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PROCESO 57-IP-2003

Interpretación prejudicial de los artículos 83, literal f) y 87, literal c), de la
Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el
Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso

Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio de los artículos 81
y 113, ibídem, en concordancia con los artículos 136, literal e), 172, incisos 1
y 2 y Disposición Transitoria Primera, de la Decisión 486 de la Comisión de
la Comunidad Andina. Expediente Interno 6781. Actor: WILLIAM ORLANDO

MEJIA MORENO. Marca: FLORISTERÍA JARDÍN KENNEDY (Mixta)

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-
DAD ANDINA, en Quito a los nueve días del
mes de julio del año dos mil tres, en la solicitud
de interpretación prejudicial formulada por el
Consejo de Estado de la República de Colom-
bia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sec-

ción Primera, por intermedio de la Consejera
Ponente, Doctora Olga Inés Navarrete Barrero.

VISTOS:
Que la solicitud recibida por este Tribunal el día
20 de mayo del año 2003, se ajusta a las dispo-
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siciones del artículo 125 de su Estatuto y que
por ello fue admitida a trámite, mediante auto
proferido el 4 de junio del año en curso.

1. ANTECEDENTES:

1.1. Partes.

Comparece como demandante en el proceso
interno el señor WIILIAM ORLANDO MEJIA
MORENO, para demandar a la Superintenden-
cia de Industria y Comercio de la República de
Colombia.

Se indica además como tercero interesado en
las resultas del proceso, a la sociedad FLORIS-
TERÍA JARDÍN OSPINAS Y CIA LTDA.

1.2. Actos administrativos demandados y ob-
jeto de la demanda.

Pretende el actor que se declare la nulidad del
acto administrativo contenido en la Resolución
N° 11045 de 29 de mayo de 2000, proferida por
la Jefe de la División de Signos Distintivos de la
Superintendencia de Industria y Comercio, me-
diante la cual se concede el registro de la marca
FLORISTERÍA JARDÍN KENNEDY (mixta), para
distinguir servicios de la clase 42 de la clasifica-
ción internacional de Niza 1.

Señala el actor que el artículo 87, literal c), de la
Decisión 344 establece la obligación para el
solicitante del registro de una marca de indicar
los productos o servicios de la clase en que se
solicita el registro, y que en este sentido, si
bien es cierto que la sociedad FLORISTERÍA
JARDÍN KENNEDY Y OSPINAS Y CIA. LTDA.,
indicó en su solicitud de registro la clase de
servicios que pretende proteger la marca, estos
fueron citados de manera incorrecta, toda vez
que los servicios de decoración en general son
propios de la clase 37 internacional de Niza 2 , y
no de la clase 42.

Afirma con fundamento en lo anterior que la
Superintendencia de Industria y Comercio en su

análisis de forma no advirtió la falta de corres-
pondencia entre los servicios citados por el peti-
cionario y los que técnicamente prescribe la
clasificación internacional de Niza, registrando
la marca en una clasificación incorrecta.

Argumenta, además, que la denominación “FLO-
RISTERÍA JARDÍN KENNEDY” tiene elementos
que de conformidad con lo preceptuado por el
literal f), del artículo 83 de la Decisión 344,
prohíben el registro de la misma, toda vez que
contiene un elemento figurativo compuesto por
una forma geométrica circular, uno genérico o
de uso común, explicativo o complementario,
constituido por la expresión FLORISTERÍA JAR-
DÍN y un elemento denominativo constituido por
la expresión KENNEDY.

Hace referencia a que la expresión KENNEDY
no puede ser parte del signo, puesto que es
reconocida históricamente y por la generalidad
del público colombiano como correspondiente
al apellido del Ex Presidente de Estados Uni-
dos, así como de los integrantes de lo que se
conoce como el Clan Kennedy. La expresión
KENNEDY es el apellido de una o varias perso-
nas naturales distintas del peticionario e iden-
tificadas por la generalidad del público como
personas distintas de éste por lo cual no puede
ser registrada como marca.

1.3. Contestación a la demanda.

La Superintendencia de Industria y Comercio
presenta escrito de contestación para oponerse
a las pretensiones del demandante, sostenien-
do que de conformidad con los documentos
obrantes en el expediente administrativo N°
99.216195, en lo relativo a la solicitud de regis-
tro de la marca FLORISTERÍA JARDÍN KENNEDY
(mixta) para distinguir servicios comprendidos
en la clase 42 de la nomenclatura vigente, se
concluye en forma clara que la actuación se
ajustó al trámite previsto en materia marcaria,
garantizándosele a la actora el debido proceso
y el derecho de defensa.

Sobre la registrabilidad de la marca “FLORIS-
TERÍA JARDÍN KENNEDY” para distinguir ser-
vicios comprendidos en la clase internacional
42, señala que efectuado el examen comparati-
vo para decidir sobre el registro de la misma, se
concluye que si bien en ésta se indica el apelli-
do KENNEDY, ello no le resta la suficiente
distintividad que posee para distinguir los servi-

1 CLASE 42 (7ª edición): Restauración; alimentación;
hospedaje temporal; cuidados médicos de higiene y
belleza; servicios veterinarios y de agricultura; servi-
cios jurídicos; investigación científica e industrial; pro-
gramación para ordenadores; servicios que no puedan
ser clasificados en otras clases.

2 CLASE 37 (7° edición): Construcción; reparación;
servicios de instalación.
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cios de la clase 42 que pretende amparar en el
ámbito comercial.

Agrega que teniéndose en cuenta que la marca
mixta “FLORISTERÍA JARDÍN KENNEDY” está
acompañada de la figura de una orquídea, dis-
tinguiendo productos de la nomenclatura vigen-
te, tales como elaboración de arreglos florales
en diferentes bases y con todo tipo de flores,
así mismo servicio de decoración de recintos,
vehículos para llevar novias, etc., resulta claro
que los consumidores en general recibirán es-
tos servicios sin confundirlos en relación con el
origen de los bienes, o sobre los empresarios
que los producen.

Señala que no le asiste razón a la parte deman-
dante cuando afirma que los servicios indicados
en la solicitud de registro por la sociedad
FLORISTERÍA JARDÍN KENNEDY OSPINAS Y
CIA LTDA., correspondían a la clase 37 y no a la
42, habida cuenta de que la clase N° 37 distin-
gue principalmente los servicios prestados por
empresarios o maestros de obra en la construc-
ción, reparación o reconstrucción de objetos a
su estado primitivo.

Destaca así mismo, el hecho según el cual la
expresión “FLORISTERÍA JARDÍN KENNEDY”
hace parte de la denominación o razón social de
la sociedad FLORISTERÍA JARDÍN KENNEDY
OSPINAS CIA. LTDA, solicitante del registro de
la marca en cuestión.

Cuestiona, finalmente, con fundamento en juris-
prudencia del Tribunal Comunitario, la capaci-
dad del demandante para fungir como tal, dado
que “quien tiene el derecho de invocar la protec-
ción de su nombre o apellido es su titular”.

2. CONSIDERANDO:

2.1. Competencia del Tribunal.

El Tribunal es competente para interpretar, por
vía prejudicial, las normas que conforman el
ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena,
conforme lo establecen los artículos 32 a 36
del Tratado de Creación del Organismo y 121 a
128 de su Estatuto.

2.2. Normas a ser interpretadas.

Se interpretarán las normas mencionadas por el
consultante, esto es, los artículos 83, literal f),

y 87 literal c) de la Decisión 344 de la Comisión
del Acuerdo de Cartagena, y de oficio interpre-
tará el Tribunal, por considerarlos pertinentes,
los artículos 81 y 113 de la misma Decisión, en
concordancia con los artículos 136, literal e),
172, incisos 1 y 2 y Disposición Transitoria
Primera de la Decisión 486 de la Comunidad
Andina.

