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

Bogota, D.C., veintitrés (23) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Accion de nulidad relativa

NUmero Unico de radicaciéon: 11001032400020170021900
Demandante: Shenzhen Zhongfuneng Electric Equipment Co
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio
Tercero con interés: Full Mineria S.A.S.

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

SENTENCIA EN UNICA INSTANCIA

La Sala' decide, en Unica instancia, la demanda presentada por Shenzhen
Zhongfuneng Electric Equipment Co. Ltd contra la Superintendencia de Industria y
Comercio para que se declare la nulidad de la Resolucion nim. 84225 de 28 de

octubre de 2015 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; i)
Consideraciones de la SalaYy, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuacion.

l. ANTECEDENTES

La demanda

0. Shenzhen Zhongfuneng Electric Equipment Co. Ltd 2, en adelante la parte
demandante, presentdé demanda contra la Superintendencia de Industria y
Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la accion de nulidad,

adecuada3 a la accién de nulidad relativa, de conformidad con el articulo 172 de la

1 La Sala, mediante auto de 12 de diciembre de 2017, declar6é fundado el impedimento manifestado por el
Consejero de Estado, Doctor Oswaldo Giraldo Lépez.

2 Por intermedio de apoderada. Cfr. Folios 6 a 12.

3 Cfr. Folios 405 a 407.
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Decisién 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comision de la Comunidad
Andina*, para que se declare la nulidad de la Resolucion nim. 84225 de 28 de
octubre de 2015, “Por la cual se concede un registro”, expedida por la Directora de

Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio.

1. Como consecuencia de lo anterior, solicitd que se ordene a la parte
demandada cancelar el registro de la marca mixta WISDOM, que identifica servicios
de la Clase 35 de la Clasificacion Internacional de Productos y Servicios para el
Registro de las Marcas, en adelante Calificacion Internacional de Niza, cuyo titular

es Full Mineria S.A.S., tercero con interés directo en el resultado del proceso.

Pretensiones

2. La parte demandante solicit6 que se reconozcan las siguientes

pretensiones®:

“[...] Que se declare la NULIDAD de la siguiente decisién de la Superintendencia de
Industria y Comercio:

1.- Resolucion No. 84225 de 28 de octubre de 2015 que concedio el Registro de la
Marca tipo mixta ‘WISDOM’ para distinguir servicios de la clase 35
‘COMERCIALIZACION, COMPRA Y VENTA DE HERRAMIENTAS, MINERALES, Y
METALES COMUNES, MAQUINAS, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA LA
MINERIA Y LA CONSTRUCCION’ a nombre de ROSIBET VANEGAS
HERNANDEZ, y actualmente de titularidad de FULL MINERIA S.A.S.

2.- Como consecuencia de lo anterior, que se ordene a la Superintendencia de
Industria y Comercio cancelar el registro de la Marca tipo mixta ‘WISDOM’ para
distinguir servicios de la clase 35 ‘COMERCIALIZACION, COMPRA Y VENTA DE
HERRAMIENTAS, MINERALES, Y METALES COMUNES, MAQUINAS,
ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA LA MINERIA Y LA CONSTRUCCION’ a
nombre de ROSIBET VANEGAS HERNANDEZ, quien posteriormente cede la
titularidad de la marca “WISDOM” a FULL MINERIA S.A.S.

3.- Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, que dentro de los
treinta (30) dias siguientes a la comunicacion del fallo, adopte las medidas
necesarias para su cumplimiento, tal como establece el articulo 192 del Cédigo de
Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo.

4.- Finalmente, que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio,

publicar en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sentencia que se dicte en el
presente proceso [...]”

Presupuestos facticos

4 “Régimen comun de propiedad industrial”.
5 Cfr. Folio 336.
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3. La parte demandante indicd, en sintesis, los siguientes hechos para

fundamentar sus pretensiones:

4.1.La sefiora Rosibet Vanegas Hernandez solicitd, el 10 de marzo de 2015, el
registro como marca del signo mixto WISDOM para distinguir servicios de la Clase

35 de la Clasificacion Internacional de Niza.

