CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA

Bogota D.C., tres (3) de julio de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERO PONENTE: GERMAN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: Nulidad relativa
Radicacién nim.: 11001-03-24-000-2016-00257-00
Demandante: Lloreda S.A.
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio
Tercero: Daunat
Tema: Reiteracion jurisprudencial / aplicabilidad del inciso 4°
articulo 172 de la Decision 486 de 2000 de la Comisién de
la Comunidad Andina

SENTENCIA DE UNICA INSTANCIA

La Sala decide, en unica instancia, la demanda de nulidad relativa promovida en
contra de las Resoluciones 55838 de 19 de septiembre de 2014' y 47913 de 31 de
julio de 20152 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio — SIC, por
medio de las cuales se declard infundada la oposicién presentada por la sociedad
Lloreda S.Ay se concedio el registro como marca del signo nominativo “DAUNATURE”
para distinguir productos comprendidos en las clases 31 y 32 del nomenclator de la
Clasificacion Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Daunat.

|. ANTECEDENTES
I.1. La demanda3

1.La sociedad Lloreda S.A., a través de apoderada judicial, en ejercicio del medio de
control de nulidad relativa previsto en el articulo 172 de la Decision 486 de 2000,
presentd demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes
declaraciones:

“[...] PRIMERA: Que se declare la nulidad de la resolucién nimero 55838 de
fecha 19 de septiembre de 2014, proferida por la Divisién de Signos Distintivos
de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concede el
registro de la marca DAUNATURE para distinguir productos de las clases 31 y
32.

SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la resolucion numero 47913 de julio 31
de 2015, proferida por el Superintendente Delegado Para La Propiedad Industrial,
mediante la cual resuelve recurso de apelacion interpuesto en contra de la
resolucion numero 55838 de septiembre 19 de 2014, confirmandola.

" Folios 26 a 50 C pp. “[...] Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario multiclase con extensién
territorial [...]".

2 Folios 7 a 23 C pp. I...] Por la cual se resuelve un recurso de apelacion [...]".

3 Folios 51 a 67 C pp.
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TERCERO: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, a titulo de
restablecimiento del derecho, se cancele el registro de marca DAUNATURE
concedida a la sociedad DAUNAT para distinguir productos de las clases 31y 31
de la clasificacién de marcas.

CUARTA: Que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la Divisién de
Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se
sirva dar aplicacion al articulo 192 del C.P.A.C.A.

QUINTA: Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicacion en la
Gaceta de propiedad Industrial [...]™ (mayusculas y negrillas del original).

1.1.1. Los hechos de la demanda®

2.Como fundamentos facticos de las pretensiones se indicaron, en sintesis, los
siguientes:

3.La apoderada de la parte demandante sefald que la sociedad Lloreda S.A. registré
las marcas nominativa y mixta “NATURA"® para identificar productos de las clases 29
y 30 del nomenclator de la Clasificacion Internacional de Niza.

4. Manifesté que, el 20 de febrero de 2014, la sociedad Daunat solicito el registro como
marca del signo nominativo “DAUNATURE” para identificar productos comprendidos
en las clases 31y 32.

5. Indicé que, frente a la anterior solicitud, la sociedad Lloreda S.A. presenté oposicion
por cuanto, a su juicio, era similarmente confundible con sus marcas previamente
registradas.

6. Anotd que, mediante la Resolucion 55838 de 19 de septiembre de 2014, la directora
de la Divisién de Signos Distintivos de la SIC declardé infundada la oposicién
presentada por la sociedad Lloreda S.A. y concedio el registro como marca del signo
nominativo “DAUNATURE” a la sociedad Daunat, para identificar los mencionados
productos, frente a lo cual la demandante presenté recurso de apelacion.

7.Mencioné que, mediante la Resolucion 47913 de 31 de julio de 2015, el
Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC resolvio el recurso
de apelacién en el sentido de confirmar la Resolucién 55838.