Decisión 344.

“Artículo 81.- Podrán registrarse como mar-
cas los signos que sean perceptibles, sufi-
cientemente distintivos y susceptibles de re-
presentación gráfica.

“Se entenderá por marca todo signo percepti-
ble capaz de distinguir en el mercado, los
productos o servicios producidos o comercia-
lizados por una persona de los productos o
servicios idénticos o similares de otra perso-
na”.

“Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrar-
se como marcas aquellos signos que, en
relación con derechos de terceros, presenten
algunos de los siguientes impedimentos:

(...)

f) Consistan en el nombre completo, apelli-
do, seudónimo, firma, caricatura o retrato
de una persona natural distinta del peticio-
nario o que sea identificado por la generali-
dad del público como una persona distinta
de éste, salvo que se acredite el consenti-
miento de esa persona o de sus herede-
ros, de conformidad con las formalidades
establecidas por la legislación nacional co-
rrespondiente.

“Artículo 87.- La solicitud de registro de una
marca deberá presentarse ante la respectiva
oficina nacional competente, deberá com-
prender una sola clase de productos o servi-
cios y cumplir con los siguientes requisitos:

(...)

c) “La indicación de los productos o servicios
de la clase en la que se solicita el registro
de marca”.

“Artículo 113.- La autoridad nacional compe-
tente podrá decretar, de oficio o a petición de
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parte interesada, la nulidad del registro de
una marca, previa audiencia de las partes
interesadas, cuando: ...”

Decisión 486:

“Artículo 136.- No podrán registrarse como
marcas aquellos signos cuyo uso en el co-
mercio afectara indebidamente un derecho
de tercero, en particular cuando:

(...)

d) Consistan en un signo que afecte la iden-
tidad o prestigio de personas jurídicas con
o sin fines de lucro, o personas natura-
les, en especial, tratándose del nombre,
apellido, firma, título, hipocorístico, seu-
dónimo, imagen, retrato o caricatura de
una persona distinta del solicitante o iden-
tificada por el sector pertinente del pú-
blico como una persona distinta del so-
licitante, salvo que se acredite el con-
sentimiento de esa persona o, si hubie-
se fallecido, el de quienes fueren decla-
rados sus herederos.

“Artículo 172.- La autoridad nacional compe-
tente decretará de oficio o a solicitud de
cualquier persona, y en cualquier momento,
la nulidad absoluta de un registro de marca
cuando se hubiese concedido en contraven-
ción de lo dispuesto en los artículos 134
primer párrafo y 135.

“La autoridad nacional competente decretará
de oficio o a solicitud de cualquier persona,
la nulidad relativa de un registro de marca
cuando se hubiese concedido en contraven-
ción de lo dispuesto en el artículo 136 o
cuando éste se hubiere efectuado de mala
fe. Esta acción prescribirá a los cinco años
contados desde la fecha de concesión del
registro impugnado.

“DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA.- To-
do derecho de propiedad industrial válida-
mente concedido de conformidad con la le-
gislación comunitaria anterior a la presente
Decisión, se regirá por las disposiciones apli-
cables en la fecha de su otorgamiento salvo
en lo que se refiere a los plazos de vigencia,
en cuyo caso los derechos de propiedad in-
dustrial preexistentes se adecuarán a lo pre-
visto en esta Decisión.

“En lo relativo al uso, goce, obligaciones,
licencias, renovaciones y prórrogas se apli-
carán las normas contenidas en esta Deci-
sión.

“Para el caso de procedimientos en trámite,
la presente Decisión regirá en las etapas que
aún no se hubiesen cumplido a la fecha de
su entrada en vigencia”.

Procederá el Tribunal a efectuar la interpreta-
ción de las normas comunitarias referidas, a
cuyo efecto analizará, entre otros, los siguien-
tes aspectos pertinentes: Normativa aplicable;
requisitos legales para el registro de la marca;
utilización de nombres propios, apellidos, seu-
dónimos, etc.; requisitos que deben presentar-
se con la solicitud de registro y especialidad de
la marca; y legitimación para la acción de nuli-
dad de una marca.

2.3. Aplicación de la Ley en el Tiempo y
Tránsito de Legislación Comunitaria en
materia de propiedad industrial.

La Resolución Nº 11045 cuya nulidad se pide,
tiene fecha de 29 de mayo de 2000, es decir, fue
proferida estando en vigencia la Decisión 344.
En tal virtud, las normas del ordenamiento jurí-
dico comunitario aplicables al caso que se exa-
mina son, en general, las contenidas en dicho
cuerpo legal. Ello resulta no sólo de la aplica-
ción de los principios generales del derecho
sobre tránsito legislativo e irretroactividad de la
ley, sino además, de las previsiones de la Dis-
posición Transitoria Primera del Régimen Co-
mún de Propiedad Industrial, contenido en la
Decisión 486, subrogatoria de la 344. En efecto,
se dispone en la referida norma que: “Todo
derecho de propiedad industrial válidamente con-
cedido de conformidad con la legislación comu-
nitaria anterior, a la presente Decisión, se regirá
por las disposiciones aplicables en la fecha de
su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los
plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos
de propiedad industrial preexistentes se adecua-
rán a lo previsto en esta Decisión”, de donde es
posible deducir que, en principio, y con el fin de
garantizar el respeto a las exigencias de seguri-
dad jurídica y de confianza legítima, la norma
comunitaria de carácter sustancial no surte efec-
tos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídi-
cas reguladas en ella se encuentran sometidas,
en sí y en sus efectos, a la norma vigente al
tiempo de su constitución.
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2.4. Requisitos legales para el registro de
marcas: perceptibilidad, distintividad y
susceptibilidad de representación grá-
fica (artículo 81, Decisión 344).

La norma comunitaria plasmada en el artículo
81 de la Decisión 344, señala los requisitos que
debe ostentar un signo para que pueda ser
registrado como marca. Ellos son: la percepti-
bilidad, la distintividad y la susceptibilidad de
representación gráfica.

La perceptibilidad es la característica que per-
mite al consumidor apreciar los productos o
servicios identificados por el signo. Hace refe-
rencia a todo elemento, signo o indicación que
pueda ser captado por los sentidos, que son el
único vehículo para que el sujeto tenga conoci-
miento o perciba los estímulos externos. En
este sentido, la perceptibilidad encierra la idea
de que un signo pueda ser aprehendido o capta-
do por medio de alguno de los sentidos y asimi-
lado por la inteligencia.

La distintividad se refiere a la capacidad intrín-
seca que debe tener el signo para que sea
capaz de distinguir unos productos o servicios
de otros e implica que el signo sea individual o
singular, diferenciándose de cualquier otro. Por
tanto el signo que se pretende registrar no pue-
de confundirse con otros ya empleados para
distinguir productos o servicios de la misma
especie. Cuando el signo es incapaz de diferen-
ciar o de distinguir unos productos o servicios
iguales o similares, fabricados o producidos por
diferentes empresarios, no es distintivo e incum-
ple una de las funciones esenciales de la mar-
ca.

Finalmente la susceptibilidad de representa-
ción se refiere a la característica del signo
como medio apto para ser expresado en imáge-
nes o por escrito, lo que confirma que, en princi-
pio, ha de ser visualmente perceptible. Por ello,
las formas representativas en que consisten los
signos pueden estar integradas por letras, pala-
bras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en
conjunto y en este sentido el signo tiene que
estar representado en forma material para que
el consumidor, a través de los sentidos lo perci-
ba, lo conozca y lo solicite, y además, para que
pueda ser procesado, publicado y conservado
en sus archivos por las competentes oficinas de
registro.

