CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SANCHEZ SANCHEZ

Bogota, D.C., trece (13) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Accion de nulidad relativa

NUmero unico de radicaciéon: 11001032400020120019800
Demandante: Vivienda y Valores S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio
Tercero con interés: Viviendas S.A.

Temas: Aplicabilidad del inciso 4.° articulo 172 de la Decision 486 de 2000 de la
Comision de la Comunidad Andina. Reiteracion jurisprudencial

SENTENCIA EN UNICA INSTANCIA

La Sala decide, en Unica instancia, la demanda presentada por Vivienda y
Valores S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se
declare la nulidad de las resoluciones nums. 29272 de 30 de mayo de 2011,
47527 de 31 de agosto de 2011, y la Resolucion nium. 74796 de 21 de diciembre

de 2011 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala vy, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a

continuacion.

l. ANTECEDENTES

1. Vivienda y Valores S.A.l, en adelante la parte demandante, presentd
demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la
parte demandada, en ejercicio de la accion de nulidad y restablecimiento del

derecho, que se interpreta como de nulidad relativa, de conformidad con el

1 Por medio de apoderada. Cfr. Folio 1.
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articulo 172 de la Decision 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comision de
la Comunidad Andina?, para que se declare la nulidad de las resoluciones nims.
29272 de 30 de mayo de 2011, “Por medio de la cual se decide una solicitud de
registro” y 47527 de 31 de agosto de 2011, “Por medio de la cual se resuelve un
recurso de reposicion”. expedidas por la Jefe de la Division de Signos Distintivos
y la Resolucién nim. 74796 de 21 de diciembre de 2011, “Por la cual se resuelve
un recurso de apelacion” expedida por el Superintendente Delegado para la

Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

2. Como consecuencia de lo anterior, solicitd que se ordene a la parte
demandada cancelar el registro de una marca figurativa®, que identifica servicios
de la Clase 36 de la Clasificacion Internacional de Productos y Servicios para el
Registro de las Marcas, en adelante Calificacion Internacional de Niza, cuyo
titular es Viviendas S.A., en adelante, el tercero con interés directo en las resultas

del proceso.
Pretensiones

3. La parte demandante solicit6 que se reconozcan las siguientes

pretensiones*:

“[...] 2.1. Que se declare que la marca FIGURATIVA conformada por dos figuras
geométricas pentagonales invertidas y adjuntas y FIGURATIVA y (sic) esta
conformada por dos consonantes “V” sobre puestas (sic), de una mayor tamafio
y grosor que la otra formando la punta de una flecha, son confundibles en grado
de causar error en el publico, que existe riesgo de confusion y de asociacion entre
ellas y, por ende, dado los mejores derechos que VIVIENDAS Y VALORES S.A.
posee sobre la marca FIGURATIVA conformada por dos consonantes “V” sobre
puestas (sic), de una mayor tamafio y grosor que la otra formando la punta de
una flecha, no es posible registrar la marca FIGURATIVA conformada por dos
figuras geométricas pentagonales invertidas y adjuntas, conforme a la prohibicién
contenida en el Articulo 136 de la Decision 486/00 de la Comision del Acuerdo
de Cartagena.

2.2. Que se declare la nulidad de la Resolucion 29272 del 30 de Mayo de 2011,
mediante la cual la Division de Signos Distintivos de la Superintendencia de
Industria y Comercio declaré infundada la oposicion presentada por la sociedad
VIVIENDAS Y VALORES S.A., pese a la existencia de registros previos para la
marca FIGURATIVA conformada por dos consonantes “V” sobre puestas (sic),
de una mayor tamafio y grosor que la otra formando la punta de una flecha de mi

2 “Régimen Comuin sobre propiedad industrial”.
3 Cfr. Folio 24.
4 Cfr. Folios 22 a 24.
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representada, y concedié el registro de la marca FIGURATIVA conformada por
dos figuras geométricas pentagonales invertidas y adjuntas en clase 36 de la
clasificacion internacional de Niza.