4 Folios 52 a 53 C pp.
5 Folio 53 C pp.
6 Certificados 354.725, 369.254 y 354.440.
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1.1.2. Fundamentos de derecho y el concepto de violacion’
1.1.2.1. Fundamentos de derecho

8.La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el
desconocimiento de las normas en que debian fundarse los actos acusados, para lo
cual sefialé como quebrantadas las siguientes disposiciones: (i) Constitucion Politica,
articulo 29 y; (ii) Decision 486 de 2000 de la Comision de la Comunidad Andina,
articulos 134 y 136 literales a) y h).

1.1.2.2. El concepto de violacion

9.El apoderado de la parte demandante aseguré que los actos acusados se
encuentran viciados de nulidad, toda vez que la SIC registré la marca nominativa
“‘DAUNATURE” para distinguir productos comprendidos en las clases 31 y 32 del
nomenclator de la Clasificacion Internacional de Niza a la sociedad Daunat, sin
considerar que la misma era similarmente confundible con sus marcas nominativa y
mixta “NATURA” en las clases 29 y 30, lo que generaba riesgo de confusién y de
asociacion en los consumidores, segun lo dispuesto en los articulos 134 y 136 literales
a) y h) de la Decision 486 de 2000 de la Comision de la Comunidad Andina y, con ello,
desconocio el articulo 29 de la Constitucién Politica.

10. Sostuvo que existe una evidente similitud entre la marca solicitada y las marcas
previamente registradas, toda vez que son confundibles en los aspectos ortograficos,
fonéticos y conceptuales, lo que induciria al publico consumidor a error, vulnerando
los derechos de la demandante y los consumidores.

11. Sostuvo que los titulares de “DAUNATURE” pueden evocar la propiedad o
caracteristicas de naturalidad de sus productos, pero lo que no pueden hacer es
solicitar el registro de una marca idéntica a las registradas por la demandante.

12. Agrego que la marca solicitada no solo resulta confundible desde el punto de vista
visual, dado que en ambas predomina la expresion “NATUR”, sino también en el plano
ideoldgico, pues evocan la misma idea de productos naturales. Esta coincidencia
puede llevar al consumidor promedio a pensar que provienen del mismo titular o
empresa.

13. Finalmente, puso de presente que las marcas previamente registradas “NATURA’
fueron declaradas como notorias mediante la Resolucion 64091 de 31 de octubre de
2013.

7 Folios 79 a 92 C pp.
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Il. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA
II.1. Contestacion de la Superintendencia de Industria y Comercio®

14. La Superintendencia de Industria y Comercio — SIC contestd la demanda en la que
se opuso a las pretensiones de la parte demandante para lo cual sefalé que no
incurrid en el desconocimiento de la Decision 486 de 2000, toda vez que los actos
administrativos demandados fueron expedidos con un analisis imparcial de
irregistrabilidad.

15. Mencion6é que la palabra en inglés “NATURE” significa naturaleza y se ha
generalizado su uso en los productos de las clases 31 y 32 al sugerir un origen natural
de los productos que identifica, de manera que puede evitar que terceros hagan uso
de signos que evoquen las mismas propiedades. Subraydé que las marcas de la
demandante coexisten con un gran numero de marcas que incluyen esa expresion.

16. En ese sentido, asegurd que las marcas confrontadas tienen como semejanza
dicha particula, sin embargo, la marca “DAUNATURE”, en su conjunto, genera una
impresion diferente en el consumidor frente a las marcas notorias de la demandante.

17. Afirmé que, en consideracion a que no existe similitud entre los signos confrontados
capaz de generar riesgo de confusién, no era procedente referirse sobre la conexidad
competitiva y riesgo de asociacion.

