CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SANCHEZ SANCHEZ
Bogota, D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veinte (2020)

NUm. Gnico de radicacion:11001032400020090022800
Referencia: Accidon de nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Bavaria S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio
Temas: Renovacion del registro de la marca mixta GRUPO EMPRESARIAL
BAVARIA. Firmeza de los actos administrativos que cancelan la marca por

falta de uso.

SENTENCIA EN UNICA INSTANCIA

La Sala decide, en Unica instancia, la demanda presentada por Bavaria S.A. contra
la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las
resoluciones niums. 26230 de 28 de julio de 2008, 40489 de 24 de octubre de 2008
y 51136 de 28 de noviembre de 2008.

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

l. ANTECEDENTES

La demanda

1. Bavaria S.A., en adelante la parte demandante! presenté demanda? contra la
Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante parte demandada, en

ejercicio de la accion de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el

1 Por intermedio de apoderada. Cfr. 1
2 Cfr. Folios 28 a 43
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articulo 85 del Decreto 01 de 2 de enero de 198423, en adelante Cédigo Contencioso
Administrativo, para que se declare la nulidad de las resoluciones nims. 26230 de
28 de julio de 2008%, “Por la cual se niega una afectacion”y 40489 de 24 de octubre
de 2008, “por la cual se resuelve un recurso de reposicion”. expedidas por la Jefa
de la Division de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria Comercio;
y la Resolucion num. 51136 de 28 de noviembre de 2008, “por la cual se resuelve
un recurso de apelacién”, expedida por el Superintendente Delegado para la

Propiedad Industrial.

2. Como consecuencia de lo anterior, solicitd que se ordene a la parte demandada
conceder la renovaciéon del registro de la marca mixta GRUPO EMPRESARIAL
BAVARIA que identifica productos de la Clase 3 de la Clasificacion Internacional de
Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificacion

Internacional de Niza.
Pretensiones

3. La parte demandante formul6 las siguientes pretensiones®:

1.1

1. Declarar la nulidad de la Resolucion No. 26230 del 28 de Julio de 2008 y
notificada el 21 de Agosto de 2008, emitida por la Division de Signos Distintivos
de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente num. 97-
051.418, mediante el cual se neg6 la renovacion del registro de la marca
GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA (mixta), CON CERTIFICADO No. 210215
en la clase 3 internacional.

2. Declarar la nulidad de la Resolucién No. 40489 del 24 de Octubre de 2008 y
notificada el 28 de Octubre de 2008, emitida por la Division de Signos Distintivos
de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente No. 97-
051.418, mediante el cual se confirmé la Resolucion impugnada No. 26230 y
se concedi6 el recurso de apelacion interpuesto de manera subsidiaria por
Bavaria S.A.

3. Declarar la nulidad de la Resolucién No. 51136 del 28 de Noviembre de 2008 y
notificada el 26 de Diciembre de 2008, emitida por la Division de Signos
Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (sic) dentro del

3 “Por el cual se reforma el Cédigo Contencioso Administrativo”

“[...] ARTICULO 85. ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. Toda persona que se
crea lesionada en un derecho amparado en una norma juridica, podra pedir que se declare la nulidad del acto
administrativo y se le restablezca en su derecho; también podra solicitar que se le repare el dafio. La misma
accion tendra quien pretenda que le modifiquen una obligacion fiscal, o de otra clase, o la devolucién de lo que
pago indebidamente. [...J"”.

4 Esta resolucion concedio el registro de la marca nominativa “BASTION”.

5 Cfr. Folio 28 'y 29
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expediente No. 97-051.418, mediante el cual se resolvio el recurso de apelacion
interpuesto subsidiariamente por Bavaria S.A., confirmando la cancelacion por
no uso del registro de la marca GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA S.A. (mixta),
con certificado No. 210215 en la clase 3 internacional.

4, Que como consecuencia de lo anterior, a titulo de restablecimiento del derecho:

e Se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, Division de Signos
Distintivos conceder la renovacion de la marca GRUPO EMPRESARIAL
BAVARIA (mixta), con certificado No. 210215 en la clase 3 internacional.

o Restablecer el Derecho de Bavaria S.A. en el sentido que se podra continuar
gozando de la proteccion legal y absoluta sobre la marca GRUPO
EMPRESARIAL BAVARIA (mixta), con certificado No. 210215 para amparar
productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificacién Internacional de Niza.

5. Que se ordene a la Nacién, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
Superintendencia de Industria y Comercio, Division de Signos Distintivos,
publicar la sentencia que se dicte en el proceso, en la Gaceta de Propiedad
Industrial.

[.J

Presupuestos facticos

4. La parte demandante indicé, en sintesis, los siguientes hechos para

fundamentar sus pretensiones®:

4.1. El sefior José Vicente Martinez Enguidanos solicité, el 29 de diciembre de 2005,
la cancelacion por no uso de la marca mixta GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA,
que distinguia productos de la Clase 3 de la Clasificacion Internacional de Niza,

cuyo titular era la parte demandante.

4.2. Laparte demandada admiti6 la solicitud de cancelacion, mediante oficio nam.
3209, notificado por fijacion en lista del 17 de marzo de 2006 al sefior José Vicente
Martinez Enguidanos y mediante edicto desfijado el 18 de abril de 2006 a la parte

demandante, presentandose contestacién a la solicitud de cancelacion.

4.3. LaJefa de la Division de Signos Distintivos de la parte demandada, mediante
la Resolucion nim. 22378 de 28 de agosto de 2006, cancel6 por no uso el registro
de la marca mixta GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA para la Clase 3 de la

Clasificacion Internacional de Niza.

6 Cfr. Folios 30 a 32
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4.4. La parte demandante interpuso, el 3 de octubre de 2006, ante la Division de
Signos Distintivos de la parte demandada recurso de reposicion y, en subsidio, de

apelacion contra la Resolucion num. 22378 de 28 de agosto de 2006.

4.5. LaJefa de la Division de Signos Distintivos, por medio de la Resolucion nam.
31498 de 28 de noviembre de 2006, resolvio el recurso de reposicion en el sentido

de confirmar la Resolucion nium. 22378 de 28 de agosto de 2006.

4.6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la
Resolucién nim. 1168 de 22 de enero de 2008, resolvié el recurso de apelacion en

el sentido de confirmar la Resolucion nium. 22378 de 28 de agosto de 2006.

4.7. La parte demandante presento, el 13 de junio de 2008, ante la Secretaria de
la Seccién Primera del Consejo de Estado accion de nulidad y restablecimiento del
derecho, para que se declare la nulidad las resoluciones niums. 22378 de 28 de
agosto de 2006, 31498 de 28 de noviembre de 2008 y 1168 de 22 de enero de 2008.

4.8. Sostuvo que “...] Teniendo en cuenta que actualmente cursa ante el Consejo
de Estado accion de nulidad contra las Resoluciones que declararon la cancelacién
del registro No. 210215, BAVARIA S.A. en su legitimo derecho y con el fin de
demostrar el interés en su marca GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA (mixta), en la
clase 3 internacional, en debida oportunidad, el 5 de junio de 2008 solicité la

renovacion de la misma [...]".

4.9. La Jefa de la Division de Signos Distintivos, mediante la Resolucién nam.
26230 de 28 de julio de 2008, negod la solicitud de renovacién de la marca mixta
GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA para la Clase 3 de la Clasificacion Internacional

de Niza.

