IRREGISTRABILIDAD DE MARCA - Signo Idéntico o Semejante / DERECHO SOBRE EL NOMBRE COMERCIAL - Adquisición / USO DE LA MARCA - Presunción Legal

 

El literal b) del art. 73, de la decisión 313 del Acuerdo de Cartagena. prohibe registrar como marca un signo que sea idéntico o semejante a un nombre comercial protegido de acuerdo con las legislaciones internas de los países miembros. Es decir, que los países miembros son los que prevén el mecanismo de protección del nombre comercial. Al acudir a la legislación interna colombiana se tiene que el art. 603 del C. de Co. prevé que el derecho sobre el nombre comercial se adquiere por el primer uso sin necesidad de registro y que no obstante se puede solicitar su depósito. En el caso sub examine la actora solicitó el 26 de junio de 1986 el depósito del nombre comercial MANUELITA ante la división de Propiedad Industrial "...para distinguir al empresario como tal, es decir, a la sociedad MANUELITA S.A." Es decir, que conforme al inciso 2o. del art. 605 del C. de Co. se presume que la depositante empezó a usar el nombre desde ese día y que desde esta fecha dicha entidad pública tuvo conocimiento del uso del mismo por parte de la actora. Conforme se advierte en la interpretación prejudicial rendida en este proceso, entre MANUELITA y MANOLITA existen similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. Lo anterior pone de manifiesto que evidentemente se transgredieron por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio los arts. 73, literal b) de la decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y 603 y 605, inciso 2o., del C. de Co., ya que el signo MANOLITA no puede coexistir en el mercado con el nombre comercial MANUELITA, porque dada su similitud en los aspectos antes anotados puede inducir al público en confusión sobre los productos y la actividad empresarial que el nombre protege, amen de que ambas expresiones están dirigidas a productos amparados en la misma clase 30 del artículo 2o. del decreto 755 de 1972.
 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: ERNESTO RAFAEL ARIZA MUÑOZ.

 

Santa Fe de Bogotá, D.C., siete (7) de mayo de mil novecientos noventa y ocho (1.998). 

Radicación número: 3971.

Actora: SOCIEDAD MANUELITA S.A.

 

Referencia: Acción de Nulidad. 

 

La sociedad MANUELITA S.A., a través de apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad consagrada en el artículo 84 del C.C.A., ha presentado demanda ante esta Corporación tendiente a obtener las siguientes  declaraciones:

 

1ª: Es nula la Resolución núm. 1992 de 30 de junio de 1.992, “POR LA CUAL SE CONCEDE EL REGISTRO DE UNA MARCA”, expedida por el Jefe de la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

 

2ª: Como consecuencia de la declaratoria anterior se ordene a la entidad demandada cancelar en los libros de registro el certificado núm. 139.755, correspondiente a la marca MANOLITA, a favor del señor Pedro Samaniego Cely, para amparar productos comprendidos en la clase 30 del artículo 2º del Decreto 755 de 1.972.

 

I - . FUNDAMENTOS DE DERECHO

 

En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación (folios 10 a 26 del cuaderno principal):

 

1º: Se violaron los artículos 73, literal b), de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 603 y 605 del C. de Co, por lo siguiente:

 

El signo registrado MANOLITA enmarca dentro de la causal de irregistrabilidad a que alude la norma comunitaria antes señalada porque el nombre comercial MANUELITA de propiedad de la actora se encontraba y se encuentra debidamente protegido con anterioridad a la época en que se concedió el registro de aquél y aún con anterioridad a la solicitud del mismo.

 

El artículo 603 del C. de Co. protege el nombre comercial y éste se adquiere por su primer uso en el comercio. En este caso la actora adquirió el mencionado derecho desde el momento de su constitución, esto es, desde el 25 de noviembre de 1.947, porque a partir de ese momento se identificó frente a sus competidores y consumidores con dicho nombre, el cual ha venido empleando en forma pública, eficaz e ininterrumpida.

 

Es de advertir que la Administración conocía de la existencia de este nombre comercial porque al momento de la concesión de la marca MANOLITA se encontraba concediendo el depósito del nombre y enseña comercial MANUELITA a través de las Resoluciones núms. 003637 de 27 de julio de 1.987 y 003586 de 16 de julio de 1.987, expedidas por la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, en virtud de las solicitudes presentadas el 26 de junio de 1.986. Además, el nombre comercial MANUELITA es notoriamente conocido en el mercado.