4.2. La referida solicitud se publicé el 4 de abril de 2015, en la Gaceta de la
Propiedad Industrial nim. 725, sin que fuera objeto de oposicion por parte de

terceros.

4.3. La Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y
Comercio, mediante la Resolucion num. 84225 de 28 de octubre de 2015, concedio
el registro de la marca mixta WISDOM para distinguir servicios de la Clase 35 de la

Clasificacion Internacional de Niza.

4.4.La sefiora Rosibet Vanegas Hernandez, mediante acto inscrito en la
Superintendencia de Industria y Comercio el 18 de octubre de 2016, transfirié la
marca mixta WISDOM que distingue servicios de la Clase 35 de la Clasificacion
Internacional de Niza a Full Mineria S.A.S., tercero con interés directo en el

resultado del proceso.

Normas violadas

5. La parte demandante indicé la vulneracion de los literales a) y d) del articulo 136,
los articulos 137, 258 y 259 de la Decision 486 de 14 de septiembre de 2000°; y los
articulos 8 y 12 de la Convencién de Washington de 19297.

Concepto de la violacion

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

violacioén, asi:

6.1. Manifesté que la parte demandada, con la expedicion del acto administrativo

acusado, violo los articulos 8 y 12 de la Convencion de Washington, toda vez que,

6 “Régimen Comun sobre Propiedad Industrial”.
7 Incorporado a la legislacién colombiana mediante la Ley 59 de 25 de marzo de 1936, /...] Por la cual se
aprueba una Convencién sobre proteccion marcaria y comercial [...]”
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a su juicio, era evidente la mala fe del tercero con interés directo en el resultado del
proceso, comoquiera que, tenia conocimiento de la existencia de la marca WISDOM
de titularidad de la parte demandante en otras jurisdicciones, dada la relacion
comercial entre ambos y: i) presento la solicitud de registro como marca del signo
mixto WISDOM en Colombia, a través de la sefiora Rosibet Vanegas Hernandez,
quien, una vez concedido el registro, le realizé la correspondiente transferencia; y
i) presentd oposicion a la solicitud de registro como marca del signo mixto

WISDOM, realizada por la parte demandante en Colombia®.

6.2. Adujo que ostentaba la calidad de legitimo titular de una marca registrada en
otros Estados miembros de la Convencion de Washington, por lo que estaba en
plena facultad de solicitar la nulidad del registro de la marca mixta WISDOM,
otorgado al tercero con interés directo en el resultado del proceso, en la medida en
gue cumplia con los requisitos establecidos en el articulo 8 de la Convencion de

Washington °.

6.3. Afirm6 que, con la expedicion del acto administrativo acusado, la parte
demandada le facilité al tercero con interés directo en el resultado del proceso que
se aprovechara de la marca de propiedad de la parte demandante, lo que, a su
juicio, constituy6 un indicio grave de competencia desleal, vulnerando lo previsto en
los articulos 137, 258 y 259 de la Decision 486 de 20001°.

6.4. Sefal6 que la parte demandada viol6 el literal d) del articulo 136 de la Decisién
de 2000, comoquiera que, por un lado, las marcas en conflicto eran idénticos, y por
el otro, que el tercero con interés directo en el resultado del proceso, de manera
previa a la presentacion de la solicitud de registro de la marca concedida mediante
el acto administrativo acusado, era el distribuidor oficial en Colombia de los
productos identificados y comercializados con la marca WISDOM de titularidad de

la parte demandante!?! .

