 

NULIDAD DE REGISTRO DE MARCA - Término de caducidad  /  GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL - Publicacion

 

Los cinco años a que se refería el art. 596 del C. de Co. debían contarse a partir de la publicación de la gaceta de propiedad industrial, pues de no ser así, los terceros no tendrían posibilidad de enterarse de las decisiones adoptadas, y por lo tanto no podrían controvertirlas, si lo consideraran pertinente. En el caso sub exámine, no obra la constancia de publicación del registro otorgado mediante la resolución acusada. No obstante lo anterior, teniendo en cuenta que la resolución núm. 013860 fue expedida el 12 de diciembre de 1988 y que la demanda presentada lo fue el 10 de diciembre de 1993, lógico es concluir que para dicha fecha de presentación la acción no había caducado.

 

 

REGISTRO MARCARIO  -  Cancelación  /  LEGITIMACION EN LA CAUSA POR ACTIVA - Registro de marca 

 

El art. 76 de la decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que en concepto de la Sala suspendió, en este aspecto, el art. 596 del C. de Co., si bien es cierto que "prevé un interés subjetivo o legítimo, que da el carácter de parte interesada, en quien busca obtener la cancelación de un registro marcario" (Exp. 2267, sentencia de 24 de abril de 1997, Consejero Ponente Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz), también lo es que en el caso sub exámine, el material probatorio que reposa en el expediente, demuestra la existencia de dicho interés, ya que la actora, según sus términos, ha protegido su marca en 55 países alrededor del mundo. 

 

 

NULIDAD DEL REGISTRO DE MARCA  -  Titularidad  /  VIA GUBERNATIVA  -  Agotamiento  /  ETAPA ADMINISTRATIVA  -  Intervención

 

Entratándose del ejercicio de la acción prevista en el art. 596 del C. de Co., reiteradamente la jurisprudencia de esta Corporación había sostenido que la titularidad de la misma se encontraba radicada en cabeza de cualquier persona, incluída la afectada con la decisión administrativa, hubiera intervenido o no en la actuación administrativa o en la vía gubernativa, por ser sui generis el acto que concede el registro de una marca. Bajo las nuevas circunstancias jurídicas, para el ejercicio de la acción en cuestión, como la que depreca la nulidad del registro de marca EDWIN, tampoco se requiere del agotamiento de la vía gubernativa, si el interesado no intervino en la etapa administrativa, como en el caso sub exámine.

 

 

NOTORIEDAD DE LA MARCA  - Prueba  /  REGISTRO DE MARCA  -  Cancelación

 

El Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena afirma que la notoriedad de la marca debe ser probada de acuerdo con los medios probatorios existentes en el régimen legal de cada uno de los países miembros, debido a el vacío legal que frente a este aspecto tiene la decisión 85, tales como el ejercicio de la misma en varios países y el conocimiento de ella y sus productos tengan el grupo o sector económico al que pertenece la marca, al igual que la difusión de que la misma haya hecho su titular, bien en el país en el cual se reclame la notoriedad o bien en el extranjero. En síntesis, considera la sala que el examen de las pruebas conducen a la declaratoria de nulidad de la resolución demandada, cumpliendo para ello con lo señalado por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, en el sentido de que se deberá tener en cuenta para cancelar un registro demandado no solamente el hecho de haber sido registrada la marca en varios países, sino del conocimiento que de ella y sus productos tenga el grupo o sector económico al que pertenece la misma, y así mismo, de la difusión que de ella haya hecho su titular, sea en el país en el cual se reclame la notoriedad o en el extranjero. 

 

 

 

 

 


CONSEJO DE ESTADO


SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO


SECCION PRIMERA

 

Santa Fe de Bogotá, D.C. cinco (5) de junio de mil novecientos noventa y siete (1997).

 


CONSEJERO PONENTE: DOCTOR MANUEL S. URUETA AYOLA.

 






REF: Expediente Núm. 2745






Acción: Nulidad                  






Actor: KABUSHIKI KAISHA EDWIN, EDWIN CO. LTDA.





  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -  
 

 


La sociedad KABUSHIKI KAISHA EDWIN, EDWIN CO. LTDA.,  a través de apoderado y en ejercicio de la acción prevista en el artículo 596 del C. de Co., solicita de esta Corporación, la nulidad de la Resolución Núm. 013860 de 12 de diciembre de 1988, proferida por la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio (hoy División de Signos Distintivos); como consecuencia de lo anterior, se ordene a la entidad demandada la cancelación del Registro Núm. 122.445, al igual que tomar expresa nota de la nulidad de la resolución acusada y de la cancelación del certificado de registro correspondiente.

