CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA

Bogota D.C., diecisiete (17) de junio de dos mil veintidos (2022)

CONSEJERO PONENTE: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDES

Referencia: Nulidad Relativa

Radicacion numero: 11001032400020110015000

Actores: MEDERER GMBH y TROLLI IBERICA S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Terceros interesados: PROCAPS S.A. y COLMED LTDA.

Tema: Aplicabilidad del inciso 4° del articulo 172 de la Decisién 486 de 2000,

gue impide al juez que conozca de una accién de nulidad marcaria
proferir una decisién anulatoria de un registro, cuando dej6 de ser
aplicable la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda
al momento de resolver el litigio. REITERACION JURISPRUDENCIAL

SENTENCIA DE UNICA INSTANCIA

La Sala decide, en Unica instancia, la demanda que presentaron las sociedades
MEDERER GMBH y TROLLI IBERICA S.A. por medio de apoderado judicial en
contra de la Resolucion No 58537 de 19 de noviembre de 2009, a través de las
cuales se concedio el registro de la marca GLOWWORNS (nominativa) para
distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificacion Internacional
de Niza, en favor de la sociedad PROCAPS S.A.

1. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

1. Eldia 23 de marzo de 2011 ante la Secretaria de la Seccion Primera del Consejo
de Estado, el apoderado judicial de las sociedades MEDERER GMBH y TROLLI
IBERICA S.A.l, present6 demanda en ejercicio de la accién de nulidad vy
restablecimiento que fue admitida como de nulidad relativa -de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 172 de la Decision 486 de 2000- en contra de la
Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes
declaraciones y condenas:

‘PRIMERA: Que se declare la nulidad No. 58537 de fecha 19 de noviembre de
2009, la cual revoca la resolucion No. 13656 de fecha 25 de junio de 2004,
proferida por la Divisibn de Signos Distintivos de la Superintendencia de
Industria y Comercio, en el expediente administrativo No. 03-075046, y concede
en forma definitiva el registro de la marca nominativa GLOWWORNS.

1 Folios 276 a 283.
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SEGUNDA: Que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la Division
de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que
sirva dar aplicacion al articulo 176 del CCA.

TERCERA: Que a titulo de restablecimiento del derecho se ordene a la
Superintendencia de Industria y comercio la cancelacién del certificado de
registro No. 392150, correspondiente a la marca GLOWWORNS.

CUARTA: Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicacion en
la Gaceta de Propiedad /ndustrial”.

1.2. Los hechos

2. Elapoderado de la sociedad demandante manifestd que la Sociedad Colombiana
de Suministros Médicos Hospitalarios COLMED LTDA, solicitd a la
Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, el registro del signo
GLOWWORNS (nominativo) para amparar productos incluidos en la clase 30 del
nomenclator internacional.

3. Expreso que la solicitud de registro fue publicada en la Gaceta de Propiedad
Industrial.

4. Refirié que, dentro del término legal, las sociedades MEDERER GMBH y TROLLI
IBERICA S.A., presentaron oposicion a la solicitud de concesion del registro
solicitado, afirmando que dicha marca fue solicitada con la plena intencion de
cometer posteriores actos de competencia desleal.

5. Sefalé que, mediante la Resolucién 13656 de 25 de junio 2004, fue declarada
fundada la oposicién y se neg6 el registro el signo GLOWWORNS (nominativo)
para amparar productos incluidos en la clase 30 del nomenclator internacional.

6. Advirtié que, dentro de la oportunidad legal, la sociedad PROCAPS S.A. presento
impugnacién en contra de esa decision, la que fue confirmada en reposicion a través
de la Resolucion No.15597 de 29 de junio de 2005.

7. Por dltimo, manifestd que el Superintendente Delegado par la Propiedad
Industrial mediante la Resolucion No. 58537 de 19 de noviembre de 2009, revoco
la Resolucién No. 13656 de 25 de junio de 2004, declaré infundada la oposicién y
concedi6 el registro el signo GLOWWORNS (nominativo) para amparar
productos incluidos en la clase 30 del nomenclator internacional a favor de la
sociedad PROCAPS S.A

1.3. Los fundamentos de derecho y el concepto de violacion

8. Manifestd la parte actora que con ocasion de la expedicion de los actos
administrativos demandados, la Superintendencia de Industria y Comercio -SIC-,
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vulneré los articulos136 literales d) y f) y 137 de la Decision 486 de 2000 de la
Comisién de la Comunidad Andina.