6.5. IndicO que la parte demandada, con la expedicion del acto administrativo
acusado, violo el literal a) del articulo 136 de la Decision 486 de 2000, toda vez
omitié el hecho que la parte demandante, previamente, habia solicitado el registro

como marca del signo mixto WISDOM para identificar productos de la Clase 11 de

8 Cfr. Folio 359.

9 Cfr. Folios 360 y 361.
10 Folios 361 a 364.

11 Cfr. Folios 365 y 370.
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la Clasificacion Internacional de Niza. Afadié que, a su juicio, existe conexidad
competitiva entre dichos productos y los servicios de la Clase 35, identificados con

la marca concedida mediante el acto administrativo acusado??.

Contestaciones de la demanda

La parte demandada

7. La parte demandada®® contesté la demanda'* y se opuso a las pretensiones

formuladas, asi:

7.1. Indico que la expedicion del acto administrativo acusado no violo los literales
a) y d) del articulo 136 de la Decisiébn 486 de 2000, toda vez que la marca
concedida mediante el acto administrativo acusado cumple con todos los
requisitos legales y, en ese sentido, no existe riesgo de confusion en los

consumidores, ni que se violan los derechos de propiedad industrial de terceros.

7.2. Manifesto que, a su juicio, la parte demandante debié oponerse a la solicitud
de registro como marca del signo mixto WISDOM para identificar servicios de la
Clase 35, presentada por la sefiora Rosibet Vanegas Hernandez, o haber
interpuesto recurso de apelacion en contra del acto administrativo acusado,
demostrando los hechos en que fundamenta haber tenido un mejor derecho
sobre la marca mixta WISDOM .

Tercero con interés directo en el resultado del proceso

8. Full Mineria S.A.S., tercero con interés directo en el resultado del proceso,

contest6 la demanda 16; el cual se opuso a las pretensiones asi:

8.1. Adujo que, a su juicio, la parte demandada, al realizar el examen de
registrabilidad, aplicé correctamente los supuestos previstos en las disposiciones
de la Decision 486 de 2000, en razén a que la marca solicitada previamente a

registro por la parte demandante fue negada con fundamento en otra marca

12 Cfr. Folios 370 a 382.

13 Por intermedio de apoderada.

14 Cfr. Folios 453 a 464.

15 Cfr. Folio 461 a 463.

16 Por intermedio de apoderado Cfr. Folio 435.
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diferente a la marca obtenida mediante el acto administrativo acusado, por lo que
este goza de presuncion de legalidad, teniendo en cuenta que en el momento en el
que se decidido conceder el registro de la marca WISDOM, no habia ningan

obstaculo legal que impidiera su concesién.’

Audiencia Inicial

9. El Despacho Sustanciador: i) mediante auto de 8 de julio de 20198, convocé y
fij6 hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial; y ii) en la audiencia inicial
realizada el 15 de julio de 2019, declar6 saneado el proceso; resolvid sobre las
excepciones de que trata el num. 6°. del articulo 180 y, de oficio, no encontré la
configuracion de alguna excepcién para declararla probada; fijo el objeto del litigio;
declar6 precluida la posibilidad de conciliacion; declar6 precluida la fase de medidas
cautelares; resolvio sobre el decreto y practica de pruebas, decretando unas

pruebas documentales; y realizé el respectivo control de legalidad.

Audiencia de pruebas

10. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 8 de octubre de 20199, resolvid

sobre la prescindencia de la audiencia de pruebas y el control de legalidad.

Solicitud de Interpretacion Prejudicial

11. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 8 de octubre de 201929,
ordend suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina la Interpretacion Prejudicial de las normas de la Decision 486 de 2000 de la

Comisién de la Comunidad Andina.

12. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profiri6 la Interpretaciéon
Prejudicial 575-IP-2019 de 7 de octubre de 20202, en adelante la Interpretacién

Prejudicial, en la que considero:

17 Cfr. Folio 426.

18 Cfr. Folios 473 y 474.
19 Cfr. Folios 525y 526.
20 Cfr. Folios 527 y 528.
21 Cfr. Folios 539 a 551.
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“[...] La Sala consultante solicito la Interpretacion Prejudicial de los Articulos
136 Literales a) y d), 137, 258 y 259 de la Decisién 486 de la Comision de la

Comunidad Andina los cuales proceden por ser pertinentes. La interpretacion

del Articulo 259 de la Decision antes mencionada se limitara al Literal a) [...J"?.

