registro de la marca “DIDA” realizado originalmente a nombre del señor Hernán Castro Apolo, en favor de la Sociedad CONFECCIONES DEPORTIVAS DIDA LTDA, mediante auto del 20 de Octubre de 1988.


Que este Tribunal, por su parte, advierte que dentro del informe de registro, de fecha Junio 1 de 1982 suscrito por el Jefe de Registro se lee: “OTROSI: Por solicitud de Agosto 25 de 1976 en el expediente 160.457 se tramita a favor de la Sociedad ADIDAS SPORTCHUHFABRIKEN ADI DASSLER domiciliada en NUREMBERG, ALEMANIA, para distinguir productos de la clase 25 del Decreto 755 de 1972. La expresión ‘ADIDAS’”.


Que en la documentación remitida a este Tribunal por intermedio del juez solicitante de esta interpretación prejudicial, se incluye el certificado de Registro Nº 97. 512, en que se hace constar que por solicitud presentada el 25 de Agosto de 1976, y por Resolución 3.925 de fecha 9 de Diciembre de 1981 se confiere a favor de la sociedad ADIDAS SPORTSCHUHFABRIKEN ADI DASSLER y por el término de cinco años desde el 9 de Diciembre de 1981, la marca consistente en la expresión “ADIDAS”, sin distintivos especiales, para distinguir productos comprendidos en la clase 25a del Decreto 755 de 1972, título que ha sido renovado posteriormente, según se desprende de otras certificaciones constantes en el proceso, inclusive por lo mencionado en la Resolución Nº 1463, sobre la vigencia del Registro de “ADIDAS” hasta el 5 de Septiembre de 1993.


Que el texto de las normas cuya interpretación se solicita es el siguiente:


Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena.


“Artículo 56.- Podrá registrarse como marca de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos”.


“Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas:


.........


f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una Prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase”.


“Artículo 84.- Los asuntos sobre propiedad industrial no comprendidos en el presente Reglamento serán regulados por la legislación interna de los Países Miembros”.


CONSIDERANDO:
ALCANCE DE LAS NORMAS A SER INTERPRETADAS.-

Este Alto Tribunal reconoce que de acuerdo con el artículo 29 de sus normas fundacionales, es el juez nacional el que autónomamente puede proceder en su solicitud a escoger las normas a ser interpretadas, aún en el caso de petición de parte, y que dicho artículo le confiere la exclusiva titularidad para recurrir mediante solicitud de interpretación prejudicial, estima que es necesario respetar esa voluntad o decisión. No obstante ello, y cumpliendo la finalidad de la interpretación esto es, “de dar alcance al cuerpo legal en el conjunto de materias pertinentes al caso controvertido, adicionando o restringiendo, según el asunto de que se trata, el acervo de normas citadas por el juez nacional a fin de lograr una comprensión global del caso consultado,” queda al criterio del Tribunal determinar “cuales son las normas pertinentes a interpretar, sugeridas o no por el requirente.” (Proceso 01- IP-94, GO Nº 164 de 2 de Noviembre de 1994, y Proceso 2-IP-94, GO. Nº 163 de 12 de sep​tiembre de 1994).


En razón de esos criterios, los que no pugnan en ningún momento en contra de la indispensable y necesaria cooperación entre la jurisdicción comunitaria y la nacional, ni violan el espíritu comunitario ni contradice al texto legal del precitado artículo 29; por creer que existe una íntima relación entre las normas cuya interpretación ha sido solicitada y los principios marcarios que se esgrimen en el proceso, estima, además, conveniente proceder a la interpretación de los artículos 69, y 73 de la Decisión 85; artículos 88 y 103, de la Decisión 313 y los artículos 99 y 114 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena.


El texto de las disposiciones que se considera adicionalmente necesarias como materia interpretativa es el siguiente:


Decisión 85:


“Artículo 69.- El registro de una marca tendrá una duración de cinco años contados desde la fecha de su otorgamiento y podrá renovarse indefinidamente por períodos de cinco años”.


“Artículo 73.- La admisión de la solicitud de registro de una marca en un País Miembro otorgará al peticionario un derecho de prioridad durante un plazo de seis meses para que dentro del mismo pueda solicitar el registro en los otros Países Miembros”.


Decisión 313:


“Artículo 88.- La renovación de una marca deberá solicitarse ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro. No obstante, el titular de la marca gozará de un plazo de gracia de seis meses posteriores a la fecha de vencimiento del registro, para solicitar la renovación. Transcurrido dicho plazo cualquier persona podrá solicitar el registro”.


Artículo 103.- El registro de la marca caducará si el titular no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente Decisión”.


Decisión 344.-


“Artículo 99.- La renovación de una marca deberá solicitarse ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro. No obstante, el titular de la marca gozará de un plazo de gracia de seis meses contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovación acompañando los comprobantes de pagos respectivos, si así lo disponen las legislaciones internas de los Países Miembros. Durante el plazo referido, el registro de marca o la solicitud en trámite, mantendrán su plena vigencia.


La renovación no exigirá la prueba de uso de la marca y se otorgará de manera automática, en los mismos términos del registro de cuyo vencimiento se trata. Ello no obsta, sin embargo, el derecho del titular a renunciar posteriormente a parte o a la totalidad de los productos o servicios amparados por dicha marca”.


“Artículo 114.- El registro de la marca caducará si el titular no solicita la renovación, dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente Decisión”.

REQUISITOS DEL SIGNO.-

La marca es considerada doctrinariamente como un signo (visible o material) que no subsiste por si misma mientras no se aprecie objetivamente la vinculación o unión entre ese signo y un producto o servicio, contando para esa configuración jurídica con el factor psicológico que representa la percepción por parte de los consumidores de esa unión signo - producto.


En consecuencia, el signo per se, no constituye marca, mientras aquél no distinga, dentro del comercio, bienes y servicios de una persona o empresa, frente a bienes o productos y servicios de otra persona o empresa.


Se ha planteado la necesidad de establecer requisitos para que un signo pueda ser registrado como marca, de tal forma que de no cumplir el signo con esas características, la marca registrada y amparada bajo ese signo puede inclusive, más tarde ser anulada.