I1.2. Contestacion de la sociedad Daunat

18. La sociedad Daunat, tercera interesada en el resultado del proceso, a pesar de haber
sido notificada® en debida forma del auto admisorio, no se pronuncio sobre los supuestos
de hecho y de derecho del libelo de la demanda.

ll. TRAMITE DEL PROCESO

19. La sociedad Lloreda S.A. presentd6 demanda de nulidad relativa el 8 de abril de
2018'0 en contra de las Resoluciones 55838 de 19 de septiembre de 2014 y 47913
de 31 de julio de 2015, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio —
SIC.

20. Mediante autos de: i) 29 de agosto de 2016'! se inadmitié la demanda; ii) 19 de
diciembre de 2016'? se admitié y se dispuso notificar al Superintendente de Industria
y Comercio y al representante de la sociedad Daunat; y iii) 13 de diciembre de 2017

8 Folios 99 a 110 C pp.
9 Folios 116 a 117 C pp.
10 Folio 51 C pp.

1 Folios 70 a 71 C pp.
2 Folios 82 a 83 C pp.
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se ordend notificar a la sociedad Daunat'3. El 16 de febrero de 2018 se dio traslado
de la demanda por el término de 30 dias.

21. Por autos de 31 de julio de 2018, 15 de marzo de 2019 y 3 de abril de 2019'° se
fij6 fecha para llevar a cabo la audiencia inicial prevista en el articulo 180 de la Ley
1437 de 18 de enero de 2011, la cual se realizo el 17 de mayo de 20196,

22. En la citada audiencia se: i) reconocio personeria a los apoderados de las partes;
i) fijo el litigio; iii) decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes;
iv) oficié a la SIC para que allegara copia de los certificados de titularidad de las
marcas previamente registradas por la demandante; y iv) prescindié de la realizacion
de la audiencia de pruebas prevista en el articulo 181 de la Ley 1437.

23. Mediante auto de 28 de junio de 2019'"” se solicito ante el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina interpretacion prejudicial en lo referente a la precision del
contenido y alcance de los articulos 134 y 136 literales a) y h) de la Decision 486 de
2000 de la Comunidad Andina, por lo que se suspendio6 el proceso.

24. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirio la interpretacién prejudicial
376-IP-2019 de 11 de diciembre de 20208, en la que interpreto el articulo 136 literales
a) y h), de la Decision 486 de 2000 y, de oficio los articulos 151, 224, 228 y 230 ibidem
para desarrollar el tema de la conexidon entre los productos y la notoriedad de las
marcas. No interpretdé el articulo 134 de la misma decisién toda vez que no se
controvierte el concepto de marca ni los requisitos para su registro. Dicho tribunal
considero que:

‘[...] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Sala consultante solicité la Interpretacién Prejudicial del Articulo 134 y de
los Literales a) y h) del Articulo 136 de la Decisiéon 486 de la Comision de la
Comunidad Andina. Procede la interpretacion de los Literales a) y h) del Articulo
136 de la Decisién 486, por ser pertinente.

No se interpretara el Articulo 134 de la Decisién 486 ya que no se controvierte
el concepto de marca ni los requisitos para su registro.

De oficio se llevara a cabo la Interpretacion prejudicial de los Articulos 151, 224,
228 y 230 de la Decisién 486, para desarrollar el tema de la conexién entre los
productos que distinguen los signos en conflicto y el tema de los signos
notoriamente conocidos.

[..]

13 Folio 115 C pp.

14 Folio 118 C pp.

5 Folios 120, 127 y 135 C pp.
6 Folios 149 a 157 C pp.

7 Folios 161 y vto. C pp.

8 Folios 181 a 205 C pp.
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E. ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de
confusién directo, indirecto y de asociacion. Similitud ortografica,
fonética, conceptual o ideolégica y grdfica o figurativa. Reglas para
realizar el cotejo de signos distintivos

[..]

1.2. Como se desprende de esta disposicién, no es registrable un signo que
sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por
un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos
no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusion
(directa o indirecta) y/o riesgo de asociacion en el publico consumidor. a) El
riesgo de confusion [...] b) El riesgo de asociacion

[..]

