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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LOPEZ

Bogota D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia ACCION DE NULIDAD

Radicacion: 11001032400020110035700

Demandante: AVON COLOMBIA LTDA

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y
COMERCIO

Tercero con interés: RAMON MANRIQUE FOCACCIO

Tema: Disefo Industrial Decision 486 de 2000

Son nulas las resoluciones que concedieron
un registro de disefo industrial, por cuanto
antes de la radicacion de la solicitud ante la
SIC el producto ya se habia hecho publico y
por lo tanto no cumplia con el requisito de
novedad establecido en el articulo 115 de la
Decision 486 de 2000.

SENTENCIA DE UNICA INSTANCIA

La Sala procede a dictar sentencia de Unica instancia en el proceso de la
referencia, promovido por la sociedad AVON COLOMBIA LTDA contra la
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (en adelante SIC), con

el fin que se declare la nulidad de las resoluciones 12639 del 10 de marzo
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de 2011 y 42535 del 12 de agosto de 2011, por medio de las cuales se
concedié el registro del disefio industrial "TANQUE DISPENSADOR DE
LIQUIDOS”.

I. ANTECEDENTES
1. La demanda

La sociedad AVON COLOMBIA LTDA, a través de apoderada, presento
demanda en ejercicio de la accién de nulidad establecida en el articulo 84
del CCA, para que la Sala se pronuncie respecto de las siguientes

pretensiones:

"(1) Que se declare nula la resolucion numero 12639, dictada por el Jefe de la
Divisién de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio el 10
de marzo de 2011, notificada personalmente el 15 de marzo de 2011, por medio de
la cual se concede el registro de un disefio industrial para un "TANQUE DISPENSADOR
DE LIQUIDOS” a favor del sefior RAMON MANRIQUE FOCACCIO.

(2) Que se declare nula la resolucion numero 42535 dictada por el Jefe de la Division
de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio el 12 de
Agosto de 2011, mediante la cual se revoca parcialmente la resolucion N° 12639
(3) Que como consecuencia de la declaracién de nulidad de las resoluciones numero
12639 y 42535, se cancele registro de disefio industrial para un "“TANQUE
DISPENSADOR DE LIQUIDOS” tramitado bajo el expediente numero 10-031.363.
(4) Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicacion en la Gaceta de
Propiedad Industrial.”

1.2. Los actos acusados.
Se procede a transcribir los apartes mas relevantes de los actos acusados,
sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada uno de los cargos.

1.2.1 Resolucion 12639 del 10 de marzo de 2011

“[...] RESOLUCION 12639

Por la cual se otorga un registro de disefio industrial
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CERTIFICADO N°
Rad. Exp. N° 10-31636

EL DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (C)
En ejercicio de sus facultades legales, y

CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, la solicitud de registro de disefio industrial contenida en el
expediente indicado en la referencia, cumple los requisitos previstos en los articulos
113y 115 de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, con el alcance
sefalado en el articulo 124 de la misma disposicidn.
SEGUNDO: Que, la proteccion conferida al disefio industrial solo comprendera

aquellos elementos o caracteristicas de forma y configuracién descritos y
representados en las figuras para las cuales se otorga el registro.

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Conceder registro al disefio industrial denominado:
“"TANQUE DISPENSADOR DE LIQUIDOS”
Clasificacion Internacional, Arreglo Locarno: 09-02
Figura(s): 1 a6 Folio(s): 06
Titular(es): RAMON MANRIQUE FOCACCIO
Domicilio(s): Cra. 97 No. 22G-02 Bogota- Colombia.

Disefador(es): Ramdn Manrique Focaccio.

ARTICULO SEGUNDO: El titular tendrd los derechos y las obligaciones establecidos
en la Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina. [...]”

1.2.2 Resolucion 42535 del 12 de agosto de 2011
"[...] RESOLUCION 42535
Por la cual se revoca de oficio una resolucion
Rad. 10-31636

EL DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (C)
En ejercicio de sus facultades legales, y

CONSIDERANDO:
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PRIMERO: Que mediante resolucion No. 12639 del 10 de marzo de 2011, la
Direccion de Nuevas Creaciones, concedio registro al disefio industrial denominado:
"TANQUE DISPENSADOR DE LIQUIDOS”

SEGUNDO: Que revisadas de oficio las actuaciones surtidas en este expediente se
encontré que al momento de expedirse la resolucion que concede el registro no se
indicd la vigencia del mismo.

TERCERO: Que de acuerdo con la disposicion del articulo 69 C.C.A de los actos
administrativos deberdn ser revocados por los mismos funcionarios que los hayan
expedido, cuando sea manifiesta su oposicion a la Constituciéon Politica o a la ley.

En este caso se encuentra que al no fijarse un término de vigencia del registro
concedido se esta desconociendo la normativa aplicable.

En ese orden de ideas, resulta procedente la revocatoria parcial de la resolucion N°
12639 de 10 de marzo de 2011 para incluir el referido término de vigencia,

En virtud de lo expuesto, se
RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Revocar parcialmente la Resolucién No. 12639 del 10 de
marzo de 2011 en su Articulo Primero, el cual quedara asi:

“"ARTICULO PRIMERO: Conceder registro al disefio industrial denominado:
"TANQUE DISPENSADOR DE LIQUIDOS”

Clasificacion Internacional, Arreglo Locarno: 09-02

Figura(s): 1 a 6 Folio(s): 06

Titular(es): RAMON MANRIQUE FOCACCIO

Domicilio(s): Cra. 97 No. 22G-02 Bogota- Colombia.
Disefador(es): Ramdén Manrique Focaccio.

Vigente desde: 17 de marzo de 2010 Hasta: 17 de marzo de 2020.”

ARTICULO SEGUNDO: Los demés apartes y disposiciones de la Resolucién No.
12639 del 10 de marzo de 2011 no sufren modificacion, aclaracion o adicion alguna.

ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de la presente
resolucion al doctor Ramoén Manrique Boeppler, en su calidad de apoderado de
Ramén Manrique Focaccio, o a quien haga sus veces, entregandole copia de la
misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse
agotada la via gubernativa. [...]”

1.3. Fundamentos de hecho:

Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes:
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1.3.1. El 17 de marzo de 2010 se presentd ante la Division de Nuevas
Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), el sefior
RAMON MANRIQUE FOCACCIO, identificado con cédula de ciudadania
6.062.730 de Cali y solicitd el registro de diseno industrial para un
"TANQUE DISPENSADOR DE LfQUIDOS ”,

1.3.2. A tal solicitud se le asigné el expediente niumero 10-031.636.

1.3.3. El extracto de la solicitud de diseno industrial fue publicado en
la Gaceta de la Propiedad Industrial 616 del 20 de mayo de 2010 y el
término de treinta dias dentro del cual cualquier persona podia presentar
observaciones fundamentadas que desvirtuaran la registrabilidad de este

disefio vencio el 6 de julio de 2010.

1.3.4. El 10 de marzo de 2011, la SIC profirié la resolucion 12639,
por medio del cual otorgd el registro de disefio industrial "Tanque
Dispensador de Liquidos” a favor del sefior Ramén Manrique Focaccio,

resolucion que fue notificada personalmente el dia 15 de marzo de 2011.