Los tratadistas discrepan en cuanto a los elementos esenciales que intrínsecamente deben reunir un signo para contar con la protección jurídica. Coinciden sí en conceder importancia a la “fuerza distintiva” del signo con respecto a una clase de productos o servicios, a la que también se ha denominado “aptitud distintiva suficiente”, condición que se traduce en esa potestad necesaria de individualizar los productos o los servicios designados por una marca para diferenciarlos y distinguirlos de los otros, o sea, de aquellos a los que la marca no protege, individualización y diferenciación o identificación que corresponde al consumidor. Este carácter distintivo está directamente relacionado con los productos o servicios que va a distinguir, y mientras el signo esté más alejado de las características genéricas y descriptivas de los productos, será más distintivo de ese producto.


La novedad y originalidad, que se exige también a los signos como elementos constitutivos para su protección legal, son relativas -así se ha pronunciado este Tribunal- y así lo considera parte de la doctrina. “Es verdad que en ocasiones el signo que se emplea como marca es nuevo y original. Pero no es menos cierto que en otras ocasiones la marca está constituida por una palabra extraída del propio idioma o de una lengua extranjera. La falta de novedad es todavía más palpable cuando se emplea como marca un signo que ya venía siendo utilizado como marca para designar productos o servicios de una clase diferente”. (Carlos Fernández Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo S. A., Madrid 1984, Página 24; también en ese sentido Ricardo Metke y Alfredo Casado Cerviño).


Un signo es novedoso, no por el hecho de ser desconocido sino porque requiere que tenga distintivos que lo hagan inconfundible al compararlo con otras marcas o servicios ya registrados o anteriormente solicitados. Un signo novedoso, en consecuencia, identifica un producto o un servicio.


Sobre estos conceptos se ha pronunciado inicialmente el Tribunal Andino en el Proceso 1- IP-87 (GO. Nº 28 del 15 de febrero de 1988). Ha dicho este Organismo: “La marca, pues, es el signo distintivo de los productos o servicios en un mercado competidor, y como tal cumple una función individualizadora. Entre productos y servicios del mismo género, especie o grupo, la marca es el elemento identificador que permite al empresario considerar suyo el producto o servicio que presta y al consumidor exigir el producto o servicio que conoce, aprecia y busca, según la marca. Esta, por lo tanto, debe estar acompañada de elementos externos sensibles que permitan diferenciarla. Es por ello que el artículo 56, de la Decisión 85 exige que los signos sean “ visibles “, calidad que es la única que normalmente permite la identificación”.


Respecto a la fuerza distintiva del signo la sentencia ha afirmado:


“De las características que el artículo 56 de la Decisión 85 atribuye a las marcas, la más importante es la de que los signos que la constituyen deben ser “suficientemente distintivos”. Las demás características atribuidas a la marca son derivación de ese carácter distintivo primigenio que debe tener todo signo para poder cumplir con la diferenciación, que es el objeto principal de la marca” “...Es esencial, en resumen, que el signo que ha de constituir una marca, tenga fuerza distintiva suficiente respecto a productos o servicios que puedan confundirse. Esta fuerza distintiva del signo, más aún que su novedad u originalidad - que siempre serán relativas -, constituye el requisito indispensable para que la marca exista jurídicamente hablando (artículo 56)”. (Jurisprudencia reiterada en los Procesos 4-IP-88, 3-IP-90, 3-IP-91, 6-IP-93 , 1-IP-94 y 2-IP-94, Gacetas Oficiales números 39, 70, 93, 150 , 164 y 163, respectivamente, y últimamente Proce​sos 5-IP-94 y 7-IP-94).


La “distintividad” como requisito esencial de los signos marcarios, se exige aún en la Decisión 344 (artículo 81). De modo que si un signo no cumplió, al instante de ser presentada la solicitud de registro, con las condiciones intrínsecas para su registrabilidad, no podía ser admitido como tal, y si de hecho lo fué, las normas comunitarias establecen la acción de nulidad de ese acto.


De la aplicación de estas condiciones o requisitos se derivan algunas de las prohibiciones para permitir a un signo ser materia u objeto del derecho de registro como marca. Así explícitamente advierte el Tribunal Andino en el Proceso 3-IP-90:


“El artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena dispone que sólo pueden ser registradas como marcas “los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos”. Del cumplimiento de estos requisitos esenciales depende que el signo que se pretenda registrar como marca pueda cumplir con la función esencial de identificar, individualizar o distinguir un determinado producto o servicio, de suerte que no se confunda con otro” (GO. Nº 70, de 15 de Octubre de 1990, reiterado en el Proceso 4-IP-90, GO. Nº 71 de 17 de Octubre de 1990).

EL RIESGO DE CONFUSION.-

La marca confiere al titular el derecho exclusivo a su uso -para diferenciar artículos o servicios- y al permitirse que coexistan marcas registradas semejantes o idénticas que lleven a confusión a los consumidores sobre los productos y servicios que protegen, no se está cumpliendo con esa función de la marca, como es la diferenciadora, la que “protege a los consumidores, quienes al identificar el origen y la procedencia del producto o servicio de que se trata, evitan ser confundidos o engañados” (Proceso 1-IP-87 y 4-IP-88, GO Nº 39 de 24 de enero de 1989).


El artículo 58 literal f) de la Decisión 85, prohíbe el registro de marcas que sean confundibles con otras ya registradas, o cuyo registro haya sido debidamente solicitado o reivindicado, para productos o servicios comprendidos en la misma clase. Esta norma ampara a una marca del riesgo de confusión o de la “similitud confusionista” frente a otra, siempre que las dos protejan productos o servicios de la misma clase, como es el caso presente. Esta protección se contempla dentro de la regla de la especialidad , la que permite que sobre un mismo signo recaigan dos o más derechos de marcas pertenecientes a diferentes titulares, siempre que cada una de esas marcas sea utilizada en relación con una clase o variedad diferente de productos o servicios.


La “semejanza” entre dos signos, o el simple concepto de semejanza , que difiere al de “idéntico”, presupone que entre los objetos o términos comparables existen elementos comunes y factores diferenciados que pueden provocar la confundibilidad.


La identidad y la semejanza entre marcas, deviene en su confundibilidad, aspecto que se contrapone con la existencia de los requisitos esenciales del signo - la fuerza distintiva - y en esa virtud el amparo legal para el registro desaparece.