9. Sostuvo que la Decision 486 de 2000 de la Comunidad Andina, es clara al
consagrar, de forma expresa y como causal de irregistrabilidad de un signo distintivo
como marca, que 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.

10.Indico6 que, durante varios afios, la sociedad PROCAPS S.A. actu6é en Colombia
como distribuidor de los productos TROLLI fabricados por la sociedad MEDERER
GMBH, y prueba de ello es la confesion expresa de su representante legal, en
respuesta a una accibn de competencia desleal adelantada ante la
Superintendencia de Industria y Comercio.

11. Precis6 que: “Dentro de ese mismo proceso, tramitado en el expediente No.
2007-040, en diligencia de interrogatorio de parte, el doctor tana confesé, en su
calidad de representante legal de PROCAPS S.A., que PROCAPS desde el afo
1994, actu6 como distribuidor de los productos marca TROLLI enviados para tal fin
por parte de las sociedades MEDERER GMBH, y TROLLI IBERICA S.A., que
PROCAPPS (sic) S.A., adquirié la marca TROLLI sin el consentimiento de las
sociedades MEDERER, ni TROLLI IBERICA S.A, y que han continuado el uso y
comercializacion de la marca TROLLI, tal como lo hacian cuando actuaban como
distribuidores”.

12.Por ultimo, mencion6é que las sociedades PROCAPS S.A y COLMED LTDA,
hacen parte del mismo conglomerado econémico, y que se traspasan y licencian
mutuamente las marcas que originalmente son de propiedad de MEDERER GMBH.

2. ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS
AL PROCESO

2.1. La Superintendencia de Industriay Comercio

13.Expres6 que los actos administrativos expedidos por esa entidad se ajustan
plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia
marcaria.

14.Sefiald que, una vez efectuado el examen de registrabilidad, no se encontré que
el signo “GLOWWORNS” cuyo registro marcario se solicita -para distinguir productos
comprendidos en la clase 30 del nomenclator de la clasificacion internacional de Niza-, se
encontrara en alguna de las causales de irregistrabilidad contenidas en la Decision
486 de la Comision de la Comunidad Andina y, por el contrario, se considero que
existe la distintividad suficiente para cumplir con su funcién diferenciadora en el
mercado.
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15.Menciond que la Superintendencia de Industria y Comercio no contaba con la
certeza suficiente para establecer que se estaba en presencia de la causal
contenida en el articulo 137 de la Decisién 486 de la Comunidad Andina, ni tampoco
establecié que la solicitud elevada por la sociedad Colombiana de Suministros
Médicos Hospitalarios -COLMED-, cedida luego a la sociedad PROCAPS S.A.,
estaba dirigida a perpetrar un acto de competencia desleal.

16.De otro lado, indico que los derechos de exclusividad para el uso de una marca
se tienen dentro del territorio o del pais o Estado donde se conceden, y anot6 que,
para efectos de la comercializacion de los productos o servicios distinguidos con
una marca en otros paises, debe tenerse en cuenta la legislacion interna de los
mismos.

17.Por ultimo, expresé que al momento de presentarse la demanda la sociedad
MEDERER GMBH no contaba con ningun registro marcario en Colombia.

2.2. Intervencién de los terceros interesados. PROCAPS S.A. y COLMED
LTDA.

18. El apoderado de los terceros intervinientes se pronuncio en esta etapa procesal
afirmando que la demanda carece de fundamento legal, “buscando que se curse
una tercera e inexistente instancia en su trdmite marcario”.

19. Expres6 que la resolucién atacada fue emitida con apego a la legalidad; fue
motivada de manera clara y suficiente, y emitié pronunciamientos sobre todos los
puntos relevantes para el caso.

20. Adujo que la marca TROLLI -con la cual se fundamenté la oposiciéon-, difiere
totalmente de la concedida en registro a favor de la sociedad PROCAPS S.A., esto
es, GLOWWORNS.