4.10. La parte demandante, el 27 de agosto de 2008, interpuso ante la Division de
Signos Distintivos recurso de reposicién y, en subsidio, de apelacion contra la
Resolucién nim. 26230 de 28 de julio de 2008.
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4.11. LaJefa de la Division de Signos Distintivos, por medio de la Resolucion nam.
40489 de 24 de octubre de 2008, resolvié el recurso de reposicion en el sentido de

confirmar la Resolucion num. 26230 de 28 de julio de 2008.

4.12. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la
Resolucién num. 51136 de 28 de noviembre de 2008, resolvié el recurso de
apelacion en el sentido de confirmar la Resolucion nium. 26230 de 28 de julio de
2008.

Normas violadas

5. La parte demandante indico la vulneracion de los articulos 136, 153, 154,
155, 165, 167, 190, 191, 192, 224, 225, 226 y 228 de la Decision 486 de 14 de

septiembre 2000 de la Comisién Comunidad Andina, en adelante Decision 486.
Concepto de violacion

6. La parte demandante formul6 el siguiente cargo y explicO su concepto de

violacion, asi:

Violacion de los articulos 136, 165, 167, 224 y 225 de la Decisién 486

7. Manifesté que “[...] Aun cuando la Decision 486 de la Comunidad Andina
consagra en el paragrafo del articulo 165 la figura de la cancelacion de una marca,
es decir respecto de todos los productos o servicios que ésta ampara, debe tenerse
en cuenta que es totalmente diferente el tratamiento frente a una marca notoria,
puesto que la marca notoria goza de una proteccion amplia y especial aun frente a
marcas que distinguen productos o servicios no relacionados y pertenecientes a
clases diferentes. Es decir, que tratAndose de marcas notorias se rompe el principio
o regla de la especialidad, pues la proteccidon se extiende a otros productos o

servicios aun no relacionados [...]”".

8. Resaltd que “[...] en el caso de las marcas notorias, la misma ley las protege para

gue no se use o registre, en ninguna otra clase, para distinguir ningin producto o

7 Cfr. Folio 33
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servicio, marcas similares o idénticas a nombre de titulares distintos. Seria absurdo,
contradictorio y contrario a la ley el permitir el registro de una marca idéntica o la
cancelacion de aquella marca notoria puesto que se afectaria el derecho del titular
del signo notorio, es decir, que la marca que goza del privilegio su razon de sery se

priva al titular del privilegio de exclusividad sobre la misma [...]”®.

9. Adujo que “I...] en el caso en que se cancele una marca reconocida como notoria
otorgando al solicitante de la accién de cancelacion el derecho de preferencia, se
estaria dando ventaja injustificada en el mercado al nuevo solicitante del registro
marcario, toda vez que se hard participe del reconocimiento, posicionamiento y

reputacion de la marca notoria previamente cancelada [...]™.

10. Indicé que “...] la marca GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA (MIXTA) en la
clase 3 internacional, Certificado No. 210.215 a nombre de Bavaria S.A., fue
cancelada por no uso por la Superintendencia de Industria y Comercio mediante
Resolucién 22378 del 28 de agosto de 2006, contra la cual mi representada
interpuso los recursos de reposicion y subsidiario de apelacion, y fue confirmada
por las Resoluciones Nos. 31498 del 28 de noviembre de 2006 y 1168 del 22 de
enero del 2008 confirmando la Resolucién 22378. Esta ultima Resolucion agoté la

via gubernativa [...]"19.

11. Agregd que “...] La Superintendencia de Industria y Comercio no bebia negar
una solicitud de renovacion de una marca, respecto de la cual aun persisten
derechos por parte de su titular, pues el fallo de cancelacion esta siendo rebatido
ante la autoridad competente, el Consejo de Estado, en ejercicio de la accién de
nulidad y restablecimiento del derecho, y por lo tanto, ain no hay una decision

definitiva al respecto [...]"*1.

8 Cfr. Folio 36
9 Cfr. Ibidem

10 Cfr. Folio 40
11 Cfr. Folio 40
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Contestacion de la demanda

Parte demandada

12. La parte demandada'?, contest6é la demanda®® y se opuso a las pretensiones

formuladas, asi:
Legalidad de los actos administrativos acusados

12.1. Manifest6é que los actos administrativos acusados se encuentran ajustados
a derecho por lo que no violan las normas de la Decision 486, en razén a que “...]
la renovacion del registro de una marca solo sera procedente tal como se sefiala a
través de los actos administrativos demandados, sobre una marca debidamente

registrada y vigente [...]"*4.

12.2. Precis6 que “...] el registro de la marca GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA;
no puede ser objeto de renovacion, por cuanto el mismo fue cancelado mediante
resolucién 22378 de 2006, la cual goza de presuncion de legalidad en los términos

previstos en el Cédigo Contencioso Administrativo [...]">.

12.3. En ese orden resaltdé que “...] que los actos administrativos mediante los
cuales se ordend la cancelacién del registro de la marca GRUPO EMPRESARIAL
BAVARIA, por estar siendo objeto de proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, no obstante cabe precisar que “Todos los actos administrativos, salvo
aguellos a que expresamente la Ley se lo niegue, son EJECUTORIOS, esto es,
obligan de inmediato al cumplimiento aunque otros (sic) sujeto discrepe sobre la
legalidad ... Esta eventual discrepancia ha de instrumentarse precisamente como
una impugnacion del acto, impugnacién que no suspende por ello la obligacién de

cumplimiento ni su ejecucion (...)" [...J"*e.

12.4. Concluy6 que “[...] dado que el acto administrativo por medio del cual canceld
el registro de la marca GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA, esta en firme, razén

suficiente para que el cumplimiento, siendo obligatorio y oponible, lo que significa

12 por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 54
13 Cfr. Folios 58 a 61

14 Cfr. Folio 60

15 Cfr. Ibidem

16 Cfr. Ibidem
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que el registro de la marca GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA, no se encuentra

vigente no es posible acceder a la renovacion del mismo [...J"*"

Interpretacion Prejudicial

13. El Despacho Sustanciador ordend, mediante auto de 22 de septiembre de
20148, suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina la interpretacion prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas

aplicables.

14. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirié la Interpretacion
Prejudicial 442-1P-2015 el 26 de junio de 2017'% en adelante la Interpretacion
Prejudicial, en la que indic6“...] El Juez consultante ha solicitado la Interpretacion
Prejudicial de los articulos 136, 153, 154, 155, 165, 167, 190, 191, 192, 224, 225,
226y 228 de la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andina, sin embargo,
por tratarse de un asunto cuyo aspecto principal esta centrado en la renovacion de
un registro marcario, Unicamente se interpretara el Articulo 153 de la Decision 486
de la Comision de la Comunidad Andina [...]”. A”adié que “[...] por ser pertinente,
de oficio se interpretara los Articulos 152 y 165 de la mencionada Decisiéon 486 [...]”,
y expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que

son aplicables.
Alegatos de conclusién

15. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 23 de noviembre de 20182,
atendiendo a que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profiridé la
interpretacion prejudicial solicitada, decreté la reanudacion del proceso y, de
conformidad con el articulo 210 del Cédigo Contencioso Administrativo, dispuso
correr traslado comuan a las partes e intervinientes por el término de diez (10) dias,
para que aleguen de conclusion y le inform6 al Agente del Ministerio Publico que,
antes del vencimiento del término para alegar de conclusién, podia solicitar el

traslado especial previsto en el mencionado articulo.