 

El signo MANOLITA y el nombre comercial MANUELITA tienen evidentes similitudes visuales provocadas por semejanzas ortográficas, fonéticas y conceptuales.

 

Lo anterior hace que existan circunstancias que puedan inducir al público a error entre el nombre comercial y el signo objeto del registro, además de que los productos comprendidos dentro de la clase 30 para los cuales se solicitó y obtuvo el registro de la marca MANOLITA se encuentran dentro del mismo ramo de negocios para los cuales la actora utiliza su nombre MANUELITA, específicamente el sector alimenticio y más concretamente  la producción y comercialización del azúcar y sus derivados.

 

2º: Se violó el artículo 73, literales d) y e), de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pues no existe duda alguna de que la marca MANUELITA era notoriamente conocida para el momento en que se solicitó y obtuvo el registro de la marca MANOLITA.

 

El uso generalizado, ininterrumpido y público de la marca MANUELITA y su gran difusión en el mercado ha logrado que el grupo de consumidores o usuarios de los productos de la clase 30, entre los cuales se encuentra el azúcar, la identifique o conozca a primera vista.

 

La intensidad, ámbito de difusión, publicidad y promoción de la marca se demuestran con las facturas y certificaciones sobre ventas anuales para la época en que se solicitó el registro de la marca MANOLITA.

 

En cuanto a la antigüedad de la marca MANUELITA es importante advertir que la misma se encontraba registrada bajo el certificado núm. 14135 desde el 12 de noviembre de 1.941, para amparar productos de la clase 22 del Decreto 1707 de 1.931, vigencia que se extendió hasta el 22 de octubre de 1.976. Igualmente se registró la misma marca bajo el certificado núm. 80352 para amparar productos de la clase 30 del artículo 2º del Decreto 755 de 1.972, la cual estuvo vigente desde el 4 de julio de 1.973 hasta el 4 de julio de 1.988; y finalmente se obtuvo un nuevo registro bajo el certificado 139.755 vigente desde el 4 de octubre de 1.993 hasta el 4 de octubre del año 2.003.

 

Como ya se dijo, existe similitud visual, ortográfica, fonética y conceptual entre los signos en conflicto: MANOLITA y MANUELITA.

 

La demandada conocía la marca MANUELITA por cuanto se trata de una marca notoria.

 

3º: Se violó el artículo 72, literal h), de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, puesto que el registro permite que se engañe al público consumidor, así como a los medios comerciales, sobre la procedencia del producto, ya que pueden creer fácilmente que se trata de un producto comercializado o producido por la actora.

 

4º: Se violaron los artículos 71 y 72, literal a), ibídem, porque la marca MANOLITA no cumple con el elemento distintividad por ser similar al nombre comercial y a la marca MANUELITA notoriamente conocida, que se utiliza para identificar azúcar y sus derivados, productos éstos amparados en la clase 30 del artículo 2º del Decreto 755 de 1.972.

 

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 - . CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

 

II.1.1 - . El señor PEDRO MANUEL SAMANIEGO CELY, tercero con interés directo en las resultas del proceso, a través de apoderado contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de las pretensiones de ésta adujo, en esencia, lo siguiente (folios 85 a 90):

 

El depósito del nombre y de la enseña comercial no constituye derecho de propiedad industrial. La protección del nombre comercial nace única y exclusivamente con el uso y con fundamento en ese presunto derecho ha debido la actora oponerse ya que a la Administración no se le puede obligar a investigar sobre todos los nombres y enseñas comerciales utilizados en Colombia y los derechos que puedan resultar violados.

 

La marca MANUELITA para la fecha de la solicitud, de la publicación en la gaceta de propiedad industrial y de la concesión de la marca MANOLITA no aparecía registrada en la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, de manera que la demandante no era titular de registro marcario alguno.

 

La marca notoria debe cumplir con el requisito de ser notoria  y encontrarse en la fecha del registro de la marca MANOLITA, registrada en el país o en el exterior, sin perjuicio de su notoriedad actual. El registro es el medio por el cual se adquiere el derecho de usar la marca en forma exclusiva.

