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La Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca TERMINATOR solicitada por la actora  para amparar productos comprendidos dentro de la clase 5a del artículo 2° del Decreto 755 de 1972 porque,  a su juicio, el signo corresponde al título de una obra cinematográfica de un autor distinto de la peticionaria, cuyo consentimiento no se  acreditó en el expediente, razón por la cual se presenta la causal de irregistrabilidad contenida en el literal g) del artículo 83 de la Decisión 344 de la comisión del Acuerdo de Cartagena. Partiendo  la Sala de la premisa de que en tratándose de obras cinematográficas el título "TERMINATOR" es original y que como tal es objeto de protección por el derecho de autor, la utilización del mismo para amparar productos veterinarios, farmacéuticos, higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés emplastos, material para curas (apósitos), etc, a que se refiere la clase 5a del artículo 2° del Decreto 755 de 1972, que fue respecto de la cual se solicitó el registro, no crea riesgo de confusión alguno ya que es muy remota la posibilidad de que el público consumidor de estos productos pueda suponer que el autor de la obra cinematográfica tiene relación con los mismos.  Este elemento del riesgo de confusión cobra connotación en estos casos y, particularmente, en el de la protección del derecho de autor, pues, como lo advierte el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, si se obvia tal elemento en el análisis que debe hacerse cuando de causales de irregistrabilidad se trata, se estaría creando la figura de la "supranotoriedad como marca del título de una obra", que no tiene parangón en el derecho marcario y que no existe en el derecho de autor, y ello daría lugar al monopolio absoluto de las marcas, para lo cual sólo bastaría crear una obra ponerle un título más o menos original y acudir sistemáticamente a las oficinas de derechos de autor, lo cual pondría en peligro el sentido del derecho marcario. 
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REF: 

Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho. 

 

La sociedad VICAR DE COLOMBIA S.A., a través de apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., ha presentado demanda ante esta Corporación tendiente a obtener las siguientes declaraciones:

 

1ª. Son nulas las Resoluciones núms. 49049 de 30 de noviembre de 1994, “POR LA CUAL SE NIEGA EL REGISTRO DE UNA MARCA”, expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 1677 de 8 de agosto de 1996, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

 

2ª: Como consecuencia de las declaraciones anteriores y a título de restablecimiento del derecho se ordene a la demandada conceder a la actora el registro de la marca TERMINATOR, para amparar productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. 

 

I-. FUNDAMENTOS DE DERECHO

 

En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación (folios 24 a 31):

 

1º: Se violó el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, porque la marca en cuestión reúne los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.

 

Se cumple con el requisito de la distintividad porque la marca de marras se puede diferenciar de cualquiera otra, porque mal podría pensarse que un veterinario al momento de recetar este producto pudiera siquiera lejanamente imaginar que, en el evento de que exista una película con dicho nombre, la industria de  Hollywood se ha dedicado a producir vermífugos y que es, por tanto, la productora de dicho antiparásito.

 

2º: Se violó el artículo 83, literal g), ibídem, porque la Superintendencia de Industria y Comercio consideró que la referida marca estaba incursa en la causal de irregistrabilidad a que se contrae dicha norma, al darle a las causales de registrabilidad mayores alcances que los que de acuerdo con una sana interpretación puedan tener, toda vez que le dio equivocadamente una interpretación extensiva, desconociendo el hecho de que como norma limitativa del principio general del derecho a registro, debe ser aplicada restrictivamente, es decir, sólo en los casos en que la similitud lleva a la confundibilidad de una marca.

 

El vocablo “TERMINATOR” significa el que termina, el que acaba, no tiene como significado exclusivo la película. No es alusivo al nombre de obra cinematográfica alguna. Además, no está probado el registro del derecho de autor y la existencia de la obra no constituye hecho notorio.

 

3º:
Se violó el artículo 1º de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el artículo 83 de la Decisión 344, porque un vocablo de uso común en una lengua no constituye obra del ingenio. El derecho de autor está instituido para proteger la creación artística, la obra original, no el título de la obra, el cual, si se quiere proteger se debe registrar como marca.

 

4º:
Se violó el artículo 3º de la Decisión 351 de la  Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el artículo 83 de la Decisión 344 de la misma, porque el vocablo “TERMINATOR” “no constituye una creación intelectual original, de hecho no es siquiera una creación no original”, sino una locución corriente en la lengua inglesa, que no fue creada por el autor del filme.

 

5º: Se violó el inciso 1º del artículo 7º de la precitada Decisión 351, porque no son objeto de protección las normas que no constituyen medio de descripción, explicación o ilustración de las ideas del autor. En este caso la utilización de un vocablo de uso común en los países angloparlantes no constituye una forma de descripción de las ideas del autor, pues tal vocablo poco o nada es lo que puede decir acerca de una obra en general, y menos aún de una obra cinematográfica. 

