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ACCION DE NULIDAD RELATIVA — Caracteristicas especiales

[L]a Sala encuentra que el medio de control de nulidad relativa tiene un caracter sui
generis, lo anterior en razon a las cuatro (4) caracteristicas especiales que lo definen; a
saber: (i) estd orientado a controvertir las decisiones que conceden registros marcarios; (ii)
tiene un término de prescripcion para la presentacion de la demanda de cinco (5) afios; (iii)
debe estar orientado a invocar la violacion del articulo 136 de la Decision 486 de 2000 o la
mala fe en la obtencion del registro; y (iv) puede ser interpuesto por cualquier persona, en
la medida en que la norma no determina o restringe la legitimacién por activa.

ACCION DE NULIDAD RELATIVA - Naturaleza sui generis: envuelve un interés
particular / DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA - Procedencia en la accion de
nulidad relativa en marcas / ACCION DE NULIDAD RELATIVA MARCARIA - Es
una accion especial desistible / ACCION DE NULIDAD RELATIVA MARCARIA -
Se asemeja a la accion de nulidad y restablecimiento del derecho / CAMBIO
JURISPRUDENCIAL

[L]a Sala estima que se debe retomar el criterio interpretativo que se venia realizando por la
Seccion Primera de la Corporacion en las providencias que prohijaron la posibilidad de que
se aceptara el desistimiento de la demanda impetrada en ejercicio de la accion de nulidad
relativa, puesto que lo pretendido con su interposicion es controvertir la legalidad de un
acto administrativo que concede el registro de una marca al desconocer el derecho subjetivo
de un tercero, por lo que la controversia comporta un interés netamente particular y
concreto. Lo anterior significa que la eventual afectacion del interés general se presenta
como una consecuencia del control subjetivo de legalidad sobre la validez del acto juridico
de concesion de un derecho marcario y no como caracteristica propia del derecho ni del
acto administrativo de concesion, este Ultimo como sustento mismo de la pretension de
nulidad relativa. Cabe resaltar que si bien es cierto que en principio se puede sefialar que el
registro marcario representa un interés para el pabico consumidor, también lo es que el
derecho que se concede por la Superintendencia de Industria y Comercio tiene efectos
directos sobre la situacion particular y concreta del peticionario, quien puede disponer del
mismo sin condicionamiento alguno, esto es, a través de diferentes instrumentos como la
cesion o transferencia, e incluso, se encuentra habilitado para renunciar al derecho de
accion.

DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA - Caracteristicas

[E]l desistimiento, como forma anormal de terminacion del proceso, tiene las siguientes
notas caracteristicas: a) Es unilateral, pues basta que lo presente la parte demandante, salvo
taxativas excepciones legales; b) Es incondicional; c) Implica la renuncia a todas las
pretensiones de la demanda y, por ende, se extingue el pretendido derecho,
independientemente de que exista o no. d) El auto que lo admite tiene los mismos efectos
gue hubiera generado una sentencia absolutoria.



NOTA DE RELATORIA: Ver autos Consejo de Estado, Seccion Primera, de 18 de
diciembre de 2003, Radicacién 11001-03-24-000-2003-00014-01 (8612), C.P. Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo; 5 de marzo de 2009, Radicacién 11001-03-24-000-2007-
00329-00, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta; 12 de agosto de 2010, Radicacion
11001-03-24-000-2000-06690-01, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta; 28 de abril de
2011, Radicacion 11001-03-24-000-2010-00085-00, Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
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CONSAGRADO EN EL ARTICULO 172 DE LA DECISION 486 DE 2000 DE LA
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Mediante escrito radicado ante la Secretaria de la Seccion Primera del Consejo de Estado
(fls. 1067 a 1096), el apoderado judicial de la sociedad HEWLETT PACKARD
DEVELOPMENT CONMPANY LP, presentd demanda en ejercicio de la accion de
nulidad relativa consagrada en el articulo 172 del Decision 486 de 2000 de la Comunidad
Andina, en contra de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO,
tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de la Resoluciéon 11621 del 12 de marzo de
2009, por medio de la cual se concedioé el registro de la marca TOUCH SMART a la
sociedad PC SMART S.A., para identificar productos de la clase 42 del nomenclator de la

Clasificacion Internacional de Niza.