21.Record6 que las sociedades PROCAPS S.A y COLMED Ltda., nunca han sido
distribuidores o representantes de las sociedades MEDERER y TROLLI IBERICA.

22. Menciono que, en caso de haberse tenido en cuenta el signo TROLLI -como
fundamento de la presunta irregistrabilidad de la marca GLOWWORNS-, no debe
olvidarse que, en virtud del principio de territorialidad, los registros marcarios sélo
producen efectos juridicos en el territorio en el cual han sido concedidos.

23.Indic6 que las sociedades MEDERER y TROLLI IBERICA nunca han detentado
registro alguno sobre el signo GLOWWORNS ni en nuestro pais ni en otro pais de
la Comunidad Andina; asi mismo, tampoco han tenido el registro de la marca
TROLLI en la clase 30 del nomencléator internacional.
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24. Expreso, finalmente, que no hay lugar a decretar nulidad alguna y, por lo tanto,
solicitd acoger los argumentos planteados en sede gubernativa, asi como en el
escrito de contestacion de la demanda.

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

25.El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emiti6 la interpretacion prejudicial
177 de fecha 29 de julio de 2020, en la que expuso las reglas y criterios establecidos
por la jurisprudencia comunitaria y que, a juicio de dicha Corporacién, eran
aplicables al caso bajo estudio y, en particular, interpreté los articulos 136 literal d)
y 137 de la Decision 486 de la Comunidad Andina, pero se abstuvo de analizar el
literal f) del articulo 136, toda vez que el tema materia de controversia noi esta
asociado a la discusion respecto de la infraccion a otro derecho de propiedad
industrial o sobre el derecho de autor de un tercero.

26. Tras realizar una interpretacion del alcance y contenido de dichas disposiciones,
concluyo lo siguiente:

«[...] 1.18. Con relacion a los actos de competencia desleal por confusién, cabe
reiterar gue los mismos no se refieren propiamente a la confundibilidad entre
los signos distintivos de los productos de los competidores, toda vez que tal
situacion se encuentra sancionada por un régimen especifico, sino a la
confusiéon que aquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo que
concierne al establecimiento, los productos o la actividad econdmica de un
competidor determinado, impidiéndole elegir debidamente, segun sus
necesidades y deseos.

1.19. En tal sentido, quien alega la causal de irregistrabilidad del articulo 137
debera probar que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o
consolidar un acto de competencia desleal.

(..

2.7. Asimismo, para la configuracién de esta prohibicion o causal de nulidad
relativa, la condicion de representante, distribuidor o persona expresamente
autorizada por el titular del signo protegido deberad ser fehacientemente
acreditada dentro del proceso interno. No basta la sola afirmacion, sino que se
deberan presentar los medios probatorios pertinentes que otorguen a la
autoridad elementos suficientes de juicio para verificar la causal enunciada.

2.8. Resulta pertinente sefialar que el supuesto contemplado en el literal d) del
articulo 136, se encuentra relacionado con la disposicion prevista en el parrafo
del Articulo 172, que establece que procede la nulidad relativa de un registro de
marca cuando se haya concedido en contravencion de lo dispuesto en el
articulo 136 o cuando haya sido solicitado de mala fe. [...].»

4. ALEGATOS DE CONCLUSION

27.El dia 4 de febrero de 2021, se corrio traslado a las partes, intervinientes y al
agente del Ministerio Publico para que presentaran sus alegatos de conclusion y se
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rindiera el respectivo concepto. Ni las partes intervinientes ni el Ministerio Publico
efectuaron pronunciamiento en esta etapa procesal.

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1. Competencia

28.De conformidad con lo dispuesto en el articulo 237 de la Constitucidon Politica, en
el articulo 128 del Codigo Contencioso Administrativo y en el articulo 13 del Acuerdo
80 de 20192, la Seccién Primera del Consejo de Estado es competente para conocer
del asunto de la referencia.

5.2. Problema juridico

29. Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por las sociedades
MEDERER GMBH y TROLLI IBERICA S.A., encaminados a que se declare la
nulidad de la Resolucion No 58537 de 19 de noviembre de 2009, a través de las
cuales se concedio el registro de la marca GLOWWORNS (nominativa) para
distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclator internacional de
la clasificacion internacional de Niza, en favor de la sociedad PROCAPS S.A.