1.3.5. La SIC revocé parcialmente la resolucion 12639 que concedid
el registro de disefio industrial, por cuanto en ella no se indicé la vigencia
del mismo. Asi las cosas, dicté la resolucion 42535 del 12 de agosto de
2011, por medio de la cual se aclararon los datos de vigencia de la
concesién del disefio industrial para el periodo comprendido entre el 17
de marzo de 2010 y el 17 de marzo de 2020.

1.3.6. La resolucion 42535 fue notificada personalmente al
apoderado del sefior Ramdén Manrique Focaccio el 22 de agosto de 2011,

guedando asi debidamente ejecutoriada y agotada la via gubernativa.
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1.4. Normas violadas y concepto de violacion

La parte actora estima que los actos administrativos demandados son
violatorios de lo dispuesto en el articulo 115 de la Decisidon 486 de 20001,
por cuanto el disefio "Tanque dispensador de liquidos” al cual se le otorgd
proteccion, ya era conocido de manera previa a que se hubiera presentado

la solicitud en Colombia. Plante6 sus argumentos asi:

1.4.1. Apreciacion de la novedad en diseiios industriales:

Para la parte demandante, la SIC vulnerd el articulo 115 de la Decisidon
486, por cuanto no se realizdé el andlisis del requisito de novedad en

disenos industriales de conformidad con lo establecido en la norma.

Para esto, indicé que el articulo 113 de la Decisién 486 de 2000 establece
gue un diseno industrial es "“la apariencia particular de un producto que
resulte de cualquier reunion de lineas o combinacion de colores, o de
cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, linea, contorno,
configuracion, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de

dicho producto”

Sefald que, adicional a la definicion establecida en la Decisién Andina, su
requisito mas importante es el de la novedad, el cual implica dos
supuestos, a saber: (a) que el disefio no se hubiese hecho accesible, o no
se hubiera dado a conocer al publico a través de ningun medio, hasta

antes del momento de la presentacion de su solicitud ante la SIC, y (b)

! Articulo 115.- Seran registrables disefos industriales que sean nuevos. Un disefio industrial no es nuevo si
antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad validamente invocada, se hubiere hecho accesible
al publico, en cualquier lugar o momento, mediante su descripcidn, utilizacién, comercializacion o por cualquier
otro medio. Un disefio industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias con
respecto a realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas
realizaciones.
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gue el disefio presente diferencias que no sean secundarias con respecto

a disenos anteriores.

Invoco el concepto dado por el Tribunal Andino de Justicia en el proceso
87-IP-2010 y especificamente se refirid a que "un disefio industrial es
nuevo si no hubiese sido conocido por el publico por cualquier medio, en
cualquier lugar o momento, antes de la fecha de la solicitud de registro o
de la prioridad validamente invocada. Cuando la norma se refiere a
cualquier lugar, esta circunscribiendo el conocimiento del disefio industrial
a cualquier parte del mundo y no sélo al pais miembro en el que se solicito

el registro del disefio”

De acuerdo con lo anterior, adujo que, si el disefio que se pretende
proteger ha sido revelado al publico por cualquier medio, en cualquier
parte del mundo, de forma previa a la solicitud que se efectle ante la SIC,
la novedad del disefio se veria afectada y no cumpliria con el requisito

exigido para el registro del diseno industrial.

1.4.2. Argumentos que demuestran la falta de novedad del
disefo industrial concedido por parte de la SIC

Aduce la parte actora que la SIC incurrié en un error que contraviene las
disposiciones andinas vigentes, por cuanto el disefio para un "TANQUE
DISPENSADOR DE LfQUIDOS” solicitado por el sefior Ramoén Manrique
Focaccio ya habia sido revelado y hecho accesible al publico al momento
de presentarse la solicitud, es decir, que el disefio ya habia sido
comercializado antes de dicha fecha, con anterioridad al periodo de gracia

previsto en la norma aplicable.
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Asi las cosas, para la parte actora, la SIC vulnerd el articulo 115 de la
Decisidén 486, que establece el requisito de novedad para los disefos, de

acuerdo con lo que se expone a continuacion:

a. Caracteristicas del disefio industrial registrado ante la SIC

Menciond que este disefio industrial muestra un conjunto de lineas
tridimensionales que conforman un tanque alargado, el cual posee una
tapa superior plana que se constituye en toda la cara superior del diseno
y que posee relieves en los bordes exteriores y una pestafia que sobresale

en la parte frontal del disefo.

Por otro lado, que en la cara frontal del disefio posee una seccion superior,
de la mitad de la altura del objeto, que posee el mismo ancho que el
cuerpo del objeto, pero que esta separada por dos secciones laterales
estrechas. Adicionalmente, que la cara frontal del disefio posee una
seccion inferior que se constituye en una llave cilindrica, cuyo extremo
superior es mas ancho que su extremo inferior, posee un botoén circular
en el centro de la parte superior e incluye ademdas una prolongacién
semicircular plana en la mitad de la longitud de la llave, la cual es

perpendicular al eje de dicha llave.

b. Comercializacién por parte del Grupo Exito de un tanque
dispensador de liquidos cuyo disefo es idéntico al diseio

industrial concedido por la SIC.

La parte actora manifestd que ya existia un producto en el mercado
colombiano que reunia todas las caracteristicas estéticas del disefio
industrial registrado ante la SIC. Lo anterior, de conformidad con la

comunicacion del Grupo Exito que se aportd como prueba, de fecha 31 de
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agosto de 2011, en la que se puede evidenciar que la compafia ingreso
a su inventario el 31 de octubre de 2007 un "Tanque dispensador de
agua”. A dicho producto se le asigné el Europen Article Number, NiUmero
Internacional de articulo, "EAN 77002628100287".

Adujo que, al realizar una comparacion de las caracteristicas estéticas del
producto que fue publicado por el Grupo Exito con respecto al diseno
registrado por la SIC, resulta evidente que dicho producto, que fue
comercializado a partir del Ultimo trimestre de 2007, es idéntico al disefio

industrial posteriormente registrado.

De acuerdo con las anteriores consideraciones, para la parte actora, es
claro que para el 31 de octubre de 2007 ya existia dentro del mercado un
objeto con todas y cada una de las caracteristicas estéticas del diseno
industrial concedido por las resoluciones que estan siendo acusadas, esto
es, 2 anos, 4 meses y 17 dias antes de la fecha de la solicitud de registro

del disefio, la cual se presentd el 17 de marzo de 2010.

Adiciond que, a la luz del articulo 115 de la Decision 486 de 2000, el
registro del disefio industrial no podria haberse concedido por parte de la

SIC, por cuanto no cumple con el requisito de novedad.

c. Inaplicabilidad del periodo de gracia

En cuanto a la excepcidon que determina la Decisidon 486 de 2000, respecto
al requisito de la novedad, establecida en el articulo 17 para patentes
pero que igualmente se puede aplicar a disefos industriales conforme lo

sefalado en la referida Decision?, la parte actora manifestd que la misma

2 Articulo 17.- Para efectos de determinar la patentabilidad, no se tomara en consideracién la divulgacion
ocurrida dentro del afio precedente a la fecha de la presentacion de la solicitud en el Pais Miembro o dentro
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no es aplicable al caso sub examine, por cuanto la publicacion del disefio
industrial debe realizarse dentro del afio anterior a la presentacion de la

solicitud de registro.