Encontrandose el proceso pendiente del decreto y préctica de las pruebas solicitadas por las
partes e intervinientes, la apoderada judicial de la sociedad actora mediante escrito visible a
folio 1402 del expediente, manifiesta que desiste del medio de control de nulidad relativa
incoado, peticién que coadyuva la tercera interesada en las resultas del proceso, sociedad
PC SMART S.A.

Al respecto, y para resolver, la Sala recuerda que la jurisprudencia de la Seccién Primera
del Consejo de Estado mantiene la posicién relacionada con que no resulta posible aceptar
el desistimiento en tratandose de acciones en contra de registros marcarios respecto de los

cuales se invocan causales de nulidad relativa.

En efecto, en proveido de 20 de junio de 2013, a través del cual se decidi6 la demanda
presentada por la sociedad Compafiia Nacional de Chocolates S.A. tendiente a obtener la
declaratoria de nulidad de las resoluciones 6253 de 28 de febrero de 2008, 10003 de 31 de
marzo de 2008 y 15081 de 19 de mayo de 2008, expedidas por la Superintendencia de
Industria y Comercio, mediante las cuales se declaré infundada la oposicion y se concedid
el registro de la marca “ALACALAO” a favor de la sociedad Cooperativa Nacional de
Droguistas Detallistas - Copidrogas, la Seccion Primera plasmo6 el siguiente criterio

interpretativo:

“[...] Cabe resaltar que la marca no solo representa un interés para su
titular sino para el publico consumidor, asi como para los competidores en el
respectivo mercado, donde tenga sus productos o servicios dicho titular. En
otras palabras, esta involucrado un sector econdémico que no podria funcionar
correctamente si se encontrara afectado para una concesion ilegal de una
marca otorgada por la Administracion.

Para efectos de la nulidad relativa del registro de una marca, el articulo 172
de la Decisidn 486 en su inciso segundo, se remite al articulo 136 ibidem, el
cual establece: “No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo
uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en
particular cuando:

a) Sean idénticos 0 se asemejen, a una marca anteriormente solicitada
para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o
servicios, 0 para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la
marca pueda causar un riesgo de confusion o de asociacion, (...)".

De la norma transcrita, donde aparentemente se protegen los intereses
particulares, se infiere que su alcance va mas alla de tales intereses, pues no
solo su proteccion se encamina a defender los “derechos de un tercero”, sino

los del publico consumidor y los de sus competidores, dado que la confusién

1 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Seccidn Primera. Sentencia de 20 de
junio de 2013. Rad.: 2008 - 00349. Consejero Ponente: Dr. Marco Antonio Velilla Moreno.



gue se pueda ocasionar entre dos marcas por ser idénticas o similares, trae
complicaciones en el momento de adquirir los productos o recibir los
servicios o de distribuirlos, que llegue a generar y afectar el interés general,
no permitiendo que los consumidores distingan a los diferentes competidores
en el mercado, ni concediéndole la alternativa de poder seleccionar, de entre
los productos o servicios ofrecidos el que més le interesa; y a los
competidores, cuyos esfuerzos comerciales y publicitarios de posicionamiento
de sus marcas en un mercado, se ven seriamente afectados econémicamente,
ante la posible ilegal concesién de un registro marcario por parte de la
Administracion.

Los anteriores argumentos, se refuerzan y apoyan en la interpretacion 068-
IP-2011, proferida por el Tribunal de Justicia Andino, allegada a este
proceso, en el que se considera que debe interpretarse el articulo 136 literal a)
de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, y de oficio el
articulo 134 de la citada Decision, en cuya segunda conclusién anota:

“No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara
el derecho de un tercero y que, en relacion con éste, el signo que se pretenda
registrar, sea idéntico o0 se asemeje a una marca ya registrada o a un signo
anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o
para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda
inducir al publico a error, de donde resulta que no es necesario que el signo
solicitado para registro induzca a confusion a los consumidores sino que es
suficiente la existencia del riesgo de confusion y/o de asociacion para que se
configure la prohibicion de irregistrabilidad”.

