Vista N°153

31 de marzo de 2004

Advertencia de Interpuesta por la firma
Inconstitucionalidad Soffer, Altafulla &

Asociados, en representacidn
Concepto de Hello Kitty, Inc. contra

el articulo 192 de 1la Ley
N°35 de 10 de mayo de 1996.

Sefior Magistrado Presidente de 1la Corte Suprema de
Justicia. Pleno.-

En virtud del traslado que nos ha conferido ese augusto
Tribunal de Justicia, de la accidén de inconstitucionalidad
enunciada en el margen superior del ©presente escrito,
mediante Resolucién fechada 16 de marzo de 2004, visible a
foja 24 del expediente judicial, procedemos a emitir formal
concepto conforme lo exige el articulo 5, numeral 1, de la
Ley 38 de 2000, de la siguiente manera:

I. Fundamento de la advertencia de inconstitucionalidad.
Primero: Dentro del proceso de nulidad y cancelacidén del

registro de la marca “Hello Kitty”, clase N°25,
registro N°28687, propuesto por la empresa Sanrio
Company, Ltd., la sociedad Hello Kitty 1Inc.,
presentd formal incidente de previo y especial
pronunciamiento con la finalidad que sean
declaradas probadas 1las excepciones de demanda
extempordnea y/o caducidad de la pretensidn,
fundamentado en el hecho de que, de conformidad con
el articulo 140 de la Ley 35 de 10 de mayo de 199¢,
la accidén para demandar el registro de una marca,
de conformidad con el articulo 139, prescribe en el

término de 10 afios contados a partir de la fecha de



Segundo:

II.

registro, salvo que éste se hubiere solicitado de
mala fe, en cuyo caso, la accidn podra ejercerse en
cualquier tiempo.

Acogido el incidente de previo % especial
pronunciamiento, por el Juzgado Octavo de Circuito
Civil, del Primer Circuito Judicial de la Provincia
de Panaméa, se le corridé traslado a la sociedad
Sanrio Company, Ltd.

Como consecuencia de lo anterior, el Licenciado
Rolando Candanedo Navarro, apoderado judicial de
dicha sociedad, presentd escrito de oposicidén al
incidente presentado por la apoderada judicial de
la sociedad Hello Kitty, Inc.; sustentando
primordialmente que, de conformidad con la Ley N°35
de 10 de mayo de 1996, reguladora de la propiedad
industrial, los Unicos incidentes admisibles en los
procesos relativos a controversia relacionada con
dicha propiedad, son los de demanda extemporénea,
cosa Jjuzgada y caducidad de la pretensidén, razdn
por la cual se solicitdé el rechazo de la incidencia
propuesta por la sociedad Hello Kitty, Inc.

Disposicién Legal que se advierte como

inconstitucional.

La apoderada judicial de la sociedad Hello Kitty, Inc.

considera que el articulo 192 de la Ley 35 de 10 de mayo de

1996, infringe 1lo dispuesto en el articulo 32 de nuestra

Constitucidén Politica, que regula el principio del debido

proceso; Este, expresa lo siguiente:

“Articulo 192: Los Unicos incidentes
admisibles en este tipo de proceso,
seradn los que se promuevan por via de
excepcién de demanda extemporédnea, cosa



juzgada y caducidad de 1la pretensidn.
Estos incidentes se tramitaran como
previo y especial pronunciamiento.”

La accionante, sustentdé como concepto de la violacidn
que esta disposicién legal condiciona la admisibilidad de los
incidentes propuestos dentro de los procesos que versen sobre
el tema de la propiedad intelectual, a los gque se presenten
por via de excepciones de demanda extemporédnea, cosa Jjuzgada
y caducidad de la pretensidn.

Por otra parte, indicdé que dicha limitacidén y la mala
redaccién de la norma, hace que las violaciones a 1los
derechos que 1las formalidades procesales garantizan, cuyas
pretermisiones constituyen nulidades comunes a todo proceso,
0 que cuestiones de mérito, como lo son la transaccidn, la
ausencia de traslado de la demanda, 1la nulidad de una
notificacidén, la prescripcién de la accidén o el desistimiento
de la pretensidén, entre otras, no puedan sustanciarse por via
de incidentes para que no tenga que adelantarse estérilmente
en el proceso en el cual se presentan dichas circunstancias.

Siguidé manifestando que, de todos es sabido que las
excepciones no son vias ©para resolver controversias o
cuestiones accidentales que la ley dispone que se debatan en
el curso de los procesos y que requieren decisiones
especiales, sino mecanismos para enervar las pretensiones, y
que el medio 1déneo para hacer valer esas cuestiones
accidentales lo es la via del incidente.

