REGISTRO DE MARCA  -  Observación / REGISTRO DE MARCA -  Cancelación / SENTENCIA INHIBITORIA
 

El proceder al registro de una marca por sí solo no constituye ilegalidad, pues ella es una función que compete a la División de Propiedad Industrial y está en obligación de cumplirla.  En otras palabras, la entidad al ordenar el registro de un signo que sirva para distinguir productos o servicios de una empresa de los de otra que eventualmente está utilizando el mismo signo, pero que no ha obtenido su registro o que no lo ha solicitado con anterioridad (como acontece en este caso), por lo mismo no está en condiciones de saberlo y violar lo dispuesto en la ley.  Es requisito "sine qua non" para que pueda haber pronunciamiento de fondo, que el acto que se acuse sea el resultado de la oposición u observación o de la solicitud de la cancelación del registro de marca, lo que en el evento sub - lite no se produjo.

 

Consejo de Estado.  Sala de lo Contencioso Administrativo.  Sección Primera.
 

Santafé de Bogotá, D.C., doce de noviembre de mil novecientos noventa y dos.

 

Consejero Ponente: Dr. Miguel González Rodríguez
 

Ref.:
Expedientes acumulados Nos. 1863 y 1864.  Acción de nulidad contra las Resoluciones Nos. 07192 y 07193 de lo. de Octubre de 1990, expedidas por la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Actor:
Cepillos Fuller V. García y Cía Ltda.
 

 

La sociedad CEPILLOS FULLER V. GARCIA Y CIA.  LTDA., a través de apoderado, en ejercicio de la acción prevista en el artículo 596 del C. de Co., solicitó de esta Corporación, en demandas separadas que se situaron inicialmente en procesos diferentes y que fueron acumulados por decisión de la Sala Unitaria en proveído de 19 de Junio de 1992 (folios 343 a 344 expediente No. 1863), la declaratoria de nulidad contra las Resoluciones Nos. 07192 y 07193 de lo. de Octubre de 1990, expedidas por la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de las cuales se concedió el registro de la marca FULLER en favor de la sociedad THE FULLER BRUSH COMPANY, para distinguir respectivamente, productos de la clase 3a. y 21 del Decreto 755 de 1972, y, que como consecuencia, se ordene la cancelación de los certificados de registro Nos. 0131 - 426 y 0131 - 427 de lo. de Octubre de 1990, y él cumplimiento de la sentencia en los términos del artículo 176 del C.C.A. (folios 107 a 108 exp. 1863 y 99 a 100 exp. 1864).

 

 

 

l. DISPOSICIONES VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACION

 

Señala el apoderado de la actora como vulnerados con los actos acusados, los artículos 5 8 de la Constitución Nacional de 199 l; 5 86 numerales 3o. y 4o.; 603 y 607 del C. de Co.; 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 18 de la Convención Interamericana de Washington (Ley 59 de 1936).

 

Para fundamentar el concepto de la violación, aduce los siguientes argumentos (folios 128 a 137 exp. 1863 y 119 a 130 exp. 1864):

 

1.
Se quebrantó el artículo 58 de la Constitución Nacional de 1991, por cuanto al expedirse los actos administrativos complejos se desconoció la propiedad privada adquirida por la demandante por vía de uso público y notorio en el territorio nacional desde 1952, sobre la expresión FULLER.

 

2.
Se vulneró el artículo 586 numeral 3o. del C. de Co., porque el nombre comercial FULLER se encontraba adoptado y usado públicamente por la actora, y, en el caso en comento no hay semejanza sino igualdad absoluta entre los signos en conflicto, además que los productos del alcance de la marca demandada se refieren al aseo doméstico e industrial.

 

3.
Se infringió el artículo 5 86 numeral 4o. ibídem, dado que al estar previamente adoptada por la actora la expresión "FULLER" como nombre comercial o enseña en Colombia con tantos años de anterioridad, los actos administrativos de registro constituyen una usurpación de los derechos de la parte demandante, ya que el nombre comercial le pertenece, a un tercero desde 1952 en relación con la persona social norteamericana del registrante usurpador y dicho nombre comercial es notoriamente conocido en Colombia como se demuestra con las pruebas documentales aportadas.