De la anterior precision, se deduce claramente la defensa que debe hacerse
no solo al tercero competidor afectado, sino, en especial, al publico
consumidor, respecto a lo cual es suficiente que para la autoridad
competente exista el riesgo de confusién y/o de asociacion, para que se
presente la irregistrabilidad de la correspondiente marca.

[..]

En consecuencia, esta Sala rechazara el desistimiento invocado por la
sociedad demandante, como en efecto lo dispondra en la parte resolutiva de
esta providencia [...] ”.

Sobre el particular, la Sala considera procedente revisar la jurisprudencia vigente, para lo
cual se estima necesario realizar las siguientes precisiones en torno a las especiales
caracteristicas que reviste la accion de nulidad relativa establecida en el articulo 172 de la
Decision 486 de 2000 de la Comisién de la Comunidad Andina, que a la letra disponen lo

siguiente:

“[...] Articulo 172.- La autoridad nacional competente decretara de oficio o0 a
solicitud de cualquier personay en cualquier momento, la nulidad absoluta de
un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravencion con lo
dispuesto en los articulos 134 primer parrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretard 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 prescribird a los
cinco afos contados desde la fecha de concesion del registro impugnado.

Las acciones precedentes no afectaran las que pudieran corresponder por
dafios y perjuicios conforme a la legislacion interna.

No podra declararse la nulidad del registro de una marca por causales que
hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Cuando una causal de nulidad solo se aplicara a uno o a algunos de los
productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declararé la
nulidad dnicamente para esos productos o servicios, y se eliminaran del
registro de la marca” (Negrillas fuera de texto).

De la lectura detallada de la disposicion en comento, la Sala encuentra que el medio de
control de nulidad relativa tiene un caracter sui generis, lo anterior en razon a las cuatro (4)
caracteristicas especiales que lo definen; a saber: (i) estd orientado a controvertir las
decisiones que conceden registros marcarios; (ii) tiene un término de prescripcion para
la presentacion de la demanda de cinco (5) afios; (iii) debe estar orientado a invocar la
violacion del articulo 136 de la Decision 486 de 2000 o la mala fe en la obtencion del
registro; y (iv) puede ser interpuesto por cualquier persona, en la medida en que la norma

no determina o restringe la legitimacidn por activa.

En efecto, se tiene, en primer lugar, que el medio de control de nulidad relativa recae
necesariamente sobre un acto administrativo expedido por la Superintendencia de Industria
y Comercio, a través del cual se concede un registro marcario a una persona que puede ser

un particular o una persona juridica debidamente constituida.

Tal decision comporta la definicion de una situacion juridica particular y concreta, en tanto
consolida el derecho subjetivo del peticionario del registro marcario, en razén al derecho
que se otorga para la identificacion de productos o servicios ofrecidos al publico con un
signo especifico.

Como segunda caracteristica especial, la Sala encuentra que la normativa comunitaria
consagra un término para su presentacion, que no es otro que el de cinco (5) afios contados
a partir de la fecha en que se concede el registro, lo cual se traduce en que también se
predique la aplicacion del fendmeno juridico de la prescripcion, reafirmando esa naturaleza
subjetiva del acto administrativo de concesion, en razon a la facultad que se tiene para el
ejercicio del medio de control y su implicacion en la extincion del referido derecho

particular.



A la misma conclusion se puede llegar si se analizan las causales establecidas para la
procedencia del instrumento de impugnacion en comento, al compartir otra de las
caracteristicas de la accion de nulidad y restablecimiento del derecho, en la medida que

supone la afectacion de derechos subjetivos amparados por el ordenamiento juridico.