17 Cfr. Ibidem

18 Cfr. Folios 70y 71

19 Cfr. Folios 129 a 137
20 Cfr. Folio 142
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16. El Agente del Ministerio Publico, después de solicitar el respectivo traslado

especial, presento los siguientes argumentos:

17. Indic6 que ...] con la expedicién de las Resoluciones demandadas por parte
de la Superintendencia de Industria y Comercio, no se vulneraron los articulos 152
y 153 de la Decisién Andina de Naciones, al no haber un legitimo interés por parte
de quien solicité la renovacion de la marca en razén a que dicho registro se
encontraba cancelado mediante actos administrativos proferidos conforme al
régimen legal contemplado en la normatividad vigente, permitiendo el derecho de
defensa y contradiccion; asi mismo, se aprecia una actuacion debidamente

motivada segun los supuestos facticos que fueron analizados en la misma [...J"?*.

18. Durante el término legal, la parte demandante reiter6 los argumentos expuestos

en la demanda. La parte demandada guardé silencio en esta oportunidad procesal.

Il. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La Sala abordara el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la
competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema
juridico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el
marco normativo de la interpretacion prejudicial del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina; vi) la Interpretacion Prejudicial 442-I1P-2017 proferida el 26 de
junio de 2017; vii) el principio de complemento indispensable; viii) el marco
normativo relativo a la firmeza de los actos administrativos; ix) marco normativo
sobre la renovacion del registro de una marca; xX) marco normativo sobre la

cancelacion del registro de una marca,; y xi) el analisis del caso concreto.

Competencia de la Sala

19. Visto el articulo 128 numeral 7.°2 del Cédigo Contencioso Administrativo?,

sobre la competencia del Consejo de Estado, en Unica instancia, aplicable en los

21 Cfr. Folio 153

22 4r...] Articulo 128. Competencia del Consejo de Estado en Unica instancia. El Consejo de Estado, en Sala de
lo Contencioso Administrativo, conocera de los siguientes procesos privativamente y en unica instancia: [...J7.
De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley [...]".

23 Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “Por el cual se reforma el Cédigo Contencioso Administrativo”.
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términos del articulo 308* de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011%, sobre el régimen
de transicién y vigencia, y el articulo 1326 del Acuerdo nim. 80 de 12 de marzo de
2019%7, expedido por la Sala Plena de esta Corporacién, sobre distribucién de
negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente

asunto.

20. Agotados los tramites inherentes al proceso de que trata este asunto, y sin
gue la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se

procede a decidir el caso sub lite, como se desarrollara a continuacion.

Los actos administrativos acusados

21. Los actos administrativos acusados?® son los siguientes:

21.1. Resolucién nam. 26230 de 28 de julio de 2008%°, mediante la cual la Jefa
de Signos Distintivos resolvi6 la solicitud de renovacion de registro marcario, en el
sentido de negar la renovacion del registro de la marca mixta GRUPO
EMPRESARIAL BAVARIA, para identificar productos de la Clase 3 de la

Clasificacion Internacional de Niza. En la resolucién se indic6:

1.1

SEGUNDO: Que mediante Resolucion No. 22378 proferida el 28 de agosto de
2006, se canceld por no uso la marca mixta GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA,
para distinguir productos de la clase 03 de la Clasificacion Internacional de Niza
con certificado de registro No. 210215, de la sociedad BAVARIA S.A., decisién
a la que se presentaron los correspondientes recursos de ley, los cuales se
encuentran debidamente ejecutoriados y en los que se confirma la decision de
cancelacion por no uso, por lo tanto la marca desaparece de la vida juridica.

24 41...] Articulo 308. Régimen de Transicion y Vigencia. El presente Cédigo comenzara a regir el dos (2) de julio
del afio 2012.

Este Cdédigo sélo se aplicara a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, asi como a
las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.

Los procedimientos y las actuaciones administrativas, asi como las demandas y procesos en curso a la vigencia
de la presente ley seguiran rigiéndose y culminaran de conformidad con el régimen juridico anterior [...]”

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

26 Establece que la Seccion Primera del Consejo de Estado esté a cargo de conocer los procesos de nulidad y
restablecimiento del derecho de actos administrativos que versen sobre asuntos no asignados expresamente a
otras secciones, como corresponde al presente caso.

27 “Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado”.

28 Se procede a transcribir los apartes mas relevantes de los actos administrativos acusados sin perjuicio de las
citas que se hagan en el cargo presentado.

29 Cfr. Folios 16 y 17

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



11

Radicado: 11001032400020090022800

NORMA APLICABLE:

Establece el articulo 154 de la Decision 486 de la Comunidad Andina de
Naciones, con respecto al derecho de uso exclusivo de la marca.

Articulo 154.- “El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirira por el
registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”.

APLICACION AL CASO CONCRETO:

De lo anterior se desprende que el hecho exclusivo al uso de una marcay
ejercicio de las facultades inherentes que otorga el derecho marcario se da
con el registro de la marca misma, por lo tanto, al ser cancelado el referido
registro, carece el titular del derecho a solicitar la (sic) cualquier afectacion
de la misma.

En efecto al ser cancelado el registro marcario no existe la posibilidad de
efectuar modificaciones sobre la marca, siendo en consecuencia
procedente negar la renovacién solicitada,

De acuerdo con lo antes expuesto esta Division,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar la solicitud de renovacion radicada el 05 de junio
de 2008, para la marca mixta GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA, que distingue
productos de la clase 03 de la Clasificacion Internacional de Niza, con certificado
de registro No. 210215, por las razones expuestas en la parte considerativa de
esta providencia.

ARTICULO SEGUNDO: Notifiquese personalmente a el doctor DARIO
CARDENAS NAVAS, apoderado de la sociedad solicitante o quien haga sus
veces, el contenido de la presente resolucion, entregandole copia de la misma,
advirtiéndole que contra ella proceden los recursos de reposicion ante la Jefe de
Division de Signos Distintivos y el de apelacion, para ante el Superintendente
Delegado para Signos Distintivos y de apelacién, para ante el Superintendente
Delegado para la Propiedad Industrial, interpuestos dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes a la fecha de su notificacion [...]” (Destacado fuera del texto).

21.2. Resoluciéon num. 40489 de 24 de octubre de 20083, mediante la cual la
Directora de Signos Distintivos resolvio el recurso de reposicién en el sentido de
confirmar la Resolucion niim. 26230 de 28 de julio de 2008. En la resolucién se
indico:

1.1

NORMA APLICABLE

Establece el articulo 154 de la Decision 486 de la Comunidad Andina de
Naciones, con respecto al derecho de uso exclusivo de la marca.

30 Cfr. Folios 18 a 19
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Articulo.- “El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirira por el registro
de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”.

APLICACION AL CASO CONCRETO:

En el presente caso es preciso aclararle al recurrente que art. 64 del C.C.A., en
aplicacion del principio de legalidad estable que “Salvo norma expresa en
contrario, los actos que queden en firme al concluir el procedimiento
administrativo seran suficientes, por si mismos, para que la administracién
pueda ejecutar de inmediato actos necesarios para su cumplimiento” .... En
concordancia con dicha norma, el art. 66 del Codigo Contencioso Administrativo,
establece que “Salvo norma en contrario, los actos administrativos seran
obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdiccién
en lo contencioso administrativo ...”. Motivo por el que tenemos que la
Superintendencia de Industria y Comercio como oficina Nacional Competente
para asuntos relacionados con el registro de la propiedad industrial, emite actos
de concesion, negacion y cancelacion que dada su condicion de actos
administrativos, estan revestidos del principio de presuncion de legalidad. En
virtud de este principio, una vez producidos y en firme, dichos actos
administrativos tienen pleno efecto juridico y no pueden ser suprimidos ni
apartados de la vida juridica mientras no haya sido declarados nulos.