30.La parte actora sefiald que el acto administrativo acusado esté viciado de nulidad
en tanto que la concesion del registro de la marca GLOWWORNS (nominativa)
habria sido solicitada con la intencién de consolidar un acto de competencia desleal
en contra de las sociedades MEDERER GMBH y TROLLI IBERICA S.A.

31.En la interpretacién prejudicial solicitada por esta Corporacion, el Tribunal de
Justicia estimd que para el caso sub examine era viable la interpretacién de los
articulos 136 literal d) y 137 de la Decision 486 de 2000 de la Comunidad Andina,
normas cuyo texto es el siguiente:

«Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso
en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular
cuando:

[.]

d) sean idénticos 0 se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que
dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusién o de
asociacion, cuando el solicitante sea o0 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;

[..]

2 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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Articulo 137- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables
que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar,
facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podra denegar dicho
registro. .[...J»

32.Ahora bien, aunque es un hecho cierto que seria procedente efectuar el analisis
de registrabilidad del signo en cuestion, también es una realidad que la marca
«GLOWWORNS» (nominativa), identificada con el registro marcario nimero
392150, otorgada a favor del tercero con interés en las resultas del proceso y la cual
es objeto del litigio, se encuentra caducada.

33.En efecto, el mencionado registro estuvo vigente hasta el 19 de noviembre
de 2019, conforme consta en el Sistema de Informacion de Propiedad Industrial de
la entidad demandada y que se tuvo en cuenta el periodo de gracia, antes de que
la SIC determinara que estaba caducada.

34.Cabe resaltar que el despacho a cargo de la sustanciacion de este proceso,
mediante auto de 5 de mayo de 2022, ordené descargar del referido sistema de
informacion la constancia del estado del registro marca «<GLOWWORNS»3. En ese
orden, en el expediente obra el certificado del SIPI de la consulta realizada el 16 de
mayo de 2022, segun la cual el signo se encuentra caducado, 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: 16 may. 2022 06:11:47 p.m

Numero de solicitud: Q3075046

Referencia de solicitante: Fecha de presentacion: 29 ago. 2003
Estado de la solicitud: Caducado Fecha de registro: 19 nov. 2009

Tipo de Signo: Marca Vigencia: 19 nov. 2019

Naturaleza del Signo: Nominativa Bajo oposicién: No

Nombre del Signo: GLOWWORNS
Version de la Clasificacion de Niza: 8

35. Al respecto, la Sala estima necesario recordar que, de conformidad con el inciso
1° del articulo 174 de la Decision 486 de 2000 de la Comunidad Andina, el registro
marcario caduca cuando no se renueva dentro del término legal:

«Articulo 174.- El registro de la marca caducaré de pleno derecho si el titular o
quien tuviere legitimo interés no solicita la renovacion dentro del término legal,
incluido el periodo de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente
decision [...]».

36. Es pertinente 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,

3 En aplicacién a lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de
agosto de 2020
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que lo deja sin efecto juridico y, por lo tanto, pierde vigencia. Sobre el particular el
Tribunal de Justicia en interpretacion prejudicial 79-1P-2015, sefalo lo siguiente:

«El articulo 174 de la Decision 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, segun asi lo determina el articulo 153 de la
misma Decisién o, cuando no se pagaren las tasas respectivas en los términos
que establezca la legislacién nacional del Pais Miembro, conforme lo determina
el inciso segundo del mismo articulo.

El registro de una marca tiene una duracion de diez afios contados a partir de
la fecha de su concesidn. Seis meses antes de la expiracion de dicho plazo, el
titular de la marca, si desea mantener el registro en vigencia, debera
necesariamente solicitar su renovacion. Sin embargo, segun el articulo 153 de
la Decisién 486, si el titular no la solicita dentro de dicho plazo, el registro
permanece en vigencia, incluso seis meses después de su vencimiento. Dentro
de este tiempo el interesado podra solicitar la renovacion, siempre y cuando
acompafe el comprobante de haber pagado las tasas correspondientes, si asi
lo dispone la legislacién del Pais Miembro respectivo.