 


I.  -   EL ACTO ACUSADO
 


Resolución Núm. 013860 de 12 de diciembre de 1988, expedida por la División de Propiedad Industrial (hoy División de Signos Distintivos), por medio de la cual se concedió el registro de la marca comercial EDWIN, para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del Decreto 755 de 1972, a favor de Jaime Eduardo Martínez Arango.

 


II  -  . HECHOS


Surtido el trámite correspondiente, la entidad demandada expidió la Resolución Núm. 013860 de 12 de diciembre de 1988, concediendo el registro de la expresión EDWIN, el cual fue inscrito en los libros de propiedad industrial bajo el número 122.445.

 


La marca EDWIN pertenece a la sociedad demandante, la cual obtuvo su primer registro marcario en Paris, el 21 de julio de 1976, renovado el 2 de junio de 1986, con vigencia hasta el 6 de mayo de 1996, para la clase 25 internacional. El último registro lo obtuvo en Sur Africa el 17 de mayo de 1993, vigente hasta el 4 de septiembre del año 2000, para la clase 25 internacional.

 


Entre el primero y ultimo registro, EDWIN CO. ha protegido su marca en 55 países alrededor del mundo.


Dicha sociedad no ha autorizado a persona alguna para usar la marca EDWIN dentro del territorio colombiano, como tampoco las expresiones JEANSEDWIN o EDWINJEANS, que son de propiedad de la misma sociedad.

 


La Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca EDWIN a un nacional, a través de la resolución demandada, no siendo la marca EDWIN novedosa para esa época, pues era ampliamente conocida a nivel mundial. Lo anterior ocasiona confusión visual, auditiva e ideológica en los consumidores, ya que la marca utilizada por el sr. Martínez es utilizada para distinguir los mismos productos de la sociedad actora, esto es, vestidos, con inclusión de botas, zapatos y zapatillas.

 


En la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena no se dijo nada sobre la notoriedad. Posteriormente, en las Decisiones 311 y 313 se establecieron parámetros sobre el tema, los cuales no fueron suficientes. Finalmente, la Decisión 344 en su artículo 84 señaló las pautas que deben tenerse en cuenta para establecer cuándo una marca debe considerarse como notoriamente conocida.

 

III  -  . DISPOSICIONES VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACION.
 


La resolución demandada viola los artículos, 56, 58 literales a) y g), 62 y 64 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por las razones que se expresan a continuación:

 


Primer cargo.  -   El artículo 56 de la Decisión 85 fue violado por falta de aplicación, ya que la esencia de la marca estriba en su naturaleza distintiva, lo cual significa que la marca debe individualizar, especializar y singularizar, para evitar confusión con otros productos similares.

 


La marca no puede ser objeto de un derecho privativo sino es distintiva, bien porque se trata de una denominación genérica o bien porque se confunde con otra ya existente.

 


La sociedad EDWIN CO., es propietaria de la marca EDWIN en varios países del mundo, siendo por lo tanto una marca notoriamente conocida desde mucho antes de presentada la solicitud de registro que concluyó con la resolución acusada. En consecuencia, la marca EDWIN cuyo registro se demanda, no es novedosa ni visiblemente distintiva, por lo cual su concesión viola el artículo 56 de la Decisión 85.

 


Segundo cargo.  -   De igual manera se violó por falta de aplicación el literal a) del artículo 58 de la Decisión 85, ya que las marcas son el medio de publicidad por excelencia. A través del poder de asociación que se crea entre una marca y un producto o servicio, las marcas familiarizan al público con el respectivo producto o servicio. Por ello es importante que las marcas no induzcan a confusión ni sean engañosas.

 


Algunas marcas son conocidas por el consumidor medio, incluso si no se encuentran registradas en el país, ni se utilizan en él. Si tal marca notoriamente conocida es utilizada por terceros no autorizados, el consumidor equivocadamente puede pensar que los bienes y servicios en los que se emplea tienen su origen en el titular de la marca notoriamente conocida.  Cabe también la posibilidad de que el consumidor espere, asimismo, una calidad que la marca notoriamente conocida representa.

 


La cuestión de si una marca es o no engañosa debe examinarse oficiosamente por la oficina competente al solcitarse el registro y si concluye que la misma es engañosa, dicho registro debe ser negado.

