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En tratándose de demandas contra actos administrativos que conceden registros marcarios, en los cuales se aducen causales de irregistrabilidad, la sala siempre consideró que, a la luz de lo dispuesto en el art. 596 del C. de Co.. "cualquier  persona" podía accionar, tuviera o no interés particular, y dentro del término de 5 años contados a partir de la publicación del registro de la marca en la Gaceta de Propiedad Industrial. Sin embargo, conforme a la interpretación prejudicial 4 - IP - 95 del 15 de diciembre de 1996, rendida en este proceso, estima la sala que la referida norma contentiva de la acción especial de nulidad se encuentra suspendida por las normas comunitarias, habida cuenta que éstas, como es el caso del art. 76 de la decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, prevé un interés subjetivo o legítimo, que da el carácter de parte interesada, en quien busca obtener la cancelación de un registro marcario, interés este que si se debe acreditar en la vía gubernativa ante la oficina nacional competente, obviamente debe trascender también en la vía jurisdiccional. Revisada cuidadosamente la demanda en parte alguna de la misma la sala advierte el interés legítimo o subjetivo que le asistió al actor para incoar la acción. Por el contrario, invocó el ejercicio de la acción prevista en el art. 84 del C.C.A., el cual autoriza a "cualquier persona" para impetrar la nulidad de los actos administrativos. Atendiendo el alcance del art. 76 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, fijado en la interpretación prejudicial antes mencionada, vigente cuando se expidió el acto administrativo cuestionado, forzoso es concluir que existe carencia de legitimación para accionar, lo cual conduce indefectiblemente a la sala a inhibirse para pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda. 

 

 

 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

 

 

Santa Fe de Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de abril de mil novecientos noventa y siete (1997). 

 

Consejero ponente: DOCTOR ERNESTO RAFAEL ARIZA MUÑOZ.

 

REF: Expediente núm. 2267.

Acción: Nulidad.

Actor: DIEGO BUITRAGO FLOREZ.

___________________________ 

 

El ciudadano y abogado DIEGO BUITRAGO FLOREZ, obrando en su propio nombre y en ejercicio de la acción pública de nulidad consagrada en el artículo 84 del C.C.A., que la Sala interpretó como del 596 del C. de Co., ha presentado demanda tendiente a obtener la declaratoria de nulidad  de la Resolución núm. 001071 de 22 de febrero de 1.988 “POR LA CUAL SE CONCEDE EL REGISTRO DE UNA MARCA”, expedida por la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.
 

I - . FUNDAMENTOS DE DERECHO

 

En apoyo de sus pretensiones el actor adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación (folios 11 a 14 del cuaderno principal):

 

1º: Se violó el artículo 58 literal c) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, contenido en el artículo 72 de la Decisión 313 ibídem, por cuanto la marca GRANOLAJET es un signo o denominación descriptiva y genérica que designa o describe la especie, calidad, destino, valor y otros datos, características e informaciones de los productos para los cuales se usa. En este caso, para los comprendidos en la  clase 30 del artículo 2º del Decreto 755 de 1.972. 

 

GRANO, según el Diccionario de la Real Academia Española, Vigésima Edición 1.984, Tomo I, página 700, tiene las siguientes acepciones: semilla y fruto de las mieses, como del trigo, cebada, etc; o semillas pequeñas de varias plantas; o cada una de las semillas o frutos que con otros iguales forma un agregado; grano de uva de granada, o grano de mostaza o de anís.

 

En este orden de ideas, GRANOLA es el femenino de GRANO.

 

GRANOLAJET, a su turno, es un vocablo conformado por el nombre GRANOLA y el sufijo JET, y , según nuestra gramática, cuando un sufijo se agrega a una palabra primitiva, forma un derivado que denota objetos y se asemeja a los designados por el primitivo, de tal suerte que dicha expresión no quiere decir otra cosa que granos rápidos o veloces.

 

Así las cosas, GRANOLAJET se convierte en un término conocido y empleado por el público y el comercio para designar los productos de la clase 30 mencionada; carece de distintividad y por lo mismo no puede ser adoptado como marca. En otras palabras, es una denominación usualmente empleada para identificar la naturaleza de los productos o la clase a la cual pertenece.

 

2º: Se violó el artículo 58 literal d) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, contenido en el literal e) del artículo 72 de la Decisión 313 ibídem, por cuanto la marca GRANOLAJET es signo, indicación o palabra  que, antes de su registro como marca, lo mismo que en la actualidad, en el lenguaje corriente y en el uso comercial es una designación común de los productos para los cuales se usa .

 

II - . TRAMITE DE LA ACCION

 

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

 

 

II.1 - . CONTESTACION DE LA DEMANDA
 

La  COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A., a través de apoderado, contestó la demanda, y para oponerse a la prosperidad de las pretensiones de ésta adujo, en esencia, lo siguiente (folios 105 a 124 ibídem): 

 

I - . EXCEPCIONES.