De conformidad con lo expresado, la caducidad por falta de renovacién del
registro de la marca solo se produce, en realidad, seis meses después de su
vencimiento.

Este Tribunal ha sefialado que la concesion de la renovacién dependera sélo
de la formulacion en tiempo habil de la solicitud ante la autoridad competente y
de la legitimacion del peticionante. La renovacién habra de otorgarse en los
términos del registro original, salvo que la solicitud comprenda Unicamente una
parte de los productos o servicios que constituyan el objeto de la marca, caso
en el cual aquella habra de limitarse a tales productos o servicios (articulo
153).11

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 automaética.

Independientemente de cual haya sido la causa que originé la extincién de ese
derecho, el signo adquiere la categoria de res nullius, es decir, su registro puede
ser solicitado por cualquier persona, inclusive por quien fue el antiguo titular del
registro. Sin embargo, la situacion juridica en que éste se encuentra a partir de
la caducidad, presenta una connotacién distinta segin que el registro haya
caducado por una u otra de las causales sefaladas en el articulo 174 citado. Si
aquella se produjo por falta de renovacion y, el antiguo titular solicita el nuevo
registro dentro de los seis meses posteriores al periodo de gracia dispuesto en
el articulo 153, adquiere la prerrogativa consistente en que contra dicha solicitud
“no procederan oposiciones con base en el registro de terceros que hubieren
coexistido con la marca solicitada”. En cambio, si la caducidad se produjo
pasado el periodo de gracia y/o en virtud de la falta de pago de las tasas
correspondientes, quien era el antiguo titular no cuenta con prerrogativa alguna,
pudiendo presentar nueva solicitud de registro, pero sujeta a recibir el mismo
tratamiento que se daria a la solicitud de cualquier otra persona.

A este respecto y, precisando los efectos que en ultimo término produce la
caducidad del registro ha dicho el Tribunal: “El registro caducado, deja en
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libertad al propio titular o a un tercero para solicitar la marca ubicandose todos
en la misma situacion juridica, como si se tratara de un nuevo registro».

37. Cabe anotar, adicionalmente, que también en el citado auto de 5 de mayo de
2022, en aras de garantizar los derechos de contradiccion y defensa de los sujetos
procesales, se puso de presente lo siguiente:

«[...] Encontrandose el proceso de la referencia pendiente de proferir fallo de
Unica instancia, el Despacho estima pertinente traer a colacion el contenido del
articulo 172 de la Decision 486 de 2000 de la Comision de la Comunidad
Andina, norma que en su parte pertinente es del siguiente tenor: [...]

En este orden de ideas, el contenido de la disposicidon comunitaria en cita impide
al juez proferir una decisién anulatoria de un registro marcario, cuando quiera
que, al momento en que se deba proferir sentencia de fondo que decida la
controversia, haya dejado de ser aplicable la causal de nulidad que se haya
invocado como sustento de ésta.

[.]

Asi las cosas, y en aras de determinar si se debe dar aplicacion a la disposicion
en comento en el presente proceso, el Despacho estima necesario conocer el
estado actual del registro numero 392150, correspondiente a la marca
nominativa «GLOWWORNS», cuyo titular es la sociedad PROCAPS S.A.,
tercera interesada en las resultas del proceso, con miras a establecer si el
mismo se encuentra cancelado, caducado, anulado o ha sido objeto de renuncia
por parte de su titular.

Por lo anterior, se dispondra que, por Secretaria de la Secciéon Primera, se
descargue del Sistema de Informacién de Propiedad Industrial -SIPI-, de la
Superintendencia de Industria y Comercio - SIC, el reporte correspondiente al
estado actual del registro marcario citado anteriormente, dando aplicacién a lo
estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de
Estado y la SIC el 24 de agosto del afio 2020.

Efectuado lo anterior, tal documentacion se incorporard al expediente y de la
misma se dard traslado a las partes y demas sujetos procesales, por el término
de tres (3) dias, para que se pronuncien al respecto y ejerzan, si lo estiman
pertinente, sus derechos de contradiccion y defensa. [...J»

38.Una vez surtido el anterior traslado, valga resaltarlo, las partes y demas sujetos
procesales, guardaron silencio.