 


Tercer cargo.  -   Violación del literal g) del artículo 58 de la Decisión 85, el cual en relación con la marca notoria consagra dos supuestos: que la marca notoria esté registrada en el exterior o en Colombia.

 


Cuando la marca es notoria se deroga el principio de la territorialidad, según el cual, el registro solo produce efectos en el Estado que lo otorga; de no ser así sobraría, toda mención a "registro en el exterior".

 


Para la Decisión 85, en relación con la marca notoria, la protección se otorga aún en el caso de que la marca no esté registrada en Colombia, lo cual significa que se da efecto extraterritorial a los registros extranjeros, efectos que consisten en considerarlos un obstáculo para otorgar en Colombia el registro de marcas iguales o similares a la marca notoria.

 


Igualmente al regularse la marca notoria se abandona el rígido principio de la especialidad que consagra el literal f) del artículo 58 de la Decisión 85, según el cual, la protección se limita a la clase del nomenclador para la cual se halla registrada la marca, ya que la marca EDWIN de la sociedad actora y la que aquí se demanda, distinguen productos ubicados en la clase 25.

 


Cuarto cargo.  -   Violación del artículo 62 de la Decisión 85, por cuanto la División de Propiedad Industrial, al realizar el correspondiente estudio, no tuvo presente que la solicitud de registro de la marca EDWIN no se ajustaba a las disposiciones de los artículos 56 y 58 literales a) y g) de la citada Decisión.

 


Quinto cargo.  -   Violación del artículo 64 de la Decisión 85, porque el acto administrativo impugnado no dió cumplimiento al artículo 62, pues la entidad debió proceder al rechazo de la solicitud de concesión y registro de la marca.

 


IV  -  . ACTUACION
 


Mediante proveído de 26 de enero de 1994 se admitió la demanda y se ordenó notificarla al señor Superintendente de Industria y Comercio y al señor Jaime Eduardo Martínez, titular del registro que se demanda. Luego fue corregida mediante escrito que se presentó el 3 de mayo de 1994 y admitida dicha corrección por auto del día 20 del mismo mes, con orden de repetir el trámite inicial.

 


1.  -   El apoderado de la Nación   -   Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a las pretensiones, aduciendo en síntesis lo siguiente (fls 68 y 69):

 


En los documentos obrantes en el expediente Núm. 243.483 de la entonces División de Propiedad Industrial, mediante el cual se surtió el trámite de la solicitud del registro de la marca cuestionada presentada por el sr. Martínez el 11 de abril de 1985, se observa que la sociedad demandante no ejerció el derecho de oposición que le otorgaban los artículos 590 del C. de Co., en concordancia con los artículos 585 y 586 ibídem, así como los artículos 65 y s.s. de la Decisión 85, normas legales aplicables al caso.

 


La demandante no demostró ni debatió dentro de las actuaciones administrativas que la marca EDWIN fuera notoriamente conocida en Colombia o en el exterior, a la fecha de presentación de la solicitud allegada por el sr. Martínez. 

 


Sobre la notoriedad es importante transcribir lo señalado por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso 1  -  IP  -  87:

 



"... En la interpretación de estas normas comunitarias, considera el Tribunal que, en cuanto a las personas que han de tener conocimiento de una determinada marca para que a ella se le otorgue la calidad de 'notoria' y la consiguiente protección ampliada, basta que se trate del grupo de consumidores del producto o servicio al que la marca se refiere y ello en el lugar en donde se adelante el procedimiento y no en otro distinto...".

 

 


2. El apoderado del sr. Jaime Eduardo Martínez Arango, tercero directamente interesado en las resultas del proceso, propuso (v. folios 381 a 385, Cdno. 1) las siguientes excepciones:

 


1a. Caducidad. De conformidad con el inciso 2o. del artículo 136 del C.C.A., en tratándose de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, como la impetrada, 

el término de caducidad es de cuatro meses contados a partir de la notificación, publicación o ejecución del acto, término que en el presente caso transcurrió mucho antes de haberse formulado la demanda.

 


2a. Falta de legitimación en la causa por activa. Como se trata de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, ésta no puede ser ejercida por la sociedad demandante, ya que a la misma no hay nada que restablecerle.

 


3a. Falta de interés jurídico para demandar. Si la sociedad demandante no tiene la legitimación por activa conforme a lo explicado anteriormente, obvio es concluir que carece de interés jurídico para demandar.