Ciertamente de la lectura del articulo 136 de la Decision 486 de 2000 se vislumbra que las
causales que activan la procedencia del medio de control de nulidad relativa protegen

derechos subjetivos de terceros, tal y como se observa a continuacion:

“[...] 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 identicos 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 rotulo o ensefia, siempre que dadas las circunstancias, su uso
pudiera originar un riesgo de confusién 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
gue dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusion 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;

e) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas
juridicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial,
tratandose del nombre, apellido, firma, titulo, hipocoristico, seudénimo,
imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o
identificada por el sector pertinente del pablico como una persona distinta del
solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese
fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos;

f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el
derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;

g) consistan en el nombre de las comunidades indigenas, afroamericanas o
locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos
utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o
que constituyan la expresion de su cultura o practica, salvo que la solicitud sea
presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso; y,

h) constituyan una reproduccion, imitacion, traduccién, transliteracion o
transcripcion, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido



cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a
los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un
riesgo de confusion o de asociacion con ese tercero 0 con sus productos o
servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilucién de
su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario [...]” (Negrillas
fuera de texto).

Se tiene, entonces, que la procedencia del medio de control especial de nulidad relativa se
encuentra supeditada a que la concesion de un registro marcario afecte el derecho de un
tercero en una de las formas descritas en los literales del articulo 136 ibidem, esto es, que la
marca registrada sea idéntica 0 se asemeje a otra, 0 a un nombre comercial o lema
comercial previamente solicitados por ese tercero para registro o registrados a nombre de

ese tercero.

Incluso, cuando se apele a la mala fe en la obtencidn del registro que afecte el derecho del
tercero cuya marca, lema o nombre comercial se haya registrado previamente o se

encuentre en tramite una solicitud en ese sentido, resulta viable acudir a tal procedimiento.

Ahora bien, cabe resaltar que la normativa comunitaria contenida en la Decision 486, no
exige algun tipo de interés para la interposicién del medio de control en comento, en el
entendido de que cualquier persona se encuentra legitimada para solicitar la nulidad de un

registro de esa naturaleza?.

Lo anterior, per se, no desnaturaliza ese caracter particular y especial del derecho
concedido, toda vez que tal habilitacion se fundamenta, entre otras razones, en la teoria del
derecho preferente, a traves de la cual se faculta a la persona que ejercié el medio de
control de nulidad relativa para que solicite el registro de una marca idéntica a la cancelada

(signos, productos y servicios).

La preferencia en la solicitud y resolucién se obtiene por la cancelacion de la marca
cuestionada y le da un efecto especial sobre la titularidad de la expresion y las semejantes,

sin desconocer, claramente, los derechos adquiridos que si le pueden ser oponibles.

Asi pues y teniendo en cuenta ese caracter especial y sui generis del medio de control de
nulidad relativa, la Sala estima necesario adoptar nuevamente el criterio que habia

sostenido la Seccién Primera del Consejo de Estado, en providencia del 18 de diciembre de

2 A diferenciad de la Decision 344 de 21 de octubre de 1993, Régimen Comun sobre Propiedad
Industrial, que establecia la necesidad de acreditar un interés legitimo.



20033, cuando, en aquella época, plasmo las razones por las cuales procedia el
desistimiento de las demandas adelantadas en ejercicio del medio de control de nulidad
relativa, al evidenciar un interés subjetivo en dicha pretensién. En esa oportunidad se

sostuvo lo siguiente:

“[...] Cabe igualmente resaltar que esta Decision, a diferencia de la Decision
344, no exige interés para demandar, sino que permite que cualquier persona
pueda solicitar la nulidad de un registro marcario. Empero, estima el
Despacho que no obstante ello, la accion de nulidad de registros marcarios
sigue siendo sui generis, cuando se trata de las causales de irregistrabilidad
relativas (articulo 136 de la Decision 486), toda vez que frente a las mismas
se ha previsto un término de prescripcion de cinco (5) afios (articulo 172,
ibidem), y de su contenido se infiere un claro interés particular, el que se
refleja en este caso ya que la actora, como titular de las marcas “CALLISTO”
y “PARAQUAT” impetr6 la nulidad del registro que concedié la marca
“CALLIQUAT, que, a su juicio, estimé confundible con las suyas.

Como quiera que en el caso sub examine en la demanda se invocan como
causales de irregistrabilidad las contenidas en la Decision 486, que dan lugar
a la declaratoria de nulidad relativa, que, como ya se dijo, envuelven un
claro interés particular /...] ” (Negrillas fuera de texto).