“La confusión entendida como la acción de confundir en el sentido de tomar una cosa por otra, presenta diversos grados que van desde la identidad de dos marcas hasta la similitud caracterizada por la semejanza entre ellas. De esta figura se predica que la marca que se proyecta registrar no debe confundirse con la debidamente inscrita que goza de protección legal del registro y del derecho de su titular a utilizarla en forma exclusiva” (Proceso 2-IP-94, GO Nº 163 de 12 de septiembre de 1994).


El signo igual o idéntico no está prohibido por sí mismo como irregistrable, sino en cuanto pueda ser causa para que el consumidor caiga en el error o engaño de suponer que todos los productos a que se refiere la marca son originarios del mismo productor o empresario, evitándose de este modo, en el consumidor el error o confusión sobre la procedencia de los productos o servicios teniendo en cuenta la naturaleza de dichos productos.


Para que subsista la prohibición, se requiere que entre las dos marcas que se analizan exista una confundibilidad que imposibilite su diferenciación, lo que genera la figura del “riesgo de confusión”, evitando que las marcas sean “claramente distinguibles”. La existencia de este riesgo, conduce a la irregistrabilidad de una marca que produzca confusión con otra ya registrada para productos o servicios de la misma clase.


La confusión, en términos generales, se origina en la semejanza entre los signos distintivos y la mayor o menor similitud de los productos o servicios que esas marcas protegen, factores que llevan a los consumidores a error o confusión en cuanto al origen de los bienes y servicios vendidos con la marca similar, sin advertir que tales productos y servicios pueden provenir de empresas diferentes.


Sobre este punto procede remitirse a la jurisprudencia del Tribunal respecto del “riesgo de confusión” de una marca, dictada a raíz de la interpretación prejudicial 1-IP-87 , 2-IP-94 y 5-IP-94 , en razón de que tanto en el artículo 58 literal f) de la Decisión 85 como en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 se dispone que no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros puedan producir confusión al público consumidor. El Tribunal ha manifestado lo siguiente:


“...Para un mejor entendimiento de las normas objeto de la presente decisión prejudicial, importa precisar en qué consiste la posibilidad de confundir una marca con otra, o sea el llamado “riesgo de confusión”. Es necesaria tal precisión ya que, de acuerdo con el artículo 58, f) de la Decisión 85, una marca no puede ser objeto de registro si es “confundible” con otra marca ya registrada, o cuyo registro haya sido debidamente solicitado o reivindicado. La marca confundible con otra, además, carece por lo mismo de fuerza distintiva y de la novedad, que son requisitos para su registrabilidad (artículo 56), y por tanto la oficina nacional competente debe rechazar la correspondiente solicitud de registro (artículo 64).Tampoco puede ser objeto de registro la marca capaz de producir engaño a los medios comerciales o al público consumidor sobre las características principales del producto o servicio de que se trate (artículo 58, a), y es obvio que la confusión de marcas puede llegar a ser motivo de engaño. Puede decirse, en tal sentido, que lo confundible engaña y no distingue, por lo cual no debe darse en la nueva marca que se pretenda registrar...” (Proceso 1-IP-87).


La relación entre la aproximación de los signos y de los productos o servicios, como punto de partida para el examen comparativo de dos marcas, como antecedente en la determinación del riesgo de confusión, ha llevado a los tratadistas a distinguir dos clases de confusión: la directa y la indirecta. Por la primera se induce al comprador a que adquiera un producto determinado, creyendo que está comprando otro. En este caso la identidad se produce en los signos y la naturaleza misma de los productos.


La confusión indirecta se da por el origen o procedencia de los productos: el consumidor cree que el producto que adquiere tiene el mismo productor; “o que el producto pertenece a una misma línea de productos de un fabricante distinto de quien realmente los fabricó” (Jorge Otamendi, Derecho de Marcas, página 144).

TIPOS DE MARCAS.-

El cotejo o comparación entre marcas y la aplicación de las reglas que puedan darse para ese proceso subjetivo de determinación del riesgo de confusión, depende de la clase o tipo de marcas, subordinadas a la variación de las circunstancias que medien y de los aspectos fácticos que se produzcan dentro del análisis comparativo.


Para efectos de esta sentencia, y sin ser las únicas clases de marcas que la doctrina distingue y los ordenamientos jurídicos positivos consideran, las marcas pueden ser DENOMINATIVAS, GRAFICAS o MIXTAS, en atención a la estructura del signo seleccionado. (Proceso 1-IP-87).


La MARCA DENOMINATIVA, llamada también nominal o verbal, utiliza un signo acústico o fonético y está formada por varias letras, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual.


Dentro de éstas subsisten dos grupos que tienen connotación conceptual: las marcas sugestivas que hacen referencia a la naturaleza, cualidades o funciones del producto designado por la marca, y las marcas arbitrarias en las que no existe relación entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del correspondiente producto.


No tienen ninguna connotación conceptual las marcas caprichosas o de fantasía, es decir son marcas que nacen del acuñamiento o conjunción de palabras con el propósito de emplearlas como marcas.


La MARCA GRAFICA es la definida como un signo visual porque se dirige a la vista a fin de evocar una figura que se caracteriza por su configuración o forma externa.


Dentro de este tipo se encuentra la marca puramente gráfica, la que evoca en la mente del consumidor sólo la imagen del signo utilizado en calidad de marca: un conjunto de líneas, dibujos y en su caso colores; y la marca figurativa, que evoca en el consumidor un concepto concreto: el nombre que representa este concepto, es también el nombre con en el que es conocido la marca gráfica; y el tercer subgrupo es la marca que evoca en el consumidor un concepto o motivo al que se llega a través de un proceso de generalización. (Carlos Fernández Novoa, Fundamentos... pp 29 y ss).


La marca figurativa difiere de la denominativa, en que aquella no es pronunciable, pues el signo que representa no tiene vocalización, sino es una figura o distintivo al que se le da un nombre.


La MARCA MIXTA, está compuesta por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). (Proceso 4-IP-91, GO Nº 97 de 16 de diciembre de 1991).

LAS MARCAS EN CONFLICTO.- 


Para esta interpretación prejudicial es posible catalogar a las marcas en cuestión dentro de dos grupos: denominativa o nominal en lo que concierne a la marca “ADIDAS” según se desprende del título de registro Nº 97.512 conferido según Resolución 3.925 de 9 de Diciembre de 1981, y de la Resolución 2.847; y la marca “DIDAS”, compuesta de esta expresión y de un gráfico: marca mixta. (Solicitud de registro).