 


4a. Ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales. A la demanda no se acompañó la copia auténtica del acto acusado, con la constancia de su publicación, notificación o ejecución.

 


Tampoco se presentó con ésta el documento idóneo que acredite el carácter con que el actor se presenta al proceso, ya que lo arrimado no responde a nada distinto al contenido de un poder general o especial para varios asuntos. El poder debió otorgarse por escritura pública, de conformidad con el artículo 65 del C. de P.C.

 


5a. Falta de agotamiento de la vía gubernativa. Contra la resolución demandada no se interpusieron los recursos de reposición y apelación que procedían, los cuales era imperioso tramitar.


6a. La marca EDWIN era, es y será novedosa, visible y suficientemente distintiva, porque diferencia los productos que ampara, sin que existiera alguna parecida que circulara y fuera promocionada por terceros en nuestro medio comercial. De ahí que no viole el artículo 56 de la Decisión 85.

 


Tampoco viola el artículo 58 literal a) ibídem, porque no puede llegar a engañar a los medios comerciales o al público sobre la naturaleza, la procedencia, el modo de fabricación, las características o la aptitud para el uso de los productos o servicios de que se trate, ya que en todo su contexto no puede comprender nada distinto a los productos que ampara, que son fabricados y comercializados en Colombia, sin hacer referencia a ninguno de esos conceptos de propiedad de terceros y en especial de "...procedencia" geográfica diferente a la de aquí, que es con lo que toca este término.

 


Sobre el particular, señaló el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso 3  -  IP  -  88:

 



"Con estos y otros antecedentes similares, el Tribunal considera que la 'procedencia' a la que se refiere el literal a) del artículo 58 de la Decisión 85, es procedencia de orden geográfico".

 

 


El acto acusado tampoco viola el literal g) del artículo 58 de la Decisión 85, porque la notoriedad a que hace referencia esta norma no emerge por sí, sino que requiere para configurarse de un sinnúmero de hechos que la lleguen a formar.

 


"La notoriedad no se da porque a una sola persona le parezca, sino porque en el común denominador del comercio y público en general, para entonces fuera casi que una verdad sabida. No basta afirmarla, tiene que estar en cabeza de todos, por lo menos de la mayoría y en definitiva probada".

 


No se violó el artículo 62 de la Decisión 85, porque la entidad demandada no podía manifestarse sobre una falta de novedad y distinción con base en una notoriedad que no existía y que de una u otra forma habría podido ser demostrada por terceros.

 

 
V  -  . CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO
 


El señor Procurador Segundo Delegado ante esta Corporación en primer término señala que debe precisarse ante todo, si la marca conocida mundialmente es idéntica a la registrada en el país. Esta última es mixta, pues consta de un elemento denominativo: EDWIN y un elemento gráfico: un rectángulo amarillo sobre el cual está la palabra, es decir, que es una combinación de signos acústicos y visuales.

 


Según la doctrina, en este tipo de marca siempre habrá de encontrarse un elemento principal o característico y un elemento accesorio o secundario, según predomine a primera vista el elemento gráfico o el acústico.

 


La marca de la sociedad actora tiene aproximadamente 88 palabras en inglés, situadas dentro de varias figuras con diferentes colores y con un tamaño superior a diez veces el tamaño de la registrada en Colombia. De esta comparación se concluye que las semejanzas apreciadas en su conjunto y vistas las marcas alternativamente, no dan lugar a confusión.

 


Lo anterior, teniendo en cuenta las pautas que señala la doctrina para apreciar la semejanza de las marcas: 1. La comparación debe apreciarse teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias; 2. La semejanza hay que apreciarla considerando la marca en su conjunto; 3. La imitación debe apreciarse por impresión, es decir, viendo alternativamente las marcas y no comparándolas una al lado de otra.

 


De otra parte, en este país, en la práctica, el precio de los productos de la marca evita cualquier confusión.

 


Se concluye que la marca mundialmente conocida no es idéntica a la registrada en este país; por lo tanto no es procedente acceder a las súplicas de la demanda.

 


VI  -  . LA DECISION
 


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

 


C O N S I D E R A C I O N E S
 


En primer término, las Sala se pronunciará sobre las excepciones propuestas por el apoderado del señor JAIME EDUARDO MARTINEZ ARANGO, titular del registro de la marca EDWIN, que aquí se demanda:

 


1a.  Caducidad, por ser  de nulidad y restablecimiento del derecho la acción impetrada.