1.3. Se debera examinar si entre los signos confrontados existe identidad o
semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de
confusién (directo o indirecto) o de asociacion en el publico consumidor,
teniendo en cuenta en esta valoracion que la similitud entre dos signos puede
ser: a) Ortograéfica [...] b) Fonética [...] c) Conceptual o ideolégica [...]

[..]

2. Comparacion entre signos denominativos

[..]

2.4. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretacion Prejudicial, se
debera verificar si se realiz6 el cotejo de conformidad con las reglas ya
expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusion y/o asociacion que
pudiera existir entre el signo solicitado a registro DAUNATURE (denominativo)
y la marca NATURA (denominativa).

3. Comparacioén entre signos mixtos y denominativos

[..]

3.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se debera determinar el
elementos caracteristico del signo mixto; y, posteriormente, proceder al cotejo
de los signos en conflicto de conformidad con los criterios sefialados en los
puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusién y/o
asociacion que pudiera existir entre el signo solicitado a registro DAUNATURE
(denominativo) y las marcas NATURA (denominativa y mixta).

4. Signos conformados por denominaciones de uso comun

[..]

4.7. En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos de
uso comun en la correspondiente clase de la Clasificaciéon Internacional de
Niza, para establecer su caracter distintivo o no y, posteriormente, realizar el
cotejo excluyendo los elementos de uso comun, siendo que su presencia no
impedira el registro de la denominacién en caso que el conjunto del signo se
halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.
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5. Marcas evocativa

[..]

5.56. En ese sentido, se deberé establecer el grado evocativo de las
denominaciones ‘NATURE” y ‘NATURA” y, posteriormente, realizar el
respectivo analisis de registrabilidad.

6. La marca notoriamente conocida. Su protecciéon y su prueba. La
notoriedad del signo solicitado a registro

6.28. En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se debera
determinar si las marcas NATURA (denominativa y mixta) cuyo titular es la
sociedad Lloreda S.A., eran notoriamente conocidas en la Comunidad Andina,
en relacién con los productos identificados en la Clase 29 y 30 de la
Clasificacién Internacional de Niza, al momento de la solicitud del signo
DAUNATURE (denominativo), de conformidad con las pruebas obrantes en el
proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado a registro
configura alguno de los riesgos determinados en la presente providencia.

7. Conexién entre productos y/o servicios de la Clasificacién Internacional
de Niza

[..]

7.4. Para determinar si existe vinculacion, conexion o relacion entre productos
y/0 servicios corresponde tomar en consideracién el grado de similitud de los
signos objeto de andlisis y cualquiera de los siguientes tres criterios
sustanciales: a) El grado de sustitucion (intercambiabilidad) entre los
productos o servicios [...] b) La complementariedad entre si de los
productos o servicios [...] ¢) La posibilidad de considerar que los
productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad)
[...]” (mayuscula y negrilla del original).

25. Por auto de 5 de marzo de 2021"° se prescindié de la realizacién de la audiencia
de alegaciones y juzgamiento prevista en el articulo 182 de la Ley 1437 vy, en
consecuencia, se corrio traslado a las partes para que presentaran alegatos de
conclusion y al Ministerio Publico para que rindiera concepto.

26. En el término para alegar de conclusion, la sociedad Lloreda S.A.2° y la SIC?
reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa, respectivamente. Por su parte, la
sociedad Daunat y el Ministerio Publico guardaron silencio.

27. Mediante auto de 27 de mayo de 2025% se ordeno a la Secretaria de la Seccién
Primera descargar del Sistema de Informacién de Propiedad Industrial — SIPI de la
SIC, el reporte del estado actual del registro marcario 521.430 correspondiente a la
marca nominativa “DAUNATURE”, asimismo, incorporarlo al expediente y correr
traslado de este a las partes.