Motivo por el que en el presente caso no es de recibo el argumento
esgrimido por el recurrente segun el cual “El Despacho no debe negar una
solicitud de renovacién de una marca respecto de la cual aun persisten
derechos por parte de su titular, pues el fallo de cancelacion estéa siendo
rebatido ante la autoridad competente, el consejo de estado, en ejercicio
de la accion de nulidad y restablecimiento del derecho y por lo tanto aln
no hay una decisiéon definitiva al respecto” pues en virtud del principio
anotado, la cancelacion de dicha marca goza de legalidad y es totalmente
valido.

En conclusién, la resolucién No. 22378 proferida el 28 de agosto de 2006 por
medio de la cual se cancel6 por no uso la marca mixta GRUPO EMPRESARIAL
BAVARIA objeto de renovacion, esta en firme y debidamente ejecutoriado, razén
suficiente para su cumplimiento, siendo obligatoria y oponible, pues no ha
perdido su fuerza de ejecutoria, ni han suspendidos ni anulados por la
jurisdicciéon contenciosa administrativa; bien dice el tratadista Carlos Btancur
Jaramillo cuando sefala que “El acto podra ejecutarse aunque la
administracién tenga conocimiento de la contienda jurisdiccional y pese a
ésta. De lo contrario, la marcha y la efectividad de la actividad
administrativa quedarian al arbitrio del administrado, quien podria
conducirla a su méas absoluta paralizacion mediante acciones temerarias
de dilatada solucién”.

En efecto al ser cancelado el registro marcario no existe la posibilidad de
efectuar modificaciones sobre la marca, siendo en consecuencia procedente
confirmar la negacion de la renovacion [...]” (Destacado fuera del texto).

21.3. Resoluciéon niim. 51136 de 28 de noviembre de 200831, mediante la cual

el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvié el recurso de

81 Cfr. Folios 20 a 22
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apelacion en el sentido de confirmar la Resolucion nam. num. 26230 de 28 de julio
de 2008. En la resolucion se reiteraron los argumentos expuestos, precisando:

“[...] se infiere que el acto administrativo por medio del cual se cancel6 el
Certificado de Registro No. 210215 esta en firme, razon suficiente para su
cumplimiento, siendo obligatorio y oponible, pues no ha perdido su fuerza de
ejecutoria, ni ha sido suspendido o anulado por la Jurisdiccién de lo Contencioso
Administrativo. En cuanto a ello, el tratadista CARLOS BETANCUR JARAMILLO
senala que: “El acto podra ejecutarse aunque la administracion tenga
conocimiento de la contienda jurisdiccional pese a ésta. De lo contrario, la
marcha y efectividad de la actividad administrativa quedarian al arbitrio del
administrado, quien podria conducirla a la més absoluta paralizaciéon mediante
acciones temerarias de dilatada solucion”[...]”.

El problema juridico

22. La Sala con fundamento en la demanda, la contestacion presentada por la parte
demandada; y en la Interpretacién Prejudicial, le corresponde determinar:

22.1. Silas resoluciones nums. 26230 de 28 de julio de 2008, 40489 de 24 de
octubre de 2008 y 51136 de 28 de noviembre de 2008, expedidas por la
Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se negoé la
renovacion del registro de la marca mixta GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA a
la parte demandante para identificar productos de la Clase 3 de la Clasificacion
Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, vulneran los
articulos 152, 153 y 165 de la Decisién 486 de 2000 de la Comunidad Andina.

23. Para ello, la Sala procedera a establecer si era procedente o no la renovacion
del registro nim. 210215 correspondiente a la marca mixta GRUPO EMPRESARIAL
BAVARIA, que identifica productos de la Clase 3 de la Clasificacién Internacional de
Niza, al analizar si dicha renovacién era posible para el momento de su solicitud,
debido a que el citado registro se encuentra cancelado por falta de uso, de
conformidad con lo establecido en la normativa comunitaria, en concordancia con

las normas nacionales, aplicables a la materia.

24. En este orden de ideas, la Sala determinara si hay lugar o no a declarar la
nulidad de los actos administrativos acusados expedidos por la parte demandada y

al restablecimiento del derecho solicitado.
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Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial

25. La Sala considera importante remarcar 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
Andino. Igualmente resaltar que el régimen comun en esta materia esta contenido
en la Decision 486 de 14 de septiembre de 20003 de la Comision de la Comunidad

Andina34.

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.

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:

i) El Acuerdo de Integracién Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su
articulo 27 establecio la obligacién 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 Comisiéon 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, Perd, la Comision del Pacto Andino aprobd la
Decisidn 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicacion de las Normas sobre Propiedad Industrial”;

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

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

iv) Posteriormente, la Comisién del Acuerdo de Cartagena expidio la Decision 344 de 21 de octubre de 1993,
denominada “Régimen Comun sobre Propiedad Industrial”, la cual empezd 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 importacién que
anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco afios a partir del otorgamiento de la patente;

v) La Comision de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad
Industrial contenidas en la Decision 344 de 1993, profirid la Decisién 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 érganos 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.
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Marco normativo de la interpretacién prejudicial del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina3®

26. 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 Andina.¢

27. 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
de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de

los Estados Miembros.

28. En el Capitulo Il del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la
Seccion Il se regula la interpretacion prejudicial, al disponer en su articulo 32 que
“[...] correspondera al Tribunal interpretar por via prejudicial las normas que
conforman el ordenamiento juridico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar

su aplicacién uniforme en el territorio de los paises miembros [...]".

29. Asimismo, establece en su articulo 33 que “[...] los jueces nacionales que
conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las
normas que conforman el ordenamiento juridico de la Comunidad Andina, podran
solicitar, directamente, la interpretacién del Tribunal acerca de dichas normas,
siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare
la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretacion del

Tribunal, el juez debera decidir el proceso [...[".

35 El Tribunal de Justicia, se cre6 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 creacion 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 Mufoz. 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 EI Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisién 500 de 22 de junio de 2001,
aprobé 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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30. La Sala considera de la mayor importancia sefialar que esa misma disposicion
establece en su inciso segundo que “...] en todos los procesos en los que la
sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspendera
el procedimiento y solicitara directamente de oficio o a peticibn de parte la

interpretacion del Tribunal [...]'.

31. En el articulo 34 se establece que “[...] El Tribunal no podra interpretar el
contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso,
no obstante, lo cual podra referirse a estos cuando ello sea indispensable a los

efectos de la interpretacion solicitada [...].

32. El Protocolo dispone en su articulo 35 que “[...] el juez que conozca el proceso

debera adoptar en su sentencia la interpretacion del Tribunal [...]”

Interpretacion Prejudicial 442-IP-2015 el 26 de junio de 2017

33. La Sala Procederad a destacar los principales apartes de la Interpretacion
Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este

casos3’:

“[...] la cancelacion de la marca por falta de uso, constituye una forma de
extinguir el derecho derivado del registro de la misma, la que puede provenir,
también por disposicion judicial. Al respecto, la oficina nacional competente de
cada Pais Miembro es el organico administrativo encargado del registro de la
Propiedad Industrial y consiguientemente es el encargado de la cancelacion del
mismo. La decisién de la oficina nacional competente sobre la solicitud de
cancelacion del registro del signo exige el agotamiento del procedimiento
administrativo previo en el que se garantice el derecho a la legitima defensa.

[..]

El Tribunal ha sefialado en su jurisprudencia lo siguiente:

“En efectos de la cancelacién de la marca por no uso.