 


La excepción objeto de estudio no se declarará probada, dado que la acción aquí ejercitada es la especial de nulidad prevista en el artículo 596 del C. de Co., que reza:

 



"El certificado de una marca podrá anularse a petición de cualquier persona si al expedirse se infringieron las disposiciones de los artículos 585 a 586; pero en este último caso la solicitud deberá intentarse dentro de los cinco años, contados a partir de la fecha de registro de la marca cuya cancelación se solicite. De esta acción conocerá el Consejo de Estado" (las negrillas no son del texto).

 

 


Sobre el particular, esta Corporación ha sostenido que los cinco años a que se refería la norma transcrita debían contarse a partir de la publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial, pues de no ser así, los terceros no tendrían posibilidad de enterarse de las decisiones adoptadas, y por lo tanto no podrían controvertirlas, si lo consideraran pertinente.


En el caso sub exámine, no obra la constancia de publicación del registro otorgado mediante la resolución acusada. No obstante lo anterior, teniendo en cuenta que la Resolución núm. 013860 fue expedida el 12 de diciembre de 1988 y que la demanda presentada lo fue el 10 de diciembre de 1993, lógico es concluir que para dicha fecha de presentación la acción no había caducado.

 


2a. Falta de legitimación en la causa por activa. La anterior excepción tampoco tiene vocación de prosperidad, pues el artículo 76 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que en concepto de la Sala suspendió, en este aspecto, el artículo 596 del C. de Co., si bien es cierto que "prevé un interés subjetivo o legítimo, que da el carácter de parte interesada, en quien busca obtener la cancelación de un registro marcario" (Exp. núm. 2267, sentencia de 24 de abril de 1997, Consejero Ponente, Dr. Ernesto Ariza Muñoz), también lo es que en el caso sub exámine el material probatorio que reposa en el expediente, demuestra la existencia de dicho interés, ya que la actora, según sus términos, ha protegido su marca en 55 países alrededor del mundo.

 


A manera de ejemplo, la Sala enuncia algunos de los certificados de registro sobre la marca EDWIN expedidos a la sociedad actora por las respectivas oficinas nacionales competentes de los países de Singapur (fl. 250), Sarawak (fl. 253), Gran Bretaña e Irlanda del Norte (fl. 269), Estados Unidos de América (fl. 304), etc., los cuales demuestran el interés que tiene la sociedad actora para demandar el acto de registro que ocupa a la Sala.   

 


3a. Falta de interés jurídico para demandar. Por la razón anteriormente expuesta, esta excepción tampoco prospera.

 


4a. Ineptitud de la demanda por no haberse acompañado copia auténtica del acto acusado, con la constancia de su notificación, publicación o ejecución.

 


A folio 8 del expediente obra copia auténtica de la Resolución Núm. 013860 de 12 de diciembre de 1988. Si bien no obra en el proceso la constancia de publicación del registro que concedió la marca, no lo es menos que ello sería importante para determinar la caducidad de la acción, cuestión que ya fue despejada anteriormente.

 


Respecto del poder, debe decirse que el inciso 3o. del artículo 65 del C. de P.C., señala que "Los poderes o las sustituciones de éstos podrán extenderse en el exterior, ante cónsul colombiano o el funcionario que la ley local autorice para ello; en este último caso su autenticación se hará en la forma establecida en el artículo 259".

 


A su turno, el citado artículo 259 establece que los documentos públicos otorgados en país extranjero por funcionario de éste o con su intervención, deberán presentarse debidamente autenticados por el cónsul o agente diplomático de la República, lo cual hace presumir que se otorgaron conforme a la ley del respectivo país, y que la firma del cónsul o agente diplomático se abonará por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

 


A folios 2 y 3 del Cdno. Ppal. obra el poder otorgado al apoderado de la sociedad actora por parte del representante de la misma; a folio 1 se encuentra la certificación expedida por el Encargado de las Funciones Consulares  -  Consulado General de Colombia en Tokio  -  Japón, quien certifica que el otorgante del poder es el Presidente de la sociedad EDWIN CO. LTD., y que quien autentica el mencionado poder es funcionario autorizado de la División Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores del Japón.

 


De otra parte, a folio 7 ibídem, se encuentra la traducción de los documentos efectuada por una traductora oficial, en la que se incluye la siguiente nota:



"N.T. El documento original fue legalizado en el Consulado de Colombia en Tokio, Japón con la firma de Ricardo Duarte y el No. 131 y radicado en el Ministerio de Relaciones Exteriores con el No. 540908 en octubre 14 de 1993, con la firma de Gladys Paez Herrera...". 