 

6º: Se violó el artículo 13 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 3º, inciso 6º, del C.C.A., por cuanto los actos administrativos acusados tratan en forma desigual a la actora al negarle el registro de la marca TERMINATOR, para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª, si se tiene en cuenta que se han registrado varias marcas para signos como PRINCIPITO, que corresponde al título de una película, y EL REY, que corresponde al título de una canción y de un dramatizado.

 

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.
 

II.1.1-. 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:

 

Los actos administrativos acusados fueron expedidos por funcionarios competentes y al expedirse los mismos no se incurrió en las violaciones a que se refiere la actora.

 

De los documentos obrantes en el proceso se advierte que a la actora se le garantizó el debido proceso y el derecho de defensa.

 

En el caso sub examine se dio aplicación al artículo 83, literal g), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto la actora no acreditó el consentimiento que exige la norma en comento para registrar signos que consistan en títulos de obras literarias, artísticas o científicas y los personajes ficticios o simbólicos que sean objeto de un derecho de autor correspondiente a un tercero.

 

Si bien es cierto que publicados los extractos del registro de la marca TERMINATOR en la Gaceta de Propiedad Industrial no se presentaron oposiciones ni observaciones por parte de terceros, la Superintendencia de Industria y Comercio, al realizar el examen de registrabilidad, encontró que dicha marca se encontraba en causal de irregistrabilidad. 

 

Las causales de irregistrabilidad son normas de orden público y de obligatorio cumplimiento, a cuyo acatamiento no puede sustraerse la oficina competente, por lo cual la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio fue acertada. 

 

III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PUBLICO

 

La señora Procuradora Novena Delegada en lo Contencioso Administrativo ante el Consejo de Estado estima que como en estos casos es de obligatorio cumplimiento la interpretación prejudicial de las normas comunitarias aplicables al caso concreto, a su juicio, su intervención es irrelevante. 

 

IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA

 

La Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca TERMINATOR solicitada por la actora para amparar productos comprendidos dentro de la clase 5ª del artículo 2º del Decreto 755 de 1.972 porque, a su juicio, el signo corresponde al título de una obra cinematográfica de un autor distinto de la peticionaria, cuyo consentimiento no se acreditó en el expediente, razón por la cual se presenta la causal de irregistrabilidad contenida en el literal g) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

 

Prevé la citada disposición comunitaria:

 

“Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con los derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

 

…g) Los títulos de obras literarias, artísticas o científicas y los personajes ficticios o simbólicos que sean objeto de un derecho de autor correspondiente a un tercero salvo que medie su consentimiento”.

 

 

En relación con el alcance de esta disposición precisó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial núm.  32-IP-97 rendida en este proceso:

 

“ ….lo que la Decisión 344 prohibe en el literal g) del artículo 83, es el registro como marcas de aquellos signos que consistan en títulos de obras literarias, artísticas y científicas cuando éstos a su vez sean objeto de un derecho de autor correspondiente a un tercero en razón de ser igualmente el producto de su creación intelectual, en cuyo caso tendría que mediar el consentimiento de éste.

 

Ha sido resaltado lo anterior por cuanto lo determinante de la norma es que en los dos supuestos allí previstos (títulos de obras, por una parte, y personajes ficticios o simbólicos, por la otra), el legislador comunitario exige que sean objeto de un derecho de autor. Por argumento a contrario se deduce entonces, que la prohibición no se aplica si el título de la obra o el personaje ficticio o simbólico no son objeto de un derecho de autor…”.

 

“….Es una constante en la legislación comparada y en la doctrina, que el título de una obra goza de protección tanto como ella misma. Con lo que se pretende evitar que un tercero utilice el mismo título para identificar otra obra, de manera que se produzca confusión entre el público en relación con ambas creaciones. De esa manera resulta evidente que una persona no podría titular una nueva composición musical con el conocido nombre de la canción “Caballo Viejo”, pero no debería existir en cambio inconveniente en que se utilizara esa expresión como denominación comercial de una fábrica de sillas de montar, porque a nadie se le ocurriría pensar que dicha fábrica tenga relación con la obra musical del mismo nombre, o con su autor.

 

Esa independencia es la que permite al titular del derecho sobre la obra solicitar también el registro de su título como marca, pero en este caso no para distinguir la obra, sino para identificar un producto o servicio. Es lo que ocurre con las grandes productoras cinematográficas cuando registran el nombre de sus películas como marcas, para comercializar diferente clase de productos y servicios. Es Walt Disney el ejemplo más connotado.

 

Así como el título está vinculado a una obra, la marca lo está con un producto o servicio, al punto que, salvo en el caso de las marcas notorias, una misma marca puede tener diferentes titulares cuando dicho signo distintivo es registrado por cada uno de ellos para distinguir productos o servicios pertenecientes a clases diferentes, siempre que no se genere confusión con el registro…” .