1. Depurar el registro marcario, sacando aquellas marcas que no son usadas de
una manera real y efectiva.

2. Permitir que otras personas pueden registrar una marca, otorgandole, de
conformidad con el articulo 168 de la Decision 486, un derecho de preferencia a
la persona que obtuvo la decision favorable, que podra invocarse a partir de la
presentacion de la solicitud de cancelacion, y hasta dentro del plazo de tres

37 Cfr. Folios 129 a 137
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meses siguientes a la fecha en la que quede en firme la resolucion de
cancelacion”.

1.5. En conclusion, se debera observar cada uno de los criterios y
sustentos que sirvieron de sustento para iniciar una accion de
cancelacion; en definitiva, se busca que las marcas sirvan como un
instrumento de dinamizacién de la economia y no como un obstéculo al
comercio.

2. Renovacion del registro de la marca

2.1. En vista de que en la Accién de Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Bavaria S.A. expresa que las Resoluciones cuya nulidad persigue negaron la
renovacion de su marca GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA (mixta), y solicita
gue a titulo de restablecimiento del derecho se ordene a la SIC conceder dicha
renovacion, es pertinente analizar los Articulos 152 y 153 de la Decisién 486 de
la Comunidad Andina.

[..]

2.3. Como se desprende de las disposiciones antes detalladas el registro de una
marca tiene una duracion de diez afios contados a partir de la fecha de su
concesion. Asimismo, seis meses antes de la expiracién o hasta seis meses
después de dicho plazo, el titular de la marca o legitimo interesado, si desea
mantener el registro en vigencia, debera necesariamente solicitar ante la oficina
nacional competente su renovacion.

2.4. No obstante, de acuerdo a lo estipulado en el Articulo 153 de la Decision
486, si el titular no solicita la renovacion dentro del plazo estipulado en el Articulo
152 de la referida normativa, el registro permanece en vigencia durante un plazo
de seis meses después de su vencimiento. Dentro de este tiempo el interesado
podréa solicitar la renovacion, siempre y cuando acompafie el comprobante de
haber pagado las tasas correspondientes, si asi lo dispone la legislacion del Pais
Miembro respectivo. De conformidad con lo expresado, la caducidad por falta de
renovacion del registro marcario s6lo se produce, en realidad, seis meses
después del vencimiento.

[..]

2.6. Larenovacion de una marca no es sino una continuacion por parte del titular
del ejercicio de sus derechos. Una marca registrada puede subsistir
indefinidamente mientras se confieran las sucesivas renovaciones.

2.7. Rechazada la renovacién de la marca, el efecto juridico es la extincion del
derecho que otorga su registro y la disponibilidad de la misma para el publico.

2.8. Como en el presente caso Bavaria S.A. afirma que la SIC no debia negar la
solicitud de la renovacion de su marca GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA
(mixta), respecto de la cual aun persisten derechos por parte de su titular, pues
el fallo de cancelacion de esta siendo rebatido ante la autoridad competente, el
Consejo de Estado, en ejercicio de la accion de nulidad y restablecimiento del
derecho, y por lo tanto, ain no hay una decision definitiva al respecto, resulta
pertinente referirse a este tema.

2.9. Lo que corresponde determinar en el proceso interno es si fuera legal la
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negativa de la SIC de renovar el registro de la marca GRUPO EMPRESARIAL
BAVARIA (mixta), cuya cancelacion estaba siendo cuestionada en via judicial.

2.10. La norma comunitaria andina no ha regulado los efectos de la
impugnacion de los actos administrativos, dejando a cada Pais Miembro la
potestad de regular las instancias y particularidades del respectivo
procedimiento en esta materia, claro estd, sin violar lo establecido en la
norma comunitaria.

[...]” (Destacado fuera del texto).

Principio de complemento indispensable

34. Los Estados Miembros3®, como titulares soberanos de sus competencias,
comprometidos en el proceso de integracion subregional andino, le han atribuido
algunas de ellas, en determinadas materias, a la organizacién internacional®®, en

virtud del tratado constitutivo y de los acuerdos y los protocolos que lo modifican.

35. En este sentido, todas aquellas competencias que no han sido atribuidas siguen
siendo de dominio reservado de los Estados y solamente pueden ser ejercidas
soberanamente por ellos; mientras que las otras, al haber sido transferidas van a
ser ejercidas funcionalmente por la organizacion internacional a través de sus

organos e instituciones.

36. No obstante lo anterior, dentro de este marco estructural, se tienen las
denominadas competencias concurrentes, las cuales pueden ser ejercidas, en
algunas materias, tanto por la organizacion internacional como por los Estados,
cuando asi lo establecen los 6rganos o instituciones de la organizacion o no se
regulen o desarrollen, de acuerdo con las condiciones y limites del derecho

comunitario andino.

37. En este orden de ideas, los Estados Miembros, como titulares soberanos de las
competencias, tienen la capacidad de regular en su ordenamiento juridico interno
todos aquellos asuntos que no estén desarrollados en la normativa comunitaria

andina.

38 Inicialmente, del Acuerdo de Integracién Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena” y, posteriormente, de
la Comunidad Andina.
39 |nicialmente, al Acuerdo de Integracion Subregional Andino y, posteriormente, a la Comunidad Andina.
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38. Es asi como, en materia de propiedad industrial, la Decisién 486, en su articulo
2760, establece que los asuntos no comprendidos en la normativa de la Comunidad
Andina, seran regulados por las normas internas de los Estados Miembros lo que

se denomina principio de complemento indispensable.

39. En relacion con este principio, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
ha establecido los siguientes pardmetros que regulan su aplicacién*!: i) no son
aplicables las normas de derecho interno que sean contrarias al ordenamiento
juridico comunitario; ii) los Estados Miembros no pueden expedir normas sobre
asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su
correcta aplicacion; y iii) cuando la norma comunitaria deja a la responsabilidad de
los Estados Miembros el desarrollo de aspectos no regulados por aquella, le
corresponde a los Estados su implementacion, sin que se pueda establecer
exigencias, requisitos adicionales o construir reglamentaciones que de una u otra

manera afecten el derecho comunitario o restrinjan aspectos esenciales.

40. De esta forma, la normativa creada por el érgano internacional en razén de esta
transferencia de competencias, es prevalente respecto de los ordenamientos

juridicos internos de los Estados Miembros*?.

Marco normativo relativo a la firmeza de los actos administrativos

41. La Sala precisa que, en el caso sub examine, se debe establecer la firmeza de
los actos administrativos expedidos en el procedimiento administrativo nam.
97/51418, es decir, que se deben estudiar los eventos que prevé la ley para el
efecto.

42. Visto el articulo 62 del Caodigo Contencioso Administrativo, sobre la firmeza de

los actos administrativos establece:

40 4r...] Articulo 276.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decision, seran
regulados por las normas internas de los Paises Miembros [...]".

41 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretacién Prejudicial proferida dentro del proceso 88-IP-
2016 de 21 de septiembre de 2017.

42 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Sentencia proferida dentro del proceso 07-1A-1999 de 12 de
noviembre de 1999
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“I..] ARTICULO 62. Los actos administrativos quedaran en firme:

1. Cuando contra ellos no proceda ningun recurso.

2. Cuando los recursos interpuestos se hayan decidido.

3. Cuando no se interpongan recursos, o cuando se renuncie expresamente a
ellos.

4. Cuando haya lugar a la perencion, o cuando se acepten los desistimientos

[...]".

43. Del contenido de la norma se establece una lista taxativa de los casos en que
los actos administrativos quedan en firme, ordenando que los actos administrativos
quedaran en firme cuando: i) contra ellos no proceda ningun recurso; ii) los recursos
interpuestos se hayan decidido; iii) no se interpongan los recursos, o cuando se
renuncie expresamente a ellos; y iv) haya lugar a la perencién, o cuando se acepten

los desistimientos.