2.3. Que se declare la nulidad de la Resolucién 47527 del 31 de agosto de 2011
por medio de la cual la Divisiébn de Signos Distintivos resolvioé el recurso de
reposicion interpuesto y confirmé la decision contenida en la Resolucion 29272
del 30 de mayo de 2011 y concedid el recurso de apelacion interpuesto en
subsidio contra dicha Resolucion.

2.4, Que se declare la nulidad de la Resolucién 74796 del 21 de Diciembre de
2011 emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial,
oficina de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se
confirmo la Resolucion 29272 antes mencionada y se confirmd la concesion del
registro de la marca FIGURATIVA conformada por dos figuras geométricas
pentagonales invertidas y adjuntas, pese a la existencia de registros previos para
la marca FIGURATIVA conformada por dos consonantes “V” sobre puestas (sic),
de una mayor tamafio y grosor que la otra formando la punta de una flecha de
mi representada, y se declar6 agotada la via gubernativa en el correspondiente
tramite.

2.5. Que como consecuencia de la declaracion de nulidad de las Resoluciones
29272, 47527 y 74796 de la Superintendencia de Industria y Comercio arriba
enunciadas y a titulo de restablecimiento del derecho, se ordene a la
Superintendencia de Industria y Comercio cancelar de los Libros de Registro de
la Division de Signos Distintivos, el Registro, cuyo niamero de certificado se
encuentra vigente, correspondiente a la marca FIGURATIVA conformada por dos
figuras geométricas pentagonales invertidas y adjuntas para distinguir servicios
comprendidos en la clase 36 de la Clasificacién internacional de Niza.

2.6. Que se ordene la publicacién de la sentencia que se profiera en el presente
caso en la Gaceta de Propiedad Industrial. (Art 2 del Decreto Legislativo 209 de
1957).

2.7. Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio dar
cumplimiento a la sentencia proferida dentro del presente caso en el término
establecido por el articulo 176 del C.C.A. [...]”

Presupuestos facticos

4. La parte demandante indicO, en sintesis, los siguientes hechos para

fundamentar sus pretensiones:

4.1. El tercero con interés directo en las resultas del proceso solicité, el 17 de
noviembre de 2010, el registro como marca de un signo figurativo para distinguir

servicios de la Clase 36 de la Clasificacion Internacional de Niza.

4.2. Lareferida solicitud se public6 el 20 de enero de 2011, en la Gaceta de la

Propiedad Industrial num. 624, la cual fue objeto de oposicion por la parte
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demandante, con fundamento en su marca figurativa® que identifica servicios de

la Clase 36 de la Clasificacion Internacional de Niza.

4.3. La Jefe de la Division de Signos Distintivos de la Superintendencia de
Industria y Comercio, mediante la Resolucién num. 29272 de 30 de mayo de
2011, declar6é infundada la oposicion y concedid el registro de una marca
figurativa, para identificar servicios de la Clase 36 de la Clasificacion Internacional

de Niza.

4.4. La parte demandante, el 5 de julio de 2011, interpuso recurso de
reposicion y, en subsidio, de apelacion contra la Resolucion nim. 29272 de 30
de mayo de 2011.

4.5. La Jefe de la Division de Signos Distintivos de la Superintendencia de
Industria y Comercio, mediante la Resolucion nim. 47527 de 31 de agosto de
2011, resolvio el recurso de reposicion en el sentido de confirmar la Resolucion

nam. 29272 de 30 de mayo de 2011 y concedio el recurso de apelacion.

4.6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la
Superintendencia de Industria y Comercio, mediante de la Resolucién nam.
74796 de 21 de diciembre de 2011, resolvié el recurso de apelacion, en el sentido

de confirmar la Resolucion num. 29272 de 30 de mayo de 2011.

Normas violadas

5. La parte demandante indic6 la vulneracion del articulo 134 y el literal a) del
articulo 136 de la Decision 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comunidad
Andina.