 

“….De ahí que la prohibición a que se refiere el artículo 83, literal g) de la Decisión 344, por la propia remisión que ella hace a la protección del derecho de autor deba ser interpretada en concordancia con esta última.

 

Y en ese sentido, para que prospere la prohibición del registro del título de una obra como marca de un producto o servicio, resulta indispensable que:

 

-Se trate de un título protegido por el derecho de autor, vale decir, que tenga características de originalidad, o sea, de individualidad en su forma de expresión.

 

-Si el derecho sobre el título de una obra, en el marco del derecho de autor, se dirige a evitar que se utilice el mismo en otra (sea de cualquier género o del mismo género, según lo que disponga cada ley nacional), a los fines de evitar la confusión en el público, parecería entonces que, si se es coherente entre lo protegido por el derecho de autor y lo que se pretende evitar con la prohibición marcaria es que el uso de ese título (original) para distinguir un producto o servicio, sea susceptible de crear confusión del público entre la obra y el producto o servicio que se pretende distinguir y amparar con el mismo signo. Ello también sería coherente con el sentido de la protección marcaria que se dirige a tutelar el signo distintivo en relación con productos o servicios de la misma clase, de modo que, salvo en las marcas notorias, pueden coexistir distintos titulares sobre igual signo para distinguir productos o servicios idénticos o similares, siempre que no se genere confusión.

 

Es más -extremando el rigor en el análisis-, reconocer un derecho absoluto sobre el título de una obra para impedir su registro como marca sobre cualquier otro producto o servicio, aun cuando no hubiere riesgo alguno de confusión entre la obra y el producto o servicio, sería tanto como instituir una nueva figura: la de la “Supranotoriedad como marca del título de una obra….”

 

“…Como consecuencia de lo expuesto, considera el Tribunal que la intención de la prohibición contenida en el literal g) del artículo 83 de la Decisión 344, no puede ser otra que la de prohibir el registro como marca del título de una obra cuando éste se encuentre protegido por el derecho de autor, es decir,  cuando tenga también características de originalidad .

 

Por tanto, la prohibición marcaria para el uso del título de una obra no puede ir más allá de la reconocida por el derecho de autor, vale decir, la del uso del mismo título para distinguir otra obra,  sea o no del mismo género, según lo que disponga la ley del país donde se reclame la protección…” 

 

 

 

De los apartes que han quedado transcritos infiere la Sala que, en el caso sub examine no se configura la causal de irregistrabilidad que tuvo en cuenta la Superintendencia de Industria y Comercio para denegar la solicitud de la actora, por lo siguiente:

 

La disposición contenida en el artículo 83, literal g), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, protege: el derecho de autor que tenga un tercero sobre el título de una obra literaria, artística o científica, cuando no ha  mediado su consentimiento para la utilización  del mismo, entendido el título, según la interpretación prejudicial que antecede, como el título y la obra misma; y el riesgo de confusión que tal utilización pueda generar en el público consumidor.

 

Partiendo la Sala de la premisa de que en tratándose de obras cinematográficas el título “TERMINATOR” es original y que como tal es objeto de protección por el derecho de autor, la utilización del mismo para amparar productos veterinarios, farmacéuticos, higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para curas (apósitos), etc, a que se refiere la clase 5ª del artículo 2º del Decreto 755 de 1.972, que fue respecto de la cual se solicitó el registro, no crea riesgo de confusión alguno ya que es muy remota la posibilidad de que el público consumidor de estos productos pueda suponer que el autor de la obra cinematográfica tiene relación con los mismos.

 

 

 

Este elemento del riesgo de confusión cobra connotación en estos casos y, particularmente, en el de la protección del derecho de autor, pues, como lo advierte el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, si se obvia tal elemento en el análisis que debe hacerse cuando de causales de irregistrabilidad se trata, se estaría creando la figura de la “supranotoriedad como marca del título de una obra”, que no tiene parangón en el derecho marcario y que no existe en el derecho de autor, y ello daría lugar al monopolio absoluto de las marcas, para lo cual sólo bastaría crear una obra, ponerle un título más o menos original y acudir sistemáticamente a las oficinas de derechos de autor, lo cual pondría en peligro el sentido del derecho marcario.

 

Así las cosas, debe la Sala acceder a las pretensiones de la demanda, como en efecto lo 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 las Resoluciones núms. 49049 de 30 de noviembre de 1.994, expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 1677 de 8 de agosto de 1.996, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma entidad.

2º: Como consecuencia de la declaratoria anterior y a título de restablecimiento del derecho se ordena a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio que proceda a conceder en favor de la actora el registro de la marca TERMINATOR, para amparar productos de la clase 5a del artículo 2º del Decreto 755 de 1.972, a que alude la solicitud formulada dentro del expediente administrativo núm. 364962, siempre y cuando se cumplan los demás requisitos legales.

 

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 20 de mayo de 1999.
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