 

Era obligatorio para la Superintendencia de Industria y Comercio otorgar el registro de la marca MANOLITA en la clase 30 ya que en los archivos no apareció marca, enseña y / o nombre comercial idéntico o similar a la marca pretendida .

 

El signo MANOLITA es distintivo y por ello la entidad demandada concedió el registro de la misma.  

 

II.1.2 - . La Nación  - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - , a través de apoderado, contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de las pretensiones de ésta adujo, en esencia, lo siguiente (folios 78 a 81 ibídem):

 

Al expedirse el acto administrativo acusado no se incurrió en violación de las normas a que alude la demandante.

 

De los documentos obrantes en el expediente administrativo se concluye en forma clara y precisa que la Superintendencia de Industria y Comercio se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria y se garantizó el debido proceso y el derecho de defensa.

 

La demandada concedió el registro de la marca MANOLITA porque el solicitante cumplió con los requisitos exigidos en la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la actora no formuló oposición alguna al respecto.

 

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 acceda a las pretensiones de la demanda, porque, a su juicio, con las certificaciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio en relación con el registro de la marca MANUELITA en 1.941 por primera vez, posteriormente en 1.973 a 1.988 y finalmente en 1.993 con vigencia hasta el año 2.003, así como en relación con el nombre comercial se demuestra que la mencionada marca fue registrada en 1.941 y si bien no existe constancia de que en el año de 1.992, en que se concedió el registro de la marca MANOLITA, se encontraba vigente dicho registro, para la fecha de tal concesión sí estaba probado el depósito del nombre o enseña comercial MANUELITA, amén de que esta marca es ampliamente conocida en el país.

 

Entre las dos marcas existe gran parecido visual, ortográfico y fonético y con el registro otorgado se puede inducir al público a error ya que los productos comprendidos dentro de la clase 30, para los cuales se solicitó y obtuvo tal registro, se hallan dentro del mismo ramo de los negocios para los cuales la demandante utiliza su nombre MANUELITA.

 

IV - . CONSIDERACIONES DE LA SALA

 

La primera censura que le endilga la actora al acto administrativo acusado es la de ser violatorio de los artículos 73, literal b), de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y 603 y 605 del Código de Comercio, porque la marca MANOLITA, objeto del registro, se asemeja al nombre comercial MANUELITA de propiedad de la actora, el cual se encontraba debidamente protegido con anterioridad a la época en que se solicitó y concedió aquélla, nombre comercial que adquirió la demandante desde el 25 de noviembre de 1.947, esto es, cuando se constituyó como sociedad.

 

En relación con el alcance de la disposición comunitaria antes mencionada y con el nombre comercial y su protección, el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en la interpretación prejudicial 20 - IP - 97 rendida en este proceso precisó, en lo pertinente, lo siguiente:

“….Si la legislación interna de un País Miembro hubiere adoptado el registro del nombre comercial, según la Decisión 313 este acto constituiría la prueba de uso….”.

 

“….El literal b) del artículo 73 de la Decisión 313, al consagrar el amparo del nombre comercial, hace referencia a la protección de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, relievando la importancia que para este distintivo tienen las normas internas. 

 

El nombre comercial para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada como lo dispone el artículo 73, literal b) de la Decisión 313, debe haberse usado con anterioridad a la solicitud de la marca en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente ha de regir…..” (folios 211 y 212).

 

 

 

De los apartes que han quedado transcritos la Sala deduce lo siguiente: 

 

El literal b) del artículo 73, de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que se invocó como transgredido por el acto administrativo acusado, prohibe registrar como marca un signo que sea idéntico o se asemeje a un nombre comercial protegido de acuerdo con las legislaciones internas de los países miembros. Es decir, que los países miembros son los que prevén el mecanismo de protección del nombre comercial.

 

En este caso, al acudir a la legislación interna colombiana se tiene que el artículo 603 del C. de Co. prevé que el derecho sobre el nombre comercial se adquiere por el primer uso sin necesidad de registro y que no obstante se puede solicitar su depósito.

 

El inciso 2º del artículo 605 ibídem, por su parte, prevé: “Se presume que el depositante empezó a usar el nombre desde el día de la solicitud y que los terceros conocen tal uso desde la fecha de la publicación”.