Como consecuencia de lo anterior, el artículo 82
de la Decisión citada, prohibe el registro de un
signo como marca si no cumple los requisitos
acumulativos que la citada disposición prevé en
forma expresa.

2.5. Utilización de nombres propios, apelli-
dos, seudónimos, etc. Legitimación pa-
ra la interposición de la acción de nuli-
dad de una marca.

Según lo regula el literal f) del artículo 83 de la
Decisión 344, no son registrables los signos
que consistan en el nombre completo, apellido,
seudónimo, firma, caricatura o retrato de una
persona natural distinta del peticionario o que
sea identificado por la generalidad del público
como una persona distinta de éste, salvo que se
acredite el consentimiento de esa persona o de
sus herederos, de conformidad con las formali-
dades establecidas por la legislación nacional
correspondiente.

La citada disposición que sólo opera respecto
del nombre de personas naturales, no siendo
aplicable en relación con el de las personas
jurídicas, morales o ficticias, permite advertir,
en sintonía con la Doctrina y la Jurisprudencia,
que no es registrable como marca el nombre
completo de una persona natural, es decir, sus
nombres y apellidos.

El tratadista Jorge OTAMENDI ha manifestado
a este respecto que la protección del nombre
propio, es predicable tan sólo con relación a las
personas naturales o físicas, manifestando que:
“Es indudable que el nombre comprende siem-
pre el nombre y apellido de cualquier persona.
El nombre identifica a un individuo y es a éste a
quien se protege. No siempre sucede lo mismo
con relación a un apellido, éste no siempre
identifica a un individuo o si se quiere a una
familia. Apellidos como ‘Lindbergh, Reuteman o
Vilas’, no son comparables a ‘Pérez, González
o Díaz’. En una palabra nadie tiene por qué
utilizar el nombre de otro, ni su apellido, cuando
pueda establecerse, debido a diversas circuns-
tancias que se resumen en la notoriedad, que
ese apellido es atribuible a un individuo o a una
familia que lo lleve. Hace muchos años la justi-
cia al denegar el registro de la marca ‘Churchill’
dijo: ‘Que si bien las personas se designan
comúnmente por su nombre y apellido, en algu-
nos casos es suficiente este último para
individualizarlas, cuando quien lo lleva le ha
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dado notoriedad por su actuación pública desta-
cada o por haberse distinguido en alguna rama
de la ciencia” 3.

Es de destacar que la doctrina y la jurispruden-
cia han señalado con fundamento en la causal
de irregistrabilidad que se analiza, contempla-
da en el literal f) del artículo 83 de la Decisión
344, que quienes tienen la posibilidad de invo-
car la protección por la utilización inconsulta de
su nombre, apellido, seudónimo, etc. son preci-
samente los titulares del nombre o sus herede-
ros. Y, en consonancia con este criterio, la
referida disposición exceptúa del impedimento
de registro, al signo que, consistente en el
nombre de una persona distinta del solicitante,
acredite el consentimiento dado por parte de la
persona titular del nombre propio o por sus
herederos.

Ahora bien, a los efectos de lograr una interpre-
tación armónica de las normas comunitarias
aplicables que le permita al Juez Consultante
proferir una sentencia que considere tanto los
principios procesales como los de orden sus-
tancial que regentan el derecho comunitario, y
toda vez que, como ya se dijo, la normativa
aplicable al caso concreto, de manera general
está contenida en la Decisión 344, pero de
manera excepcional, por disponerlo así en for-
ma expresa la Decisión 486 pudiera requerir la
aplicación, bien en el orden sustantivo y por
supuesto, en el procesal, de disposiciones con-
tenidas en esta última normativa, se hace im-
prescindible concordar, de una parte, la inter-
pretación del literal f) del artículo 83, de la
Decisión 344, con la disposición que lo sustitu-
ye en la Decisión 486, el literal e) del artículo
136; y, de otra, las normas que en ésta y
aquélla regulan, de manera general y de mane-
ra específica en cuanto al registro de nombres
propios de personas, lo concerniente a la legi-
timación procesal activa para el ejercicio de la
acción de nulidad de un registro de marca.

En este orden de ideas el Tribunal ha sostenido
que las prohibiciones del artículo 83 de la Deci-
sión 344, buscan precautelar el interés y los
derechos válidamente otorgados a favor de ter-
ceros, siendo, por tanto consecuente con ello
que en el artículo 113 ibídem se disponga que la

titularidad de la acción de nulidad de un registro
se radique en “parte interesada”. En efecto, el
inciso primero del artículo 83 comentado esta-
blece la irregistrabilidad de los signos que pre-
senten algunos de los impedimentos que allí se
enlistan cuando se den “en relación con dere-
chos de terceros”.

Similar teleología inspira las causales del ar-
tículo 136 de la Decisión 486 cuando establece
la imposibilidad de registrar como marca los
signos que se encuadren en alguna de ellas
cuando “cuyo uso en el comercio afectara
indebidamente un derecho de tercero...”.

Sobre la causal en referencia, es decir, la utili-
zación como marca de los nombres, apellidos y
seudónimos, es preciso anotar, adicionalmente,
que a diferencia de lo que ocurría con el literal
f) de la Decisión 344, la prohibición prevista en
el literal e), artículo 136, de la Decisión 486, no
limita su alcance sólo a los nombres de las
personas naturales haciendo extensiva la prohi-
bición de registro a las personas jurídicas, pero
incluyendo expresamente, como elemento adi-
cional y subjetivo para que se configure el impe-
dimento, el que la utilización del nombre, apelli-
do, firma, titulo, hipocorístico, seudónimo, ima-
gen, retrato o caricatura como marca, “...afecte
la identidad o prestigio de personas jurídicas
con o sin fines de lucro, o de las personas
naturales...”

Como quiera que de acuerdo con los documen-
tos obrantes en el expediente, en particular el
escrito de demanda, se desprende que ésta fue
presentada el 18 de enero de 2001, es decir, en
vigencia de la Decisión 486, ella deberá tramitarse
con arreglo a las disposiciones de esta normati-
va. Empero el asunto debe ser analizado a ma-
yor profundidad en la medida en que el artículo
172 de la Decisión 486 introduce sensibles mo-
dificaciones a la 344 en lo relativo a la legitima-
ción activa en la acción de nulidad y en cuanto a
las causales para decretarla.

El Tribunal al interpretar el artículo 113 de la
Decisión 344 ha sostenido que la acción de
nulidad del registro de una marca sólo puede
ser adelantada, en el caso de los particulares, a
instancia de “parte interesada”, es decir, que
el accionante debe tener un interés jurídicamen-
te protegido, cuya vulneración le hubiera afecta-
do de manera particular. La jurisprudencia de
este organismo enseña que:

3 OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS, editorial
Abeledo Perrot, Buenos Aires, Cuarta Edición 2002.
página 96.
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“En definitiva, para poder obtener la nulidad
de un acto administrativo concesorio del re-
gistro, cuando es solicitada por un particular,
éste debe demostrar previamente su interés
legitimador, fundamento de la acción intenta-
da; sin que pueda, por tanto, interpretarse la
norma contenida en el artículo 113 de la Deci-
sión 344 en el sentido de que los particulares
tengan la posibilidad de intentar la acción de
nulidad en defensa de un exclusivo interés
general o público o de resguardar la pura
legalidad de la norma jurídica.