El anterior criterio fue reiterado en providencia del 5 de marzo de 2009%, en el cual se
considero la especial caracteristica de este medio de control, dado que, sefiald, envolvia un

interés particular de quien promovia la demanda, tal y como se observa a continuacion:

“[...] Ahora bien, aunque en la accion de nulidad relativa establecida en la
Decisidn 486 no se exige interés para demandar, puesto que se permite que
cualquier persona pueda solicitar la nulidad de un registro marcario cuando
este contravenga lo dispuesto en el articulo 136 de esa normativa, la Sala en
distintas ocasiones ha sefialado que esta accion, en principio objetiva por esa
caracteristica, si reviste una naturaleza especial, sui generis, toda vez que
respecto de la misma opera un término de prescripcion, y de acuerdo con su
contenido y alcance, envuelve un claro interés particular, si se tiene en
cuenta que la misma es promovida cuando se concede un registro marcario
que desconoce derechos subjetivos de terceros.

En tal sentido, es procedente el desistimiento de la demanda en ese caso,
pues a pesar de tratarse de una accion publica que puede ser ejercida por
cualquier persona, comporta un interés particular en el demandante, quien
por tanto puede renunciar a su derecho de acciéon® /...] ”.

8 Expedida en el proceso nimero 11001-03-24-000-2003-00014-01 (8612). Actor Sygenta Limited.
Consejero Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

4 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Seccion Primera. Auto de 8 de abril de
2011. Rad.: 2007 - 00329. Consejero Ponente: Dr. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.

5 Conforme lo prevé el articulo 15 del C.C. “podran renunciarse los derechos conferidos por las
leyes, con tal que solo miren al interés individual del renunciante y que no esté prohibida la
renuncia”.



En otra oportunidad®, la Seccién se refirid a la accion de nulidad relativa haciendo un
andlisis concreto del interés subjetivo que pretendia defender quien invocara su tramite en
la Jurisdiccion de lo Contencioso Administrativo, lo cual posibilitaba la remision a las

normas que la regulan. Indico la providencia:

“[...] La accion de nulidad relativa establecida en el citado articulo, segun lo ha
precisado la Seccion, tiene una naturaleza sui generis, pues a pesar de tratarse
de una accion publica que puede ser ejercida por cualquier persona, comporta
un interés particular en el demandante.

En el asunto objeto de analisis en la demanda se controvierte la aplicacion de los
articulos 128 de la Decision 344 y el articulo 135y 136 de la Decision 486 de la
Comunidad Andina, que dan lugar a declaratoria de nulidad relativa, pues se
invoca un acto constitutivo de mala fe de parte del titular de la marca registrada
mediante el acto administrativo enjuiciado, y ademas, segun se entrara a
examinar en adelante, se advierte que el demandante pretende la proteccién de
un derecho subjetivo.

Pues bien, a juicio de la Sala, la pretension de nulidad de la Resolucion No.
13263 del 12 de julio de 1999, por medio de la cual la Superintendencia de
Industria y Comercio registré la marca NUTRICIA (nominativa) a favor de la
sociedad “Molinos y Piladoras Peter y Cia. Ltda.”, envuelve un claro interés
particular para el actor, representado en el hecho de que tal marca le resulta
idéntica al nombre comercial de la sociedad “Cesar Herndndez Cy C Ltda.”,
de la cual el sefior Kemel Hernandez Ahumada, demandante dentro del presente
proceso, figura como gerente, segun consta en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de Comercio de Barranquilla,
obrante a folios 7 a 9 de este Cuaderno.

Asi las cosas, para el sefior Hernandez Ahumada el acto administrativo
censurado busca aprovecharse del prestigio de la sociedad que dirige y engaiiar
a terceros respecto del origen del producto que se comercializa. Asi lo expreso el
demandante en su escrito:

“...el serior Pedro Mancipe en calidad de propietario de Molinos y Piladora
Peter Cia. Ltda., solicito el registro en un acto de mala fe ante la
Superintendencia de Industria y Comercio de la marca NUTRICIA, donde busca
apoderarse de dicha marca y perjudicar moral, comercialmente vy
econdémicamente el esfuerzo, el ingenio y dedicacion de muchos afios de los
propietarios reales de dicha marca.”