44. Visto el articulo 64 del Cddigo Contencioso Administrativo, sobre el caracter

ejecutivo y ejecutorio de los actos administrativos preveé:

“1...] ARTICULO 64. Salvo norma expresa en contrario, los actos que queden en
firme al concluir el procedimiento administrativo seran suficientes, por si mismos,
para que la administracién pueda ejecutar de inmediato los actos necesarios
para su cumplimiento. La firmeza de tales actos es indispensable para la
ejecucion contra la voluntad de los interesados [...]".

45. De conformidad con la norma citada supra, se observa que salvo norma expresa
en contrario, los actos en firme son suficientes por si mismos, para que la
administracion pueda ejecutar de ‘inmediato” las operaciones necesarias para su

cumplimiento, aun en contra de la voluntad de los administrados.

46. La Sala considera que la firmeza de los actos administrativos implica que la
decision de la administracién se torna incuestionable en sede administrativa, bien
sea porque la posibilidad de impugnarlos se agoto sin que se hiciera uso de esta, 0

porque los recursos interpuestos fueron resueltos en contra.

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



21

Radicado: 11001032400020090022800

Marco normativo sobre la renovacion del registro de una marca

47. Visto el articulo 152 de la Decision 486, establece que “...] registro de una
marca tendrd una duracién de diez afios contados a partir de la fecha de su

concesion y podra renovarse por periodos sucesivos de diez afios [...J"

48. Visto el articulo 153 Ibidem, prevé respecto a la renovacion del registro que:

“[...] Articulo 153.- El titular del registro, o quien tuviere legitimo interés, debera
solicitar la renovacioén del registro ante la oficina nacional competente, dentro de
los seis meses anteriores a la expiracion del registro. No obstante, tanto el titular
del registro como quien tuviere legitimo interés gozaran de un plazo de gracia
de seis meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para
solicitar su renovacion.

A tal efecto acompafiara los comprobantes de pago de las tasas establecidas,
pagando conjuntamente el recargo correspondiente si asi lo permiten las normas
internas de los Paises Miembros. Durante el plazo referido, el registro de marca
mantendra su plena vigencia. A efectos de la renovacién no se exigira prueba
de uso de la marca y se renovara de manera automatica, en los mismos términos
del registro original. Sin embargo, el titular podra reducir o limitar los productos
o0 servicios indicados en el registro original [...]”.

49. De conformidad con la norma citada supra, se observa que la solicitud de
renovacion de registro de una marca debe ser solicitada ante la parte demandada,
por su titular, dentro de los seis (6) meses anteriores al vencimiento del registro,
contando para ello con un periodo de gracia de seis (6) meses posteriores a la fecha

de su vencimiento.

Marco normativo sobre la cancelacién del registro de una marca

50. Visto el articulo 165 de la decision 486, prevé que:

“[...] Articulo 165.- La oficina nacional competente cancelara el registro de una
marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca
no se hubiese utilizado en al menos uno de los Paises Miembros, por su titular,
por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres afios
consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la accion de cancelacion.
La cancelacion de un registro por falta de uso de la marca también podra
solicitarse como defensa en un procedimiento de oposicion interpuestos con
base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el parrafo anterior, no podra iniciarse la accion de
cancelacion antes de transcurridos tres afios contados a partir de la fecha de
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notificacion de la resolucion que agote el procedimiento de registro de la marca
respectiva en la via administrativa.

Cuando la falta de uso de una marca solo afectara a uno o a algunos de los
productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenara
una reduccién o limitacion de la lista de los productos o servicios comprendidos
en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca
no se hubiese usado; para ello se tomara en cuenta la identidad o similitud de
los productos o servicios.

El registro no podra cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso
se debio, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. [...J”

51. Del contenido de la norma se observa que la accion de cancelacion es un tramite
establecido en el derecho comunitario andino que tiene por objeto valorar el ejercicio
que el titular de la marca ha ejecutado en la comercializacion de los productos
identificados con la marca dentro de un término de tres (3) afios anteriores a la fecha
de solicitud de cancelacién. Este parametro permitird determinar si los productos o
servicios estuvieron efectivamente disponibles en el mercado andino, dando

cumplimiento a la obligacion de uso impuesta por el estado.

52. Ademas, establece que el registro no podra cancelarse cuando el titular
demuestre que la falta de uso se debid, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito,
de manera que le corresponde a la oficina nacional competente, determinar en cada
caso, qué factores incidieron en la falta de uso. De igual manera, la norma prevé la
posibilidad de cancelar parcialmente el registro de una marca cuando la falta de uso
solo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales

estuviese registrada.

Analisis del caso concreto

53. Vistas las normas indicadas en los acapites desarrollados supra del principio de
complemento indispensable, el marco normativo de la firmeza de los actos
administrativos, marco normativo sobre la renovacion del registro de una marcay el
marco normativo sobre la cancelacion del registro de una marca, y atendiendo a los
argumentos de las partes demandante y demandada; la Sala procedera a resolver

el problema juridico planteado supra.

54. Precisado lo anterior, la parte demandante manifestd que la cancelacién del

registro marcario no estaba generando efectos comoquiera que se habia
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presentado demanda ante la jurisdiccion de lo contencioso administrativo y que la
parte demandada aduce que el registro marcario se encuentra cancelado; la Sala
observa que, en el caso sub examine, los articulos 153 y 165 de la Decision 486,
sobre renovacion de registros marcarios y la cancelacion de los mismos por falta de
uso, no regulan: i) los mecanismos administrativos y judiciales que proceden para
impugnar la respectiva decision; ii) los efectos en que se conceden los recursos
interpuestos; iii) los requisitos que deben cumplir los recursos que se interpongan y
los efectos de su inobservancia; y iv) los eventos en que cobran firmeza dichos actos
administrativos. Es decir, no se regulan las situaciones procesales que se podran
derivar a partir de la expedicion del acto administrativo de cancelacion o el que

decide sobre la renovacion del registro de una marca.

55. Considerando que existen asuntos que no han sido desarrollados por la
normativa comunitaria andina; la Sala, en virtud del principio de complemento
indispensable, aplicara la norma interna con el fin de determinar: i) el momento a
partir del cual quedara en firme el acto administrativo que cancel6 el registro de una
marca por falta de uso; y ii) si el acto administrativo que cancel6 un registro marcario
por falta de uso, pierde sus efectos juridicos al estarse discutiendo su legalidad ante

la jurisdiccion de lo contencioso administrativo.

56. Asi lo ha entendido esta Seccion, en un caso similar al sub examine,

pronunciamiento en el que sefalo:

“I...] (i) Que segun lo previsto en el articulo 276 de la Decision 486, ‘[lJos asuntos
sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisidén, seran
regulados por las normas internas de los Paises Miembros”, es decir, la
legislacion nacional de los Paises Miembros puede suplir los vacios de los
asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la norma comunitaria.

(i) Que teniendo en cuenta que la norma comunitaria no especifica la fecha a
partir de la cual se ha de considerar el cobmputo del plazo para la renovacién de
un registro marcario, pues el articulo 152 euisdem dice que “[e]l registro de una
marca tendra una duracion de diez afios contados a partir de la fecha de su
concesion y podra renovarse por periodos sucesivos de diez afios”, corresponde
en consecuencia determinar cudndo se considera que la marca ha sido
concedida, si en el primigenio acto administrativo que concedié el registro
marcario o cuando se han resuelto los recursos administrativos que se habrian
interpuesto en contra del mismo y éste quede en firme.