 

1 - . INEPTA DEMANDA. El actor, según consta en la primera página del libelo, está ejercitando la acción de nulidad consagrada en el artículo 84 del C.C.A.

 

Según el criterio jurisprudencial del Consejo de Estado contra los actos de carácter particular sólo procede la acción de nulidad cuando el legislador expresamente lo prevea. 

 

En materia de marcas la acción a ejercitar no es otra que la prevista en el artículo 596 del C.de Co, y no la de nulidad del artículo 84 del C.C.A. Al ejercer el actor esta última planteó equivocadamente el litigio, lo cual da lugar a un fallo inhibitorio.

 

El enjuiciamiento del acto administrativo demandado no se puede fundamentar en la violación del artículo 58 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, mediante el ejercicio de la acción consagrada en el artículo 84 citado, sino por una acción especial.

 

2 - . CADUCIDAD DE LA ACCION. La intención del actor es la de entablar una acción de nulidad y restablecimiento del derecho y el Consejo de Estado debe declarar que se está en presencia de dicha acción y que ésta no ha sido presentada en la oportunidad legal establecida en el artículo  136 del C.C.A.

 

 

II - . EL FONDO DEL ASUNTO.

 

El actor para sustentar la demanda parte de un criterio equívoco, al realizar un análisis fraccionado de la marca GRANOLAJET. Dicha argumentación la realiza pretendiendo eliminar la fuerza distintiva            de la marca considerada en su conjunto, razón por la cual entra a definir la expresión GRANO, para hacerla ver como un radical genérico, descriptivo de los productos de la clase.

 

Tal  forma de apreciación rompe el esquema tanto doctrinario como jurisprudencial que ha establecido que una marca debe ser analizada en su conjunto y no fraccionadamente, como lo pretende el actor.

 

El Diccionario de la Lengua Española trae 13 acepciones de la palabra GRANO, las cuales se refieren a minerales, erupciones de la piel, unidades de peso, mediciones fotográficas, entre otras, las cuales son cómodamente olvidadas por el demandante quien solamente emplea la que es conveniente para sus propósitos.

 

La expresión GRANOLAJET tiene una evocación difusa, que no distingue ni da una idea del contenido del producto que ampara, con lo cual se desvirtúa el argumento del actor en el sentido de derivar la genericidad de la expresión GRANOLAJET, de la palabra GRANO.

 

El grano como producto está previsto en la clasificación internacional alfabética de productos y servicios para el registro de las marcas, publicada por la OMPI (Edición de 1.992) en la clase 31 y no en la clase 30.

 

La expresión GRANOLA tampoco es el femenino de la palabra GRANO, pues éste es un sustantivo masculino exclusivamente, como lo establece el Diccionario de la Lengua Española.

 

La palabra JET no es pronombre o partícula aceptable como sufijo, pues ni siquiera pertenece a la lengua española sino a la inglesa y no significa rápido o veloz sino chorro.

 

Ni la partícula La, ni la partícula JET, están incluidas en los sufijos significativos.

 

La marca GRANOLAJET debe considerarse en su integridad, pues toda ella constituye la marca y como tal es el fruto de la fantasía y abstracción de su creador y mal puede decirse que élla signifique GRANOS VELOCES o RAPIDOS.

III - . ALEGATO DEL MINISTERIO PUBLICO

 

La señora Procuradora Novena Delegada en lo Contencioso Administrativo ante el Consejo de Estado en su vista de fondo se muestra partidaria de que se denieguen las pretensiones de la demanda porque, a su juicio, de la interpretación prejudicial 4 - IP - 95 del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena se deduce que, de conformidad  con lo exigido en el artículo 76 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el demandante no demostró la condición de parte, esto es, el interés legítimo que le permitiera solicitar la cancelación del registro de la marca GRANOLAJET.

 

Además, esta marca, que está compuesta por dos vocablos,  el primero de los cuales es GRANOLA, es de uso común, pero que al utilizarlo en su conjunto con la expresión JET, reúne las condiciones de registrabilidad de que trata el artículo 56 de la Decisión 85, por lo cual no se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los literales c) y d) del artículo 58 de la aludida Decisión.

 

IV - . CONSIDERACIONES DE LA SALA

 

El actor al impetrar la demanda invocó el ejercicio de la acción pública de nulidad consagrada en el artículo 84 del C.C.A., razón por la cual el tercero con interés directo en las resultas del proceso: la COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A., no sólo interpuso recurso de reposición contra el auto de 4 de junio de 1.993, que admitió la demanda, sino que al contestar la misma propuso como excepción la de inepta demanda, porque, a su juicio, aquél tenía interés en el proceso, por lo cual ha debido incoar la acción consagrada en el artículo 85 ibídem.