Concepto de violacion

6. La parte demandante formulo los siguientes cargos y explicd su concepto

de violacion, asi:

5 Cfr. Folio 24.
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Sobre el cargo de violacién del literal a) articulo 136 de la Decision 486 de
2000

6.1. Manifestd que existe riesgo de asociacion y confusion entre la marca
acusada y una marca figurativa de la cual es titular, comoquiera que, a su juicio,

son similarmente confundibles®.

6.2. Argumenté que la marca concedida mediante los actos administrativos
acusados tiene similitud grafica, fonética, ortografica e ideoldgica respecto de la

marca registrada por la parte demandante’.

6.3. Adujo que el consumidor medio podria incurrir en error al confundir el
origen empresarial de los servicios ofrecidos por las marcas cotejadas
comoquiera que, a su juicio, las marcas objeto de comparacion son practicamente

idénticas®.

Sobre el cargo de violacién del articulo 134 de la Decisién 486 de 2000

6.4. Precisé que la marca concedida mediante los actos administrativos
acusados es similarmente confundible con la marca de la cual es titular, por lo
que no es distintiva y, en ese sentido, no debia registrarse®.

Contestaciones de la demanda

La parte demandada

7. La parte demandada'® contesté la demandal’ y se opuso a las

pretensiones formuladas, asi:

Sobre el cargo de violacién del articulo 134 de la Decisién 486 de 2000

6 Cfr. Folios 28 y 29.

7 Cfr. Folios 30 a 34.

8 Cfr. Folios 35 a 41.

9 Cfr. Folios 41 a 43.

10 por intermedio de apoderada. Cfr. Folio 177.
11 Cfr. Folios 167 a 176.
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7.1. Argumenté que la parte demandada no vulneré el articulo 134 de la
Decisibn 486 de 2000 comoquiera que la marca acusada no carece de
distintividad, sino que, por el contrario, su conformacion gréfica no tiene similitud
alguna con la marca registrada por la parte demandante y, por ende, no podria

inducir a error al consumidor?2,

Sobre el cargo de violacion del literal a) del articulo 136 de la Decision 486
de 2000

7.2. Precis6 que la marca figurativa acusada es evocativa y, en consecuencia,
recibe su proteccion en consideracion a los elementos adicionales que la

componen?s,

7.3. En ese sentido, concluyé que las diferencias que se presentan en el
componente gréafico de la marca registrada permiten que sea susceptible de

registrot.

Tercero con interés directo en las resultas del proceso

8. El tercero con interés directo en las resultas del proceso guardo silencio

en esta oportunidad procesal.

Solicitud de Interpretacion Prejudicial

9. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 13 de diciembre de
2017%°, ordené suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina la Interpretacion Prejudicial de las normas de la Decision 486
de 2000 de la Comision de la Comunidad Andina.

12 Cfr. Folio 171.
13 Cfr. Folio 175.
14 |bidem.

15 Cfr. Folio 197.

Calle 12 No. 7-65 — Tel: (57-1) 350-6700 — Bogota D.C. — Colombia
www.consejodeestado.gov.co



Ndamero Unico de radicacién: 11001032400020090048700

10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirié la Interpretacion
Prejudicial 245-IP-2018 de 29 de marzo de 20196, en adelante la Interpretacion

Prejudicial, en la que consideroé:

“[...] La Sala consultante solicito la Interpretacion Prejudicial de los articulos
134 y 136 literal a) de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina. Unicamente procede la interpretacion del articulo 136 literal a) de la
Decision referida por ser pertinente.

No procede la interpretacion del articulo 134 de la Decision 486 de la
Comisién de la Comunidad Andina, debido a que en el expediente interno
no se discute el concepto de marca. [...J."*"

11. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia

comunitaria que a su juicio son aplicables.

Auto de pruebas y reanudacién del proceso

12. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 26 de septiembre de 201918,
resolvidé sobre el decreto, la practica y el traslado de las pruebas solicitadas, y

reanudo el proceso.