No corresponde proceder al análisis de las marcas gráficas registradas anteriormente por las Compañías “Adidas” Y Confecciones Deportivas Dida Ltda., pues la materia controversial se contrae a la inscripción de una marca con una denominación y un gráfico (DIDAS) que ha sido objeto de oposición por el titular de una marca denominativa (ADIDAS). Para solicitar la nulidad de registros anteriores que se hayan producido contraviniendo las normas comunitarias, el procedimiento está previsto en las Decisiones 85, 313 y 344, según sea el caso.


Tampoco cabe referirse al depósito de la enseña comercial “DIDAS”, ni a la razón social de la empresa Confecciones “DIDAS” Ltda., por cuanto la Decisión 85, artículo 58, no contemplaba ninguna oposición en base a esos signos.

CRITERIOS GENERALES PARA DETERMINAR LA SIMILITUD DE MARCAS.-

Uniformemente se ha admitido que uno de los puntos más difíciles y arduos entro del Derecho Marcario es la confrontación entre dos signos para llegar a determinar si entre ellos existe una similitud que pueda enfrentar al consumidor al riesgo de confusión.


La complejidad sobre la determinación del riesgo de confusión ha sido destacada por este Tribunal, en las tantas veces citada sentencia de 3 de Diciembre de 1987 (Proceso 1-IP-87): “Advierte la doctrina que la tarea jurídica de confrontar, comparar o cotejar una marca con otra, para determinar si existe el riesgo de confusión entre ellas, es tarea compleja en la que se deben tener en cuenta múltiples factores, sin que sea posible formular reglas generales y precisas al respecto. La Decisión 85 no intenta hacerlo y en su aplicación, por lo tanto, el funcionario competente debe usar su criterio, que si bien es discrecional, en ningún caso puede ser arbitrario, ya que la doctrina y la jurisprudencia internacionales han señalado ciertas reglas lógicas y científicas, que deberían ser tomadas en cuenta”.


Por la importancia que reviste en el Derecho Marcario la comprobación de la existencia o no del riesgo de confusión entre dos marcas, se toma en cuenta las reglas que sobre el tema reconoce la doctrina y la jurisprudencia:


“Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.


Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.


Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto.


Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” (Pedro C. Breuer Moreno, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, editorial Robis, Buenos Aires, pág 351 y ss).


La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.


Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.


En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determina así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.


La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.


En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio , debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo , en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, hasta el punto de “disecarlas”, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario.


Respecto a la cuarta regla, el mencionado tratadista Breuer ha expresado que “ la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”.


Para analizar la existencia o no del riesgo de confusión se examinará los varios criterios que la doctrina y la jurisprudencia han establecido para ese fin, sin que sea un único punto de vista el concluyente que conduzca a establecer la confusión entre dos marcas cuyos signos se asemejan. No se han establecido ni se han dado reglas absolutas en esta materia, por lo que el criterio de quien califique, aceptando o no la semejanza entre las marcas a compararse , debe fundamentarse en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que pueden servirle de base para formular su resolución o decisión. La subjetividad en la apreciación ,no puede llevar tampoco al juzgador o funcionario a una liberalidad en su criterio, sino que en todo caso, debe adoptar las reglas que la doctrina y jurisprudencia han establecido. La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo, dependerá en cada caso de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto.

a.1.- Comparación de marcas denominativas.-

Las reglas generales sobre el cotejo de marcas que persigue la identificación o similitud entre unas y otras, se aplica también a las marcas denominativas o verbales, señalándose, como así se hará más adelante, criterios concretos para este tipo de marcas.


Para la comparación de dos marcas, ambas denominativas, o en las que predomine el factor denominativo, el Tribunal ha reiterado en varias sentencias los criterios mantenidos dentro del Proceso 1-IP-87, con lo que se ha formado o creado una importante corriente doctrinaria y jurisprudencial.


“....Deberá tenerse en cuenta la visión de conjunto, la totalidad de sus elementos integrantes, la unidad fonética y gráfica de los nombres, su estructura general y no las partes aisladas unas de otras, ni los elementos particulares distinguibles en los nombres, ya que por tratarse de estructuras lingüísticas deberá atenderse antes que nada a la fonética. Debe evitarse, entonces, la disección o fraccionamiento de los nombres que se comparan, o el pretender examinarlos en sus detalles, ya que el consumidor medio no procede en tal forma. Por lo mismo, deberá ponerse atención preferente a los elementos caracterizantes de cada denominación, de los cuales suelen depender en la práctica la primera impresión o impacto que recibe ese consumidor medio ante el nombre que sirve de marca”.


Concordante con este fallo, son los expresados por la Sala de lo Civil del Tribunal de Bogotá y por la Corte Suprema de Justicia de Venezuela, Sala Político- Administrativa, para la cual “la confundibilidad de las marcas debe ser evidente y la evidencia debe resultar, no de un análisis por separado de cada uno de los elementos (sílabas o signos) que integran la respectiva marca, si no de la confusión que a simple vista o de oídas resulte de la comparación”. (Revista Colombiana de la Propiedad Industrial, página 120).


Origen de la confusión.-

Entre las denominaciones a compararse puede existir confusión generada por similitudes visuales provocadas por semejanzas ortográficas o gráficas; confusión por similitudes auditivas si las palabras tienen una fonética similar, y confusión ideológica si entre los términos a cotejarse hay un mismo contenido conceptual de las marcas. (Derecho de Marcas de Jorge Otamendi, Editorial Abeledo Perrot, página 146 y ss).


Criterios auxiliares para determinar la confusión.

A más del criterio de la visión en conjunto de la marca, en el cual “el todo prevalece sobre las partes o factores componentes” existen otros que deben ser analizados para llegar a determinar la existencia o no del riesgo de confusión.


1.- Comparación conceptual o semántica.-


El elemento conceptual o semántico es anotado también como un factor esencial de utilización para llegar a ponderar el grado de semejanza entre las marcas. Bajo este concepto se sostiene que en las marcas denominativas (sugestivas o arbitrarias), en las que se utiliza un lenguaje común y corriente no se forza al consumidor al aprendizaje de una nueva palabra, sino únicamente a que la misma se relacione con los productos o servicios a los que la marca se aplica.