 

 


Se concluye entonces que el poder otorgado en el exterior lo fue en debida forma y por lo tanto no prospera la excepción propuesta.

 


5a. Falta de agotamiento de la vía gubernativa. Entratándose del ejercicio de la acción prevista en el artículo 596 del C. de Co., reiteradamente la jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido que la titularidad de la misma se encuentra radicada en cabeza de cualquier persona, incluída la afectada con la decisión administrativa, haya intervenido o nó en la actuación administrativa o en la vía gubernativa, por ser sui generis el acto que concede el registro de una marca. Por tal razón, para el ejercicio de la acción en cuestión que depreca la nulidad del registro de la marca EDWIN, no se requería del agotamiento de la vía gubernativa.


No prosperando ninguna de las excepciones propuestas, procede la Sala al estudio de fondo del acto demandado.

 


El Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 56, 58 literales a) y g) y 62 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, normas vigentes cuando se expidió la resolución acusada, interpretación que debe ser adoptada por esta Corporación de conformidad con el artículo 31 del Tratado del Tribunal, concluyó:

 



"1.  -   Para que un signo sea registrable, a más de ser novedoso, visible y suficientemente distintivo, no debe estar impedido de su registro por cualquiera de las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 58 de la Decisión 85.

 



"2.  -   Recibida una solicitud para el registro de una marca y según la Decisión 85, la oficina nacional competente antes de concederla, examinará los requisitos de fondo, entre los que analizará detenidamente las causales de irregistrabilidad que esa Decisión contempla, según los elementos de juicio y las pruebas a su alcance en ese momento.

 



"3. Bajo la Decisión 85 los principios de 'especialidad' y de 'territorialidad' que rigen en el sistema marcario, tienen una excepción y ampliación con respecto a las marcas notorias. Por el primero, la marca notoria se extiende a productos idénticos o similares no de la misma clase del nomenclator; por el segundo, la marca registrada y conocida en cualquier otro País, puede servir de base para la oposición o de fundamento para la acción de nulidad de una marca idéntica o semejante que proteja iguales o idénticos productos o servicios.

 



"4. Para que una marca pueda considerarse como notoria, además del registro de la misma en varios Países, se requiere del conocimiento que de ella y de sus productos tenga el grupo o sector económico al que pertenece la marca, y así mismo, de la difusión que de ella haya hecho su titular, sea en el País en el cual se reclame la notoriedad o en el extranjero.

 



"5. La existencia de la marca notoria no se presume. Es necesario probarla ante la oficina nacional competente o ante la autoridad judicial, por los medios que regulen los procedimientos en los diferentes Países Miembros.

 



6. El hecho de la notoriedad de la marca se remontará a la circunstancia de tal característica, al momento de la presentación de la solicitud de registro de la nueva marca.

 



"7. La Oficina Nacional Competente concederá la marca si a su criterio la solicitud reúne todos los requerimientos que la norma comunitaria contempla. Así mismo, si estima que no reúne los requisitos de los artículos 56, 58 y 59 de la Decisión 85, deberá rechazarla, previa audiencia del solicitante.

 



"8. El registro de una marca conferido en contravención de las disposiciones de los artículos 56 y 58 de la Decisión 85, podrá ser cancelado o anulado de oficio o a petición de parte, en cualquier momento mediante el ejercicio de la respectiva acción".

 

 


Los artículos 56, 58 literales a) y g) y 62 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que la sociedad demandante considera violados, prescriben:



"Artículo 56. Podrán registrarse como marca de fábrica o de servicios los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos.

 

 



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

 



"a) Las que sean contrarias a las buenas costumbres o al orden público, o las que puedan engañar a los medios comerciales o al público consumidor, sobre la naturaleza, la procedencia, el modo de fabricación, las características o la aptitud para el uso de los productos o servicios de que se trate;

 



"b) ...

 



"g) Las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares;"

 



"Artículo 62. Presentada la solicitud, la oficina nacional competente procederá a examinar si ella cumple con los requisitos legales y reglamentarios y en especial si se ajusta a las disposiciones de los artículos 56, 58, 59, 60 y 61 del presente capítulo".

 

 


Frente al artículo 58 literal a) de la Decisión 85, en la interpretación prejudicial que versa sobre este proceso, se concluye que las circunstancias o hechos de que trata dicho literal no son aplicables al presente caso (fl. 864).