Alegatos de conclusién y otras actuaciones

13. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 4 de febrero de 20211°, corrié
traslado comun a las partes e intervinientes por el término de diez (10) dias, para
alegar de conclusion y le informé al Agente del Ministerio Publico que, antes del
vencimiento del término para alegar de conclusion, podia solicitar el traslado
especial previsto en el articulo 210 del Decreto 01 de 2 de enero de 198420,

14. Durante el término legal, la parte demandante?!, reiterd los argumentos de la
demanda; y el Agente del Ministerio Publico presenté concepto?? en el cual indicd

gue, a su juicio, no es posible acceder a las pretensiones de la demanda toda

16 Cfr. Folios 217 a 225.

17 Cfr. Folio 218.

18 Cfr. Folios 231 a 236.

19 Cfr. indice nim. 66 del aplicativo web “SAMALI”. Folio 258.

20 “Por el cual se reforma el Codigo Contencioso Administrativo.”
21 Cfr. Indice nim. 72 del aplicativo web “SAMAY”.

22 Cfr. Indice nim. 76 del aplicativo web “SAMAV”.
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vez que el elemento grafico que compone la marca acusada permite diferenciarla

de la marca previamente registrada y, en ese sentido, no hay riesgo de confusion.

15. La parte demandada y el tercero con interés directo en las resultas del

proceso guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

16. El Despacho sustanciador, mediante auto de 26 de mayo de 202323, ordend
a la Secretaria de la Seccion Primera de la Corporacion descargar del Sistema
de Informacion de Propiedad Industrial -SIPI- de la parte demandada, el reporte
del estado actual del registro marcario nium. 438.971 de una marca figurativa,

cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso.

17. La Secretaria de la Seccién Primera de la Corporacion, el dia 15 de junio de
2023?%4, dio cumplimiento a lo ordenado supra, lo incorpor6 al expediente y corrid
traslado a las partes e intervinientes por el término de tres (3) dias, los cuales

guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

Il. CONSIDERACIONES

18. La Sala abordara el estudio de las consideraciones en las siguientes
partes: i) la competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el
problema juridico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad
industrial; v) el marco normativo de la interpretacion prejudicial del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretacion Prejudicial 245-1P-2018 de
29 de marzo de 2019; vii) el marco normativo sobre la declaracién de nulidad del
registro de una marca; viii) el marco normativo sobre la caducidad del registro de

una marca; ix) desarrollos jurisprudenciales; y x) el andlisis del caso concreto.
Competencia de la Sala
19. Visto el articulo 128 numeral 7.° del Cdédigo Contencioso Administrativo,

sobre la competencia del Consejo de Estado, en Unica instancia, aplicable en los
términos del articulo 308 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20112%°, sobre el

23 Cfr. indice num. 85 del aplicativo web "SAMAI”
24 Cfr. Indice num. 88 del aplicativo web "SAMAI"
25 “Por la cual se expide el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”
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régimen de transicion y vigencia, y el articulo 13 del Acuerdo nim. 80 de 12 de
marzo de 2019%°, expedido por la Sala Plena de esta Corporacién, sobre
distribucién de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para

conocer del presente asunto.

20. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala
observe vicio o causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se procede a

decidir el caso sub examine, como se desarrollara a continuacion.

Los actos administrativos acusados

21. Los actos administrativos acusados son los siguientes:

21.1. Resoluciéon nim. 29272 de 30 de mayo de 201127, mediante la cual la Jefe
de la Division de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y
Comercio resolvié una solicitud de registro marcario, en el sentido de declarar
infundada la oposicion presentada por la parte demandante y conceder el registro
de una marca figurativa, para identificar servicios de la Clase 36 de la
Clasificacion Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo

en las resultas del proceso.

21.2. Resolucién nim. 36494 de 29 de septiembre de 200822, mediante la cual
la Jefe de la Division de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y
Comercio resolvié el recurso de reposicion interpuesto por la parte demandante,
en el sentido de confirmar la Resolucion nim. 29272 de 30 de mayo de 2011y

concedid el recurso de apelacion.