En tanto en las marcas caprichosas o de fantasía, el consumidor tiene un doble esfuerzo: aprender la nueva palabra y enlazarla con los productos.


Algunos doctrinarios destacan como elemento primario, para fijar la existencia o inexistencia de la semejanza entre marcas denominativas comparables el significado de las mismas.


La dimensión más característica de la marca denominativa es el significado que ella pueda tener y si este es mas simple y conocido, la fijación de la impresión general de la marca tendrá mayor percepción en la mente del consumidor.


2.- Comparación fonética.-

Entre los criterios auxiliares o complementarios se menciona el comparar las marcas en el plano fonético, recurriendo a la identidad de la sílaba tónica entre las marcas comparadas, a la coincidencia de la raíz o primera sílaba o sílabas o diferencia en las terminaciones, a la ordenación de las vocales , todo esto partiendo del concepto de que las marcas denominativas están configuradas por un conjunto de letras que al ser pronunciadas emiten sonidos que son percibidos por el consumidor de diferente modo, de acuerdo a su estructura gráfica y fonética.


En el plano fonético, se han establecido una escala descendente de valores para comparar las marcas denominativas.


En primer lugar se menciona el criterio de que si las denominaciones de comparación tienen vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden, puede presumirse que los signos son semejantes, pues ese orden de distribución de las vocales en una denominación, produce desde el punto de vista fonético, la impresión general de que dicha denominación impacta en el consumidor.


Posteriormente y dentro de esa escala, sigue el criterio de que si la sílaba tónica de las denominaciones cotejadas es coincidente, tanto por ser idénticas o muy similares y ocupan la misma posición, cabe también advertir que las denominaciones son semejantes (tonalidad de la marca).


Debe analizarse por último - según los tratadistas - la disparidad o coincidencia de las sílabas que encabezan las denominaciones. Es posible en algunos casos que la sílaba tónica no sea la que se ubique en primer lugar de la denominación. Pero si la sílaba tónica y la sílaba situada en primer lugar de las marcas estudiadas son iguales, la semejanza es más relevante. Al contrario, si en la confrontación de las marcas es divergente la sílaba tónica y coincidente la situada en el primer lugar, la probabilidad de semejanza será menor.

a.2.- Comparación de marcas denominativas con mixtas

Si el signo distintivo predominante o sobresaliente en la marca mixta es la denominación, procede, entonces, la comparación entre esa marca y la denominativa, tomando como base dichos elementos configurativos y aplicando las reglas generales atrás expuestas.


Si el gráfico carece fonéticamente de expresión, no hay duda de que la denominación es el medio directo que utiliza el consumidor para solicitar el producto, la que será la característica sobresaliente de la marca mixta.


La sentencia dictada en el Proceso 4-IP-91 (GO. Nº 97 de 16 de diciembre de 1991), analiza la pauta comparativa entre marcas mixtas y denominativas, que podría ser aplicable al presente asunto y se le transcribe en sus partes esenciales: “Según la doctrina actual, dice el Tribunal, al comparar una marca denominativa con una mixta no debe olvidarse que, en esta última, suele prevalecer el elemento denominativo sobre el gráfico. Se parte de la base de que la palabra es la única forma que existe en la práctica para solicitar un determinado producto en ese mercado, al paso que el signo gráfico es con frecuencia ambiguo y difícilmente puede ser expresado por el consumidor para señalar el producto. Debe entonces analizarse cuál es la dimensión más característica de la marca en cuestión, o sea la que puede producir un mayor impacto en la mente del posible consumidor, puesto que, como se ha visto, de ello depende básicamente la posibilidad de confusión”.


El criterio transcrito es ratificatorio del sostenido en una sentencia anterior de este Organismo, sobre el punto de la determinación de los elementos más característicos y de mayor ingerencia para el cotejo de las marcas mixtas. En efecto en sentencia de 9 de diciembre de 1988 (Proceso 4-IP-88, GO. Nº 39 de 24 de Enero de 1989), se declaraba: “Señala la doctrina que, cuando se trata de comparar marcas mixtas, lo primero que debe hacerse es determinar en cada marca cuál de los dos elementos -el denominativo o el gráfico- resulta predominante o determinante dada su fuerza propia de expresión o de comunicación, que es lo que le permite a la marca llegar a su destinatario, o sea al público. La doctrina se ha inclinado a considerar, que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos”.


Prosigue la sentencia del Tribunal indicando que: “Identificada la dimensión de cada una de las marcas mixtas que se comparan, puede resultar que en una predomine el factor gráfico y en la otra el factor denominativo, o viceversa, y en tales casos la conclusión lógica será la que no exista confusión”.


Asimilando este criterio a las marcas en comparación (denominativa y mixta) se llegaría a la conclusión de que si predomina la denominación o la expresión verbal, debe procederse al cotejo de signos aplicando las reglas enunciadas anteriormente; y por otro lado, si en la marca mixta predomina el elemento gráfico, frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

EL GRADO DE ATENCION DEL CONSUMIDOR.-

A más de proceder a la comparación entre los signos como vía para decidir la semejanza entre dos marcas y la determinación del riesgo de confusión, se ha enunciado que la clase de consumidor que adquiera un bien o servicio (aunque no sea el destinario final del mismo), es un factor que cabe tomarse en consideración para el momento de decidir sobre la confundibilidad entre dos marcas para proceder a la aceptación o negativa de su registro.


El consumidor juega un papel importante dentro del derecho marcario; relievándose que precisante y como protagonista de ese derecho, su opinión es decisiva para llegar a determinar la existencia del riesgo de confusión. En el mundo de los compradores cada persona o cada grupo de personas tiene una reacción diferente ante un producto y su marca, y esa reacción es la que se recoge como impresión y prueba del hecho de que dos marcas apa​rentemente semejantes o similares pueden producir confusión entre el público.


La jurisprudencia española en esta materia, se refiere “al consumidor medio” o “al público medio”, a quien le califica como a “una persona dotada de las normales facultades perceptivas” o “ a personas de raciocinio normal” quien por lo general no es una persona conocedora y diligente, que se “guía por sencillas apreciaciones visuales o auditivas corrientes”.