39.En el sub examine y teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala evidencia que la
caducidad por falta de renovacion de una de las marcas en conflicto, habilita al juez
para la aplicacién de lo dispuesto en el inciso 4° del articulo 172 de la Decision
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 contravencion con lo
dispuesto en los articulos 134 primer parrafo y 135.
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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 accién prescribira a los cinco afios contados
desde la fecha de concesion del registro impugnado.

[..]

No podra declararse lanulidad del registro de una marca por causales que
hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad [...J»
(destaca la Sala).

40.Como se puede apreciar, la norma comunitaria sefiala 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 accion no puede
pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo
contentivo del derecho de registro.

41. En relacién 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 de la Comunidad Andina ha sostenido lo siguiente:

- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 50-IP-2013. Decision
de 25 de abril de 2013.

«Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido
a su consideracion, deberd atender lo previsto en el parrafo cuarto del
articulo 172 de la Decisién 486 de la Comisidon de la Comunidad Andinay
examinar sila causal alegada es o0 no aplicable, por cualgquier acontecimiento
que la haya hecho desaparecer del mundo juridico la 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 [...]»

- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 95-IP-2013. Decision
de 11 de septiembre de 2013.

“Causales de irregistrabildad que hayan dejado de existir al momento de
realizarse el examen de registrabilidad (...)

«Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido
a su consideracion, debera atender lo previsto en el parrafo cuarto del
articulo 172 de la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andinay
examinar sila causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento
gue la haya hecho desaparecer del mundo juridico la ilegitimacion, por ejemplo,
en relacion 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.

Es decir, el juez consultante, al momento de realizar el correspondiente cotejo
entre los signos en conflicto, necesariamente deberd tomar en cuenta y
debera analizar si las causales argumentadas para negar el registro se
encuentran vigentes o si por el contrario dichas causales hubiesen dejado
de ser aplicables al tiempo de resolverse el proceso”.
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- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 183-1P-2013. Decision
de 8 de octubre de 2013.

ANALISIS DE CAUSALES QUE HUBIESEN DEJADO DE EXISTIR AL
MOMENTO DE REALIZAR UN EXAMEN DE REGISTRABILIDAD.

Tomando en cuenta que la sociedad GAS JEANS S.A.S. (antes GAS
EVOLUTION JEANS LTDA.) representada por el sefior JAMAL MUSTAFA
BASHIR, en su contestacién a la demanda expreso6 que “(...) ya enterados de
los registros de la marca comercial BLUE JEANS GAS (M) de la sociedad
GROTTO S.P.A. en Bolivia y Perd, iniciamos los correspondientes procesos de
cancelacion por el no uso de dicha marca en estos paises los que concluyeron
con la cancelacién de los mismos y el otorgamiento de los registros a favor de
nuestro cliente la sociedad GAS EVOLUTION JEANS LTDA. (...)”; el Tribunal
estima adecuado hacer referencia dicho tema.

Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a
su consideracion, debera atender lo previsto en el parrafo cuarto del articulo
172 de la Decisién 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 la ilegitimacién, por ejemplo, en relacion
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.

Es decir, el juez consultante, al momento de realizar el correspondiente cotejo
entre los signos en conflicto, necesariamente deberd tomar en cuenta y debera
analizar si las causales argumentadas para negar el registro se encuentran
vigentes o si por el contrario dichas causales hubiesen dejado de ser aplicables
al tiempo de resolverse el proceso’.

42. Como se observa, el Tribunal de Justicia ha sido claro en sefalar el deber que
tiene el juez nacional de verificar la aplicabilidad de la causal de nulidad alegada en la
demanda, como condicién sine qua non para que proceda una decision de fondo.

43. Lo anterior tiene sustento en que al desaparecer la causal que, en criterio del actor,
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
iInnecesario.

44. Notese, entonces, que para la aplicacion del inciso 4° del articulo 172 de la
Decisién 486 de 2000 basta con que se verifique la inexistencia de la causal de
nulidad, sin que importe cual de las marcas en conflicto da lugar a ello, pues al
desaparecer los efectos juridicos de uno de los registros marcarios cotejados, los
motivos que llevaron al demandante a controvertir la decision de la autoridad nacional
pierden vigencia.