9 Folio 207 C pp.

20 [ndice 56 del aplicativo de gestion judicial SAMAI.
21 ndice 57 del aplicativo de gestion judicial SAMAL.
22 [ndice 66 del aplicativo de gestién judicial SAMAI.
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28. En cumplimiento de lo anterior, mediante reporte de 11 de junio de 20252, la SIC
informé que la marca nominativa “DAUNATURE?”, con registro marcario 521.430, se
encontraba caducada. El 12 de junio de 2025% se dio traslado a dicha prueba, a lo
cual, las partes guardaron silencio.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA
IV.1. Competencia

29. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8° del articulo 1492 de la Ley 1437,
la Seccién Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en Unica
instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta arménica
con el articulo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo
434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas
secciones de la Corporacion.

IV.2. La formulacién del problema juridico

30. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones 55838 de 19 de
septiembre de 2014 y 47913 de 31 de julio de 2015, expedidas por la
Superintendencia de Industria y Comercio — SIC, por medio de las cuales se declaro
infundada la oposicion presentada por la sociedad Lloreda S.A. y se concedi6 el
registro como marca del signo nominativo “DAUNATURE” para distinguir productos
comprendidos en las clases 31 y 32 del nomenclator de la Clasificacion Internacional
de Niza, solicitada por la sociedad Daunat.

31.La Sala debera analizar si entre la marca nominativa “DAUNATURE” concedida
para identificar productos en las clases 31 y 32 del nomenclator de la Clasificacion
Internacional de Niza, a favor de la sociedad Daunat y las marcas nominativa y mixta
“‘NATURA", que identifican los productos de las clases 29, 30 y 31 de la parte
demandante, se configura la causal de irregistrabilidad prevista en los articulos 134,
136 literales a) y h), 151, 224, 228 y 230 de la Decision 486 de 2000, estos ultimos
interpretados de oficio por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

32.Para lo anterior, la Sala abordara la identificacion de los actos administrativos
demandados y el analisis del caso concreto.

2 [ndice 70 del aplicativo de gestion judicial SAMALI.

24 [ndice 73 del aplicativo de gestion judicial SAMALI.

25 41 ] Articulo 149. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus
Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribucion de trabajo que la Sala disponga,
conocera en unica instancia de los siguientes asuntos: [...] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos
previstosen laley[...]".
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IV.3. La identificacion de los actos demandados

33. La demandante solicita se declare la nulidad de las Resoluciones 55838 de 19 de
septiembre de 201426 y 47913 de 31 de julio de 2015%” por medio de las cuales se
declaré infundada la oposicion presentada por la sociedad Lloreda S.A. y se concedi6
el registro como marca del signo nominativo “DAUNATURE” para distinguir productos
comprendidos en las clases 31 y 32 del nomenclator de la Clasificacion Internacional
de Niza, solicitada por la sociedad Daunat.

IV.4. Andlisis del caso concreto

34.Previo a analizar el fondo del asunto, la Sala pone de presente que, en
cumplimiento de lo ordenado en el auto de 27 de mayo de 2025, la Secretaria de la
Seccion Primera descargo del Sistema de Informacion de Propiedad Industrial — SIPI
de la SIC, el reporte del estado actual de la marca nominativa “DAUNATURE"%, en
el que se constata que la misma estuvo vigente hasta el 12 de agosto de 2023, por
cuanto caducé, tal y como se puede apreciar en la siguiente imagen:

Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia (SIC) - Reporte detallado de solicitudes
Fecha y hora: 11 jun. 2025 10:01:20 am.