21.3. LaResoluciéon nim. 74796 de 21 de diciembre de 20112°, mediante la cual
el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvié el recurso de
apelacién interpuesto por la parte demandante, en el sentido de confirmar la
Resolucion nim. 29272 de 30 de mayo de 2011.

26 por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
27 Cfr. Folios 8 a 13.

28 Cfr. Folios 54 a 59.

29 Cfr. Folios 15 a 20.
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El problema juridico

22. Le corresponde a la Sala determinar:

)] Si es procedente o no la aplicacién del inciso 4.° del articulo 172 de la
Decision 486 de 2000, en relacion con la configuraciéon de la causal de caducidad
del registro marcario num. 438.971 de una marca figurativa que identifica
servicios de la Clase 36 de la Clasificacion Internacional de Niza, cuyo titular es

el tercero con interés directo en las resultas del proceso; y

1)) En caso de no serlo, si las resoluciones nims. 29272 de 30 de mayo de
2011, 47527 de 31 de agosto de 2011, y la Resolucion num. 74796 de 21 de
diciembre de 2011, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio,
mediante las cuales se declar6 infundada la oposicién presentada por la parte
demandante y se concedi6 el registro de una marca figurativa, para identificar
“servicios de seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios
inmobiliarios; alquiler de apartamentos, agencias de alquiler (propiedades
inmobiliarias); arrendamientos de bienes inmuebles; arrendamiento con opcion
de compra (leasing)”, servicios de la Clase 36 de la Clasificacion Internacional de
Niza, vulneran el articulo 134 y el literal a) del articulo 136 de la Decision 486 de
2000.

iii) En este sentido, si existe riesgo de confusion o de asociacion entre la
marca concedida mediante los actos administrativos acusados y una marca
figurativa; que identifica servicios de la Clase 36 de la Clasificacion Internacional

de Niza, cuyo titular es la parte demandante.

21.1. La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

interpreto el literal a) del articulo 136 de la Decision 486 de 2000.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial

23. La Sala considera importante resaltar que el desarrollo de esta normativa
se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organizacion

Internacional de integracion, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de
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Cartagena®’, la cual sucedi6 al Pacto Andino o Acuerdo de Integracién Subregional
Andino. Ilgualmente resaltar que el régimen comun en esta materia esta contenido

en la Decision 486 de 20003 de la Comision de la Comunidad Andina32.

Marco normativo de la interpretacion prejudicial del Tribunal de Justicia de

la Comunidad Andina33

30 El “Protocolo de Truijillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron
declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997,
con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Mufioz. Dicho Protocolo esta en vigor para el Estado
Colombiano, es decir, que esta produciendo efectos juridicos respecto de nuestro Estado.

31 Se considera importante hacer un recuento histérico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia
de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comision del Acuerdo de
Cartagena:

El Acuerdo de Integracién Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su
articulo 27 establecio la obligacion de adoptar un “régimen comun sobre el tratamiento a los capitales
extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalias”, motivo por lo cual, la Comisién del
Acuerdo de Cartagena expidio la Decision 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el articulo
G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicaciéon de las normas sobre propiedad
industrial. En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Peru, la Comision del Pacto Andino
aprobo la Decision 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicacion de las Normas sobre Propiedad
Industrial”;

La Decision 85 fue sustituida por la Decisién 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comision del
Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Comun de Propiedad Industrial para la Subregién Andina”,
en la que se establecié expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior;

En el marco de la VI Reunién del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el
mes de diciembre de 1991 — Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decision 311, en el sentido de
sustituir el articulo 119 y eliminar la tercera disposicion transitoria, por lo cual se expidio la Decision 313 de
6 de diciembre de 1992;

Posteriormente, la Comisién del Acuerdo de Cartagena expidié la Decisién 344 de 21 de octubre de 1993,
denominada “Régimen Comun sobre Propiedad Industrial”, la cual empezé a regir a partir del 1 de enero de
1994, en donde se corrigieron algunos vacios de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas,
ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importacion que
anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco afios a partir del otorgamiento de la patente;
y

La Comision de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad
Industrial contenidas en la Decision 344 de 1993, profirié la Decision 486 de 14 de septiembre de 2000,
sustituyendo el régimen comun sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable
a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el
procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias
y transferencias de las marcas; la cancelacion, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro.