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

comunitaria que a su juicio son aplicables.

Reanudacion del proceso, alegatos de conclusion y otras actuaciones

14. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 18 de febrero de 202223: i) resolvié
reanudar el proceso; ii) prescindir de la audiencia de alegaciones y juzgamiento; y
i) corri6 traslado comun a las partes e intervinientes por el término de diez (10)
dias, para alegar de conclusion y le informé al Agente del Ministerio Publico que,

dentro de la misma oportunidad, podria presentar el concepto, si a bien lo tenia.

15. Durante el término legal, la parte demandante, la parte demandada y el tercero
con interés directo en el resultado del proceso, presentaron sus alegaciones y
reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en las contestaciones de la

demanda, respectivamente.

16. El Ministerio Publico allegé el concepto correspondiente, mediante el cual
manifestd que el acto administrativo acusado no viold las disposiciones de la
Decisién 486 de 2000, toda vez que. Precis6 que, en el caso sub examine, no se
logr6 demostrar la mala fe en la obtencién del registro, por lo que la parte
demandada, al momento de efectuar el analisis de registrabilidad de la marca
WISDOM para identificar servicios de la Clase 35 de la Clasificacion Internacional
de Niza, aplico correctamente lo previsto en los literales a) y d) del articulo 136 de
la Decision 486 de 200074

17. El Despacho sustanciador, mediante auto de 6 de marzo de 20232%, ordend a la
Secretaria de la Seccién Primera de la Corporacion descargar del Sistema de
Informacidon de Propiedad Industrial -SIPI- de la parte demandada, el reporte del
estado actual del registro marcario num. 527.027 de la marca mixta WISDOM, cuyo

titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso.

22 Cfr. Folio 542.

23 Cfr. Indice nim. 47 aplicativo web “SAMAL”.
24 Cfr. Indice nim. 55 aplicativo web “SAMAI”.
25 Cfr. indice nam. 61 aplicativo web “SAMAL”.
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18. La Secretaria de la Seccion Primera de la Corporacion, el dia 21 de marzo de
202326 dio cumplimiento a lo ordenado supra, lo incorpord al expediente y corrid
traslado a las partes e intervinientes por el término de tres (3) dias, término dentro

del cual las partes y los intervinientes guardaron silencio.

Il CONSIDERACIONES DE LA SALA

19. La Sala abordara el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i)
la competencia de la Sala; ii) el acto administrativo acusado; iii) el problema juridico;
iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco
normativo de la interpretacién prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina; vi) la Interpretacion Prejudicial 575-1P-2019 de 7 de octubre de 2020; vii) el
marco normativo sobre la declaracion de nulidad del registro de una marca; viii) el
marco normativo sobre la cancelacion del registro de una marca; ix) desarrollos

jurisprudenciales; y x) el andlisis del caso concreto.

Competencia de la Sala

20. Vistos el numeral 8.°?7 del articulo 149%8 de la Ley 1437 de 18 de enero de
20112°, sobre competencia del Consejo de Estado, en Unica instancia, y del articulo
13 del Acuerdo nim. 80 de 12 de marzo de 2019%°, sobre distribucién de procesos

entre las secciones, esta Seccidn es competente para conocer del presente asunto.
21. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala
observe vicio o causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se procede a

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

El acto administrativo acusado

26 Cfr. Indice nim. 66 aplicativo web “SAMAL”.

21 “I...] Articulo 149. Competencia del Consejo de Estado en unica instancia. 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 previstos en la ley. [...]J".

28 En concordancia con el articulo 86 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “[...] Por medio de la cual se
Reforma el Cddigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo- Ley 1437 de 2011 —y
se dictan otras disposiciones en materia de descongestién en los procesos que se tramitan ante la jurisdiccién
[..]”