Niimero de solicitud: 14036328

Referencia de solicitante: Fecha de presentacién: 12 ago. 2013
Estado de la salicitud: Caducado Fecha de registro: 19 sept. 2014
Tipoe de Signo: Marca Vigencia: 12 ago. 2023

Naturaleza del Signo: Nominativa Bajo oposicién: No

Nombre del Signe: DAUNATURE
Descripcign, limitaciones v detalles adicionales de solicitud:

Actos Admimistrativo

Caracteres estindar: No
Color(es): No
Color como una caracteristica distintiva: No

35. Al respecto y en aras de garantizar los derechos de contradiccion y defensa de los
sujetos procesales, se dio traslado de dicho reporte el 12 de junio de 2025%°, frente a
lo cual, las partes guardaron silencio.

36. De conformidad con el inciso 1° del articulo 174 de la Decision 486 de 2000 de la
Comunidad Andina, “[...] el registro de la marca caducara de pleno derecho si el titular
0 quien tuviere legitimo interés no solicita la renovacion dentro del término legal,
incluido el periodo de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente decision

[.T.

26 Folios 26 a 50 C pp. “[...] Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario multiclase con
extension territorial [...]".

27 Folios 7 a 23 C pp. ‘[...] Por la cual se resuelve un recurso de apelacion [...J".

28 Certificado 521.430.

2 fndice 73 del aplicativo de gestién judicial SAMAI.
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37. Cabe resaltar que la consecuencia del inciso 1° del articulo 174 trascrito, es que la
no renovacion del registro deviene en la caducidad del mismo, esto es, que lo deja sin
efecto juridico y, por lo tanto, el mismo pierde vigencia. Sobre el particular el Tribunal
de Justicia en la interpretacion prejudicial 79-1P-2015, sefial6 lo siguiente:

“[...] El articulo 174 de la Decisién 486 se refiere a la caducidad de un registro;
segun esta norma, la caducidad se produce cuando el titular del registro no
solicitare su renovacion ante la Oficina Nacional Competente dentro del término
legal establecido para el efecto, seguin asi lo determina el articulo 153 de la misma
Decisién o, cuando no se pagaren las tasas respectivas en los términos que
establezca la legislacion nacional del Pais Miembro, conforme lo determina el
inciso segundo del mismo articulo.

[..]

La caducidad del registro es, en todo caso, un modo de extincion del
derecho al uso exclusivo de la marca y opera de pleno derecho, es decir, de
manera automatica [...]” (negrilla fuera de texto).

38. Asimismo, y teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala evidencia que la caducidad de
la marca en conflicto habilita al juez para la aplicacién de lo dispuesto en el inciso 4°
del articulo 172 de la Decisién 486 de 2000, norma que dispone lo siguiente:

“[...] Articulo 172.- La autoridad nacional competente decretara de oficio o a
solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de
un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravencién con lo
dispuesto en los articulos 134 primer parrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretara de oficio o a solicitud de cualquier
persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese
concedido en contravencion de lo dispuesto en el articulo 136 o cuando éste
se hubiera efectuado de mala fe. Esta accion prescribira a los cinco afios
contados desde la fecha de concesion del registro impugnado.

[.]

No podra declararse la nulidad del registro de una marca por causales que
hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad [...]"
(negrilla fuera de texto).

39. Como se observa, la norma comunitaria sefala que en aquellos eventos en los
cuales, al momento de resolver la demanda, la causal de nulidad invocada haya
dejado de ser aplicable, el juez que conozca de la acciéon no puede pronunciarse
respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del
derecho de registro.

40. En relacion con el deber que tiene el juez de verificar la configuracion del supuesto de
hecho consagrado en el inciso 4° del articulo 172 de la Decision 486 de 2000, el Tribunal
de Justicia ha sostenido lo siguiente:

“[...] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 50-IP-2013. Decisiéon
de 25 de abril de 2013.
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[.]

Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido
a su consideraciéon, debera atender lo previsto en el parrafo cuarto del
articulo 172 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina y
examinar si la causal alegada es o no aplicable, por -cualquier
acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo juridico Ia
ilegitimacién, por ejemplo, en relacién con las causales de nulidad relativa, si la
marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido
a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar
[...]” (negrilla fuera de texto).