(iii) Que en tal virtud se debe observar el principio de complemento
indispensable, gue consagralo que algunos tratadistas denominan “norma
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de clausura”, segun la cual se deja a la legislacion de los Paises Miembros
la solucion legislativa de situaciones no contempladas en la ley
comunitaria, ya que es posible que aquella no prevea todos los casos
susceptibles de regulacion juridica.

(iv) Que cuando la norma comunitaria deja a la responsabilidad de los
Paises Miembros laimplementacién o desarrollo de aspectos no regulados
por aquella, en aplicacion del principio de complemento indispensable, les
corresponde a esos paises llevar a cabo tales implementaciones, sin que
éstas puedan establecer, desde luego, exigencias, requisitos adicionales
o constituir reglamentaciones que de una u otra manera afecten el derecho
comunitario o, restrinjan aspectos esenciales por él regulados de manera
que signifiquen, por ejemplo, una menor proteccion a los derechos
consagrados por la norma comunitaria; y

(v) Que en el presente caso, el articulo 152 de la Decision 486 resulta ser
de caracter general con relacién al establecimiento de Ila “fecha de
concesion de un registro marcario”, sin llegar a regular las situaciones
procesales que se podrian derivar a partir del primigenio acto
administrativo de concesioén, por lo tanto, todo lo relacionado al respecto
debera ser regulado por la normativa nacional, de conformidad con el
principio del complemento indispensable.

4.2. En el anterior contexto, siguiendo lo sefialado por el Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina, es claro que en la normativa andina existe un vacio
respecto del término de la vigencia de los registros marcarios, en particular en
cuanto se refiere al momento en que este inicia, el cual incide necesariamente
en el computo del plazo para presentar la solicitud de renovacién de tales
registros.

En efecto, el citado articulo 152 de la Decisién 486 contiene una regulacion
general sobre la materia y al respecto dispone que “[e]l registro de una marca
tendra una duracién de diez afios contados a partir de la fecha de su concesion
y podra renovarse por periodos sucesivos de diez afios”. Esta norma se refiere
en forma general a la decision de “concesion” del registro de la marca adoptada
por la oficina nacional competente luego de surtido el procedimiento establecido
para el efecto en la Decisién 486, pero no contempla el evento en el que los
interesados en oponerse a tal registro hayan impugnado el acto contentivo de
dicha decision, actuacién que es procedente en estos casos [...]? (Destacado
fuera del texto).

57. En efecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretacion
Prejudicial**, en relacién con los efectos de la impugnacion de los actos

administrativos indic6 que:

“...] La norma comunitaria andina no ha regulado los efectos de la
impugnacion de los actos administrativos, dejando a cada Pais Miembro la
potestad de regular las instancias y particularidades del respectivo

43Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccién Primera; sentencia 30 de marzo de 2017,
C.P. (E) Carlos Enriqgue Moreno Rubio; nimero Gnico de radicacion 11001032400020110028200
44 Cfr. Folios 135y 136
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procedimiento en esta materia, claro estd, sin violar lo establecido en la
norma comunitaria.

2.11. En efecto, la regulacion interna de cada pais puede establecer,
respecto del procedimiento administrativo de renovacién del registro
marcario, el tipo de recursos (administrativos) de impugnacién gue se
pueden interponer, si es de instancia Unica o de dos instancias
administrativas y sobre la ejecutividad juridica de los correspondientes
actos administrativos.

2.12. Por lo que, serén los propios Paises Miembros los que desarrollaran
en su normativa interna los procedimientos y regulaciones que sean
pertinentes y regulan dichos temas en virtud del principio de
“complemento indispensable”, sin que estas puedan establecer, desde
luego, exigencias, requisitos adicionales o construir reglamentaciones que
de una u otra manera afecten el derecho comunitario o, restrinjan aspectos
esenciales por él regulados o de manera que signifiquen, por ejemplo, una
menor proteccion alos derechos consagrados por la norma comunitaria.

De esta manera, corresponde a la legislacion nacional determinar cuando un
acto administrativo goza de eficacia o ejecutoriedad juridica.

Conforme a lo considerado, en el presente caso, es competente el Juez nacional
establecer si el acto administrativo de cancelacion de la marca alcanzoé firmeza,
y los efectos juridicos derivados de tal situacion [...]” (Destacado fuera del
texto).

58. Ahora bien, teniendo en cuenta lo indicado en acapite supra, la Sala analizara
cuando se entiende, segun la normativa que regula la materia, que una marca ha
sido cancelada por no uso, esto es, cuando queda en firme el acto administrativo

que dispone dicha cancelacién.

59. La Sala considera que, segun lo dispuesto en el articulo 64 del Cdadigo
Contencioso Administrativo, los actos administrativos quedaran en firme cuando: i)
los recursos interpuestos se hayan decidido; ii) contra ellos no proceda ningun
recurso; iii) no se interpongan los recursos, o cuando se renuncie expresamente a
ellos; y iv) haya lugar a la aplicacion de la figura procesal de la perencion, o cuando

se acepten los desistimientos.

60. En el presente caso, la Resolucion nim. 1168 de 22 de enero de 2008, “Por la
cual se resuelve un recurso de apelacion”, expedida por el Superintendente
Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la cual se cancel6 por no uso el
registro de la marca mixta GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA, con certificado num.
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210215, cuyo titular era la parte demandante, quedd en firme el 13 de febrero de
2008%,

61. De conformidad con lo anterior, a pesar que la parte demandante manifesté el
motivo de inconformidad respecto a la imposibilidad de cancelar una marca notoria,
este contd con la oportunidad de interponer los recursos y exponer sus motivos de

inconformidad en el respectivo procedimiento administrativo.

62. En ese orden de ideas, la Sala considera que la parte demandante tuvo la
posibilidad de conocer con suficiencia y claridad, los argumentos de la parte
demandada y discutirlos en el proceso administrativo num. 97/51418, en el cual se
canceld por falta de uso el registro de la marca mixta GRUPO EMPRESARIAL
BAVARIA con registro marcario num. 210215.

63. Ademas, la Sala precisa que, independientemente que los actos administrativos
expedidos en el referido procedimiento administrativo se encuentren discutiendo su
legalidad ante la jurisdiccion de lo contencioso administrativo, no hace que pierdan
su caracter obligatorio para las partes, por cuanto se encuentran revestidos con
presuncion de legalidad, comoquiera que no han sido suspendidos o declarados
nulos por autoridad judicial. Asimismo, la presentacién de la demanda no suspende

o condiciona la firmeza de los actos administrativos acusados.

64. En efecto, el cumplimiento de los actos administrativos que cancelaron el
registro de una marca, entrafia el deber de cumplirlos y hacerlos cumplir a quien
corresponde, tanto en relacion con los derechos como en las obligaciones que en
ellos se determinan. Ademas, sin sujecién o formalidad adicional, la autoridad que
los profiri6 pueda efectuar de manera inmediata y directa, las actuaciones

necesarias para su cumplimiento, ain en contra de los interesados.

65. En suma, se debe precisar que los efectos de la cancelacién del registro de una
marca por falta de uso constituyen una forma de extinguir, administrativamente, el
derecho derivado del registro de la misma, la que puede provenir, también, por

disposicion judicial®®.

45 Cfr. Folio 34 del cuaderno de la prueba trasladada.
46 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion Primera; sentencia de 7 de junio de 2012;
C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta; nimero Unico de radicaciéon 11001032400020060016000.
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66. De conformidad con el andlisis realizado en precedencia, desde la cancelacién
por falta de uso del registro de la marca mixta GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA
con registro marcario num. 210215, se entiende que el derecho derivado del mismo

se extinguio.