En tal sentido, dado el interés que la accion comporta para el demandante, es
claro que el mismo tiene el deber de asumir unas cargas procesales y que, si
no cumple con ellas, le es aplicable la consecuencia procesal que el
ordenamiento juridico prevé para tales casos, en particular la declaratoria de
perencidn del proceso como resultado de la paralizacién del proceso por mas
de seis meses por falta de impulso cuando éste corresponde al demandante.

6 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Seccién Primera. Providencia de 12
de agosto de 2010. Rad.: 2000 - 06690. Consejero Ponente: Dr. Rafael E. Ostau De Lafont
Pianeta.



6.- En el anterior contexto, considera el Despacho que resulta plenamente
aplicable en el caso sub examine lo dispuesto en el articulo 148 del C.C.A.,,
como quiera que la accion impetrada, dado su contenido y alcance,
propiamente no corresponde a una accion de nulidad simple, sino que se
trata de una accién de nulidad sui generis, asimilable para ciertos efectos
procesales, a la accion de nulidad y restablecimiento del derecho, en la
medida en que la parte demandante se cree lesionada en un derecho
amparado en una norma juridica y solicita la nulidad del acto administrativo
que estima vulnera sus derechos y consecuencialmente solicita el
restablecimiento de los mismos /...] ” (Negrillas fuera de texto).

Con posterioridad, en auto del 28 de abril de 20117 se hizo expresa remision al articulo 148
del Cddigo Contencioso Administrativo, en el sentido de indicar que la accién era desistible
por llevar implicito la defensa de un interés particular, lo cual la hacia asemejable al
régimen de la accién de nulidad y restablecimiento del derecho del régimen interno, como

se observa a continuacion:

“[...] Ahora bien, como la accion fue interpretada como de Nulidad Relativa y
esta Seccion se ha pronunciado ya sobre el régimen aplicable, debe llamarse
la atencion sobre el particular para decir que el régimen aplicable es el de la
accion de nulidad y restablecimiento del derecho, dadas sus caracteristicas
especiales. Veamos qué ha expresado la Corporacion:

“Al tenor de lo dispuesto en el articulo 172 de la Decision 486 de la Comision
de la Comunidad Andina®, 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.

La accion de nulidad relativa establecida en el citado articulo, segun lo ha
precisado la Seccion, tiene una la naturaleza sui generis, pues a pesar de
tratarse de una accién publica que puede ser ejercida por cualquier persona,
comporta un interés particular en el demandante, cuando éste intervino en la
actuacion administrativa como solicitante del registro de la marca y tal peticion
le fue negada ya sea de oficio o por solicitud de otra sociedad con interés
directo en el asunto.

[.]

“...la accion impetrada, dado su contenido y alcance, propiamente no
corresponde a una accién de nulidad simple, sino que se trata de una accion
de nulidad sui generis, asimilable para ciertos efectos procesales, a la accion

7 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Seccidn Primera. Auto de 8 de abril de
2011. Rad.: 2010 - 00085. Consejero Ponente: Dr. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.

8 “...] 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 decretard 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
prescribird a los cinco afios contados desde la fecha de concesion del registro impugnado [...]”
(Negrillas fuera de texto).



de nulidad y restablecimiento del derecho, en la medida en que la parte
demandante se cree lesionada en un derecho amparado en una norma
juridica, solicita la nulidad del acto administrativo que estima vulnera sus
derechos y consecuencialmente solicita el restablecimiento de los mismos.’”

En el asunto objeto de andlisis en la demanda se invocan como vulneradas
normas contenidas en el articulo 136 de la Decision 486, que dan lugar a
declaratoria de nulidad relativa, las cuales envuelven un claro interés particular,
representado en la pretension de la demandante de que se declaren nulas las
resoluciones nimeros 21614, 32428 y 38881 todas de 2009 proferidas por la
Superintendencia de Industria y Comercio, y la pretension de restablecimiento la
definié en los siguientes términos:

“2.4. consecuentemente y a titulo de restablecimiento del derecho, en beneficio
de la sociedad CAPITALIZACIONES MERCANTILES, solicito se hagan las
siguientes declaraciones:

2.4.1. Que se ordene a la Divisién de Signos Distintivos de la Superintendencia
de Industria y Comercio declarar FUNDADA la demanda de oposicion
presentada por la sociedad NEGOCIACIONES Y OPERACIONES LTDA.
(que fue absorbida por fusion a la sociedad CAPITALIZACIONES
MERCANTILES LTDA.)...