Sin embargo, para la actora, el disefio industrial no solo se hizo publico
antes de la fecha de presentacién de la solicitud, sino que ello ocurrié con

una antelaciéon mayor al periodo de gracia.

d. Consideraciones adicionales

Adiciond que en el mercado ya se comercializaban productos similares al
diseno industrial registrado por el sehor Manrique Focaccio, los cuales

comparten muchas de las caracteristicas técnicas y estéticas del mismo.

II. CONTESTACION DE LA DEMANDA

2.1. La Nacion- Superintendencia de Industria y Comercio® se
opuso a las pretensiones de la demanda, con fundamento en las

siguientes consideraciones:

Que, de acuerdo con el articulo 115 de la Decision 486 de 2000, la
novedad es el requisito esencial que debe reunir todo disefio para que sea
registrado. Asi mismo, que dicho requisito permite determinar las
condiciones esenciales que debe reunir todo disefo para ser registrable,
siempre que, ademas, no se encuentre impedido por otras disposiciones

de la norma comunitaria en mencién, como lo son los casos de exclusion.

del afio precedente a la fecha de prioridad, si ésta hubiese sido invocada, siempre que tal divulgacion hubiese
provenido de: a) el inventor o su causahabiente; b) una oficina nacional competente que, en contravencién de
la norma que rige la materia, publique el contenido de la solicitud de patente presentada por el inventor o su
causahabiente; o, c) un tercero que hubiese obtenido la informacion directa o indirectamente del inventor o
su causahabiente.

3 Folios 103 a 112 del expediente.
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Invoco el concepto planteado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina asi: "el requisito esencial para el registro de un disefo industrial
se basa en su novedad. El articulo 115 de la Decision 486 establece que
un disefo industrial no es nuevo si antes de la fecha de solicitud o de la
prioridad invocada, se hubiere hecho accesible al publico, mediante su
descripcion, utilizacion, comercializacion o por cualquier otro medio;
ademas, se sefala que no sera nuevo aquel disefio que presente
simplemente diferencias secundarias con realizaciones anteriores o
porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas

realizaciones.”

En lo que tiene que ver con el caso sub examine, manifesté que,
analizadas las diligencias que obran en el expediente administrativo
referido a un tanque dispensador de liquidos, se puede advertir que, como
resultado del examen de registrabilidad y con fundamento en lo dispuesto
en los articulos 115 y 124 de la Decision 486, se encontré que las

caracteristicas del objeto eran novedosas.

Igualmente, que el disefio industrial radicado con el numero 10-31636,
fue publicado en la Gaceta 616 de mayo 20 de 2010, sin que se hubiese
presentado oposicidon por parte de algun tercero, por lo que se puede
concluir que para esa fecha no existié impedimento para continuar con el
tramite, es decir, no hubo legitimo interés de un tercero que considerara

gue se le estaba perjudicando con la concesion del disefio en cuestidn.

Asi mismo sefialé que, agotandose el procedimiento legal establecido, se
procedio a realizar el estudio de registrabilidad, durante el cual se efectud

una busqueda en el estado de la técnica en diferentes bases de datos del
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mundo, incluida la colombiana, y que en dicha busqueda no se encontro

ningln antecedente que desvirtuara su novedad.

Respecto a la prueba allegada por la parte actora, consistente en la carta
del Grupo Exito, manifestd que la misma tiene fecha de expedicién 31 de
agosto de 2011, muy posterior a la fecha de presentacion de la solicitud
del disefio acusado. En cuanto a la fecha de ingreso, igualmente
identificada en la comunicacién del Grupo Exito, manifesté que ésta no
demuestra que se trate del momento en el que fue publicado el tanque,
tal como lo establece el articulo 115 de la Decision 486, sino que

|\\

Unicamente se refiere al “ingreso al sistema”. Adicionalmente, que no es
posible constatar que la fotografia, en efecto, sea anterior al momento de

la solicitud del diseno de la referencia.

Para la parte demandada, la comparacidn que se estad efectuando del
producto que se quiere registrar y el referido en la prueba documental,
no es un antecedente valido porque (i) el ingreso a un inventario no
necesariamente indica que un producto se haya hecho publico, (ii) no es
claro que el producto en mencion se trate de la misma forma en
controversia, y (iii) la fotografia no presenta una fecha de publicacién. Por
lo tanto, contrario a lo que alega el demandante, no se puede establecer
que se trata del tanque referido en el inventario, es decir, que esa forma

de tanque sea publica desde el aifo 2007.

2.2. El tercero con interés, sefhor Ramoén Manrique Focaccio, a
través de apoderado, contestd la demanda“ y se opuso a las pretensiones

propuestas por la parte actora. Ademas, propuso como excepciones la

4 Folios 80 a 88 del expediente.

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



13
Radicado: 11001032400020110035700

Demandante: Avon Colombia Ltda.

inaplicabilidad del articulo 115 de la Decisidon 486, norma invocada como
causal de nulidad, y la inexistencia de causal de nulidad por haber dado
cumplimiento a los requisitos exigidos legalmente para el registro del

disefno industrial, de conformidad con las siguientes consideraciones:

Respecto a la excepcion de inaplicabilidad de la norma invocada como
causal de nulidad, manifesto que la sociedad AVON COLOMBIA LTDA, para
el dia 1° de enero de 2010, era conocedora de la existencia del disefio
industrial denominado "Tanque dispensador de liquidos” que era
comercializado por la sociedad Damecos S.A. a la sociedad AVON
COLOMBIA, segun la factura N° 58397.

Adujo que el articulo 115 de la Decision 486 de 2000 de la Comunidad
Andina no debe ser aplicado en su sentido literal, por cuanto, en su sentir,
desconoce principios y derechos que estan expresamente consagrados en

la Constitucién Politica y en el bloque de constitucionalidad.

Adicion6 que le corresponde a la SIC valorar la condicidon de novedad, por
lo que, al haberse efectuado el registro del diseno industrial, se tiene que

cumplié con sus funciones.

Sefaldé que no registrar una creacidn con posterioridad a su primera
distribucién lo que permite es que un disefio similar pueda ser registrado
por un tercero, pero no legitima a este Ultimo para oponerse al disefo
inicial, con el fin de obtener para si el titulo correspondiente y gozar del
derecho de exclusividad sobre las creaciones intelectuales amparadas por

los modelos y dibujos industriales.
Explicd que la novedad se extingue por una creacidon nueva que la supere
y no por el transcurso del tiempo y adiciond que en el presente caso pasé
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un tiempo desde la primera distribucion hasta la solicitud del registro del
disefo industrial, sin embargo, este hecho no podria afectar la novedad
del producto presentado y registrado por la SIC, puesto que el tiempo con
el que cuenta el disefiador para registrar el disefio industrial después de
su primera divulgacién no puede ser inferior al que la norma concede para

la proteccidon patrimonial que es de 10 afos.

Concluyéd que las resoluciones acusadas se expidieron con sujecion a los
principios de competencia, legalidad, motivacidn, transparencia y debido

proceso, por lo que no se configura la causal de nulidad.