Frente a este tipo de consumidor medio o “promedio” sale a luz el consumidor profesional y especializado, el que por su propia formación está expuesto al riesgo de confusión en menor grado que el consumidor medio o corriente.


El consumidor medio que es el prototipo de referencia para relacionarle con el riesgo de confusión, tendrá diferente comportamiento si el producto es de consumo masivo o de consumo selectivo, o de acuerdo al precio del producto, pues si éste es elevado el consumidor pondrá mayor atención a la calidad y a la marca, lo que reduce la posibilidad del riesgo de confusión.


El Tribunal ha abordado el punto del consumidor medio en sentencia de 3 de Diciembre de 1987. Ha dicho el Alto Organismo Comunitario: “...El Tribunal se permite precisar - de acuerdo con la doctrina predominante - que el consumidor al que debe tenerse en cuenta, tanto para determinar la notoriedad de una marca como para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado “consumidor medio” o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes. Por supuesto que, en cuanto a ese fundamental punto de referencia, o sea el público consumidor de determinada clase de productos, debe distinguirse si se trata de bienes o productos de consumo masivo o si por el contrario son de consumo selectivo, en lo cual interviene definitivamente el nivel de vida y la capacidad adquisitiva del grupo humano involucrado o sea de aquel que suele solicitar, usar o consumir determinado producto”. (reiterado en sentencias: 4-IP-88 - 4-IP-91 - 2-IP-94).


Existe relación entre el tipo de consumidor, y la clase de producto o servicio y su precio para determinar el riesgo de confusión. Un consumidor de productos de uso técnico o selectivo, tendrá menor riesgo de confusión que uno de productos masivos, y un consumidor de productos de bajo precio está sujeto con mayor facilidad al riesgo de confusión del consumidor de bienes de costo elevado. Estos análisis conducen al juzgador a ser más severo en la determinación de la confundibilidad cuanto más se tenga que proteger al tipo o clase de consumidor.

RENOVACION DE LA MARCA Y DERECHO DE PRIORIDAD.-

Este tema no ha sido materia de consulta prejudicial por parte del Consejo de Estado de la República de Colombia. Se recalca, una vez más, la facultad discrecional del Tribunal Andino para ampliar o restringir las normas consultadas, según se dijo atrás; todo ello en orden a que se interpreten las disposiciones comunitarias que realmente va a aplicar el juez nacional y sean necesarias para la decisión final del litigio. Con ese fundamento se hace relación a este punto, planteado por la actora en su escrito demandatorio y a lo afirmado en la impugnada Resolución Nº 1463 de 17 de Septiembre de 1993, que constituye el fundamento del juicio provocado ante el Consejo de Estado, circunstancias que se han relatado anteriormente, sin que con ello se pretenda calificar los hechos del proceso, lo que se halla vedado por la prohibición contenida en el artículo 30 de su Tratado Constitutivo.


El Tribunal estima que debe avocar el análisis interpretativo de dos instituciones que se regulan en la Decisión 85: la renovación de la marca y el derecho de prioridad, y que se mantienen con mayor amplitud en las Decisiones 313 y 344.

1.- Renovación de la marca.-

La Decisión 85, en el artículo 69, fija la vigencia del registro de una marca en 5 años, con la probabilidad de renovarla en forma indefinida por períodos de 5 años.


El titular de una marca tiene dos posibilidades frente al transcurso del tiempo: o renovar su marca o dejarla extinguir por la falta del ejercicio de ese derecho. En este segundo caso -falta de renovación-, la marca podrá ser apropiada por cualquier persona e inscrita nuevamente.


La renovación se hará en relación con esa misma marca y con respecto a los mismos productos que anteriormente protegía.


La renovación de una marca, se ha de sujetar a su trámite y requisitos a la legislación vigente al momento de solicitarse o formularse tal pedido, cuando la marca haya cumplido (o antes) su período legal de existencia, y en el caso de la marca “ADIDAS” al 5 de Septiembre de 1993, fecha en que según la resolución Nº 1463 venció el período de diez años del registro anterior.


Para ese entonces regía en el área Subregional Andina, como norma comunitaria en materia de marcas de fábrica la Decisión 313, publicada en la Gaceta Oficial Nº 101 de 14 de Febrero de 1992. Esta Decisión contiene normas más precisas y amplias sobre la renovación de las marcas de fábrica, hecho que no se produce ipso jure, sino previa la presentación de una solicitud por el titular de la marca.


La Decisión 313, ha establecido, a más del período ordinario para la renovación de la marca, uno extraordinario, al que le denomina período de gracia . El artículo 88 abarca dicho nuevo concepto:


“La renovación de una marca deberá solicitarse ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro. No obstante, el titular de la marca gozará de un plazo de gracia de seis meses posteriores a la fecha de vencimiento del registro, para solicitar la renovación. Transcurrido dicho plazo cualquier persona podrá solicitar el registro”.


La presentación de una nueva solicitud de registro sobre la misma marca, podrá efectuarse una vez que transcurra el plazo de gracia de los seis meses, por lo que no se puede admitir un trámite de solicitud de registro para esa misma marca en tanto no haya caducado el registro anterior, el que se produce, por el sentido de la norma 88 de la Decisión 313, ipso jure al vencimiento del plazo de gracia de seis meses, sin que sea necesario por lo tanto solicitud alguna para que se proceda a tal declaración por parte de la autoridad competente. El registro caducado, deja en libertad al propio titular o a un tercero para solicitar la marca ubicándose todos en la misma situación jurídica, como si se tratara de un nuevo registro.


Esta misma orientación jurídica mantienen los artículos 99 y 114 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.


Acorde con la legislación comunitaria, la marca tendrá su eficacia legal hasta el día del vencimiento del período de gracia, eficacia que se traduce , inclusive, como un impedimento de irregistrabilidad para marcas semejantes o similares que se pretenda inscribir durante el lapso total de vigencia del registro de una marca, salvo en los casos de que se produzca la nulidad del registro de una marca, por las causales tipificadas en la norma correspondiente.

2.- Prioridad o prevalencia de la solicitud de marca.-


Es natural entender que en un mercado comercial activo de registro de marcas se presenten más de una solicitud dentro de un mismo período de tiempo o al mismo tiempo. En solución del conflicto que ese hipotético hecho puede originar, se ha establecido el derecho de prioridad de la solicitud de registro de marca.