Hay una clara mala redaccién técnica de la norma que
impide a las partes del ©proceso ejercer su derecho
constitucional de defensa oportunas frente a hechos que hacen

estéril el proceso.



Para concluir, la accionante sefialdé en su escrito que,
el articulo 192 de 1la Ley N°35, establece un obstéculo al
ejercicio del derecho de defensa, al contradictorio, y a la
posibilidad de impugnacidén, elementos integrantes de 1la
nocién del debido proceso contenida en el articulo 32 de la
Carta Fundamental y que, a la vez, constituyen garantias de
las cuales deben gozar las partes en los procesos legalmente
constituidos.

El articulo 32 de la Constitucidén Politica Nacional,
dispone lo siguiente:

“Articulo 32: Nadie serd Jjuzgado sino
por autoridad competente y conforme a
los trémites legales ni més de una vez
por la misma causa penal, policiva o
disciplinaria.”
Concepto de la Procuraduria de la Administracién.

De la lectura del caso in examine, se observa que la
apoderada judicial de la empresa Hello Kitty, Inc., yerra en
sus apreciaciones; toda vez que, si bien, el articulo 192 de
la Ley 35 de 1996 expresa claramente que los Unicos
incidentes que pueden ser presentados via excepcidn son por
demanda extemporédnea, caducidad de la pretensidén y cosa
juzgada, no podemos obviar lo dispuesto en los articulos 197
y 199 de ese mismo texto 1legal, 1los cuales expresan 1lo
siguiente:

“Articulo 197: Los procesos relativos a
las materias de que trata el presente
titulo, seradn de competencia privativa
de los juzgados y tribunales, de
conformidad con los articulos 141 y 143
de la Ley 29 de 1996 y con las reglas

de competencia sefialadas en dichas
disposiciones.”

“Articulo 199: En lo relativo a
cualgquier punto no previsto en el
procedimiento establecido en la

presente Ley, se aplicard lo dispuesto




en el Cbébdigo Judicial sobre el proceso
sumario.” (la subraya es nuestra)

Las normas supra transcritas evidencian palmariamente,
el caracter especialisimo de la Ley N°35 de 10 de mayo de
1996; de suerte que, la parte que se considere agraviada debe
cefiirse estrictamente a las normas de procedimiento
(jurisdiccional) establecidas en su Titulo VIII.

Por consiguiente, este Despacho es del criterio que, 1lo
estatuido en el articulo 192 no es wuna limitante para
accionar otro tipo de incidentes, por 1la via excepcional;
puesto que, el mencionado procedimiento consagrado en la Ley
N°35 de 1996, contempla lo relativo a la presentacidén de la
demanda y el traslado de la misma a la parte demandada, 1lo
cual hace gque se abra una vertiente para aplicar lo dispuesto
en el articulo 688 del Cdédigo Judicial, el cual a la letra
expresa:

“Articulo 688. (677) El demandado
puede, al contestar la demanda, en sus
alegaciones o mediante los recursos
ordinarios, aducir o} valerse de
excepciones. Constituyen excepciones
los hechos qgue impiden o extinguen

total o parcialmente la pretensidédn o la
modifican.”

En cuanto a la presentacidén de incidencias, dentro de
los procesos de oposicidén de las solicitudes de registro de
marcas, nombre comercial, de modelo o dibujo industrial o de
expresidén o sefial de propaganda, o aquellos que versen sobre
la nulidad vy cancelacién de los derechos de propiedad
industrial, o por el wuso 1indebido de 1los derechos de
propiedad industrial, el articulo 192 de la Ley 35 de 1996 es
pristino cuando sefilala que las Unicas incidencias admisibles,
seran las que se promuevan por demanda extemporanea, cosa

juzgada y caducidad de la pretensidn.



Es dable indicar que, de 1la lectura del Titulo VIII
denominado “De las normas de procedimiento”, contenido en la
ya citada Ley N°35 de 1996, conlleva a aseverar que el
legislador pretendia con su expedicidédn lograr que 1los
procesos instaurados ante estos tribunales de comercio,
actualmente los Juzgados de Circuito vy los Tribunales
Superiores de Justicia, fueran por su naturaleza de caracter
expedito o abreviado.