 

4.
Se transgredió el artículo 603 ibídem, pues VALENTIN GARCIA CONDE  - CEPILLOS FULLER DE COLOMBIA -  desde 1952 a 1971, como persona natural propietaria de un establecimiento de comercio y posteriormente constituida como sociedad bajo la razón social CEPILLOS FULLER V. GARCIA Y CIA.  LTDA., adquirió el nombre comercial en virtud del primer uso y por ello mal podía la sociedad norteamericana, titular del registro impugnado, ni ningún otro tercero, sea persona natural o jurídica, reivindicar derechos de propiedad industrial sobre el mismo signo.  Además, debe tenerse en cuenta que la sociedad demandada elevó las solicitudes de registro el 4 de Junio de 1987, cuando la existencia y uso activo, público e ininterrumpido sobre la marca FULLER por parte de la demandante, ya llevaba 35 años de ejercicio.

 

5.
Se violó el artículo 607 del C. de Co., ya que a pesar de la expresa prohibición que esta norma contiene de emplear por parte de terceros un nombre comercial de una marca de productos o de servicios que sea igual o similar a un nombre comercial ya usado para el mismo ramo de negocios, la sociedad THE FULLER BRUSH COMPANY solicitó y obtuvo los registros de la misma denominación FULLER, igual al ya usado para el mismo ramo por la sociedad actora.

 

6.
Se infringió el artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, porque estando demostrado que ya existía con muchos años de anterioridad el nombre comercial "CEPILLOS FULLER", mal podían nacer a la vida jurídica unos registros que no son novedosos ni resultan distintivos tanto para cuando se hizo la solicitud como para cuando se otorgaron, dado que la novedad es una característica que sólo puede predicarse de los signos que aún no se conozcan en el mercado, esto es, que sean nuevos y al no darse estas circunstancias no hay aptitud necesaria para acceder a la formalidad del registro.

 

6.
No se está propiamente frente a una violación del artículo 1 8 de la Convención Interamericana de Washington sobre propiedad marcaría y comercial, pero la demanda de nulidad involucro a esta disposición ya que ella establece la posibilidad legal de impugnar un registro marcarlo, que, como los que son objeto de estudio se tipifican desde el punto de vista de su irregularidad en la circunstancia descrita en esta norma supranacional.

 

 

 

II. ACTUACION
 

Mediante proveído de 21 de Noviembre de 1991 (folio 145 exp. 1863), se admitió la demanda en relación con la Resolución No. 07193 y certificado No. 013 I426 de lo. de Octubre de 1990.

 

Por auto de 29 de Noviembre de 1991, se admitió la demanda frente a la Resolución No. 07192 y certificado No. 0131 - 427 de lo. de Octubre de 1990 (folios 139 a 140 exp. 1864).

 

Habiéndose ordenado correr traslado de cada uno de los autos admisorios antes señalados, la Nación  - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -  guardó silencio.

 

La sociedad THE FULLER BRUSH COMPANY, a través de apoderado especial al contestar la demanda se opuso a la prosperidad de las pretensiones argumentando que no obstante alegar la demandante que ha usado en Colombia desde 1953, sin solución de continuidad la marca FULLER, omite mencionar que la impugnadora desde 1926, efectuó en Colombia el registro de la marca FULLER bajo el No. 4.316 y que dicha sociedad existe como persona jurídica con ese nombre comercial en Estados Unidos desde 1919.

 

Que también omite la demandante mencionar que desde 1955 ha usado la marca FULLER bajo licencia concedida a CEPILLOS FULLER DE COLOMBIA LTDA. por THE FULLER BRUSH COMPANY, mediante contrato firmado por las dos empresas el 15 de Marzo de 1955 vigente hasta 1991, y, en tal calidad de licenciatario, suministró a esta última pruebas de uso para obtener la renovación de la marca FULLER, en las clases 3a. y 21 del Decreto 755 de 1972, y que además de ser licenciatario le compraba a la impugnadora la materia prima, según consta en la carta de 2 de Octubre de 1986 y factura J5292 de 20 de Marzo del mismo año, circunstancias todas estas que conllevan a demostrar que no hubo violación de las normas que cita la demandante. (folios 172 a 182 exp. 1863 y 167 a 177 exp. 1864).