Este derecho de prioridad dentro de un País, se complementa con el derecho de prioridad Subregional Andino que se fija en los artículos 73 de la Decisión 85, y 103 de la Decisión 344 y que no es materia de interpretación por no ser aplicable al caso.


La prevalencia entre varias solicitudes presentadas al mismo tiempo, con la excepción de la prioridad en el área Andina y el caso de exposición de productos y servicios en el País, se establece en el día de presentación de la solicitud para registro. En síntesis, quien primero solicita una marca tiene mejor derecho a la misma que quien la hace después (Decisión 85).


Este principio deja de aplicarse cuando la solicitud posterior goza de la posibilidad de considerarse como presentada en una fecha anterior por la facultad de reivindicar esa prioridad, como sucede cuando la solicitud ha sido formulada en los otros Países Miembros.


El criterio de “presentación de la solicitud” para establecer la prioridad o prevalencia, consagrado en la Decisión 85, cambia al de “admisibilidad” previsto en el artículo 87 de la Decisión 344, entendiéndose actualmente que la primera solicitud admitida en un País Miembro reconoce la prioridad interna sobre ese registro. (Para la prioridad subregional: Proceso 5-IP-94).


La Decisión 85 en su artículo 63, considera que, pese a no haberse acompañado a la solicitud los documentos en ella previstos, y a que se hubiere conferido un plazo para que el solicitante haga las correcciones, este hecho no incidía sobre la prioridad, la que como se dice, quedaba radicada con la presentación de la solicitud.


Las Decisiones 313 (artículo 76) y 344 (artículo 87), por su lado, sustentan que la ausencia de alguno de los requisitos establecidos en esas normas jurídicas, impedirá la admisión de la solicitud “y no se le asignará fecha”.

REMISION AL DERECHO NACIONAL.-

El Derecho Comunitario o de Integración Andino ha de entenderse como un proceso nuevo y en constante desarrollo que lejos se encuentra de contemplar todos los casos y situaciones previsibles que abarquen la totalidad del universo jurídico comunitario. Además, para evitar efectos contradictorios dentro de las legislaciones internas y respetar lo ya legislado, la norma comunitaria se remite a aquellas, en los supuestos en que la misma no comprenda algún aspecto de la materia referida o prefiera que la legislación interna sea la reguladora de una institución jurídica o de un procedimiento.


En algún momento la remisión al derecho interno se expresa dentro de la propia norma y en otros es una remisión general, como la contenida en el artículo 84 de la Decisión 85, que dispone que: “Los asuntos sobre propiedad industrial no comprendidos en el presente Reglamento serán regulados por la legislación interna de los Países Miembros”. Texto similar tanto en las Decisiones 313, artículo 119 y en la 344 en la disposición 144.


Esta norma general, para su entendimiento y aplicación, debe ser considerada globalmente y compaginada con el principio específico y especial del derecho comunitario, cual es la preeminencia o prevalencia de éste frente al derecho interno o nacional, lo que significa, como así lo ha dicho este Tribunal en varias de sus sentencias, que en conflicto entre la norma comunitaria y la nacional, aquélla desplaza a la segunda, la que por imposición de la preemi​nencia resulta inaplicable. (Procesos 1-IP-87, 2-IP-88, 2-IP-90, 6-IP-93, 3-IP-94, 5-IP-94, 6-IP-94 y 10-IP-94, este último sentenciado el 17 de marzo de 1995).


La filosofía del artículo 84 de la Decisión 85 es la de que, “Los asuntos o materias que el Reglamento regula quedan sustraidos de las competencias nacionales, con excepción claro está de aquellos casos en que se faculta a los Gobiernos de los Países Miembros para expedir normas específicas, adaptadas a las necesidades nacionales, como la hace por ejemplo el artículo 5, literal e) de la citada Decisión” (Proceso 2-IP-88).


Los límites dentro de los cuales se ha de entender la remisión del artículo 84 a la legislación nacional, se analizan con claridad en la sentencia dictada dentro del antes dicho Proceso 2-IP-88. En esa ocasión el Tribunal expresó: “El artículo 84 de la Decisión 85, antes citado, contempla expresamente la subsistencia parcial de la legislación nacional o interna, la cual conserva plena competencia normativa en relación con los asuntos de propiedad industrial no incluidos en la reglamentación comunitaria. Conviene advertir que lo dicho se refiere a temas o puntos no cubiertos por la norma comunitaria, y no a que en la Decisión 85 puedan descubrirse supuestos vacíos en relación con materias que ella sí regula, y que se intente por lo tanto llenarlos por medio de regulaciones internas. Cuando la Decisión 85, u otra norma comunitaria similar a ella, guarda silencio acerca de algún punto dentro de la materia que regula, puede ocurrir que se trate de un vacío aparente que deba ser llenado, dentro de una adecuada hermenéutica, por otras normas de la misma regulación, dada su vocación comunitaria.


Puede ocurrir también que el ordenamiento comunitario, deliberadamente, omita requisitos o requerimientos usuales en otros regímenes análogos, en procura de una mayor agilidad o simplificación. Tales omisiones, en consecuencia, no podrían dar lugar validamente a la pretensión de agregar regulaciones no incluidas de manera expresa en la regulación comunitaria, pretextando supuestos vacíos que en realidad no existen y tergiversando así el régimen común.


En consecuencia, para que la legislación nacional preexistente pueda coexistir con la comunitaria pese a la aplicación preferente de ésta en toda lo relativo a un asunto reglado, se requiere que verse sobre asuntos o materias no regulados en lo absoluto por la comunidad, tal como ocurre, por ejemplo, en el caso de la Decisión 85, con los delitos contra la propiedad industrial o con la reglamentación del llamado “nombre comercial” temas que ella no trata. Pero si el asunto o materia se encuentra regulado en la Decisión, ha de entenderse, en sana lógica, que lo está integralmente, en su totalidad, de suerte que no resulta admisible la aplicación simultánea de normas nacionales por razonables y pertinentes que éstas puedan parecer...”.


La facultad legislativa comunitaria recaída en la Comisión del Acuerdo de Cartagena limita a las legislaciones nacionales la posibilidad de regular mediante leyes, resoluciones, decretos etc, los campos o esferas jurídicas que comprendan y abarquen las Decisiones o las Resoluciones. Las legislaciones nacionales encuentran su barrera “legislativa” en tanto en cuanto la comunitaria ha regulado un determinado aspecto del derecho.