2% “Por la cual se expide el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”

30 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
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22. El acto administrativo acusado es el siguiente:

22.1. Resolucion nim. 84225 de 28 de octubre de 20153, mediante la cual la
Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio
concedio el registro de la marca mixta WISDOM, para identificar servicios de la

Clase 35 de la Clasificacion Internacional de Niza.

El problema juridico

23. Le corresponde a la Sala determinar:

23.1 Si es procedente o no la aplicacion del inciso 4.° del articulo 172 de la Decision
486 de 2000, en relacion con la configuracién de la causal de cancelacién del
registro marcario num. 527.027 de la marca mixta WISDOM que identifica servicios
de la Clase 35 de la Clasificacion Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con

interés directo en el resultado del proceso;

23.2 En caso de no serlo, si la Resolucion nam. 84225 de 28 de octubre de 2015,
expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se
concedid el registro de la marca mixta WISDOM, para identificar servicios de
“Comercializacién, compray venta de herramientas, minerales, y metales comunes,
maquinas, accesorios y herramientas para la mineria y la construccion”, de la Clase
35 de la Clasificacion Internacional de Niza, vulneran los literales a) y d) del articulo
136, y los articulos 137, 258 y 259 de la Decisién 486 de 2000; y los articulos 8 y 12
de la Convencién de Washington.

23.3 En este sentido, se analizara si la marca concedida:

i) Es idéntica o se asemeja, a una marca anteriormente solicitada para registro por
la parte demandante, para los mismos productos o servicios, 0 para productos o
servicios respecto de los cuales se puede generar riesgo de confusion o de

asociacion;

i) Si existe riesgo de confusion o de asociacion entre la marca concedida y la marca

WISDOM, registrada en otros Estados de titularidad de la parte demandante;

31 Cfr. Folios 36y 37.
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iii) Si el tercero con interés directo en el resultado del proceso es o fue un
representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por la parte

demandante para el uso de la marca WISDOM en la Republica de Colombia; y

iv) Si el registro marcario se obtuvo de mala fe, y en tal sentido se vulneraron los
articulos 258 y 259 de la Decisién 486 de 2000.

23.4. La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretd
el articulo 136 literales a) y d), 137, 258 y 259 literal a) del de la Decision 486 de
2000.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial

24. La Sala considera importante resaltar que el desarrollo de esta normativa se ha
producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organizacion
Internacional de integracion, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de

Cartagena®?, la cual sucedié al Pacto Andino o Acuerdo de Integracién Subregional

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

en la Decision 486 de 200033 de la Comision de la Comunidad Andina34.

Marco normativo de la interpretacién prejudicial del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina3®

25. La normativa comunitaria andina regula la interpretacion prejudicial, como un
mecanismo de cooperacion judicial Internacional entre los jueces de los Estados

Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina2®.

26. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los 6rganos del
Sistema Andino de Integracion, tiene dentro de sus competencias la de emitir

interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento juridico

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

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

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

En el marco de la VI Reunion del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes
de diciembre de 1991 — Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decision 311, en el sentido de sustituir el
articulo 119 y eliminar la tercera disposicion transitoria, por lo cual se expidi6 la Decisién 313 de 6 de diciembre
de 1992;

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

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

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

35 El Tribunal de Justicia, se creo en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por
el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996. El Tratado de creacién fue aprobado por Ley 17
de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron
declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con
ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Mufioz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado
que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y esta
en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que esta produciendo efectos juridicos respecto de nuestro
Estado.

36 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decision 500 de 22 de junio de 2001,
aprobd el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema
de la interpretacion prejudicial.
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de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de

los Estados Miembros®’.