A fin de tener una visidédn mas amplia sobre el tema en
discusidn, es necesario recordar lo dispuesto en el articulo
697 del Cébdigo Judicial, el cual dice asi: “son incidencias

las controversias o cuestiones accidentales que la Ley

dispone que se debatan en el curso de los procesos Yy dque

requieren decisidén especial”. (la subraya es nuestra)

De la lectura de los articulos 193 y 194 de la Ley 35 de
1996, se deduce claramente el derecho que tiene los afectados
con el fallo expedido por la autoridad de primera instancia,
de concurrir ante su superior en grado de apelacién. Estos,
dicen asi:

“Articulo 193: Concedida la apelacidn,
se fijard un término de diez dias; 1los
primeros cinco dias, para que el
recurrente sustente la apelacidn, y los

cinco Ultimos, para que la contraparte
se oponga.”

- o) - o) -

“Articulo 194: En la segunda instancia
s6lo se podran proponer las pruebas
que, aducidas en primera instancia, no
hayan sido practicadas, si gquien las
adujo presenta escrito al Jjuez, a més
tardar a la hora sefialada para dicho
fin, expresando la imposibilidad de
haberlas presentado y los motivos que
mediaron en ello, o las dgque se hayan
dejado de practicar por el tribunal sin
culpa del proponente.

Cuando haya que practicar pruebas,
se fijard un periodo improrrogable de



diez dias para ello, al término del
cual el Jjuez tendra diez dias para
fallar.” (la subraya es nuestra)

Lo anterior, nos demuestra que el afectado contra 1la
decisién de primera instancia, puede recurrir, plasmando en
el escrito donde sustenta la alzada, cualquier situacidn que
haya sido desconocida por el inferior; tal como lo preceptuia
el articulo 1131 del Cébdigo Judicial, el <cual es del
siguiente tenor literal:

“Articulo 1131. (1116) El1 Recurso de
Apelacidén tiene por objeto que el
superior examine la decisidédn dictada
por el Juez de primera instancia y la
revoque o reforme:

Son apelables, ademéas de las
sentencias, las siguientes resoluciones
dictadas en primera instancia:

1. E1 auto gue niegue o decrete medidas
cautelares;

2. El1 auto que ordene la transformacién
del proceso, con arreglo al articulo
1616;

3. E1 auto que rechace la demanda, qgue
resuelva sobre la representacidén de
las partes y la intervencién de sus
sucesores o de terceros;

4. E1 auto que niegue la apertura del
proceso a pruebas;

5. El1 auto que resuelva sobre nulidades
procesales o que imposibilite 1la
tramitacién de 1la instancia o del
proceso o que entrafie la extincidn
de la instancia, del proceso o de la
pretensién;

6. E1l auto que decida un incidente;

7. El auto que resuelva sobre la
liquidacién de condena en abstracto;

8. Cualquier auto que, por su
naturaleza, cuando fuere expedido
por el resto de la Sala del Tribunal
Superior, sea susceptible del
Recurso de Casacioén; y

9. Las deméds expresamente establecidas
en la Ley.”

En cuanto a la presunta violacién del articulo 32 de
nuestra Carta Politica Constitucional, el Pleno de 1la

Honorable Corte Suprema de Justicia a través de innumerable



jurisprudencia ha sostenido que el principio del debido
proceso, contenido en la norma constitucional citada,
involucra tres aspectos: 1) El1 derecho a ser Jjuzgado por
autoridad competente previsto en la Ley; 2) el derecho a que
el proceso se lleve de conformidad a los tramites previamente
establecido por la Ley; vy, 3) el derecho al juicio singular,
en otras palabras, a ser juzgado por una sola vez.

A nuestro juicio, el articulo 192 de la Ley 35 de 1996
no ha infringido ninguno de los presupuestos procesales,
contenidos en el articulo 32 de la Constitucidén Politica
Nacional; toda vez que, el hecho que esta disposicidén legal
exprese en forma precisa cuales son los incidentes que pueden
interponer las personas afectadas, no es razén para
considerar que esto infringe su derecho a la tutela judicial
efectiva, dado que su texto complementario (Cdédigo Judicial)
contiene normas que les permiten impugnar aspectos que no
fueron ventilados, en primera instancia.

Sobre el tema de la tutela judicial efectiva el Pleno de
la Corte Suprema de Justicia, en sentencia fechada 20 de
enero de 1999, expresd lo que a continuacidn se escribe:

“Desde la vertiente del derecho a 1la
tutela judicial efectiva (la gque, con
arreglo a la doctrina de este Pleno
forma parte de la garantia
constitucional del debido proceso), la
doctrina espafiola 1le ha dedicado una
importancia decisiva, como derecho
fundamental. ‘E1l derecho a 1la tutela
judicial efectiva puede ser definido
como el derecho fundamental gque asiste
a toda persona para obtener, como
resultado de un proceso sustanciado con
todas las garantias previstas en el
ordenamiento juridico, la proteccidn
jurisdiccional de sus derechos e
intereses legitimos. Se caracteriza
por cumplir una funcidén de defensa, en
base a la heterocomposicidén del

conflicto a través del poder del
Estado, y por su marcado caréacter



procesal, va que surge con la
incoaccién, desarrollo y ulterior
resolucidén de un proceso’ manifiesta
Joaquin Silguero Estagnan (vide autor
citado, en "La Tutela Jurisdiccional de
los intereses colectivos a través de la
legitimacién de los grupos", Editorial
Dykinson, Madrid, 1995, Pags. 85—
86) (Las cursivas son del autor citado).