32 La Comisién de la Comunidad Andina, como uno de los érganos del sistema andino de integracion,
expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del
ordenamiento juridico comunitario andino.

33 El Tribunal de Justicia, se cred en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado
por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996. El Tratado de creacion fue aprobado por
Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas
que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril
de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Munoz. El “Protocolo de Cochabamba”,
modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el
Decreto 2054 de 1999 y esta en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que esta produciendo efectos
juridicos respecto de nuestro Estado.
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24. La normativa comunitaria andina regula la interpretacion prejudicial, como un
mecanismo de cooperacion judicial Internacional entre los jueces de los Estados

Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina3“.

25. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los érganos
del Sistema Andino de Integracion, tiene dentro de sus competencias la de emitir
interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento
juridico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada

uno de los Estados Miembros3®.

Interpretacion Prejudicial 245-1P-2018 de 29 de marzo de 2019

26. La Sala procede a resaltar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina interpretd el literal a) del articulo 136 de la Decisién 486 de 2000,
exponiendo las reglas y criterios jurisprudenciales aplicables en el caso sub

examinesb,

Marco normativo sobre la declaracion de nulidad del registro de una marca

27. Visto el inciso 4.° del articulo 172 de la Decisién 486 de 2000, sobre nulidad
de los registros, que prevé que no podra declararse la nulidad del registro de una
marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de

resolverse la nulidad.

Marco normativo sobre la caducidad del registro de una marca

28. Visto el articulo 174 de la Decision 486, sobre la caducidad del registro, el
registro de la marca caducara de pleno derecho, por un lado, si el titular o quien
tuviere legitimo interés no solicita la renovacion dentro del término legal, incluido

el periodo de gracia, de acuerdo con lo establecido en la decision; y, por el otro,

34 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisién 500 de 22 de junio de
2001, aprobo el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente
el tema de la interpretacion prejudicial.

35 En el Capitulo Ill del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Seccion Ill se regula la
interpretacion prejudicial, en los articulos 32, 33, 34 y 35.

36 Cfr. Folios 217 a 225.
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por falta de pago de las tasas, en los términos que determine la legislacion

nacional del Estado miembro.

Desarrollos jurisprudenciales

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

29. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado sobre la
caducidad de los registros marcarios producida por su falta de renovacion,
cuando su titular no ha presentado la solicitud dentro de los seis meses siguientes
a la fecha de expiracion del plazo de diez afios contados a partir de la concesion
de dicho registro marcario, o no ha pagado las tasas correspondientes, de
conformidad con el articulo 153 de la Decisién 486 de 2000, que este es un modo
de extincion del derecho de uso exclusivo y opera de pleno derecho, es decir, de

manera automaticas’.

Consejo de Estado

30. La Seccién Primera de esta Corporacion ha considerado que, en aplicacion
del inciso 4° del articulo 172 de la Decisién 486 de 2000, esta prohibido declarar
la nulidad de un registro marcario por causales que hubieren dejado de ser
aplicables al tiempo de resolverse la nulidad, es decir, “[...] si se hubiese probado
gue el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en
las prohibiciones de registrabilidad sefaladas en la norma sustancial aplicable a

la solicitud de registro [...]"8.

31. En este mismo sentido, la Seccién Primera de la Corporacion, en reiterada
jurisprudencia®®, dando aplicacioén al inciso 4.° del articulo 172 de la Decision 486
de 2000, ha considerado que en la norma comunitaria andina prevé que, en

aquellos supuestos en los cuales la causal de nulidad invocada haya dejado de

37 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretacion Prejudicial proferida dentro del proceso 79-
IP-2015 de 3 de junio de 2015.