“De lo mencionado hasta aquí se concluye
que, antes de decidir sobre lo principal, la
autoridad nacional competente debe calificar
la calidad de “parte interesada” cuando la
petición de nulidad provenga de un particular.
Este, en todo caso, no podrá aducir la exis-
tencia de un simple interés en defensa de la
legalidad del acto administrativo de conce-
sión del registro”...4

Adicionalmente se le atribuyen a la acción de
nulidad regulada por el subrogado artículo 113
de la Decisión 344, las siguientes característi-
cas:

• Su interposición no está sujeta o condiciona-
da a plazo alguno, tratándose de una acción
imprescriptible.

• El trámite deberá cumplirse con arreglo a la
legislación procesal interna pero en todo caso,
asegurándose la previa audiencia de las par-
tes interesadas.

• La competencia para el conocimiento de es-
tas acciones se defiere a lo que disponga el
ordenamiento jurídico interno, el cual, de con-
formidad con lo establecido en la disposición
final Única, puede atribuirlo a una autoridad
judicial o a una administrativa cuando defina
el significado de “Autoridad Nacional Com-
petente”; debiéndose destacar que si se
atribuye a un organismo de carácter administra-
tivo, de todas formas, dicha atribución deberá
mantener su calidad de jurisdiccional.

• Por último, el artículo 113 consagra cuatro
causales taxativas y de estricta legalidad,
para que, con base en ellas y sólo en ellas,

se adelante la acción de nulidad de un regis-
tro marcario.

Frente a tales características de la acción de
nulidad es claro que el legislador comunitario ha
pretendido en la Decisión 486 (artículo 172),
ampliar, entre otras cuestiones, la legitimación
activa para su ejercicio, modificando la condi-
ción de interesado legítimo exigida para la inter-
posición de la acción al establecer que “la auto-
ridad nacional competente decretará de oficio o
a solicitud de cualquier persona, la nulidad
absoluta de un registro de marca cuando se
hubiese concedido en contravención de lo dis-
puesto en los artículos 134 primer párrafo y
135”.

También, a diferencia de lo establecido en la
Decisión 344, el artículo 172 de la Decisión 486,
distingue entre nulidad absoluta y nulidad
relativa, condicionando la declaración de la
primera a la ocurrencia de las causales previs-
tas en los artículos 134, primer párrafo, y 135 de
la misma Decisión; y vinculando la segunda con
los impedimentos de registro contemplados en
el artículo 136 o cuando el registro se hubiere
otorgado de mala fe. Para ambos casos, la nor-
ma hace referencia a “cualquier persona” como
titular de la acción correspondiente pero las
diferencia en cuanto al término para interponer-
las, toda vez que la dirigida a obtener la nulidad
absoluta no tiene caducidad, en tanto que la
encaminada a lograr la nulidad relativa caduca
a los cinco años contados desde la fecha de
concesión del registro.

Las anotadas diferencias permiten al Tribunal,
al realizar una interpretación armónica de las
normas aplicables, reiterar su criterio de que
los motivos que impiden el registro como marca
de los signos que se encuentren incursos en
las causales del artículo 83 de la Decisión 344
(o del 136 de la 486, en su caso) derivan del
daño o afectación que el otorgamiento del re-
gistro traería al interés particular y concreto de
una persona determinada, siendo por tanto de
su arbitrio evaluar la ocurrencia del daño real o
potencialmente irrogado para proceder a impe-
dir el registro o adelantar las acciones tendien-
tes a su cancelación o anulación. En este orden
de ideas, la titularidad de la acción de nulidad,
cuando se funde en las causales de irregistrabi-
lidad contempladas en las normas citadas, co-
rresponderá a la persona afectada real o poten-
cialmente con el registro.

4 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Proceso 11-IP-2001, sentencia de 19 de mayo de
1999. G.O.A.C N° 553 de 7 de abril de 2000.



GACETA OFICIAL 18/08/2003    8.20

Corresponde entonces al Juez Consultante de
acuerdo con los elementos fácticos y probato-
rios que obran en el proceso, definir, en primer
lugar, sí efectivamente la utilización de la ex-
presión “KENNEDY” dentro del conjunto de tipo
mixto objeto de registro como marca, afecta la
identidad o prestigio de una persona natural o
jurídica distinta del solicitante o identificada por
el sector pertinente del público como una per-
sona distinta del solicitante, teniendo presente,
además, que dicha marca fue registrada a favor
de la persona moral denominada FLORISTERÍA
JARDÍN KENNEDY OSPINAS Y CIA. LTDA. Y,
en segundo lugar determinar, para efectos de la
legitimación activa de quien invoca la nulidad, el
interés que le asiste para tal fin.

2.6. Requisitos para la solicitud de registro
y especialidad de la marca.

El artículo 87 de la Decisión 344 señala las
formalidades que debe contener una solicitud
de registro de marca, estableciendo en su literal
c) la obligación del peticionario de indicar con
claridad los productos o servicios de la clase en
la que se solicita el registro.

Este requisito se refiere a la necesidad de iden-
tificar la marca con la clase de productos o
servicios que pretende proteger de acuerdo a la
clase de la Nomenclatura Internacional de Niza
en la versión que se encuentre vigente; sistema
de clasificación éste que los Países Miembros
están comprometidos a aplicar con sus actuali-
zaciones y modificaciones.

El Juez consultante deberá analizar si se cum-
plió o no con estos requisitos para que se pue-
da concluir si el acto administrativo por el que
se concede el registro de la marca, adolece de
los vicios que se le atribuyen. En especial debe-
rá verificar si la clase en la cual se solicitó y
otorgó el registro de la marca se acomoda a los
bienes o servicios que el signo pretende prote-
ger.

De conformidad con la regla de especialidad se
requiere que la marca confiera derechos sólo en
relación con los bienes o servicios designados
en la solicitud de registro. El principio es claro:
los derechos exclusivos que otorga una marca
sólo se adquieren para invocar la protección en
relación con los bienes o servicios para los que
ha sido registrada. Por lo tanto el titular de una

marca no puede, en principio, solicitar el ampa-
ro legal si un tercero solicita o usa una marca
semejante o igual destinada a distinguir artícu-
los o servicios de clases diferentes.

Es pertinente resaltar que en desarrollo del prin-
cipio de la especialidad, el Sistema Internacio-
nal de Clasificación de Niza, ha producido dis-
tintas revisiones a la nomenclatura, la cual com-
prende un listado de clases y una lista alfabé-
tica de los productos y servicios a ser denomi-
nados por las marcas. Desde cuando entró en
vigor el Arreglo de Niza (15 de junio de 1957) se
han producido ocho ediciones que contienen
modificaciones tendientes a reclasificar los bie-
nes y servicios entre las diferentes clases, así
como adicionar nuevas categorías.

Conviene puntualizar que la edición hoy vigente
es la octava, que empezó a regir para todas las
solicitudes de marcas presentadas a partir del 2
de enero de 2002, reestructurando entre otros
aspectos, la clase 42, referente a la categoría
de servicios, y creando para esta categoría, tres
nuevas clases, 43, 44 y 45, sustituyendo la
séptima edición que estuvo vigente entre los
años de 1997 y 2001, aplicable al caso de
autos.

Por tanto, el Juez o la autoridad nacional com-
petente, debe verificar si los productos o servi-
cios que pretende proteger la marca correspon-
den exactamente a la clase que ella busca
identificar, para lo cual deberá tomar en consi-
deración necesariamente la edición vigente de
la clasificación internacional de Niza al momen-
to de realizarse la solicitud de registro.