Esta limitación o barrera legislativa, para evitar una inadmisible intromisión del legislador nacional en la esfera comunitaria, encuentra, como se ha visto, su excepción, cuando el propio ordenamiento jurídico subregional remite a ella: bien para que las normas nacionales vigentes puedan subsistir en las materias no reguladas por la norma comunitaria y que no la contradigan; o bien para que los gobiernos a través de los respectivos órganos normen o reglamenten las materias que la propia Decisión así lo haya autorizado, sin que se pueda modificar, agregar o suprimir normas sobre los aspectos comuni​tarios regulados en la Decisión. (Proceso 2-IP-88, GO. Nº 33 de 26 de julio de 1988, Proceso 2-IP-90, GO. Nº 69 de 11-10-90, y Proceso 3-IP-94, GO. Nº 162 de 9-09-94).


La remisión del derecho comunitario al nacional no le otorga la facultad a éste de imponer o aumentar nuevos o diferente requisitos para la conformación del derecho marcario o que se modifiquen o alteren las causales para la pérdida, caducidad o nulidad de esos derechos.


La Decisión 344 (artículo 144), conserva idéntica estructura gramatical respecto a la norma del artículo 84 de la Decisión 85. Se aclara, por lo demás, que en ciertas situaciones será necesario que los Países regulen a través de actos legislativos internos posteriores (leyes, reglamentos, acuerdos o resoluciones) determinadas materias no comprendidas en una Decisión en uso de la facultad complemetaria que al derecho interno se asigna; pero si esa materia se encuentra ya de antemano regulada y prevista en la legislación interna, antes de la vigencia de la Decisión, el derecho interno subsistirá parcialmente en cuanto no se oponga a la legislación comunitaria. (Proceso 6-IP-94, GO. No. 170 de 23 de enero de 1995).


El espíritu del artículo 144 es “remitir al Derecho Nacional, todos aquellos casos no previstos” en la norma comunitaria (Proceso 3-IP-94), y esa remisión ha de involucrar a las normas ya vigentes en los Países Miembros y a las que tengan que dictarse en el futuro para reglamentar los vacíos dejados por la norma comunitaria y que ésta obliga ser llenados por la legislación nacional, sin que ésta contradiga al espíritu de la propia Decisión. Este desarrollo “de la ley comunitaria por la legislación nacional, es empero excepcional y por lo tanto a él le son aplicables principios tales como el del “complemento indispensable”, según el cual no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquellas” (Proceso 10-IP-94, sentencia de 17 de marzo de 1995).


En síntesis, las normas que dicten los Países Miembros en la aplicación del artículo 84 de la Decisión 85 o el artículo 144 de la Decisión 344, en ningún momento podrán abarcar aspectos o campos tratados en su totalidad en las Decisiones, o que guardando silencio o vacío impliquen la determinación de no regular ni comunitaria ni internamente las materias. En ningún caso o supuesto las normas internas o nacionales que subsistan luego de la vigencia de la Decisión o que se dicten con posterioridad, pueden estar en oposición o en contradicción con el Derecho de Integración.


Será el juez nacional el que, según las reglas de la hermenéutica, proceda a un estudio analítico de cuándo una norma interna sigue vigente al receptar la presencia de la comunitaria y cuándo esta norma permite al legislador nacional regular los aspectos que el Derecho de Integración no ha contemplado, teniendo siempre a la luz de su decisión que la norma comunitaria, anterior o posterior a la nacional, prevalece respecto al ordenamiento jurídico de cada País Miembro.


En consecuencia,


EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA


Concluye:
1.-
Los jueces nacionales de los Países Miembros tienen autonomía para requerir la interpretación prejudicial de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico Andino que sean aplicables al caso que se encuentre para su decisión. Sin embargo es el Tribunal Andino el que decide cuáles son en definitiva las normas pertinentes a interpretar, sugeridas o no por el requiriente y necesarias a fin de lograr una comprensión global del caso consultado.

2.-
No pueden ser registrados los signos marcarios que no reúnan las condiciones esenciales o elementos intrínsecos previstos en el artículo 56 de la Decisión 85, esto es que sean “novedosos, visibles y suficientemente distintivos”.

3.-
Tampoco procede el registro de una marca que sea confundible con otras ya registradas o solicitadas con anteriorioridad por un tercero, o solicitadas posteriormente con reinvindicación válida de prioridad, para productos o servicios comprendidos en una misma clase, en los términos y condiciones del artículo 58, literal f) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. La inobservancia de esta norma producirá la nulidad del registro, previo el trámite y requisitos que la norma comunitaria establecía para esas acciones.

4.-
Con el fin de cotejar las marcas que se encuentren en conflicto frente a su registro, el juez nacional competente, para determinar la existencia o no del riesgo de confusión, tomará en cuenta, en lo que estime conveniente, la doctrina mencionada en la presente sentencia.

5.-
En tanto no se agoten todos los plazos establecidos para que el titular de una marca opte por el derecho a la renovación, aquélla sigue vigente con todas las consecuencias legales, inclusive como impedimento para el registro de marcas posteriores.

6.-
De acuerdo con la Decisión 85, tramitadas dos o más marcas para el registro, su prioridad se establece, para los alcances que el derecho marcario le confiere, por la fecha de presentación de la primera solicitud.

7.-
Preestablecida la obligación de que las legislaciones nacionales regulen los campos no comprendidos en una Decisión, esa competencia se remite también a la legislación nacional vigente para ese momento y a la que pudieran dictar posteriormente los Países Miembros, considerando en una u otra situación que el derecho interno no puede ser contradictorio o pugnar con el comunitario, el que, en todo caso es prevaleciente.

8.-
En conformidad a lo dispuesto por el artículo 31 del Tratado, el Consejo de Estado de la República de Colombia deberá tener en cuenta la presente interpretación para la sentencia que dicte dentro del Proceso interno No. 2820.

9.-
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, notifíquese al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, mediante copia certificada y sellada.

10.-
Remítase copia certificada de esta sentencia de interpretación prejudicial a la Junta del Acuerdo de Cartagena para su publicación en la Gaceta Oficial.
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