38 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccidn Primera; sentencia de 24 de enero de
2008; C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta; niUmero Unico de radicaciéon 11001032400020020044201.
39 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccién Primera; sentencia de 3 de marzo
de 2023, C.P. Dra. Nubia Margoth Pefia Garzén, nim. Unico de radicacion 11001032400020150015400 y
sentencia de 26 de enero de 2023, C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés, num. Unico de radicacion
11001032400020110045500.
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ser aplicable, al momento de resolver la demanda, el juez que conozca de la
accion no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del
acto administrativo que concede el derecho de registro*.

Analisis del caso concreto

32. De conformidad con los marcos normativos y los desarrollos
jurisprudenciales indicados supra, la Sala procedera a determinar si, en el caso
sub examine, es procedente o no la aplicacion del inciso 4.° del articulo 172 de
la Decision 486 de 2000, en relacién con la configuraciébn de la causal de
caducidad del registro marcario nim. 438.971 de una marca figurativa que
identifica servicios de la Clase 36 de la Clasificacion Internacional de Niza, cuyo

titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso.

33. La Sala advierte que, atendiendo al acervo probatorio obrante en el
expediente del proceso, como consta en el reporte del estado actual descargado
del Sistema de Informaciéon para la Propiedad Industrial — SIPI- de la parte
demandada, el registro marcario nium. 438.971 de una marca figurativa, cuyo
titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso, se encuentra

caducado por falta de renovacion:.

34. La Sala considera que, de conformidad con el inciso 1. ° del articulo 174 de
la Decision 486 de 2000, la caducidad del registro de una marca se configura de
pleno derecho por su no renovacién dentro del término legal y, en ese sentido,
los derechos que tenia el tercero con interés directo en las resultas del proceso

se extinguieron como consecuencia de la caducidad.

35. Con fundamento en lo expuesto anteriormente y atendiendo a que la marca
acusada, con registro marcario num. 438.971, que identifica servicios de la Clase
36 de la Clasificacion Internacional de Niza se encuentra caducada, esta Sala

considera que, en el caso sub examine, las causales de nulidad invocadas en la

40 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccidn Primera, sentencias de 11 de
febrero de 2021, MP. Roberto Augusto Serrato Valdés, nims. Gnico de radicacion
11001032400020090050300, 11001032400020090022700, 11001032400020100050500 y
11001032400020090050300.

41 Cfr. [ndice num. 88 del aplicativo web "SAMAI”
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demanda dejaron de ser aplicables y, en ese entendido, se cumplen los
supuestos facticos previstos en el inciso 4.° el articulo 172 de la Decision 486 de
2000, por lo que la Sala declarar& la consecuencia juridica alli prevista.

36. En ese mismo sentido, la Sala considera igualmente que, al reunirse los
supuestos facticos previstos en la norma indicada supra, no es necesario realizar
el examen sobre la presunta vulneracion del articulo 134 y el literal a) del articulo
136 de la Decision 486 de 2000 formulada en el acapite del problema juridico de

esta providencia.

37. La Sala ha considerado mayoritariamente que la sentencia pone fin al
proceso y, en consecuencia, asi lo ha resuelto conforme se dispondra en la parte

resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Seccion Primera, Administrando Justicia en nombre de la

Republicay por autoridad de la Ley,

M. RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR que se configura la consecuencia juridica prevista en el
inciso 4.° del articulo 172 de la Decision 486 de 2000 y, en consecuencia, poner

fin al proceso, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el articulo 128 de la

Decisidon 500 de la Comisiédn de la Comunidad Andina.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaria de la Seccion Primera del Consejo de
Estado que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente del proceso

de la referencia, previas las anotaciones de ley.

COPIESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,
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Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leida, discutida y aprobada

por la Sala en la sesion de la fecha.

OSWALDO GIRALDO LOPEZ NUBIA MARGOTH PENA GARZON
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado

HERNANDO SANCHEZ SANCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDES
Consejero de Estado Consejero de Estado
Aclara voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electronicamente por los integrantes de la Seccion
Primera en la sede electrénica para la gestion judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservacion y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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