2.4.2. Que se ordene a la Divisién de Signos Distintivos de la Superintendencia
de Industria y Comercio, cancelar el Certificado de Registro No. 386.032 de la
marca denominada “STEP FIRE” (mixta) clase 25 [...]” (Negrillas fuera de
texto).

Entonces, la Sala estima que se debe retomar el criterio interpretativo que se venia
realizando por la Seccion Primera de la Corporacién en las providencias que prohijaron la
posibilidad de que se aceptara el desistimiento de la demanda impetrada en ejercicio de la
accion de nulidad relativa, puesto que lo pretendido con su interposicion es controvertir la
legalidad de un acto administrativo que concede el registro de una marca al desconocer el
derecho subjetivo de un tercero, por lo que la controversia comporta un interés netamente

particular y concreto.

Lo anterior significa que la eventual afectacidn del interés general se presenta como una
consecuencia del control subjetivo de legalidad sobre la validez del acto juridico de
concesion de un derecho marcario y no como caracteristica propia del derecho ni del acto
administrativo de concesion, este ultimo como sustento mismo de la pretension de nulidad

relativa.

Cabe resaltar que si bien es cierto que en principio se puede sefialar que el registro marcario

representa un interés para el pubico consumidor, también lo es que el derecho que se

9 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Seccién Primera. Auto de 22 de abiril
de 2010. Rad.: 2003 - 00066.



concede por la Superintendencia de Industria y Comercio tiene efectos directos sobre la
situacion particular y concreta del peticionario, quien puede disponer del mismo sin
condicionamiento alguno, esto es, a través de diferentes instrumentos como la cesion o

transferencia, e incluso, se encuentra habilitado para renunciar al derecho de accion.

En este orden de ideas y teniendo en cuenta que la Sala adopta la postura inicial que habia
acogido la Seccion Primera en cuanto a la procedencia de admitir el desistimiento de la
demanda incoada en ejercicio del medio de control de nulidad relativa prevista en el
articulo 172 de la Decision 486 de 2000 de la Comision de la Comunidad Andina, se

analizard la peticion que en tal sentido formuld la sociedad actora.

Al respecto, se tiene que la sociedad HEWLETT PACKARD DEVELOPMENT
CONMPANY LP pretendia que se declarara la nulidad de la resolucion 11261 del 12 de
marzo de 2009, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la
cual se concedio el registro de la marca TOUCH SMART (nominativa) a la sociedad PC
SMART S.A., en consideracién a que, a su juicio, vulnera lo establecido en los articulos 135,
136 y 172 de la Decision 486 de 2000 de la Comision de la Comunidad Andina, toda vez que
el signo en mencidn carece de distintividad y fue obtenido de mala fe, lo cual enmarca la

accion interpuesta como de nulidad relativa.

El apoderado de la sociedad actora, sefial6 que la peticion de nulidad se fundamenta en que el
registro otorgado impedia la comercializacion de sus productos en la medida en que varios de
ellos contenian las particulas registradas (TOUCH SMART), siendo que los venia ofreciendo
al publico nacional de manera previa al registro cuestionado.

Asi las cosas y dado el interés que la accion comporta para el demandante, es claro que
debe darse aplicacion a la figura del desistimiento que se encuentra regulada en el articulo
314 del Codigo General del Proceso - CGP, norma aplicable por la remision del articulo
267 del Cddigo Contencioso Administrativo - CCAX. El articulo 314 del estatuto

procedimental se refiere al desistimiento de la demanda, en los siguientes términos:

“[...] Articulo 314. Desistimiento de las pretensiones. EI demandante podréa
desistir de las pretensiones mientras no se haya pronunciado sentencia que
ponga fin al proceso. Cuando el desistimiento se presente ante el superior por
haberse interpuesto por el demandante apelacion de la sentencia o casacion,
se entendera que comprende el del recurso.