III. ALEGATOS DE CONCLUSION
3.1. Parte actora.

La apoderada de la actora, al alegar de conclusidn>, reiterd, en esencia,
los argumentos planteados en su demanda, y senald que: (i) el disefio
industrial acusado carecia de novedad al momento de solicitar su registro
ante la SIC, toda vez que su divulgacién para fines comerciales fue hecha
con anterioridad a la presentacién de la solicitud, e incluso con antelacion
mayor al plazo de gracia de 12 meses establecido en la normatividad
andina; (ii) al carecer de novedad, el disefo industrial se concedid sin
cumplir el requisito esencial exigido por el articulo 115 de la Decisidén
Andina 486, conforme al cual sdlo son registrables los disefios industriales
gue sean nuevos; (iii) el disefio industrial concedido vulnera el articulo
115 de la Decisidn Andina 486 que establece que uUnicamente seran
registrables los disefios industriales nuevos; y (iv) en este caso el disefio

industrial tiene diferencias apenas secundarias, y presenta caracteristicas

5 Folios 153-159 del expediente
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similares a otros disefios industriales, por lo que no queda duda de que

carece del requisito de novedad previsto en la Decisién 486.

3.2. La SIC

La parte demandada, al presentar sus alegatos de conclusién®, reiteré los
argumentos presentados en el escrito de contestacion de demanda y
manifestd que, analizadas las diligencias que obran en el expediente
administrativo, en el que se otorgd el registro del disefio industrial
“TANQUE DISPENSADOR DE LIQUIDOS”, se advierte que, como resultado
del examen de registrabilidad, de acuerdo con lo determinado en la

Decision 486, presenta caracteristicas de objeto novedoso.

Asi mismo, que, al haberse publicado el diseno en la Gaceta 616 del 20
de mayo de 2010, no se presentd oposicidn por parte de ningun tercero,
por lo que se concluyd que para esa fecha no existia impedimento para
continuar con el tramite, lo que significa que no hubo un legitimo interés

de un tercero al cual le perjudicaria la concesidn del disefo industrial.

Respecto a la prueba documental allegada por la parte actora, manifesté
que la comunicacién emitida por el Grupo Exito tiene fecha de expedicién
de agosto 31 de 2011, la cual es posterior a la presentacién de la solicitud
de registro del disefo industrial. Igualmente, que, si bien en la
comunicacién se hace referencia a otra fecha, esta ultima no demuestra
que se trate del momento en la que fue publicada la forma del tanque.
Resaltd que no se ha demostrado en el expediente que la fotografia

relacionada con la que se esta efectuando la comparaciéon del tanque sea

5 Folios 160-162 del expediente.
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un antecedente valido y que el simple ingreso a un inventario no indica

gue un producto se haya hecho publico.

3.3. Tercero interesado y Ministerio Publico:

Estos dos sujetos procesales guardaron silencio durante esta etapa del

proceso.

IV. INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE
JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitio la interpretacion
prejudicial Nro. 138-IP-20157, en el que se exponen las reglas y criterios
establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha

corporacion son aplicables al caso particular.

En sus conclusiones, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dijo:

“"PRIMERO: Para que un disefio industrial sea registrable, ademéas de ser
novedoso, no debe encontrarse incurso en los impedimentos al
registro determinados en los articulos 135 y 136 de la Decisién 486.

SEGUNDO: Un disefio industrial es nuevo cuando implique un cambio en la
forma del producto al que se aplique, dotandolo de una apariencia
distinta a la que tenia. Si la creacidon no esta comprendida en el
patrimonio de las formas estéticas aplicadas a la industria, la
misma sera nueva, siempre que las diferencias no sean soélo
secundarias respecto de las formas existentes.

Por lo tanto, la Sala Consultante debera establecer si el disefio
industrial es o no lo suficientemente novedoso y distintivo para que
pueda acceder al registro.”

7 Folios 140 a 150 del expediente.
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V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1. Los actos acusados

Se solicita en este proceso la nulidad de las resoluciones 12639 del 10 de
marzo de 2011 y 42535 del 12 de agosto de 2011, por medio de las cuales
la Superintendencia de Industria y Comercio otorgé el registro del disefio
industrial "TANQUE DISPENSADOR DE LIQUIDOS” acorde con la
clasificacion internacional Arreglo Locarno 09-02, segun las figuras 1 a 6

del expediente® de la SIC, que se ilustran de la siguiente manera:

Al o
=y (Lt
f: A
1- Vista en Perspectiva 2- Vista Frontal
‘ - {
= | ;
l L
‘ | _.:
| . ‘
|
=
3. Vista posterior 4. Vista Lateral Izquierda y Derecha

8 Obrante a folios 53 a 76 del expediente.
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5. Vista Superior 6. Vista Inferior

5.2. De la interpretacion del medio de control

Como fundamento de las pretensiones de la demanda se expuso que con
la expedicion de los actos administrativos acusados se desconocidé el
articulo 115 de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina?,
por cuanto, a través de aquellos, se concedid el registro de un disefio
industrial, que segun se afirma, no cumplia con los requisitos exigidos

para ser objeto de registro, pues en realidad no seria novedoso.

De conformidad con lo expuesto, la Sala advierte que la presente
demanda corresponde a una solicitud de nulidad absoluta de un registro
de disefio industriall®, en los términos del articulo 132 de la referida
Decision 486 del 2000, toda vez que sus pretensiones se dirigen a obtener
la declaratoria de nulidad de los actos administrativos en virtud de los
cuales se concedio el registro de disefo industrial, con base en la presunta

contravencion del articulo 115 ibidem.

Por esta razén, la Sala interpretard la presente demanda como la accién

de nulidad absoluta prevista en el articulo 132 de la Decisién 486.

° Por la cual se expide el Régimen Comun sobre Propiedad Industrial.
10 Decision 486 del 2000. Articulo 132 “[...] La autoridad nacional competente decretara de oficio o a solicitud
de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de disefio industrial

[.]"
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5.3. Objeto de la controversia

De acuerdo con la demanda y sus contestaciones, le corresponde a la Sala
establecer si son nulos los actos administrativos que concedieron el
registro del disefio industrial denominado "Tanque Dispensador de
Liquidos”. Para ello, y previamente, sera necesario determinar: i) si es
aplicable al presente caso el articulo 115 de la Decision 486 de la
Comunidad Andina, y en caso de ser afirmativa la respuesta, ii) si es cierto
gue, para la fecha en la que se presentd la solicitud por parte del senor
Manrique Focaccio ante la SIC, el disefio industrial no era novedoso,
puesto que ya se habia hecho publico por parte de un tercero. A su turno,

ello se definira a la luz de las pruebas que obran en el expediente.

5.4 Normativa aplicable en materia de disenos industriales

En este caso, la actora citd como presuntamente vulnerada por los actos
administrativos acusados el articulo 115 de la Decision 486 del Acuerdo
de Cartagena, ante lo cual, como excepcion de fondo, el tercero con
interés, sostuvo que esta norma resulta inaplicable por ser contraria a la
Constitucién Politica. Por ello, antes de proseguir, debe recordarse cuales
normas conforman el marco juridico aplicable al registro de disenos

industriales en Colombia, asi como la relacion existente entre ellas.

En primer lugar, el tema de la propiedad industrial fue regulado en forma
integral por el legislador colombiano en el Titulo II del Libro III (articulos
534 a 618) del Cddigo de Comercio, expedido mediante Decreto Ley 410

de 1971, y aun vigente a la fecha.
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Sin embargo, la aplicacion de estas normas se encuentra suspendida por
la posterior entrada en vigencia de otras disposiciones de caracter
supranacional que regulan la materia, que, en virtud de lo previsto en el
numeral 16 del articulo 150 constitucional (numeral 18 del articulo 76 en
la Constitucion anterior), tienen fuerza de ley. En esta linea, el derecho
comunitario andino, derivado de un tratado de integracién econdmica, es
derecho supranacional, aplicable dentro del ambito territorial de los
Estados miembros, y solo respecto de los temas especificamente incluidos
en el acuerdo constitutivo o en eventuales acuerdos posteriores de igual

jerarquia.