41.Como se observa, el Tribunal de Justicia ha sido claro en sefialar el deber que tiene
el juez nacional de verificar la aplicabilidad de la causal de nulidad alegada en la
demanda, como condicién para que proceda una decisién de fondo.

42.Lo anterior tiene sustento en que al desaparecer la causal que, en criterio del
demandante, hace nulo el acto administrativo demandado, el pronunciamiento en torno
a la legalidad del mismo resultaria inane, con lo que ademas se evita un desgaste
jurisdiccional innecesario.

43. Notese, entonces que, para la aplicacion del inciso 4° del articulo 172 de la Decision
486 de 2000 basta con que se verifique la inexistencia de la causal de nulidad, al
desaparecer los efectos juridicos del registro marcario demandado, los motivos que
llevaron al demandante a controvertir la decision de la autoridad nacional pierden
vigencia.

44. Sobre el particular, el Tribunal de Justicia concluyé que se trata de un deber del juez
nacional atender lo previsto en el inciso 4° ibidem y examinar si la causal alegada es o
no aplicable, por lo que no se requiere de interpretacion prejudicial o pronunciamiento
adicional para su aplicacion.

45. En este orden de ideas, la Sala no puede evaluar la legalidad de las Resoluciones
55838 de 19 de septiembre de 2014 y 47913 de 31 de julio de 2015 por medio de la
cuales la SIC declaré infundada la oposicion presentada por la sociedad Lloreda S.A.
y concedié el registro como marca del signo nominativo “DAUNATURE” para distinguir
productos comprendidos en las clases 31 y 32 del nomenclator de la Clasificacion
Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Daunat. Ello, comoquiera que la
causal de nulidad invocada como sustento de la demanda dejo de ser aplicable, de
conformidad con lo previsto en el inciso 4° del articulo 172 de la Decision 486 de 2000.

46. En este contexto se resalta que las causales de nulidad invocadas en la accion de
nulidad relativa dejan de ser aplicables cuando la marca objeto de confrontacion ha
sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada. Asi lo ha sefalado la Sala,
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entre otras, en sentencia de 21 de febrero de 2019%, en la que se indicd, con sustento
en la Interpretacidon Prejudicial aplicable para ese caso, lo siguiente:

“[...] La ausencia u omision de requisitos de validez del registro del signo esta
prevista como causal de nulidad del mismo; sin embargo, al expedir el fallo
correspondiente se debe atender lo previsto en el parrafo cuarto del
articulo 172 de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina y
examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier
acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo juridico, la
legitimacién, por ejemplo, en relacién con las causales de nulidad relativa,
si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha
procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o por cualquier
hecho similar [...]". (negrilla fuera de texto).

47. La referida providencia también consideré que, como la accion de nulidad relativa
comporta un claro interés particular, en atencién a que es promovida cuando se
concede un registro marcario que, en criterio del demandante, desconoce sus
derechos, resulta evidente que cuando la marca controvertida deja de existir en el
ambito comercial, desaparece el interés en que se profiera una decisidén que proteja
sus derechos, ya que comercialmente no existira una marca que provoque en el
consumidor un riesgo de confusion o asociacion con la suya®'.

48. En otras palabras, la existencia de cualquiera de las situaciones que den lugar a la
inaplicabilidad de una causal de nulidad relativa, como seria la caducidad del registro
marcario, tiene como efecto -cuando ya se ha acudido a la jurisdiccién- que la
demanda presentada con fundamento en ella pierda sustento juridico, por lo que, en
consecuencia, no hay lugar a emitir un pronunciamiento de nulidad comoquiera que
ya no existe, en cabeza de la demandante, un derecho subjetivo que deba ser
protegido.