 

En el caso sub examine la actora solicitó el 26 de junio de 1.986 el depósito del nombre comercial MANUELITA ante la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio “…para distinguir al empresario como tal, es decir, a la sociedad MANUELITA S.A., en todos los asuntos propios de su objeto social, relacionados con todos los productos de la clase 30 del Artículo 2º del Decreto 755 de 1.972….” (folio 19 del cuaderno de antecedentes administrativos anexo núm. 2). Es decir, que  conforme al inciso 2º del artículo 605 del C. de Co. se presume que la depositante empezó a usar el nombre desde ese día y que desde esta fecha dicha entidad pública tuvo conocimiento del uso del mismo por parte de la actora. 

 

Conforme obra a folio 33 del cuaderno de antecedentes administrativos anexo núm. 2, contentivo de los antecedentes administrativos del acto administrativo acusado, el señor Pedro Samaniego Cely solicitó el registro de la marca MANOLITA el 24 de noviembre de 1.986, esto es, con posterioridad a la solicitud de depósito del nombre comercial por parte de la actora.

 

En el presente caso resulta irrelevante que la actora no hubiera formulado observaciones a la solicitud de registro de la marca MANOLITA, pues con anterioridad a esta solicitud cursaba otra relativa al depósito de su nombre comercial, de la cual debía tener conocimiento la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, pues ante élla se presentaron ambas solicitudes.

 

Asunto diferente se presenta cuando  con anterioridad a la solicitud del registro de determinado signo no le antecede  otro registro u otra solicitud de la cual pueda predicarse semejanza o similitud en el signo y además no se presentan observaciones,  pues, como se precisó en las sentencias de 23 de mayo de 1.991 (Expediente núm. 417, Actor: Creaciones Zeppelín Ltda, Consejero ponente doctor Miguel González Rodríguez); y de 17 de marzo de 1.995 (Expediente núm. 2988, Actora: Sociedad Alimentos Congelados Alcatraz Ltda, Consejero ponente doctor Libardo Rodríguez), en esas circunstancias la Administración no está en condiciones de saber la existencia de las marcas similares y por lo mismo no puede violar la ley.

 

Ahora, conforme se advierte en la interpretación prejudicial rendida en este proceso, entre MANUELITA y MANOLITA existen similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales (folios 213, 214), como quiera que se presenta igualdad en las letras, número de sílabas, posición y ubicación de las vocales y consonantes, entonación o acentuación de las mismas; similitud al sentido del oído, donde únicamente con una pronunciación acentuada podría diferenciarse el diptongo “NUE” del vocablo “NO”; y semejanza en los términos confrontados en torno del diminutivo del nombre  MANUELA, generando así en el consumidor la misma idea respecto de la representación del nombre de una mujer.  

 

Lo anterior pone de manifiesto que evidentemente se transgredieron por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio los artículos 73, literal b), de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y 603 y 605, inciso 2º, del C. de Co.,  ya que el signo MANOLITA no puede coexistir en el mercado con el nombre comercial MANUELITA, porque dada su similitud en los aspectos antes anotados puede inducir al público en confusión sobre los productos y la actividad empresarial que el nombre protege, amén de que ambas expresiones están dirigidas a productos amparados en la misma clase 30 del artículo 2º del Decreto 755 de 1.972.

 

Por ello habrá de accederse a las súplicas de la demanda, y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

 

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 :

 

1º: DECLARASE la nulidad de la Resolución núm. 1992 de 30 de junio de 1.992, “POR LA CUAL SE CONCEDE EL REGISTRO DE UNA MARCA”, expedida por el Jefe de la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

 

2º: Como consecuencia de la declaratoria anterior se ordena a la entidad demandada cancelar en los libros de registro el certificado núm. 139.755, correspondiente a la marca MANOLITA, a favor del señor Pedro Samaniego Cely, para amparar productos comprendidos en la clase 30 del artículo 2º del Decreto 755 de 1.972.

 

3º:
Publíquese esta sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.  

 

COPIESE, NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE.

 

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 7 de mayo de 1.998.

 

JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA   ERNESTO RAFAEL ARIZA MUÑOZ

       Presidente

 

 

 

 

LIBARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ         MANUEL S. URUETA AYOLA