Asi las cosas, las estipulaciones contenidas en los tratados constitutivos
del Acuerdo de Cartagena y las Decisiones adoptadas por la Comision
tienen fuerza de ley, hacen parte de la normativa sobre la materia vigente
en Colombia, y, cuando son posteriores, son de aplicacion prevalente

sobre la legislacion nacional que regule los mismos temas.

Ahora, si bien ciertamente seria viable que en aplicacion del articulo 4°
superior, se determinara la inaplicabilidad por parte de los jueces
colombianos de una norma supranacional que fuera contraria al texto
constitucional, la Sala observa que en este caso no cabe esta posibilidad,
ya que el articulo 115 de la Decisién 486 que desarrolla el concepto de
novedad frente a los disefios industriales de ninguna manera podria
considerarse violatorio de las normas constitucionales citadas por el
tercero con interés, y que protegen la propiedad privada. A este respecto
baste recordar, primero, que no obstante la clara proteccién
constitucional existente sobre la materia, el alcance de este importante
derecho bien puede ser desarrollado por el legislador, y segundo, que mas

alla de este hecho, la regulaciéon de la novedad de los disefios industriales,
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en modo alguno implica menoscabo del derecho a la propiedad privada

reconocido por la Constitucién Politica.

De conformidad con lo anterior, y teniendo clara la normatividad vigente
y aplicable al presente asunto, la Sala procedera a examinar si las
decisiones administrativas acusadas en este caso, adoptadas por la
Superintendencia de Industria y Comercio, contradicen o no el articulo
115 de la Decision 486 de la Comunidad Andina.

5.5 Estudio de fondo del asunto

5.5.1. El diseno industrial. Concepto, requisitos y efectos de su

registro

Previo a decidir, la Sala se referird al concepto, requisitos y efectos del
registro de diseno industrial, de conformidad con lo establecido en la
Decisién 486 de 2000 y a la interpretacion nro. 138-IP-2015 emitida por

el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dentro de este proceso.

El articulo 113 de la Decision 486 establecié que el disefio industrial es la
apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunién de
lineas o combinacion de colores, o de cualquier forma externa

bidimensional o tridimensional, linea, contorno, configuraciont?,

Al respecto, el Tribunal Andino de Justicia manifesté en su interpretacion
prejuidicial que “[...] la finalidad del disefo industrial radica en el hecho

que ante productos de distinta naturaleza y que reporten la misma

1 Articulo 113.- Se considerard como disefio industrial la apariencia particular de un producto que resulte de
cualquier reunién de lineas o combinacion de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o
tridimensional, linea, contorno, configuracion, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho
producto.
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utilidad, el consumidor se incline por aquellos que sean de su preferencia
estética,; asi, el fabricante buscara aquellas formas para sus productos
qgue sean estéticamente atractivas, dado que el factor determinante en el
consumidor para la eleccion de los productos en el mercado, puede radicar
en la mera apariencia de los mismos.” Es decir que el disefio industrial
sera la innovacion de la forma que se incorpore en el producto y que se
convierta en el factor determinante para el consumidor al momento de

elegir un producto.

Por un lado, el referido articulo 115 de la Decisién 486 establece respecto
a la novedad!? que un diseno industrial se entendera nuevo y viable para
registro ante la SIC cuando no haya sido accesible al publico previo a la

solicitud de registro y cuando presente diferencias estéticas significativas.

El Tribunal sefialé que "[...JEl requisito esencial para el registro de un
disefo industrial se basa en su novedad, sobre la base del articulo 115,
el Tribunal entiende, que un disefio industrial sera nuevo si antes de la
fecha de la solicitud o de la prioridad invocada no se hubiera hecho
accesible al publico en cualquier tiempo y lugar, ya sea mediante su
descripcion, utilizacion, comercializacion o cualquier otro medio.
Igualmente, un disefio industrial no sera considerado nuevo cuando se

sustenta en diferencias secundarias con otros disenos industriales.”

Por otro lado, el articulo 116 de la Decisidn 486 establece que no seran

registrables (a) los disefios industriales cuya explotacién comercial en el

2 Articulo 115.- Serdn registrables disefios industriales que sean nuevos. Un disefio industrial no es nuevo si
antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad véalidamente invocada, se hubiere hecho accesible
al publico, en cualquier lugar o momento, mediante su descripcion, utilizacion, comercializacion o por cualquier
otro medio. Un disefio industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias con
respecto a realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas
realizaciones.
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territorio del pais miembro en que se solicita el registro deba impedirse
necesariamente para proteger la moral o el orden publico; (b) los disefios
industriales cuya apariencia estuviese dictada enteramente por
consideraciones de orden técnico o por la realizacion de una funcién
técnica, que no incorpore ningun aporte arbitrario del disefiador a sus
caracteristicas exteriores; y (c) los disefios industriales que consistan
Unicamente en una forma cuya reproduccidén exacta fuese necesaria para
permitir que el producto que incorpora el diseno sea montado

mecanicamente o conectado con otro producto del cual forme parte.

En concordancia con las anteriores disposiciones, el articulo 124 de la
Decisiéon 486 de 2000 estableci6 que, vencido el traslado de las
oposiciones que se hubieren formulado, o si éstas no se hubiesen
presentado, la oficina nacional competente, a saber, la SIC, debera
examinar si el objeto de la solicitud se ajusta a lo determinado en los
articulos 113 y 116 de la decision ibidem. Es decir, debera verificar que
el disefo industrial respecto del cual se estd solicitando el registro no
incurra en las causales de irregistrabilidad establecidas en la norma
citada. Adicionalmente, el articulo 124 determina que la oficina nacional
no realizara de oficio ningin examen de novedad de la solicitud, salvo que
se haya presentado una oposicidn sustentada en un derecho anterior

vigente o en la falta de novedad del disefio industrial.

Al respecto, esta Sala manifestd en sentencia de 2018 que, "[...] dicha
oficina no realizara de oficio ningun examen de novedad de la solicitud,
salvo que se presente una oposicion sustentada en un derecho anterior
vigente o en la falta de novedad del disefo industrial, aclarando que, sin
perjuicio de ello (esto es, de que no se formulen oposiciones), la oficina

nacional competente podra denegar de oficio la solicitud cuando el disefio
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industrial carezca manifiestamente de novedad. Es decir, que la ausencia
de oposicion no supone la concesion automatica del registro del disefo
industrial, pues si éste carece manifiestamente de novedad podra ser

negadol3”,

Adicional a lo anterior y de acuerdo a lo establecido en la Decision 486 y
lo interpretado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
ademas de ser novedosos, los disefios industriales deberan no incurrir en
las prohibiciones de los articulos 1354 y 136> de la Decision 486, los
cuales establecen las prohibiciones de caracter absoluto y relativo en

materia marcaria y son igualmente aplicables a los disenos industriales.