Con fundamento en las consideraciones anterio-
res,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-
DAD ANDINA

C O N C L U Y E:

1. Para que un signo pueda acceder al registro
como marca se requiere que sea percepti-
ble, susceptible de representación gráfica y
suficientemente distintivo en relación con
otras marcas ya registradas o solicitadas
prioritariamente para registro. Debe cuidar-
se, así mismo que ese signo no se encuen-
tre comprendido en ninguna de las causales
de irregistrabilidad establecidas en los ar-
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tículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la
Comisión del Acuerdo de Cartagena.

2. Es necesario que el Juez consultante, iden-
tifique y precise con total claridad el produc-
to o servicio para el cual se pretende el
registro de la marca y si el mismo la hace
suficientemente distintiva; debe además con-
cluir si efectivamente los productos o servi-
cios concretos a que el signo se refiere,
constituyen la dimensión real y objetiva de
la marca.

3. De conformidad con el artículo 83, literal f,
de la Decisión 344 no son registrables los
nombres completos, ni el apellido, ni el seu-
dónimo, ni la firma, ni tampoco la caricatura
o el retrato de personas naturales distintas
del peticionario o, que sean identificadas
por la generalidad del público como distin-
tas a él, salvo que medie su consentimiento
o el de sus herederos. La titularidad de los
derechos para oponerse al registro o para
solicitar su anulación en caso de que se
haya producido, se radica en cabeza de las
personas naturales portadoras del nombre
propio protegido o del apellido, o dueñas del
seudónimo o de la firma o sujetos de la
caricatura o del retrato. Puede radicarse
también en cabeza de sus herederos, de
conformidad con lo que disponga la legisla-
ción nacional correspondiente.

4. De conformidad con la regla de especialidad
en materia de marcas, en el examen de
registrabilidad que efectúe la autoridad com-
petente consultante, de los documentos que
acompañan la solicitud de registro, debe
verificar si los productos o servicios que
pretende proteger la marca corresponden
exactamente a la clase que pretende iden-
tificar, para lo cual deberá tomar en consi-
deración necesariamente la edición vigente
de la clasificación internacional de Niza al
momento de realizarse la solicitud de re-
gistro marcario.

5. El artículo 113 de la Decisión 344, condicio-
na el ejercicio de la acción de nulidad de un
registro de marca a la demostración del
interés del demandante; en tanto que de
conformidad con los incisos 1° y 2° del
artículo 172 de la Decisión 486, la legitima-
ción activa para el ejercicio de dicha acción
se le ha atribuido a cualquier persona, pero

distinguiendo entre causales de nulidad ab-
soluta y causales de nulidad relativa. La
acción para obtener la declaración de nuli-
dad relativa del registro, según lo dispuesto
en el artículo 172 de la Decisión 486, pres-
cribe en cinco años contados desde la fe-
cha de concesión y las causales para de-
cretarla, contenidas en el artículo 136 ibidem,
se erigen sobre la base de que el uso del
signo “afectara indebidamente un derecho
de tercero”, por lo que una interpretación
sistemática de la normatividad comunitaria
lleva a concluir que la acción que persiga la
nulidad relativa de un registro, fundada en
las causales del artículo 136 de la Decisión
486, exige la demostración de que el
accionante tiene un interés legítimo tutela-
do por cualesquiera de las referidas causa-
les.

6. En principio, la norma comunitaria de ca-
rácter sustantivo no surte efectos retroacti-
vos; por tanto, las situaciones jurídicas re-
guladas en ella se encuentran sometidas,
en sí y en sus efectos, a la norma vigente al
tiempo de su constitución; en tanto que
para el caso de procedimientos en trámite,
la nueva norma regirá en las etapas que aún
no se hubiesen cumplido a la fecha de su
entrada en vigencia.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de
Creación del Tribunal de Justicia de la Comuni-
dad Andina, el Juez Nacional consultante, al
emitir el respectivo fallo en el proceso No. 6781,
deberá adoptar la presente interpretación. Así
mismo deberá dar cumplimiento a las prescrip-
ciones contenidas en el párrafo tercero del ar-
tículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia
certificada y remítase también copia a la Se-
cretaría General de la Comunidad Andina, para
su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo
de Cartagena.

Rubén Herdoíza Mera
PRESIDENTE

Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO

Guillermo Chahín Lizcano
MAGISTRADO
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Moisés Troconis Villarreal
MAGISTRADO

Walter Kaune Arteaga
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO

PROCESO 60-IP-2003

Interpretación prejudicial del artículo 82 literal d) de la Decisión 344
de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo

de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera. Interpretación, de oficio, del artículo

81 de la misma Decisión. Actor: CANAL + SOCIETÉ ANONYME.
Marca: “CANALSATELLITE”. Proceso interno N° 7005.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel
copia del original que reposa en el expediente
de esta Secretaría. CERTIFICO.-

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO         

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-
DAD ANDINA, Quito a los dieciséis días del
mes de julio del año dos mil tres.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial
formulada por el Consejo de Estado de la Repú-
blica de Colombia, Sala de lo Contencioso Ad-
ministrativo, Sección Primera, por intermedio de
su Consejero de Estado, doctor Manuel S. Urueta
Ayola.

VISTOS:

Que la solicitud recibida por este Tribunal el 18
de junio del año 2003 se ajustó suficientemente
a los requisitos establecidos por el artículo 125
de su Estatuto, aprobado mediante Decisión
500 del Consejo Andino de Ministros de Rela-
ciones Exteriores de la Comunidad Andina y
que, en consecuencia, fue admitida a trámite
por medio de auto de 9 de julio del año 2003.

1. ANTECEDENTES:

1.1 Partes

Actúa como demandante la firma CANAL+SO-
CIETÉ ANONYME, siendo demandado el Su-
perintendente de Industria y Comercio de la
República de Colombia.

1.2 Actos demandados

La interpretación se plantea en razón de que la
firma CANAL+SOCIETÉ ANONYME demanda

ante la jurisdicción consultante, la declaratoria
de nulidad de las siguientes Resoluciones ex-
pedidas por la Superintendencia de Industria y
Comercio de Colombia:

- Nº 8966, de 12 de mayo de 1995, mediante la
cual la mencionada Superintendencia negó el
registro para la denominación “CANALSATE-
LLITE (Etiqueta)” como marca, solicitado por
la sociedad CANAL + SOCIETÉ ANONYME
para amparar productos de la Clase Interna-
cional 41, por considerar que ha incurrido en
la causal de irregistrabilidad establecida por
el artículo 82 literal d) de la Decisión 344.

- Nº 25495, de 30 de septiembre de 1997,
mediante la cual, al resolver el recurso de
reposición planteado, la aludida Dependen-
cia confirmó la Resolución anterior; y,

- Nº 27090, de 27 de octubre del 2000, por la
cual se resuelve el recurso de apelación in-
terpuesto y se reafirma lo decidido en la
Resolución Nº 8966.

Solicita adicionalmente la actora, que como
restablecimiento del derecho se ordene a la
mencionada Superintendencia, conceda el re-
gistro de la marca solicitada, otorgándole un
número de certificado.

1.3 Hechos relevantes

Del expediente remitido por el Consejo de Es-
tado de la República de Colombia, Sala de lo
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Contencioso Administrativo, Sección Primera,
han podido ser destacados los siguientes as-
pectos:

a) Los hechos

- El 28 de diciembre de 1994, la firma CA-
NAL+SOCIETÉ ANONYME presentó ante la
Superintendencia de Industria y Comercio de
Colombia, solicitud para obtener el registro
de la denominación “CANALSATELLITE” (Eti-
queta) como marca, para amparar productos
de la clase Nº 41 de la Clasificación Interna-
cional de Niza.

- El extracto de la solicitud, a la cual le corres-
pondió el número de trámite 94.058.725, fue
publicado en la Gaceta de Propiedad Indus-
trial Nº 412, de 30 de enero de 1995, luego de
lo cual no fueron presentadas observaciones
por parte de terceros.