45. Cabe resaltar que el Tribunal de Justicia concluyo que se trata de un deber del juez
nacional atender lo previsto en el inciso 4° plurimencionado 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.
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46.En este orden de ideas, la Sala no puede evaluar la legalidad del registro 392150
como quiera que la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda
interpuesta por las sociedades MEDERER GMBH y TROLLI IBERICA S.A., dej6 de
ser aplicable, de conformidad con lo previsto en el inciso 4° del articulo 172 de la
Decision 486 de 2000.

47.Es importante destacar que dicha disposicion resulta aplicable entre otras, a las
acciones de nulidad relativa promovidas en contra de los actos administrativos que
conceden un registro de marca, como ocurre en el presente caso, puesto que la
actora pretendio la nulidad de las resoluciones por medio de las cuales la Division
de Signos Distintivos de la SIC concedio, al tercero con interés directo en las
resultas del proceso, el registro de la marca «<GLOWWORNS» (nominativa).

48.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 sefialado
la Sala, entre otras, en sentencia de 21 de febrero de 20194, en la que se indico,
con sustento en la interpretacion prejudicial aplicable para ese caso, lo siguiente:

«[...] 8. La ausencia u omisiéon 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 Decisién 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 [...]». (Destacado y subrayado fuera de texto).

49. En este contexto, se tiene que 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.

50. En armonia con lo anterior, esta Sala de Decisién® considerd lo siguiente:

«[...] Asi las cosas, cuando se promueve una demanda en ejercicio de la accion
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

4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccién Primera. Radicacién ndim. 11001032400020090062200.
Sentencia de 21 de febrero de 2019, C.P. Oswaldo Giraldo Lopez.

5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccién Primera. Radicacion nim. 11001032400020090062200.
Sentencia de 21 de febrero de 2019, C.P. Oswaldo Giraldo Lépez.
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existencia de otro registro que considera es confundible con el suyo. En esta
accion 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 referird entonces a la norma contenida en el inciso cuarto del articulo
172 de la Decision 486 de 2000, a partir de esta comprensién sobre la
naturaleza y finalidad de la accion de nulidad relativa.

La norma en cita es del siguiente tenor:

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

Estanormaimpide al juez que conozca de una accion de nulidad marcaria
proferir una decisién anulatoria de un registro marcario, cuando quiera
que, al momento en que resuelvala demanda, haya dejado de ser aplicable
la causal de nulidad que se haya invocado como sustento de ésta. Sobre
esta regla, es pertinente hacer las siguientes anotaciones:

(i) Es una regla especial, contenida en una norma supranacional, que constituye
una excepcion al principio general segun el cual la legalidad de un acto
administrativo se determina a la luz de las circunstancias de hecho y de derecho
que le sirvieron de fundamento o existentes al momento de su expedicién.
Como excepcién, es de interpretacion restrictiva, y se aplica Unicamente
atendiendo a la naturaleza y finalidad sui generis de la accion de nulidad
relativa.

(i) Es aplicable en las acciones de nulidad relativa incoadas contra el acto
administrativo que concede el registro de una marca, el cual no podra ser
anulado si se dan las circunstancias previstas en la norma.

Esta caracteristica pone de presente, con claridad, que se trata de una norma
aplicable exclusivamente en sede del proceso judicial correspondiente (cuyo
objeto cuando se formula una accién de nulidad es precisamente obtener la
nulidad de una marca) y no en el curso de la actuacion administrativa de registro
marcario, como se entendié en la providencia antes citada del afio 2000, en la
gue se considerd que la cancelacion por no uso de la marca del opositor
implicaba que la oposicion perdiera sustento y que el titular de la marca
careciera de interés para incoar la accion.

(iii) La causal de nulidad invocada deja de ser aplicable, en relacién con
las acciones de nulidad relativa, por ejemplo, si la marca del tercero gue
invoca la proteccion de su derecho ha sido cancelada por no uso, o se ha
procedido a su caducidad, o ha sido anulada, tal y como lo _expuso el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretacién judicial
proferida para este asunto.