 


Respecto de la violación del literal g) del artículo 58 ibídem, según el cual, no se podrán registrar como marcas, las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares, circunstancia ésta última que como bien lo dice el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, para el presente caso no existe discusión alguna, ya que los signos entre sí son idénticos (EDWIN) y además se aplica a la misma clase de productos (Clase 25 internacional).

 


Debe entonces esta Corporación pronunciarse frente a la notoriedad que alega el apoderado de la sociedad actora, respecto de la marca EDWIN. 

 


Sobre el particular, el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena afirma que la notoriedad de la marca debe ser probada de acuerdo con los medios probatorios existentes en el régimen legal de cada uno de los países miembros, debido al vacío legal que frente a este aspecto tiene la Decisión 85, tales como el registro de la misma en varios países y el conocimiento que de ella y sus productos tenga el grupo o sector económico al que pertenece la marca, al igual que la difusión que de la misma haya hecho su titular, bien en el país en el cual se reclame la notoriedad o bien en el extranjero.

 


Como prueba solicitada por el apoderado del tercero interviniente en el proceso, obra la declaración rendida por el señor JAIRO HERNAN FERNANDEZ TAMAYO (fl. 679), quien a la pregunta de: "Ya que Ud. manifestó conocer esa marca en el exterior y en el interior, puede decir si entre las utilizadas en el exterior y dentro del país hay alguna diferencia visual, o son similares", CONTESTO: Sinceramente no conozco los distintivos de la marca Edwin, sí se que existen, pero no estoy en capacidad de decir si son iguales a las colombianas, lo que sí se decir es que las prendas Edwin que conozco como japonesas solamente las he visto en jeans...".

 


Como pruebas solicitadas por el apoderado de la compañía demandante, obran las siguientes declaraciones:

 


1a. RAANAN OVADIA (fl. 693), quien a la pregunta de si conoce la marca EDWIN para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 del Decreto 755 de 1972, CONTESTO: "SI LA CONOZCO EN EL MERCADO MUNDIAL EN EUROPA, ASIA Y LOS ESTADOS UNIDOS Y HACE UNOS AÑOS EN LATINOAMERICA. LA CONOZCO PORQUE LA HE COMPRADO Y APARTE PORQUE LA DISTRIBUYO A NIVEL LATINOAMERICANO, DESDE 1983, COMO COMERCIANTE DOMICILIADO EN PANAMA. MARCA QUE HA SIDO REGISTRADA POR LA SOCIEDAD KABUSHIKI KAISHA EDWIN CO LTDA. (El subrayado no es del texto).

 


2a. ARIEH GUBEREK (fl.713), quien a la pregunta de si conoce la marca EDWIN para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 del Decreto 755 de 1972, CONTESTO: "SI YO CONOZCO LA MARCA EDWIN DESDE HACE MUCHOS AÑOS, YO VIVI EN EL EXTERIOR, ME GRADUE EN LA UNIVERSIDAD DE MIAMI FLORIDA EN 1981, Y EN ESA EPOCA YA LOS BLUEJEAN EDWIN SE VEIAN EN TODOS LOS CENTROS COMERCIALES DE MIAMI" (las negrillas son de la Sala). A la pregunta de si durante su residencia en los Estados Unidos, la firma demandante realizaba publicidad para los jean marca EDWIN, CONTESTO: "LA MARCA EDWIN SE VEIA PROMOCIONADA EN REVISTAS Y PERIODICOS". A la pregunta de informar en qué fecha vivió en el exterior, CONTESTO: "DEL 79 AL 82 PERO LE ACLARO TAMBIEN QUE MI ACTIVIDAD PROFESIONAL COMO DIRECTOR COMERCIAL DE LAS EMPRESAS QUE DIRIJO Y QUE SE ENCUENTRAN EN EL SECTOR EXPORTADOR ME HAN MANTENIDO PERMANENTEMENTE EN LOS ESTADOS UNIDOS, EUROPA Y LAS ISLAS DEL CARIBE DESDE EL 82 AL PRESENTE".