- El 12 de mayo de 1995, la División de Signos
Distintivos de la Superintendencia de Indus-
tria y Comercio emitió la Resolución Nº 8966,
por medio de la cual negó el registro de la
denominación solicitada, argumentando que
el signo “consiste exclusivamente en una in-
dicación que puede servir al comercio para
describir las características de los servicios
para los cuales ha de usarse”.

- El 31 de mayo de 1995, la sociedad CANAL
+SOCIETÉ ANONYME interpuso recurso de
reposición y en subsidio el de apelación con-
tra la resolución emitida.

- El 30 de septiembre de 1997 fue resuelto el
recurso de reposición propuesto, por medio
de Resolución Nº 25495 que confirmó la Nº
8966, en todas sus partes.

- El 27 de octubre del 2000, el Superintenden-
te Delegado para la Propiedad expidió la Re-
solución Nº 27090 por la cual, al resolver el
recurso de apelación, confirmó también la
resolución impugnada en todas sus partes.

b) Escrito de demanda

La sociedad CANAL+SOCIETÉ ANONYME, por
medio de Apoderada manifiesta, que presentó
ante la Oficina de Signos Distintivos de la
Superintendencia de Industria y Comercio de la
República de Colombia, solicitud de registro

como marca para la denominación “CANALSA-
TELLITE (Etiqueta)”, destinada a amparar pro-
ductos comprendidos en la Clase Internacional
41.

Entre los fundamentos de derecho expresa la
actora, que ha sido violado el artículo 82 literal
d) de la Decisión 344 por indebida aplicación,
señalando que “el error de la administración
consistió en concluir que la marca mixta solici-
tada a registro por parte de mi representada
consiste exclusivamente ‘en una indicación
que se usa en el comercio para describir las
características de los servicios para los cuales
ha de usarse’, tal y como se afirma en la resolu-
ción Nº 8966 del 12 de mayo de 1995 que fue
recurrida”.

Argumenta que la marca solicitada para regis-
tro “está compuesta de elementos nominativos
y gráficos y por lo tanto no podrá predicarse que
consiste en una marca exclusivamente descrip-
tiva.”

Destaca, adicionalmente, que “al observar la
marca en su conjunto, vemos que se trata de un
signo de fantasía, y más específicamente, de
aquellos que la doctrina ha denominado evoca-
tivos por evocar o sugerir de alguna forma la
naturaleza de los productos o servicios que dis-
tinguen, sin constituir en sí mismas expresio-
nes genéricas, ni mucho menos descriptivas.”

Finalmente concluye que “…si la marca solici-
tada es la combinación de elementos denomi-
nativos y figurativos y que estos elementos tan-
to denominativos como figurativos son origina-
les y distintivos, no podrá denegarse el registro
de la marca…”.

Hace referencia a jurisprudencia sentada por
este Tribunal en procesos como el 12-IP-95, 18-
IP-95 y 5-IP-97.

c) Contestación a la demanda

La Superintendencia de Industria y Comercio,
en su contestación a la demanda incoada, sos-
tiene la legalidad de los actos administrativos
acusados, pues expresa que “no se ha incurrido
en violación de normas legales o comunitarias”;
solicita también, no tener en cuenta las preten-
siones y condenas peticionadas por la deman-
dante en contra de la Nación por carecer de
apoyo jurídico y de sustento de derecho para
que prosperen.
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Aduce que en sus actuaciones se ajustó ple-
namente al trámite administrativo previsto en
materia marcaria, garantizando el debido pro-
ceso y el derecho de defensa.

Manifiesta que el signo cuyo registro ha sido
solicitado se encuentra incurso en la causal de
irregistrabilidad determinada en el literal d) del
artículo 82 de la Decisión 344, que prohíbe el
registro de un signo que “…describe el tipo de
servicios que ampara, puesto que no existe en
la marca en comento elemento que aporte
distintividad que la haga susceptible de registro
marcario, habida cuenta que esta expresión se-
ñala una de las características de los servicios
de la clase 41.”

En apoyo de sus argumentaciones, cita juris-
prudencia sentada por este Tribunal de los pro-
cesos 22-IP-96, 23-IP-2000 y 26-IP-2000.

Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina,

CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

La interpretación prejudicial requerida ha sido
formulada con base al artículo 125 del Estatuto
en actual vigencia, reformado mediante Deci-
sión 500 del Consejo Andino de Ministros de
Relaciones Exteriores, pedido que se ajusta
suficientemente a las exigencias establecidas
por dicho artículo, razón por la cual este Orga-
nismo procede a atender el requerimiento ofi-
cializado.

Este Tribunal, por otra parte, es competente
para interpretar, en vía prejudicial, las normas
que conforman el ordenamiento jurídico de la
Comunidad Andina, siempre que la solicitud pro-
venga de un juez nacional competente, como lo
es en este caso la jurisdicción nacional consul-
tante, conforme lo establecen los artículos 32 y
33 del Tratado de Creación del Organismo.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS

El Consejo de Estado de la República de Co-
lombia, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, ha solicitado, por medio de
oficio Nº 1012, de 7 de abril del 2003, la inter-
pretación prejudicial del artículo 82 literal d) de

la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de
Cartagena, razón por la cual este Tribunal Co-
munitario procede a atender el requerimiento
formulado, considerando conveniente realizar la
interpretación prejudicial, de oficio, del artículo
81 de la misma Decisión, al amparo de la facul-
tad establecida por el artículo 34 de su Tratado
Constitutivo.

3. NORMAS A SER INTERPRETADAS

En consecuencia de lo expresado anteriormen-
te, los textos de las normas a ser interpretadas
son los siguientes:

“Artículo 81.- Podrán registrarse como mar-
cas los signos que sean perceptibles, sufi-
cientemente distintivos y susceptibles de re-
presentación gráfica.

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

“Artículo 82.- No podrán registrarse como
marcas los signos que:
(...)

“d) Consistan exclusivamente en un signo o
indicación que pueda servir en el comer-
cio para designar o para describir la es-
pecie, la calidad, la cantidad, el destino,
el valor, el lugar de origen, la época de
producción u otros datos, características
o informaciones de los productos o de
los servicios para los cuales ha de usar-
se;”

4. CONCEPTO DE MARCA Y SUS ELEMEN-
TOS CONSTITUTIVOS

La marca se define como todo signo percepti-
ble, capaz de distinguir los bienes o los servi-
cios producidos o comercializados en el merca-
do por una persona, de los bienes o servicios
idénticos o similares de otra.

El artículo 81 determina los requisitos que debe
reunir un signo para ser registrable, los cuales
son: perceptibilidad, distintividad y susceptibi-
lidad de representación gráfica.
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a) Perceptibilidad

Siendo la marca un elemento inmaterial, para
que pueda ser percibido o captado por uno de
los sentidos (vista, olfato, audición, gusto y
tacto), es indispensable su materialización o
exteriorización por medio de elementos que trans-
formen lo inmaterial o abstracto en algo percep-
tible o identificable por aquéllos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referen-
cia a todo elemento, signo o indicación que
pueda ser captado por los sentidos para que,
por medio de éstos, la marca penetre en la
mente del público, el cual la aprehende y asimi-
la con facilidad. Por cuanto para la percepción
sensorial o externa de los signos se utiliza en
forma más general el sentido de la vista, han
venido caracterizándose preferentemente aque-
llos elementos que hagan referencia a una de-
nominación, a un conjunto de palabras, a una
figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos.

b) Distintividad

El artículo 81 se refiere también a la distintivi-
dad, considerada característica y función primi-
genia que debe reunir todo signo para ser sus-
ceptible de registro como marca; lleva implícita
la necesaria posibilidad de distinguir unos pro-
ductos o unos servicios de otros, haciendo via-
ble de esa manera la diferenciación por parte
del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí
solo sirva para identificar un producto o un ser-
vicio, sin que se confunda con él o con las ca-
racterísticas esenciales o primordiales de aqué-
llos.

c) Susceptibilidad de representación gráfi-
ca

La susceptibilidad de representación gráfica con-
siste en expresiones manifestadas a través de
palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figu-
ras etc., de tal manera que sus componentes
puedan ser apreciados en el mercado de pro-
ductos.