67. En cuanto a la renovacion del registro marcario, el articulo 153 de la Decision
486 preve que “I...J El titular del registro, o quien tuviere legitimo interés, debera
solicitar la renovacion del registro ante la oficina nacional competente, dentro de los
seis meses anteriores a la expiracion del registro”. Y agrega que “[nJo obstante,
tanto el titular del registro como quien tuviere legitimo interés gozaradn de un
plazo de gracia de seis meses, contados a partir de la fecha de vencimiento

del registro, para solicitar su renovacion [...]” (Destacado fuera del texto).

68. Esta Seccion*’ ha considerado que el juicio de legalidad de los actos
administrativos debe realizarse segun las circunstancias vigentes al momento de su

expedicion. Al respecto considero:

“[...] Ademds, se tiene que el decaimiento del acto administrativo tiene
efectos ex nunc y que por lo mismo no afecta la presuncién de legalidad de éste,
por lo cual aun después de su decaimiento es susceptible de control de legalidad
por esta jurisdicciéon, toda vez que dicha legalidad se determina a la luz de
las circunstancias de hecho y de derecho que le sirvieron de fundamento
0 existentes al momento de su expedicién, y en el caso del decaimiento, es
sabido que corresponde a situaciones o circunstancias ex post o sobrevivientes,
incluso con posterioridad a la firmeza del acto administrativo. La nulidad y el
decaimiento del acto administrativo son dos situaciones distintas, para las cuales
la primera tiene acciones contencioso administrativas, mientras que la segunda
no tiene una accion en este ambito, sino la excepcién anotada [...]” (Destacado
fuera del texto).

69. En este sentido, atendiendo a que el registro marcario se encontraba cancelado
comoquiera que los actos administrativos que asi lo determinaron se encontraban
en firme y no habian sido suspendidos o declarados nulos, como se expuso supra,
la Sala considera que no procedia la renovacion de un registro que no se encontraba
vigente, por lo que la parte demandada, con la expedicibn de los actos

administrativos acusados, no vulnero¢ la norma citada supra.

47 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccidon Primera; sentencia de 27 de mayo de
2010; C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta; nimero Unico de radicacién 25000232700020050186901.
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70. La Sala considera que la presuncion de legalidad de los actos administrativos
acusados, no fue desvirtuada como quiera que el estudio de la legalidad se realizé
conforme a las circunstancias vigentes al momento de su expedicion, es decir,
encontrdndose cancelado el registro de la marca mixta GRUPO EMPRESARIAL
BAVARIA con registro marcario nim. 210215.

71. Sobre el particular, la Sala recuerda que en un caso de similares supuestos de
hecho y de derecho en donde se analiz6 la firmeza de las resoluciones expedidas
por la parte demandada en un proceso de propiedad industrial, decisiébn que se

prohija en esta oportunidad y donde se concluyo:

“[...] el articulo 62 del Cédigo Contencioso Administrativo se refiere a la firmeza
de los actos administrativos, y dispone que éstos quedaran en firme: “1. Cuando
contra ellos no proceda ningun recurso. 2. Cuando los recursos interpuestos se
hayan decidido. 3. Cuando no se interpongan recursos, o cuando se renuncie
expresamente a ellos. 4. Cuando haya lugar a la perencion, o cuando se acepten
los desistimientos”.

De esta disposicion se deduce que el procedimiento administrativo finaliza
cuando la decision que puso fin a la actuacion administrativa queda en
firme, es decir, cuando pasa a ser decisiéon ultima de la autoridad que la
profiri6, de modo que contra ella ya no es admisible mas controversia o
debate ante ella que impida su obligatoriedad o cumplimiento. La firmeza
del acto administrativo, a su vez, deriva en la ejecutividad y la
ejecutoriedad de éste (articulos 64 y 65 del C.C.A.).

En esta linea de pensamiento, debe concluirse que el procedimiento
administrativo de registro de una marca culmina cuando queda en firme el
acto administrativo que concedi6 tal registro, y que entonces como “fecha
de su concesion” debera tenerse aquella en la cual se decidieron los
recursos interpuestos contra el acto primigenio. De esta forma el término
de vigencia de diez (10) afios del registro marcario de que trata el articulo
152 de la Decisién 486 de 2000 empezara a contarse desde esta ultima
fecha.

La anterior apreciacién es razonable, en consideracion a que solo cuando
se encuentraen firme el acto que concede lamarca es que su titular puede
ejercer el derecho principal que su registro le confiere, esto es, su uso
exclusivo y excluyente, pues antes de dicha firmeza tan solo tiene una
expectativa de adquirir tal derecho. Precisamente el articulo 154 de la
Decision 486 de 2000 dispone que “[e]l derecho al uso exclusivo de una
marca se adquirira por el registro de la misma ante la respectiva oficina
nacional competente”.

Alo anterior debe agregarse que si se admitiera que lavigencia del registro
marcario establecido por la normativa se debe iniciar a contar desde la
fecha del acto que lo concede, pese a que contra éste se interpusieron los
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recursos administrativos procedentes, aquella terminaria siendo reducida
ostensiblemente, debido al tiempo que debe tomarse la oficina nacional
competente para decidir tales recursos, que en muchas oportunidades no
es menor.

Esta solucién que se adopta de lamano de lalegislacién internano implica
una exigencia ni un requisito adicional que afecte la norma comunitaria ni
que restrinja los aspectos esenciales regulados en ella. En efecto, antes
que implicar una menor proteccion a los derechos en ella consagrados,
constituye una mayor garantia para el titular del registro marcario, de cara
al adecuado ejercicio de sus derechos [...]” (Destacado fuera del texto)*.

72. En este orden de ideas, se tiene que con la negacién de la renovacién de
registro de la marca mixta GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA no se viola lo
dispuesto en la Decision 486, en concordancia con la normativa interna contenida

en el articulo 62 del C4digo Contencioso Administrativo.
Conclusion

73. La Sala considera que en el presente asunto los actos administrativos acusados
no violan lo dispuesto en la normativa comunitaria, articulos 152, 153 y 165 de la
Decision 486, por cuanto la renovacion del registro de la marca mixta GRUPO
EMPRESARIAL BAVARIA con registro marcario nim. 210215, no era posible para
el momento de su solicitud, debido a que dicho registro se encontraba cancelado

por falta de uso.

74. En ese orden de ideas, ante la no prosperidad de los cargos formulados, toda
vez que al encontrarse cancelado por falta de uso el registro marcario no es
susceptible de ser renovada, se mantienen incélume la presuncion de legalidad que
ampara los actos administrativos acusados y, en consecuencia, la Sala habra de

denegar las suplicas de la demanda.

Condena en costas

75. Visto el articulo 171 del Codigo Contencioso Administrativo, sobre condena en
costas, y atendiendo la conducta asumida por las partes; la Sala considera que no
se configuran los presupuestos previstos en la norma, por lo que no condenara en

costas a la parte demandante.

48 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccidén Primera; sentencia 30 de marzo de 2017;
C.P. (E) Carlos Enriqgue Moreno Rubio; nimero Unico de radicacion 11001032400020110028200
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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,

Il. RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, 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 Decisién

500 de la Comision de la Comunidad Andina.

TERCERO: NO CONDENAR en costas en el presente proceso, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: ORDENAR a la Secretaria de la Seccion Primera del Consejo de Estado,
que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones

a que haya lugar.
COPIESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leida, discutida y aprobada por

la Sala en la sesion de la fecha.

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

HERNANDO SANCHEZ SANCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDES
Consejero de Estado Consejero de Estado

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