Interpretacion Prejudicial 575-1P-2019 de 7 de octubre de 2020

27. La Sala procede a resaltar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
interpreto los literales a) y d) del articulo 136, los articulos 137 y 258, y el literal a)
del articulo 259 de la Decision 486 de 2000, exponiendo las reglas y criterios

jurisprudenciales aplicables en el caso sub examine®,

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

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

nulidad.

Marco normativo sobre la cancelacion del registro de una marca

29. Vistos: i) el inciso 1.° del articulo 165 de la Decision 486 de 2000, sobre la
cancelacién del registro, dispone que la oficina nacional competente cancelara un
registro marcario cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado, en
al menos uno de los Estados Miembros de la Comunidad Andina, durante los tres
afos consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la accion de cancelacion;
y ii) el articulo 235 de la Decision 486 de 2000, sobre cancelacion del registro por
notoriedad, que prevé que en caso que las normas nacionales asi lo dispongan, la
oficina nacional competente cancelara el registro de una marca a peticion del titular
legitimo, cuanto esta sea idéntica o similar a una que hubiese sido notoriamente

conocida al momento de solicitarse el registro.

Desarrollos jurisprudenciales

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

87 En el Capitulo lll del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Seccién Il se regula la
interpretacion prejudicial, en los articulos 32, 33, 34 y 35.
38 Cfr. Folios 539 a 551.
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30. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en multiples pronunciamientos3®
ha determinado que debe darse aplicacion al inciso 4.° del articulo 172 de la
Decision 486 de 2000, cuando los hechos que posibilitaron fundamentar la accion
de nulidad relativa en alguna causal han desaparecido. Al respecto, en la
interpretacion prejudicial 50-IP-2013 de 25 de abril de 2013 se establecio: “[...] el
Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideracion, 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 la
ilegitimacién, por ejemplo, en relacidon 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. [...J".

Consejo de Estado

31. La Seccion Primera de esta Corporacion ha considerado que, en aplicacion del
inciso 4° del articulo 172 de la Decision 486 de 2000, esta prohibido declarar la
nulidad de un registro marcario por causales que hubieren dejado de ser aplicables
al tiempo de resolverse la nulidad, es decir, “[...] si se hubiese probado 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"™°.

32. En este mismo sentido, la Seccion Primera de la Corporacién, en reiterada
jurisprudencia*!, dando aplicaciéon al inciso 4.° del articulo 172 de la Decisién 486
de 2000, ha considerado que en la norma comunitaria andina prevé que, en aquellos
supuestos en los cuales la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable,

al momento de resolver la demanda, el juez que conozca de la accién no puede

39 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretaciones Prejudiciales proferidas dentro de los procesos
05-1P-2006 de 14 de junio de 2006, 95-IP-2013 de 11 de septiembre de 2013 y 183-1P-2013 de 8 de octubre de
2013.

40 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccién Primera; sentencia de 24 de enero de
2008; C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta; nimero Unico de radicacion 11001032400020020044201.

4l Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion Primera; sentencia de 3 de marzo de
2023, C.P. Dra. Nubia Margoth Pefia Garzén, nim. Unico de radicacién 11001032400020150015400 y sentencia
de 26 de enero de 2023, C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés, nim. Unico de radicacion
11001032400020110045500.
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pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo

que concede el derecho de registro*?,

33. La Sala, en el marco de la cancelacion de un registro marcario y respecto a la
aplicacion del inciso 4° del articulo 172 de la Decision 486 de 2000, ha considerado
que “...] cuando el registro marcario caduca por falta de renovacién dentro del
término legal, o la Oficina Nacional lo cancela por cualquiera de las causales
legales, se habilita la aplicacion del articulo 172 ibidem dentro del proceso de

nulidad marcaria promovido ante la jurisdiccion [...]™3.