El signo tiene que ser representado en forma
material para que el consumidor, a través de
los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite.
La traslación del signo del campo imaginativo
de su creador hacia la realidad comercial, pue-

de darse como ha sido expresado, por medio de
la utilización de los elementos referidos en el
párrafo anterior.

5. CLASES DE MARCAS

La doctrina reconoce algunas clases de mar-
cas, entre ellas, las DENOMINATIVAS, las GRA-
FICAS y las MIXTAS, en atención a la estructu-
ra del signo.

La MARCA DENOMINATIVA, llamada también
nominal o verbal, utiliza un signo acústico o
fonético y está formada por una o varias letras
que integran un conjunto o un todo pronuncia-
ble, que puede o no poseer significado concep-
tual.

Dentro de éstas subsisten dos grupos que tie-
nen connotación conceptual: las marcas su-
gestivas y las marcas arbitrarias.

Las marcas caprichosas o de fantasía, contra-
riamente, no tienen ninguna connotación con-
ceptual, es decir, son aquellas que nacen del
acuñamiento o conjunción de palabras con el
propósito de emplearlas como marcas.

El tratadista Jorge Otamendi considera que la
marca de fantasía puede no tener significado
alguno aunque puede sugerir alguna idea o con-
cepto; definiéndola como “aquélla constituida
por una palabra con significado propio que ha
sido elegida para distinguir un producto o ser-
vicio y, que es tal, por no evocarlos ni a éstos ni
a ninguna de sus características”. 1

Entre las marcas de fantasía se incluyen las
denominadas evocativas que son consideradas
como “aquella que da al consumidor una idea
clara sobre alguna propiedad o característica
del producto o servicio que van a distinguir o
mismo de la actividad que desarrolla su titular”.

La MARCA GRAFICA, por su parte, es conside-
rada como un signo visual, toda vez que se
dirige a la vista a fin de evocar una figura que se
caracteriza por su forma externa.

Esta clase de marca se encuentra subdividida
en puramente gráfica, que es la que evoca en la
mente del consumidor sólo la imagen del signo

1 OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas. Editorial Abelledo-
Perrot, Buenos Aires, Argentina, Pág. 29. 1989.
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utilizado en calidad de marca; la figurativa, que
es la marca que evoca en el consumidor un
concepto concreto y; un tercer grupo, que es el
que genera en el consumidor un concepto al que
se llega a través de un proceso de generaliza-
ción.

La MARCA MIXTA está compuesta por un ele-
mento denominativo (una o varias palabras) y un
elemento gráfico (una o varias imágenes).

En este tipo de marca, indica la doctrina, siem-
pre habrá de encontrarse un elemento principal
o característico y un elemento accesorio o se-
cundario, según predominen a primera vista los
signos gráficos o los acústicos.

6. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO DE
MARCAS

El ordenamiento jurídico de la Comunidad An-
dina establece en el artículo 82 de la Decisión
344, ciertos impedimentos para que determina-
dos signos sean registrados como marcas.

Signos descriptivos y genéricos

El literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 de
la Comisión del Acuerdo de Cartagena, al esta-
blecer la irregistrabilidad de los signos genéri-
cos y descriptivos está involucrando en esa
excepción al registro, entre otros, a los distinti-
vos que designen la calidad, la especie, la can-
tidad o, comprendan características usuales del
producto a ser protegido por la marca.

El Tribunal a este respecto ha señalado:

“La naturaleza de signo descriptivo no es
condición sine qua non para descalificar per
se un signo descriptivo; para que exista la
causal de irregistrabilidad a que hacen refe-
rencia las normas citadas, se requiere que el
signo por registrar se refiera exactamente a
la cualidad común y genérica de un produc-
to”.2

La doctrina y también la jurisprudencia han re-
conocido, que los adjetivos calificativos suelen
ser aceptados como marcas siempre que no
tengan una estrecha relación con los bienes o
con los servicios que pretendan proteger o dis-

tinguir. En todo caso, cabe advertir que en la
medida en que estos signos puedan servir de
calificativos para distintos productos pertene-
cientes a diversas clases, se verá disminuida su
capacidad distintiva, por ser factible su utiliza-
ción en diversos productos.

Los signos descriptivos son, en consecuencia,
aquellos que se refieren exclusivamente a la
cualidad que esencial o primordialmente seña-
la el nombre del producto o del servicio de que
se trate.

Respecto de esta clase de signos el Tribunal ha
manifestado adicionalmente:

“Los signos descriptivos, son aquellos que
indican la naturaleza, función, cualidades, can-
tidad, destino, lugar de origen, característi-
cas o informaciones de los productos a los
cuales protege la marca, y el consumidor por
medio de la denominación llega a conocer el
producto o una de sus características esen-
ciales. Al no identificar un producto de otro,
el signo carece de fuerza distintiva suficiente.

“La doctrina sugiere como uno de los méto-
dos para determinar si un signo es descripti-
vo, el formularse la pregunta de “cómo” es el
producto que se pretende registrar, de tal
manera que si la respuesta espontáneamen-
te suministrada -por ejemplo por un consumi-
dor medio- es igual a la de la designación de
ese producto, habrá lugar a establecer la
naturaleza descriptiva de la denominación”
(Proceso 3-IP-95, Gaceta Oficial del Acuer-
do de Cartagena Nº 189 de 15 de septiembre
de 1995).

“Tanto en el caso de los signos genéricos
como en los descriptivos para que rija la
prohibición, debe existir una relación directa
o conexión entre la denominación y el pro-
ducto que distingue. Evade la prohibición el
hecho de que la designación no tenga vincu-
lación con el objeto en sí mismo y con sus
características esenciales. Así, silla puede
ser utilizada para vehículos pero no para mue-
bles, por ser genérico de éstos; “frío” podría
emplearse para caramelos pero no para hie-
lo, por denotar la descripción esencial de
éste.” 3

2 Proceso Nº 7-IP-95. Sentencia de 7 de agosto de
1995. Caso “COMODISIMOS”. En G.O.A.C. Nº 189,
de 15 de septiembre de 1995. TRIBUNAL DE JUSTICIA
DE LA COMUNIDAD ANDINA.

3 Proceso 22-IP-96, marca: Expomujer. G.O. Nº 265 de
16 de mayo de 1997. Cita el proceso 3-IP-95. JURIS-
PRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUER-
DO DE CARTAGENA. TOMO V. Pág. 358. 1996.
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Signos evocativos

Se consideran signos evocativos los que po-
seen la capacidad de transmitir a la mente una
imagen o una idea sobre el producto, a través de
llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que
conduzca a la configuración en la mente del
consumidor, del producto amparado por el dis-
tintivo.

Los signos sugestivos o evocativos no determi-
nan una relación directa o inmediata con una
característica o cualidad del producto o del ser-
vicio; el consumidor, para identificar o relacio-
nar al producto amparado por una marca, debe-
rá realizar un proceso deductivo e imaginativo
entre la marca y el producto o el servicio distin-
guidos por aquélla.