Finalmente, el articulo 129 de la Decision 486 establece los efectos del
disefio industrial asi: “El registro de un disefio industrial conferira a su

titular el derecho a excluir a terceros de la explotacion del correspondiente

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccién Primera, C.P. Oswaldo Giraldo Lépez,
Radicado 2004-00105-01, Sentencia del 24 de mayo de 2018.

4 Articulo 135.- No podran registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme
al primer parrafo del articulo anterior; b) carezcan de distintividad; c) consistan exclusivamente en formas
usuales de los productos o de sus envases, o en formas o caracteristicas impuestas por la naturaleza o la
funcién de dicho producto o del servicio de que se trate; d) consistan exclusivamente en formas u otros
elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican; e) consistan
exclusivamente en un signo o indicacién que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad,
el destino, el valor, la procedencia geografica, la época de produccion u otros datos, caracteristicas o
informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicacion, incluidas
las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; f) consistan exclusivamente en un signo o
indicacion que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; g) consistan
exclusivamente o se hubieran convertido en una designacién comun o usual del producto o servicio de que se
trate en el lenguaje corriente o en la usanza del pais; h) consistan en un color aisladamente considerado, sin
qgue se encuentre delimitado por una forma especifica; i) puedan engafar a los medios comerciales o al publico,
en particular sobre la procedencia geografica, la naturaleza, el modo de fabricacion, las caracteristicas,
cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; [...]”

15 Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara
indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca
anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o
para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusion o de
asociacion; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rétulo o
ensefia, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusion o de asociacion;
c) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las
circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusion o de asociacion; d) sean idénticos o se asemejen
a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de
confusidén o de asociacion, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona
expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el Pais Miembro o en el extranjero; [...]”
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diseno. En tal virtud, el titular del registro tendra derecho a actuar contra
cualquier tercero que sin su consentimiento fabrique, importe, ofrezca,
introduzca en el comercio o utilice comercialmente productos que
incorporen o reproduzcan el disefio industrial. El registro también confiere
el derecho de actuar contra quien produzca o comercialice un producto
cuyo disefio sélo presente diferencias secundarias con respecto al disefio

protegido o cuya apariencia sea igual a ésta.”

Es decir que el diseno industrial confiere al titular el derecho a excluir a
terceros de la explotacion del correspondiente disefio, por lo que el titular
del registro tiene el derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su
consentimiento fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el comercio o
utilice comercialmente productos que incorporen o reproduzcan el disefio
industrial. La disposicion en mencion establece igualmente que el registro
confiere al titular el derecho de actuar contra quien produzca o
comercialice un producto cuyo disefio sélo presente diferencias
secundarias con respecto al disefio protegido o que su apariencia sea igual

a la que se esta registrando.

5.5.2. El caso concreto

La parte actora considera que los actos administrativos acusados vulneran
lo establecido en el articulo 115 de la Decisién 486 de 2000, en razén a
que el disefo industrial que fue concedido no era nuevo para el momento
de la solicitud, debido a que con anterioridad a la solicitud de registro éste
habia sido divulgado, conforme se puede evidenciar en el comunicado
emitido por el Grupo Exito en el que se informé que se habia ingresado y

comercializado un producto denominado "tanque dispensador de agua”.
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De igual manera senald que conforme a la busqueda efectuada por la
parte actora en las paginas web referidas en la demanda, se encontraron
diferentes disefios industriales que demostrarian que el que se registrd

no tiene las caracteristicas de novedad previstas en la Decisién 486.

Ahora bien, la novedad, de conformidad con lo establecido en la Decisidn
486 de 2000, constituye el requisito esencial para que el registro sea
otorgado. Al respecto, el articulo 115 de la Decisién es claro en determinar
que este criterio no se cumplira en caso que el producto haya sido
conocido con anterioridad a la fecha de la solicitud o de la prioridad
validamente invocada, o el disefio industrial se hubiere hecho accesible al
publico, en cualquier lugar o momento, mediante su descripcidn,

utilizacion, comercializacion o por cualquier otro medio.

Esto quiere decir que cuando un diseno industrial ha sido parte del
dominio publico con anterioridad a la solicitud de su registro, el mismo ya
no puede ser considerado novedoso, y, por ende, no puede ser merecedor
de la proteccién derivada del registro. Su publicacién previa implica que
Nno sea una creacidon nueva. Asi mismo, que no se considerara nuevo un
disefo industrial que presente solo diferencias secundarias con respecto

a realizaciones anteriores.

Ahora bien, la Decisién 486 de 2000 establece que la divulgacién previa
del diseno industrial puede haber ocurrido en cualquier momento y lugar.

Al respecto, esta seccidn hizo las siguientes reflexiones:

"Debe destacarse, igualmente, que la norma comunitaria comentada prevé que
la divulgaciéon previa del disefio industrial puede haber ocurrido en cualquier
momento y en cualquier lugar, sin restringir entonces esa situacién desde el
punto de vista temporal ni espacial, como tampoco respecto de las personas que
hayan puesto el disefio industrial en el dominio publico a través de la descripcion,
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utilizacion o comercializacion de éste, siendo entonces posible que ello haya
ocurrido aun por parte del mismo solicitante del disefio o de un tercero.

Con todo, tratandose de la divulgacion previa efectuada por el solicitante del
registro del disefio industrial, el correcto entendimiento de la norma implica que
ésta sea leida a la luz del articulo 17 de la Decision 486 de 2000 que, aungue se
refiere a las patentes de invencion, resulta aplicable también frente a los disefios
industriales, como quiera que se trata igualmente de una figura de la propiedad
industrial referida a nuevas creaciones'®. Esta norma en efecto prevé que “[p]ara
efectos de determinar la patentabilidad, no se tomard en consideracion la
divulgacion ocurrida dentro del afio precedente a la fecha de la presentacion de
la solicitud en el Pais Miembro o dentro del afio precedente a la fecha de
prioridad, si ésta hubiese sido invocada, siempre que tal divulgacion hubiese
provenido de: a) el inventor o su causahabiente [...]".

Esto quiere decir que la divulgacion previa del disefio industrial por parte
de su creador dentro del ano anterior a la solicitud de registro no afecta
su novedad. Sin embargo, si el producto ha sido divulgado con antelacion
mayor a un afio contado desde la solicitud de registro, éste no podra ser

considerado como novedoso.

De conformidad con lo anterior, para verificar si el articulo 115 de la
Decision 486 de 2000 fue vulnerado por la decisién de la SIC, la Sala debe
determinar la fecha en que el registro industrial fue solicitado por la parte
actora y si éste cumple con el requisito de novedad establecido en la

norma en mencion.

Al respecto sefalod el Tribunal Andino de Justicia en su concepto que "De
esta manera, para juzgar la novedad de un disefio industrial "“(...) habra
que comparar las creaciones de forma, cuyo registro se solicita, con el
patrimonio de las formas estéticas existente en el momento al que ha de

referirse el juicio sobre la novedad. Si de esta comparacion resulta que la

16 Segun lo establecido en el articulo 133 de la Decisién 486 de 2000, “[s]eran aplicables a los disefos
industriales las disposiciones de los articulos 17, 34, 53 literales a), b), ¢) y d), 56, 57, 70, 74, 76, 77,
78 y 79”. (Se resalta)

17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion Primera, C.P. Oswaldo Giraldo Lépez,
Radicado 2004-00105-01, Sentencia del 24 de mayo de 2018.
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creacion de forma no esta comprendida en el patrimonio de las formas
estéticas aplicadas a la industria, la misma serad nueva. En el caso
contrario, la creacion de forma carecera del requisito de novedad por

existir una anticipacion perjudicial para la novedad.”