34. En ese mismo sentido, esta Sala consider6 que: “[...] la existencia de cualquiera
de las situaciones que den lugar a la inaplicabilidad de una causal de nulidad
relativa, como seria la cancelacion, por no uso, de un registro marcario, tiene como
efecto, cuando ya se ha acudido a la jurisdiccion, que la demanda presentada con
fundamento en ella pierda sustento juridico y que, en consecuencia, no haya lugar
a emitir un pronunciamiento de nulidad, comoquiera que ya no existe un derecho
subjetivo que pueda ser afectado con el registro marcario cuestionado y que deba
ser protegido, sin que ello implique el decaimiento del acto administrativo que otorgo

la marca en cuestion. [...]"™4.

Analisis del caso concreto

35. De conformidad con los marcos normativos y los desarrollos jurisprudenciales
indicados supra, la Sala procedera a determinar si, en el caso sub examine, es
procedente o no la aplicacién del inciso 4.° del articulo 172 de la Decisién 486 de
2000, en relacién con la configuracién de la causal de cancelacién del registro
marcario num. 527.027 de la marca mixta WISDOM que identifica servicios de la
Clase 35 de la Clasificacién Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con
interés directo en el resultado del proceso.

36. La Sala advierte que, atendiendo al acervo probatorio obrante en el expediente

del proceso, como consta en el reporte del estado actual descargado del Sistema

42 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccidén Primera, sentencias de 11 de febrero de
2021, MP. Roberto Augusto Serrato Valdés, nums. Unico de radicacion 11001032400020090050300,
11001032400020090022700, 11001032400020100050500 y 11001032400020090050300.

43 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccién Primera; sentencia de 9 de junio de
2022; C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; niumero tnico de radicacién 11001032400020110002300.

44 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccién Primera; sentencia de 3 de marzo de
2023; C.P. Nubia Margoth Pefia Garz6n; nimero Unico de radicacion 11001032400020150015400.
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de Informacion para la Propiedad Industrial — SIPI- de la parte demandada, el
registro marcario num. 527.027 de la marca mixta WISDOM, cuyo titular es el

tercero con interés directo en el resultado del proceso, se encuentra cancelado.

37. La Sala considera que, de conformidad con los articulos 165 y siguientes de la
Decision 486 de 2000, la consecuencia juridica de la cancelacion del registro de una
marca genera que los derechos que tenia el tercero con interés directo en el

resultado del proceso se hayan extinguido.

38. Con fundamento en lo expuesto anteriormente y atendiendo a que la marca
mixta WISDOM, con registro marcario num. 527.027, que identifica servicios de la
Clase 35 de la Clasificacion Internacional de Niza se encuentra cancelada, esta Sala
considera que, en el caso sub examine, las causales de nulidad invocadas en la
demanda dejaron de ser aplicables y, en ese entendido, se cumplen los supuestos
facticos previstos en el inciso 4.° el articulo 172 de la Decision 486 de 2000, por lo

que la Sala declarara la consecuencia juridica alli prevista.

39. En ese mismo sentido, la Sala considera igualmente que, al reunirse los
supuestos facticos previstos en la norma indicada supra, no es necesario realizar el
examen sobre la presunta vulneracion los literales a) y d) del articulo 136, y los
articulos 137, 258 y 259 de la Decision 486 de 2000; y los articulos 8 y 12 de la
Convencién de Washington de 1929, formulada en el acapite del problema juridico

de esta providencia.

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

de esta providencia.

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

Republicay por autoridad de la Ley,

. RESUELVE:

45 Cfr. Indice nam. 66 aplicativo web “SAMAL”.
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PRIMERO: DECLARAR que se configura la consecuencia juridica prevista en el
inciso 4.° del articulo 172 de la Decision 486 de 2000 y, en consecuencia, poner fin

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

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

500 de la Comision de la Comunidad Andina.

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

la referencia, previas las anotaciones de ley.

COPIESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leida, discutida y aprobada por

la Sala en la sesién de la fecha.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO NUBIA MARGOTH PENA GARZON
VALDES
Presidente (E)
Consejero de Estado

Consejera de Estado

HERNANDO SANCHEZ SANCHEZ
Consejero de Estado
Aclara voto

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