(iv) Las causales de nulidad invocadas en la demanda deben dejar de ser
aplicables al momento de resolverse la accién, es decir, cuando se profiere la
sentencia, y no cuando se decide la actuacion administrativa.

(v) Como la accion de nulidad relativa comporta un claro interés particular, en
consideracion a que es promovida cuando se concede un registro marcario que
desconoce derechos subjetivos de terceros, es claro que cuando éstos
derechos dejan de existir, igualmente desaparece el interés del demandante en
gue se profiera una decision que los proteja.
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[..]

Esta circunstancia pone de relieve que no es posible declarar la nulidad del

registro _acusado, que se estimaba confundible con la marca atras
mencionada, como guiera que al momento de resolverse esta accion ha
dejado de ser aplicable la causal de nulidad invocada en la demanda. [...J»
(destacado fuera de texto).

Reiterando lo anteriormente expuesto, en sentencia de 26 de junio de
202068, la Sala argumento lo siguiente:

«[...] 54. Por ultimo, de conformidad con el inciso 4° del articulo 172 de la Decisién
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.

55.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
Interpretaciéon Prejudicial 05-1P-2006 de 14 de junio de 2006, dispuso: “[...] El
cuarto parrafo del articulo 172 de la Decisién 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
aplicacién, 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 sefialadas en la
norma sustancial aplicable a la solicitud de registro [...]J".

57.Aunado a lo anterior, la Sala precisa que, la finalidad de la accién de nulidad relativa
es proteger el interés de un tercero determinado, en consideracion a que es promovida
cuando se concede un registro marcario que desconoce los derechos subjetivos de
terceros. En este sentido, es claro que cuando estos derechos dejan de existir,
igualmente desaparece el interés del demandante en que se profiera una decisiéon que
los proteja. Asi lo ha entendido esta Seccion:

“[...] la existencia de cualquiera de las situaciones que implican que deje de ser
aplicable una causal de nulidad relativa, como seria la cancelacién por no uso de una
marca, tiene como efecto, cuando ya se ha acudido ante la jurisdiccion, que la demanda
incoada con fundamento en ella pierda sustento juridico y que, en consecuencia, no
haya lugar emitir un pronunciamiento de nulidad [...]” (negrillas fuera del texto)

51.En este orden de ideas, cuando el registro marcario caduca por falta de
renovacion dentro del término legal o en el evento en que la oficina nacional lo
cancele, se habilita la aplicacion del articulo 172 ibidem dentro del proceso de
nulidad marcaria promovido ante la jurisdiccion.

52.Cabe resaltar que, en este evento, resulta indiferente cual de las marcas objeto
del cotejo marcario perdio vigencia porque, se reitera, cualquiera de los dos eventos
hace que la supuesta trasgresion de los derechos del demandante desaparezcay,
con ella, el motivo de la controversia judicial.

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccién Primera Radicacién 11001032400020120029500.
Sentencia de 26 de junio de 2020. C.P. Hernando Sanchez Sanchez.
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6. Conclusiéon

53.A manera de conclusion, en el caso sub examine: i) la demanda se presento y el
proceso se tramito en ejercicio de la accidon de nulidad relativa, prevista en el articulo
172 de la Decision 486 de 2000; ii) se debe atender lo previsto en el inciso 4° ibidem
y examinar si la causal alegada es o no aplicable, y iii) al momento de proferirse
esta sentencia, la causal de nulidad invocada dejo de ser aplicable, comoquiera que
caducd el registro num. 392150 de la marca nominativa «GLOWWORNS», tal como
se analiz6 en los numerales supra; por tal motivo, la Sala considera que se configura
uno de los supuestos establecidos en la referida norma, se declarara la
consecuencia juridica alli prevista y se pondra fin al proceso, tal y como se
dispondra en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Seccién Primera, administrando justicia en nombre de la
Republicay por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR que se configura lo previsto en el inciso 4° del articulo
172 de la Decision 486 de 2000 y, en consecuencia, poner fin al proceso, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el articulo 128 de la
Decision 500 de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las
anotaciones de rigor.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

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

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDES OSWALDO GIRALDO LOPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente Ausente con permiso
NUBIA MARGOTH PENA GARZON HERNANDO SANCHEZ SANCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Aclara voto

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