En el expediente se encuentra probado que la solicitud de registro de
disefo industrial denominado "TANQUE DISPENSADOR DE LfQUIDOS” fue
presentada el 17 de marzo de 2010, de conformidad con la informacién
incluida en el expediente nimero 10-031.636, remitido por la SIC como

antecedente administrativo de los actos administrativos acusados!s.

Ademas, con la demanda se allegdé copia de la comunicaciéon del Grupo
Exito de agosto 31 de 2011, en la que se indica que la compafiia ingresé
a su inventario en octubre 31 de 2007 un producto denominado “Tanque
dispensador de agua”, al cual se le asignd el Europen Article Number,
Numero Internacional de articulo, EAN 77002628100287. Esa nota sefiala
también que a partir de la fecha en mencién (31 de octubre de 2007), el

producto fue comercializado en los almacenes del grupo a nivel nacional.

Al respecto, la parte demandada sefialé que no resulta posible tomar
como prueba el documento elaborado por el Grupo Exito por cuanto del
mismo no es posible inferir que el disefo sea idéntico al que fue objeto

de registro, como lo indica la parte actora en el escrito de demanda.

Asi mismo, que los tanques ilustrados en las imagenes tomadas de
internet son diferentes en su concepcién estética de conformidad con la
informacion que se incluye en los sitios web referidos por la parte actora

y que no resulta procedente realizar la comparacién con dichas formas,

8 Obrante a folios 53 a 76 del expediente.
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por cuanto en ninguno de estos casos se evidencia la fecha en la que se
publicd, es decir, que no es claro si los tanques fueron accesibles al

publico con anterioridad a la solicitud de registro.

5.5.2.1 Analisis probatorio

De conformidad con lo anterior, la Sala procedera a hacer una
comparacion entre el disefio industrial cuyo registro solicité el aqui tercero
Ramén Manrique Focaccio, y el producto que se encontraba en el
inventario del Grupo Exito, y que de acuerdo con lo que se desprende de
las pruebas documentales allegadas al presente proceso, ha sido
comercializado desde el ano 2007.

DISENO INDUSTRIAL PRODUCTO VENDIDO POR EL
REGISTRADO?® GRUPO EXITO20

/

=1
el

9 Folios 76 del expediente
20 Folio 3 del expediente
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De la simple comparacién visual de estos articulos se evidencia que los
dos disefios corresponden a un tanque rectangular, alargado, con una
tapa superior que cubre todo el tanque. Igualmente, la Sala evidencia que
los dos cuentan con una llave de paso de caracteristicas similares, a
saber, cilindrica con un botdn circular en la parte superior, para poder

accionarla. Asi mismo, que los dos tienen las mismas funcionalidades.

De otra parte, la SIC en la contestacién de la demanda senalé que no
existe evidencia de la comercializacién del producto y que de la prueba
aportada por la parte actora (comunicacién del Grupo Exito) Unicamente
se advierte que el producto entré al inventario, pero no habria prueba de

su efectiva comercializacion.

Por lo anterior, es indispensable realizar un analisis de las pruebas

aportadas al presente proceso de la siguiente manera:

e Comunicacion del Grupo Exito de fecha 31 de agosto de 2011
(aportado por el demandante)

El texto de esta comunicacién?! es el siguiente:

"Medellin, Agosto 31 de 2011

Sefiores

Avon Region Andina

Atn

Maria Adelaida Saldarriaga
Ciudad

Respetados Sefiores,

De acuerdo a su solicitud enviamos la fecha de ingreso a nuestro sistema del
producto Tanque Dispensador de Agua.

21 Folio 3 del expediente
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FECHA DE
INGRESO DESCRIPCION MARCA EAN

10/31/2007 | TANQUE DISPENSADOR DE AGUA | DAMECOS | 7702628100287

A partir de esta fecha se comercializa en nuestros almacenes a nivel
nacional.

Adjuntamos foto del producto en mencion.

Saludos cordiales, (...)” (negrilla y subrayas de la Sala)

Del andlisis de tal documento se advierte que el Grupo Exito se manifestd
en relacidon con dos hechos concretos, pues por una parte sefialé que el
producto ingresé al inventario desde el 31 de octubre de 2007, y por otra,
afirmd que el producto denominado “TANQUE DISPENSADOR DE AGUA”

era comercializado desde la misma fecha en que ingresé al inventario.

e Factura de venta nro. 58397 de fecha 1 de enero de 2010
(aportada por el tercero con interés)

La factura?? es la siguiente:

22 Folio 90 del expediente
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e

e s o FACTURA DE VENTA No
NOVEDADES PARA EL HOGAR

CARRERA 97 No 22G-02 8 39 ;
TELEFONOS 4180536 FAX 2063480, BOGOTA D.C. 5
cOm - www.

VENDlDo Az FECHA FACTURA: 01/01/2010

AVON C°‘°"':::‘“’A PLAZO FACTURA: 45 DIAS FECHA FACTURA
NIT/CC: 9°°°“ ON COLOMBIA LTDA. (300041914) VENCIMIENTO: 15/02/2010
9000“9’ LE 7 No 50-174 No ORDEN DE COMPRA: 2010918

DIRECCION: CALUN OGS TRANSPORTADOR

CIUDAD: MEDEL! DES/PED No DES17530/PED74121

copiGo  REF EAN13 DESCRIPCION DEL ARTICULO CANTIDAD PRECIO UNIT VALOR TOTAL

00182 TDA-AV DISPENSADOR LIQUIDOS NEVERA No ARTICULO 77413 20,000.00 3,560.00 71.200,000.00

PESO KILOS: 7.840.0000 RET_ICA: 786,048  RET_IVA: 5.59?.;)(:2) sua'rm;c: :: :;:ooc: zg:
g : 2,492,000 NETO A PAGAR: 73,617, 1392,
TOT UNDS: 20,000.00 RET_FTE: sl 024592.000,00 o
OBSERVACIONES 000.
ELABOR: RO MERCANCI ONDUC" GUIA A SATY Y EN CONSECUENCIA PAGARE A DAMECOS
o PRER ] ¢ o LTDA. EL VALOR DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA
LEYDI VILLADA RUIZ
FIRMA, SELLO Y FECHA RECIBO
ABRO4 - NO SOMOS RETENEDORES DE IVA - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
ACTIVIDAD ECONOMICA 103 - RETENCION Y 'V:-z’é”é&‘m'?é‘ég‘f O A 4650 LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO
FACTURACION POR COMPUTADOR RESOLUC!
- ORIGINAL -

Ahora bien, el tercero con interés (titular del registro cuya anulacién se
pretende), en la contestacion de la demanda, manifesté lo siguiente frente
a esta factura:

"La Sociedad AVON COLOMBIA LTDA., para el dia 1° de enero de 2010, era
conocedora de la existencia del disefio industrial denominado "TANQUE
DISPENSADOR DE LIQUIDOS”, que fuera comercializado por la Sociedad
DAMECOS S.A. a la sociedad AVON COLOMBIA LTDA, segun factura No. 58397
del 1 de enero de 2010, producida por la Sociedad vendedora DAMECOS S.A.; y
por esa relacion comercial, y el resultado econémico que le representaba, dicha
sociedad estaba interesada en la proteccion registral del disefio, de tal suerte que
resulta claro que el interés de la sociedad y AVON COLOMBIA LTDA., era
contrario, a formular oposicion al registro” (negrilla y subrayas de la Sala)

Ahora bien, de las anteriores pruebas aportadas al proceso se puede
concluir que el disefo industrial denominado “TANQUE DISPENSADOR DE
AGUA”, era comercializado de conformidad con la comunicacion del Grupo
Exito y la factura de venta 58397 de la sociedad Damecos S.A., antes de
la fecha de radicacién de la solicitud del registro de disefo industrial ante
la SIC por parte del sefior Ramon Manrique Focaccio, tercero con interés

en este proceso, para lo cual se presenta el siguiente cuadro:

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



33

Radicado: 11001032400020110035700
Demandante: Avon Colombia Ltda.