10 “ARTICULO 267. ASPECTOS NO REGULADOS. En los aspectos no contemplados en este
Cédigo se seguird el Cédigo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de
los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdiccion en lo Contencioso Administrativo.”



El desistimiento implica la renuncia de las pretensiones de la demanda en
todos aquellos casos en que la firmeza de la sentencia absolutoria habria
producido efectos de cosa juzgada.

El auto que acepte el desistimiento producira los mismos efectos de aquella
sentencia. Si el desistimiento no se refiere a la totalidad de las pretensiones, o
si s6lo proviene de alguno de los demandantes, el proceso continuara respecto
de las pretensiones y personas no comprendidas en él.

En los procesos de deslinde y amojonamiento, de divisién de bienes comunes,
de disolucién o liquidacion de sociedades conyugales o patrimoniales, civiles o
comerciales, el desistimiento no producird efectos sin la anuencia de la parte
demandada, cuando esta no se opuso a la demanda, y no impedira que se
promueva posteriormente el mismo proceso.

El desistimiento debe ser incondicional, salvo acuerdo de las partes, y sélo
perjudica a la persona que lo hace y a sus causahabientes. El desistimiento de
la demanda principal no impide el tramite de la reconvencién, que continuara
ante el mismo juez cualquiera que fuere su cuantia.

Cuando el demandante sea la Nacion, un departamento o municipio, el
desistimiento debera estar suscrito por el apoderado judicial y por el
representante del Gobierno Nacional, el gobernador o el alcalde respectivo

[.]".

De la citada disposicién se tiene que el desistimiento, como forma anormal de terminacion
del proceso, tiene las siguientes notas caracteristicas:
a) Es unilateral, pues basta que lo presente la parte demandante, salvo taxativas

excepciones legales;

b) Es incondicional;

c¢) Implica la renuncia a todas las pretensiones de la demanda y, por ende, se extingue el

pretendido derecho, independientemente de que exista o no.

d) El auto que lo admite tiene los mismos efectos que hubiera generado una sentencia

absolutoria.

En el sub lite la Sala estima que se dan los presupuestos para aceptar la solicitud
presentada, toda vez que la accion es desistible y quien actla para ello cuenta con la
capacidad procesal para hacerlo dado que la apoderada de la parte actora se encuentra
facultada de acuerdo con el mandato a ella conferido (folio 3 del Cuaderno 1A); ademas
aun no se ha proferido sentencia y el desistimiento se entiende como incondicional, como

quiera que quien asi lo manifiesta no hace salvedad alguna.



Adicionalmente, el apoderado de la sociedad PC SMART SAS., tercera interesada en las
resultas del proceso, titular de la marca que se cuestiona, coadyuva el desistimiento de la
demanda, facultad ésta que también se encuentra acreditada de acuerdo con el poder que

obra a folio 1294 del expediente.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el ultimo inciso del articulo 316 ibidem
“[...] de la solicitud del demandante se correra traslado al demandado por tres (3) dias y,
en caso de oposicion, el juez se abstendra de aceptar el desistimiento asi solicitado. Si no

hay oposicion, el juez decretara el desistimiento sin condena en costas y expensas [...] ”.

Al respecto, la Sala encuentra que la parte demandada, Superintendencia de Industria y
Comercio, no se opuso al desistimiento y tampoco se pronuncié en relacién con la condena
en costas dentro del término establecido para ello en el auto del 18 de julio de 2017, razon
por la cual la Sala aceptard la solicitud de desistimiento que ahora nos ocupa y no
condenara en costas a la parte actora.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,

Seccion Primera,

RESUELVE:

PRIMEROQO: ACEPTAR el desistimiento del medio de control de nulidad relativa
presentado por la apoderada de la sociedad HEWLETT PACKARD DEVELOPMENT
CONMPANY LP.

SEGUNDO: No condenar en costas a la parte actora, por las razones expuestas en la parte

motiva de este proveido.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVESE el expediente.
COPIESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.

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

la sesidn del de la fecha.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDES MARIA ELIZABETH GARCIA
GONZALEZ
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