 

En tratándose de demandas contra actos administrativos que conceden registros marcarios, en las cuales se aducen causales de irregistrabilidad, la Sala siempre consideró que, a la luz de lo dispuesto en el artículo 596 del C. de Co., “cualquier persona” podía accionar, tuviera o no un interés particular, y dentro del término de 5 años contado a partir de la publicación del registro de la marca en la Gaceta de Propiedad Industrial. 

 

Sin embargo, conforme a la interpretación prejudicial 4 - IP - 95 de 15 de diciembre de 1996, rendida en este proceso, estima la Sala que la referida norma contentiva de la acción especial de nulidad se encuentra suspendida por las normas comunitarias, habida cuenta que éstas, como es el caso del artículo 76 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, prevé un interés subjetivo o legítimo, que da el carácter de parte interesada, en quien busca obtener la cancelación de un registro marcario, interés éste que si se debe acreditar en la vía gubernativa ante la Oficina Nacional Competente, obviamente debe trascender también en la vía jurisdiccional.

 

En efecto, precisó el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en la interpretación prejudicial rendida en este proceso, obrante a folios 238 a 253 ibídem:

 

“… Se ha solicitado en efecto la interpretación prejudicial de los párrafos c) y d) del artículo 58 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que se  transcriben a continuación….considerando conveniente, por su parte, el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena  aportar de oficio la interpretación de las siguientes normas comunitarias de la misma Decisión 85.

 

“ARTICULO 76. -  El registro de una marca será cancelado, de oficio o a petición de parte, por la oficina nacional competente cuando verifique que el registro se ha expedido contraviniendo las disposiciones de los artículos 56 y 58 del presente Reglamento …”.

 

“… Legitimación activa bajo el régimen de la Decisión 85 (artículo 76).

 

Por lo que toca a ésta, y obviamente también en relación con el caso concreto, observa el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena que la legitimación requerida en el ya transcrito artículo 76 de la Decisión 85, para solicitar ante la Oficina Nacional Competente la cancelación de una marca expedida en contravención de las disposiciones de los artículos 56 y 58 del “Reglamento para la aplicación de las normas sobre Propiedad Industrial” objeto de la Decisión 85, es bien distinta de la por ésta exigida en su artículo 44 para obtener la nulidad de una patente…”.

 

“… En efecto, para el caso de la nulidad de patentes  la legitimación es tan amplia que se la convierte en una verdadera acción popular al habilitarse a “cualquier persona” a los fines de interponer la respectiva solicitud.

 

Cuando se trata en cambio de marcas, la expresión “el registro de una marca será cancelado, de oficio o a petición de parte por la Oficina Nacional Competente…” ha de entenderse, y así en efecto lo interpreta este Tribunal Andino, en el sentido de que debe ser acreditada esa condición de parte, que aún en la amplitud que el Derecho comunitario dá a esta expresión, podría abarcar cuando más, aparte de los titulares de derechos subjetivos, también y sólo a los interesados legítimos; pero nó a los simples interesados, quienes sí quedan cobijados en cambio por la  expresión “cualquier persona”, en tratándose de patentes.

 

Deberá, en consecuencia, el juez nacional determinar previamente si el demandante en el proceso contencioso administrativo instaurado ante el Consejo de Estado….reúne las condiciones de legitimidad para recurrir impuestas por el artículo 76 de la Decisión 85…”.

 

 

Revisada cuidadosamente la demanda en parte alguna de la misma la Sala advierte el interés legítimo o subjetivo que le asistió al actor para incoar la acción. Por el contrario, invocó el ejercicio de la acción prevista en el artículo 84 del C.C.A., el cual autoriza a “cualquier persona” para impetrar la nulidad de los actos administrativos.

 

Atendiendo el alcance del artículo 76 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, fijado en la interpretación prejudicial antes mencionada, vigente cuando se expidió el acto administrativo cuestionado, forzoso es concluir que existe carencia de legitimación para accionar, lo cual conduce indefectiblemente a la Sala a inhibirse de pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda. 
 

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

 

F A L L A :

 

DECLARASE inhibida para pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda, por carencia de legitimación para accionar en el demandante.

 

Devuélvase al actor el remanente de la suma de dinero depositada para gastos ordinarios del proceso, que no fue utilizado.

 

COPIESE, NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE EN LOS ANALES DEL CONSEJO DE ESTADO Y CUMPLASE.

 

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día  24 de abril    de  1.997.

 

MANUEL S. URUETA AYOLA    ERNESTO RAFAEL ARIZA MUÑOZ

    Presidente

 

 

JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA  LIBARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