 


3a. TEODORO AYA (fl. 719), quien a la pregunta de si conoce la marca EDWIN para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 del Decreto 755 de 1972, CONTESTO: "LA MARCA EDWIN ES UNA MARCA DE JEAN JAPONESA LA CUAL CONOZCO DESDE HACE MUCHISIMOS AÑOS ESPECIALMENTE EN ALGUNOS VIAJES A LOS ESTADOS UNIDOS Y AQUI EN LOS SANANDRESITOS". A la pregunta de informar hace cuanto tiempo conoce la marca EDWIN, CONTESTO: "YO CREO QUE APROXIMADAMENTE HACE 20 AÑOS QUE ES LO QUE YO LLEVO EN EL COMERCIO". A la pregunta de si observó alguna vez publicidad de la marca EDWIN, CONTESTO: "YO CREO QUE SI, NO SOLO EN LOS VIAJES SINO EN TODAS LAS REVISTAS DE MODA QUE RECIBIMOS PERMANENTEMENTE EN EL NEGOCIO DONDE YO TRABAJO".

 


4a. FELIPE GUBEREK (fl. 787), quien a la pregunta de si conoce la marca EDWIN para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 del Decreto 755 de 1972, CONTESTO: "SI CONOZCO LA MARCA EDWIN HACE MUCHOS AÑOS, TANTO COMO COMERCIANTE COMO CONSUMIDOR, SE QUE ES UNA MARCA JAPONESA, QUE SE DISTRIBUYE EN LOS ESTADOS UNIDOS, EN EUROPA, EN SURAMERICA Y AQUI EN COLOMBIA SE QUE SE PUEDE CONSEGUIR EN LOS SANANDRESITOS". A la pregunta de si ha visto publicidad referente a ropa con la marca EDWIN, CONTESTO: "SI HE VISTO PUBLICIDAD ACERCA DE LA MARCA EDWIN EN REVISTAS DE MODA QUE LLEGAN DEL EXTERIOR". A la pregunta de cuanto tiempo hace que conoce la marca EDWIN, CONTESTO: "MAS O MENOS HACE QUINCE AÑOS".

 


Además de las anteriores declaraciones, obran en el expediente los registros de la marca EDWIN concedidos a la sociedad KABUSHIKI KAISHA EDWIN CO. LTD., muchos de ellos con anterioridad a la fecha de solicitud del registro de la citada marca (11 de abril de 1985) ante la Superintendencia de Industria y Comercio, por parte del señor JAIME EDUARDO MARTINEZ ARANGO (fls. 250 a 336), algunos de los cuales fueron reseñados al estudiar la excepción de falta de legitimidad (fl. 15 de esta providencia).

 


Analizadas en su conjunto las pruebas anteriormente relacionadas, encuentra la Sala que el registro de la marca EDWIN a nombre de la sociedad actora, aunado a las anteriores declaraciones, incluso no solamente a las solicitadas por la parte actora, sino también a la única declaración que obra en el expediente a solicitud del tercero directamente interesado en las resultas del proceso, demuestran que efectivamente la expresión EDWIN es una marca notoriamente conocida para distinguir los productos de la Clase 25 Internacional, con anterioridad a la fecha de solicitud del registro de la citada marca por parte del señor JAIME EDUARDO MARTINEZ ARANGO, lo cual lleva a concluir que la entidad demandada desconoció lo preceptuado en el literal g) del artículo 58 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, al haber concedido el registro de una marca notoriamente conocida.

 


En síntesis, considera la Sala que el examen de las pruebas conducen a la declaratoria de nulidad de la resolución demandada, cumpliendo para ello con lo señalado por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, en el sentido de que se deberá tener en cuenta para cancelar un registro demandado no solamente el hecho de haber sido registrada la marca en varios países, sino el conocimiento que de ella y de sus productos tenga el grupo o sector económico al que pertenece la misma, y así mismo, de la difusión que de ella haya hecho su titular, sea en el país en el cual se reclame la notoriedad o en el extranjero.




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  :

 

 


Primero.  -   DECLARASE la nulidad de la Resolución Núm. 013860 de 12 de diciembre de 1988, expedida por la División de Propiedad Industrial (hoy de Signos Distintivos) de la Superintendencia de Industria y Comercio.

 


Segundo.  -   ORDENASE la cancelación del Registro Núm. 122.445, correspondiente a la marca EDWIN.

 


Tercero.  -   ORDENASE la publicación de la presente sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

 

 


Devuélvase al actor la suma depositada por concepto de gastos ordinarios del proceso.

 

 


Cópiase, notifíquese, publíquese en los Anales del Consejo de Estado y cúmplase.

 

 


La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión de fecha 5 de junio de mil novecientos noventa y siete.
 

 

 

MANUEL S. URUETA AYOLA 
   ERNESTO RAFAEL ARIZA MUÑOZ    
      Presidente    
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