El derecho a la tutela judicial
efectiva es un derecho de prestacidn,
no de 1libertad vy, por lo tanto, de
configuracidén legal, por 1lo que sélo
puede ser ejercido por los cauces y en
las oportunidades procesales previstas
por el ordenamiento que las regula, sin
que, en ninglin caso se pueda desconocer
su contenido esencial, indicado en el
parrafo que sigue (véase Joan Picd i
Junoi, "Las garantias constitucionales
del proceso", Editorial José M® Bosch,
Barcelona, pag. 42).

La doctrina y la jurisprudencia
constitucional espafiola han dedicado
extensas consideraciones a la tutela
judicial efectiva, destacando que, al
menos, esta integrada por cuatro
derechos, a saber: el derecho de acceso
a los tribunales o derecho de acciédn,
el derecho a obtener una sentencia
congruente fundada en derecho, es
decir, con arreglo a las fuentes de
derecho, el derecho a la efectividad de

las resoluciones judiciales y el
derecho al recurso legalmente
previsto...

El contenido esencial del debido

proceso, por lo tanto, se integra con
los derechos a obtener la tutela
jurisdiccional, de ser Jjuzgado por
tribunal competente independiente e
imparcial ©preestablecido en 1la ley,
permitir la bilateralidad y
contradiccidén, aportar pruebas en su
descargo, obtener una sentencia de
fondo que satisfaga las pretensiones u
oposiciones, utilizar los medios de
impugnacién legalmente establecidos, vy
que se ejecute la decisidn
jurisdiccional proferida cuando ésta se
encuentre ejecutoriada, vy también que
los derechos reclamados puedan, en el
momento de dictarse la sentencia, ser
efectivos. Forma también parte del
nicleo de la garantia gque ocupa al
Pleno el derecho a que el tribunal,
para proferir su decisidén, satisfaga
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los trémites procedimentales gque sean
esenciales, es decir, en adicién a
aquellos gque vya han sido destacados,
los que, en general, de restringirse de
manera arbitraria o) de negarse,
producen en el afectado una situacidn
de indefensién.”

Por otra parte, el Dr. Arturo Hoyos en su monografia
denominada “E1 Debido Proceso”, manifestdé en torno a este
tema lo siguiente:

“De esta forma nosotros entendemos que
la garantia constitucional del debido
proceso es ‘una institucidn

instrumental en virtud de la cual debe
asegurarse a las partes en todo proceso

-legalmente establecido y que se
desarrolle sin dilaciones
injustificadas- oportunidad razonable
de ser oidas por un tribunal
competente, predeterminado por la ley,
independiente e imparcial, de
pronunciarse respecto de las

pretensiones vy manifestaciones de la
parte contraria, de aportar ©pruebas
licitas relacionadas con el objeto del
proceso y de contradecir las aportadas
por la contraparte, de hacer uso de los
medios de impugnacidén consagrados por
ley contra resoluciones judiciales
motivadas y conformes a derecho, de tal
manera que las personas puedan defender
efectivamente sus derechos.” (Editorial
Temis. Santa Fe de Bogotd - Colombia.
1996, pag. 54)

Para concluir, debemos manifestar que para que ocurra la
infraccidén constitucional del derecho a defensa, es imperante
que la persona se encuentre plenamente impedida para ejercer
este derecho; situacidén gque no se produce en el caso bajo
estudio, tal como lo hemos dejado plasmado en péarrafos
anteriores.

Por las anteriores consideraciones, solicitamos a ese
Augusto Tribunal de Justicia declare constitucional el
articulo 192 de la Ley N°35 de 10 de mayo de 1996, por no

infringir el articulo 32 de la Constitucidén Politica Nacional
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% ninguna otra disposicién contenida en ese texto
constitucional.
Derecho: Negamos el invocado, por la accionante.

Sefior Magistrado Presidente,

Dr. José Juan Ceballos
Procurador de la Administracidén
(Suplente)

JJC/11/mcs

Licdo. Victor L. Benavides P.
Secretario General