 

 

III. LA DECISION
 

No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, se procede a resolver la controversia, previas las siguientes CONSIDERACIONES:
 

Advierte la Sala que en el presente proceso no puede haber un pronunciamiento de fondo por las siguientes razones:

 

l.
Obra a folio 102 del expediente No. 1863, certificación de la Secretaría de la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, en la que se expresa:

 

"El extracto de la solicitud de que trata este expediente fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial número (sic) 341 y 342 del 10 de Marzo de 1989, el tiempo hábil señalado en el artículo 65 del Decreto 1190 de 1978, expiró el 26 de abril de 1989, sin que se hubiesen presentado oposiciones.  En consecuencia envíese el expediente número 271.379 a la Sección de Marcas para proseguir su trámite".

 

2.
En el mismo sentido, a folio 95 del expediente No. 1864 se lee:

 

"El extracto de la solicitud de que trata este expediente fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial números 341 y 342 del 10 de marzo de 1989, el tiempo hábil señalado en el artículo 65 del Decreto 1 190 de 1978, expiró el 26 de abril de 1989, sin que se hubiesen presentado oposiciones.  En consecuencia envíese el expediente número 271.378 a la Sección de Marcas para proseguir su trámite".

 

Como lo manifestó esta Corporación con ponencia del suscrito Consejero, en providencia de 23 de Mayo de 1991, expediente 417, a la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio le corresponde conocer y decidir sobre la cancelación del registro de una marca ya sea en virtud de la oposición de los interesados (hoy observación) a que la administración adopte la decisión de registrar, o, en virtud de la solicitud de cancelación porque la referida marca ya ha sido utilizada con anterioridad por un tercero para la misma actividad, debiendo en uno u otro caso aportar las pruebas para tal fin.  Y si la entidad administrativa contraviniendo las normas que amparan la propiedad industrial, hace caso omiso de dicha oposición u observación o decide adversamente la solicitud de cancelación, corresponde al Consejo de Estado entrar a estudiar la ilegalidad o ilegitimidad de dicha actuación.  Ello, porque lo que se busca con la acción de nulidad es que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo estudie los actos proferidos por la administración a fin de poder, en determinado momento, anularlos por haberse desvirtuado la presunción de legalidad inherente a ellos.

 

Pero en el caso que ocupa la atención de la Sala, el proceder al registro de una marca por sí solo no constituye ilegalidad, pues ella es una función que compete a la División de Propiedad Industrial y está en obligación de cumplirla.  En otras palabras, la entidad al ordenar el registro de un signo que sirva para distinguir productos o servicios de una empresa de los de otra que eventualmente está utilizando el mismo signo, PERO QUE NO HA OBTENIDO SU REGISTRO o que NO LO HA SOLICITADO CON ANTERIORIDAD, (como acontece en este caso), por lo mismo no está en condiciones de saberlo y violar lo dispuesto en la ley.

 

Significa lo anterior que es requisito sine qua non para que pueda haber pronunciamiento de fondo, que el acto que se acuse sea el resulta o de la oposición u observación o de la solicitud de cancelación de registro de marca, lo que en el evento sub lite no se produjo.

 

Por todo lo analizado, no se dio curso a la solicitud de decretar pruebas de oficio visible a folio 427 del expediente No. 1863, como quiera que ellas resultarían viables para un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia, más no cuando por las circunstancias anotadas él no puede preferirse.

 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia, en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

 

 

FALLA:
 

lo.  INHÍBESE de proferir pronunciamiento de fondo por las razones aducidas en la parte motiva de esta providencia.

 

2o. DEVUÉLVANSE las sumas de dinero depositadas para gastos de los procesos radicados bajo los números 1863 y 1864 que no fueron utilizadas.

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

 

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión de fecha doce de noviembre de  mil novecientos noventa y dos.

 

Ernesto Rafael Ariza Muñoz, Presidente, -  Miguel González Rodríguez, Libardo Rodríguez Rodríguez, Yesid Rojas Serrano
 

 