49. En tal sentido, esta Sala de Decisién®?, considero lo siguiente:

“[...] Asi las cosas, cuando se promueve una demanda en ejercicio de la accién
de nulidad relativa, es claro que existe un interés subjetivo del demandante que
pretende sea protegido, el cual se encuentra representado en el derecho que
ostenta sobre un registro marcario cuya integridad encuentra vulnerada ante la
existencia de otro registro que considera es confundible con el suyo. En esta
accién en consecuencia el demandante se cree lesionado en un derecho
amparado en una norma juridica y solicita la nulidad del acto administrativo que
estima vulnera sus derechos, en orden a que éstos le sean restablecidos.

La Sala se referira entonces a la norma contenida en el inciso cuarto del articulo
172 de la Decision 486 de 2000, a partir de esta comprension sobre la
naturaleza y finalidad de la accién de nulidad relativa.

La norma en cita es del siguiente tenor:

30 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Seccion Primera. Sentencia de 21 de febrero de
2019. Rad.: 2009-00622-00. MP: Dr. Oswaldo Giraldo Lépez.

31 En cuanto a la naturaleza del interés discutido en las acciones de nulidad relativa, ver el auto de 28 de septiembre
de 2017. Rad.: 2011-00258-00. MP: Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés.

32 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Seccion Primera. Sentencia de 21 de febrero de
2019. Rad.: 2009-00622-00. MP: Dr. Oswaldo Giraldo Lépez.
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“No podra declararse la nulidad del registro de una marca por causales que
hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad”.

Esta norma impide al juez que conozca de una accién de nulidad marcaria
proferir una decisién anulatoria de un registro marcario, cuando quiera
que, al momento en que resuelva la demanda, haya dejado de ser
aplicable la causal de nulidad que se haya invocado como sustento de
ésta[...]” (negrilla fuera de texto).

50. Reiterando lo anteriormente expuesto, en sentencia de 26 de junio de 202033, la
Sala argumenté lo siguiente:

“[...] Por ultimo, de conformidad con el inciso 4° del articulo 172 de la
Decision 486, es necesario tener en cuenta que no podra declararse la
nulidad del registro de una marca por causales que hubieren dejado de ser
aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Sobre la prohibicion de declarar la nulidad de un registro por causales que
hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad, la Seccién
Primera de esta Corporacién, mediante sentencia de 24 de enero de 2008, citando
la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su
Interpretacién Prejudicial 05-IP-2006 de 14 de junio de 2006, dispuso: “[...] El
cuarto parrafo del articulo 172 de la Decision 486 prohibe a la autoridad
competente la declaratoria de nulidad del registro del signo por causales que
hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la solicitud
correspondiente [...]". Y explicé que “[.. ] la disposicién prohibe la declaratoria
de la nulidad del registro en el supuesto de que la causal invocada hubiese
cesado en su aplicacion, es decir, si se hubiese probado que el signo no se
encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las
prohibiciones de registrabilidad senaladas en la norma sustancial aplicable
a la solicitud de registro [...]” (negrilla fuera de texto).

51. En este orden de ideas, cuando el registro marcario es cancelado por falta de uso
dentro del término legal, o caducado por falta de renovacion, se habilita la aplicacion
del inciso 4° del articulo 172 ibidem dentro del proceso de nulidad marcaria promovido
ante la jurisdiccién.

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,

FALLA:
PRIMERO: DECLARAR que se configura lo previsto en el inciso 4° del articulo 172

de la Decisién 486 de 2000 y, en consecuencia, poner fin al proceso, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

33 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Seccion Primera. Sentencia de 26 de junio de 2020.
Rad.: 2012-00295-00. MP: Dr. Hernando Sanchez Sanchez.
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SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, de conformidad con lo establecido en el articulo 128 de la Decisiéon 500 de la
Comision de la Comunidad Andina.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el proceso dejando las
anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestion judicial SAMAL.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leida, discutida y aprobada por la
Sala en la sesion de la fecha.

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

GERMAN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado

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