Fecha de Fecha F?Ch?,de
e re e radicacion de
Productos Marca comercializacion| factura . .
- Grupo Exito | nro. 58397 Al
P ’ ante la SIC
“TANQUE
31d tub 01d 17 d
DISPENSADOR DE | DAMECOS € octubre € € marzo
AGUA” de 2007 enero 2010 de 2010

En suma, de lo anterior también se puede establecer que el producto
“TANQUE DISPENSADOR DE AGUA” descrito en el comunicado del Grupo
Exito y aquel al que se hace referencia en la factura aportada por el
tercero interesado, son de la misma marca, es decir, "DAMECOS”, lo cual
indica que se esta haciendo referencia al mismo producto distribuido por

la sociedad Damecos S.A.

De igual manera, en el escrito de contestacién de la demanda por parte
del tercero con interés, se advierte que el producto habia sido divulgado

dos afos antes a su primera distribucion, asi:

"el hecho de no haberse registrado la creacion, dentro de los dos (2) siguientes
a su primera distribucion, simplemente ha de crear la posibilidad de que un disefio
similar pudiera ser registrado por un tercero, y no que no pudiera oponerse al
disefiador inicial, a los efectos de obtener el titulo correspondiente para gozar del
derecho de exclusividad sobre las creaciones intelectuales amparadas por los
modelos y disefios industriales.

Quiere ello decir, que la novedad se extingue por creacién que la supere, y no
porque transcurra un término, que para efectos juridicos patrimoniales, es inferior
al consagrado en las normas que tutelan la propiedad.”

Ahora bien, en el presente caso se encuentra probado que el disefo
industrial habia sido distribuido y comercializado con anterioridad a la

fecha de la radicacion de la solicitud de registro del producto ante la SIC.
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En ese orden de ideas, y si en gracia de discusidn, el tercero interesado
gueria registrar su diseno industrial denominado “TANQUE DISPENSADOR
DE LIQUIDOS” sin que su novedad se viera afectada, debié solicitar el
registro dentro del término de 12 meses posteriores a su primera
comercializacion, lo que de acuerdo con las pruebas traidas a este proceso
habria sucedido a mas tardar el 31 de octubre de 2007 (fecha en que se
inicié la comercializacién por el Grupo Exito), por lo que el registro debié
haberse solicitado no mas alld del 31 de octubre de 2008, pues como es
sabido, uno de los requisitos para obtener el registro es que el diseno sea
nuevo. No obstante, el tercero con interés solo procedié a radicar su
solicitud el 17 de marzo de 2010, por fuera del periodo de gracia
establecido en el articulo 17 de la Decisién 486 de 2000, el cual es del

siguiente tenor:

"Articulo 17.- Para efectos de determinar la patentabilidad, no se tomara en
consideracion la divulgaciéon ocurrida dentro del afio precedente a la fecha de la
presentacion de la solicitud en el Pais Miembro o dentro del afio precedente a la
fecha de prioridad, si ésta hubiese sido invocada, siempre que tal divulgacion
hubiese provenido de:

a) el inventor o su causahabiente;

b) una oficina nacional competente que, en contravencion de la norma que rige
la materia, publique el contenido de la solicitud de patente presentada por el
inventor o su causahabiente; o,

c) un tercero que hubiese obtenido la informacion directa o indirectamente del
inventor o su causahabiente.”

En consecuencia de lo anterior y atendiendo a lo dispuesto en la
legislacion comunitaria, el retraso por parte del sefior Ramdén Manrique
Focaccio en la radicacion del disefio industrial afectd la posibilidad de
cumplir con el requisito de novedad del producto denominado “TANQUE
DISPENSADOR DE LIQUIDOS” objeto del presente estudio, conforme con

lo establecido en los articulos 17 y 115 de la Decisién ibidem.
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Asi las cosas, la Sala considera que al comparar las formas y demas
caracteristicas del disefio industrial previamente comercializado por el
Grupo Exito con el solicitado por el sefior Manrique Focaccio y registrado
por la SIC no le aportan a este ultimo una apariencia especial, lo que
conduce a concluir que éste carecia de novedad, por cuanto se trata de
dos disefios que comparten formas similares y que, por haber sido
distribuido y comercializado por el Grupo Exito y por la sociedad Damecos
S.A., con anterioridad a su solicitud, dichas caracteristicas son conocidas

por el consumidor medio.

Conclusion

La Sala concluye que en el presente asunto la creacidn denominada
"TANQUE DISPENSADOR DE LIQUIDOS” no cumplia con el requisito de
novedad establecido en el articulo 115 de la Decisién 486, por cuanto no
presenta diferencias significativas frente al producto previamente
comercializado por el Grupo Exito y la sociedad Damecos S.A., segln se

desprende de las pruebas allegadas al expediente.

En consecuencia, al no cumplir con los requisitos necesarios para ser
calificado y registrado como disefo industrial en los términos establecidos
por el articulo 113 de la Decisién 486, se concluye que, en efecto, los
actos administrativos acusados incurrieron en la alegada vulneracion del
articulo 115 de la referida decision, por lo que procede acoger las

pretensiones de la actora.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Seccion Primera, administrando

justicia en nombre de la Republica y por autoridad de la Ley,
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FALLA:

PRIMERO: INTERPRETAR la demanda presentada mediante la accién
de nulidad prevista en el articulo 84 del CCA, en contra de la
Superintendencia de Industria y Comercio, como accion de nulidad
absoluta, en los términos del articulo 132 de la Decisién 486 del 2000,

por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR LA NULIDAD de la resolucion nimero 12639 del
10 de marzo de 2011 y de la resolucién nimero 42535 del 22 de agosto
de 2011 proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por
medio de la cual se concedié a favor del sefior Ramén Manrique Focaccio
el registro del disefio industrial denominado "TANQUE DISPENSADOR DE
LfQUIDOS”, en la Clase 09-02 de la Clasificacion Internacional de Arreglo

de Locarno.

TERCERO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio,
como consecuencia de la anterior declaracion, que cancele el certificado
de registro asignado al disefio industrial denominado “TANQUE
DISPENSADOR DE LfQUIDOS".

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

la Decision 500 de la Comision de la Comunidad Andina.

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

previas las anotaciones a que haya lugar.

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

aprobada por la Sala en la sesién de la fecha.

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

HERNANDO SANCHEZ SANCHEZ
Consejero de Estado

CONSTANCIA: Esta providencia fue firmada electronicamente por los Magistrados que la suscriben en la sede
electrénica para la gestion judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y
conservacion y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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