Los signos evocativos, a diferencia de los des-
criptivos, cumplen a cabalidad la función distin-
tiva de la marca y por lo tanto pueden ser regis-
trados.

No existe un límite exacto para diferenciar los
signos descriptivos de los evocativos y por tan-
to corresponderá también a la autoridad nacio-
nal en cada caso establecer, al examinar la
solicitud de registro, si ella se refiere a uno o a
otro tipo.

En este mismo sentido, expresó este Tribunal
en sentencia anterior que:

“Las marcas evocativas son consideradas co-
mo marcas débiles, por cuanto cualquier per-
sona tiene el derecho de evocar en sus mar-
cas las propiedades o características de los
productos o de los servicios que van a ser
distinguidos con aquellas, lo que supone que
su titular deba aceptar o no pueda impedir
que otras marcas evoquen igualmente las
mismas propiedades o características de su
marca. Cabe además recalcar que este tipo
de marca es sin embargo registrable, no así
las denominaciones genéricas, que son
irregistrables para precaver que expresiones
de uso común o generalizado puedan ser
registradas para asignarlas como denomina-
ción exclusiva de un producto o de un de-
terminado servicio.” 4

Con base en estos fundamentos,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE
LA COMUNIDAD ANDINA

C O N C L U Y E:

1. Un signo puede ser registrado como marca,
si reúne los requisitos de distintividad,
perceptibilidad y posibilidad de ser repre-
sentado gráficamente, establecidos por el
artículo 81 de la Decisión 344 de la Comi-
sión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud
se confirmará, por cierto, si la denomina-
ción cuyo registro se solicita no se encuen-
tra comprendida en ninguna de las causa-
les de irregistrabilidad determinadas por los
artículos 82 y 83 de la mencionada Deci-
sión.

2. No son registrables como marcas, por care-
cer de distintividad, los signos descriptivos
cuando designan o comunican, exclusiva-
mente al consumidor o al usuario, cualida-
des o características de los bienes o de los
servicios que se ofrecen. El registro de esta
clase de denominaciones, comunes a otros
productos o servicios del mismo género,
además de inducir a error o a engaño, con-
feriría a su titular un monopolio contrario a
las reglas de la libre competencia.

3. Pueden ser objeto de registro como marcas
los signos evocativos que, incorporando un
elemento de fantasía, insinúen indirectamen-
te al consumidor, una idea o un concepto
que le permita relacionar al signo con el
producto o con el servicio que anuncia.

Los signos evocativos, a diferencia de los
descriptivos, cumplen a cabalidad la fun-
ción distintiva de la marca y por lo tanto
pueden ser registrados.

El Consejo de Estado de la República de Co-
lombia, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, deberá adoptar la presente
interpretación prejudicial al dictar sentencia den-
tro del expediente interno Nº 7005, de conformi-
dad con lo dispuesto por el artículo 127 del
Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comuni-
dad Andina, reformado por medio de Decisión
500 del Consejo Andino de Ministros de Rela-
ciones Exteriores. Deberá tomar en cuenta, tam-
bién, lo previsto en el último inciso del artículo
128 del mencionado Instrumento.

4 Proceso 50-IP-2003, sentencia de 4 de junio del 2003,
marca: “C - BOND”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA
COMUNIDAD ANDINA.
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Notifíquese esta sentencia al mencionado Con-
sejo de Estado, mediante copia sellada y certifi-
cada de esta sentencia. Remítase además co-
pia de la misma a la Secretaría General de la
Comunidad Andina para su publicación en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Rubén Herdoíza Mera
PRESIDENTE

Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO

Guillermo Chahín Lizcano
MAGISTRADO

Moisés Troconis Villarreal
MAGISTRADO

Walter Kaune Arteaga
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel
copia del original que reposa en el expediente
de esta Secretaría. CERTIFICO.-

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO         

PROCESO 53-AI-2000

SUMARIO POR INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
ANDINA.- Quito, dieciséis de julio del año dos
mil tres.

VISTOS:

El auto emitido el 14 de mayo del 2003, por
medio del cual el Tribunal resolvió disponer que
la República de Colombia remita al Organismo
el Reglamento General de la Ley 788 del 2002,
concediéndole a tal fin el término de quince
días;

La comunicación recibida el 30 de mayo del
mismo año, a través de la cual, dentro del térmi-
no fijado en el auto antes referido, la señora
Viceministra de Comercio Exterior del mencio-
nado País Miembro manifiesta, en lo principal,
que “...el artículo 30 de la Ley 788 de 2002
derogó el parágrafo primero del artículo 424 del
Estatuto Tributario y en consecuencia, el De-
creto 2263 de 2001 que lo reglamentaba y que
era el único vigente al momento de la expedi-
ción de la reforma tributaria, quedó tácitamente
derogado, por ausencia de materia a reglamen-
tar”; sosteniendo, adicionalmente, que acerca
de la disposición contenida por el auto de 14 de
mayo del 2003, precisa que la Ley 788 “...no
cuenta con un reglamento general, sino que, por
el contrario, en desarrollo de la misma han sido
expedidos, hasta la fecha, ocho decretos regla-

mentarios que versan sobre diferentes mate-
rias...”, cuyo detalle se incluye en la aludida
comunicación;

El oficio VREI-DGIN-DCA/207/2003, recibido en
este Tribunal el 24 de junio del 2003, por el cual
el señor Viceministro de Relaciones Económi-
cas Internacionales del Ministerio de Relacio-
nes Exteriores y Culto de la República de Boli-
via, respecto del auto de 14 de mayo del 2003
manifiesta que su Despacho “...estará atento a
las determinaciones que ese alto Tribunal vaya
a adoptar en el referido proceso”; y,

Lo determinado en el artículo 116 del Estatuto
del Tribunal.

CONSIDERANDO:

Que la información proporcionada por la Repú-
blica de Colombia, así como las explicaciones y
precisiones realizadas por medio de la nota
recibida el 30 de mayo del 2003, le permiten al
Organo Jurisdiccional Comunitario concluir, que
han desaparecido las presunciones en principio
constituidas, acerca del incumplimiento de la
sentencia emitida el 24 de abril del 2002 en el
proceso 53-AI-2000;

Que los demás Países Miembros a los cuales
fuera también comunicado el auto de 14 de
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mayo del 2003, no se han manifestado respecto
del incumplimiento del aludido fallo; y

Que la Secretaría General de la Comunidad
Andina, por medio de comunicación SG-C/0.5/
672/2003, recibida el 14 de abril del 2003, mani-
festó, por su parte, que con base en la informa-
ción que dispone, en opinión de ese Organo
Comunitario “...no existen pruebas o indicios
que hagan presumir que la República de Colom-
bia, una vez adoptada la Ley 788 de 2002, se
mantenga en situación de incumplimiento de la
sentencia emitida el 24 de abril de 2002.”.

D E C I D E:

Determinar la cesación del procedimiento su-
mario iniciado por medio de auto de 28 de agos-
to del año 2002, tendiente a verificar el acata-
miento de la sentencia proferida dentro del PRO-
CESO 53-AI-2000 y, disponer el archivo del ex-

pediente conformado con tal fin, al tenor de lo
establecido por el artículo 116 del Estatuto del
Tribunal, aprobado mediante Decisión 500 del
Consejo Andino de Ministros de Relaciones Ex-
teriores.

NOTIFIQUESE Y COMUNIQUESE.

Rubén Herdoíza Mera
PRESIDENTE

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
ANDINA.- El auto que antecede es fiel copia del
original que reposa en el expediente de esta
Secretaría. CERTIFICO.-

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO         
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