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Tanto bajo el régimen de la Decisión 85, bajo el nuevo régimen de la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la competencia para conocer y decidir sobre la acción administrativa de cancelación de registro de marca estuvo, y continúa estando radicada, de manera exclusiva, en la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, lo cual no quiere decir, de ninguna manera, que dicha competencia sea excluyente, toda vez que estando en nuestro país instituido el Consejo de Estado como máxima autoridad jurisdiccional en asuntos de propiedad industrial, ha de considerarse que la competencia que en esta materia ejerce la susodicha División, se limita a la netamente administrativa, como organismo que pertenece a la rama ejecutiva del poder público.
 

 

Consejo de Estado.  -   Sala de lo Contencioso Administrativo.  -   Sección Primera.  -  Santafé de Bogotá, D.C., veinticuatro de abril de mil novecientos noventa y dos (1992).

 

Referencia: Expediente No. 1811. Actor: Industrias Volmo S.A.

 

Procede esta Sala Unitaria a resolver sobre la solicitud formulada por el apoderado judicial de la Sociedad General Electric Company en fecha 23 de enero de 1992, en el sentido de que se decrete "... la nulidad de todo lo actuado desde el auto admisorio de la demanda por corresponder el presente proceso a distinta jurisdicción y por carecer de competencia en este caso el Honorable Consejo de Estado (causales 1o. y 2o. del Artículo 140 del Código de Procedimiento Civil)".

 

 

I. -   FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD

 

El peticionario fundamenta la expresada solicitud de nulidad en las razones que, en forma resumida, se expresan a continuación (fls. 140 a 144):

 

El 8 de noviembre de 1991 se suscribió en la ciudad de Caracas, Venezuela, la Decisión 311 de la comisión del Acuerdo de Cartagena, sustitutiva de la decisión 85 del mismo organismo, y mediante la cual se determina el "Régimen Común sobre Propiedad Industrial".

 

Promulgada como fue la citada Decisión 311 el 12 de diciembre de 1991 en la Gaceta Oficial No. 96 del Acuerdo de Cartagena, debe considerarse que a partir de esta fecha empezó a regir, pues así lo dispone el artículo 3o. del Tratado que creó el Tribunal de Justicia de dicho Acuerdo, aprobado por la Ley 17 de 1980.

 

Contrariamente a lo que establecía la Decisión 85, bajo cuya vigencia se instauró la demanda que ha dado lugar a este proceso, la Decisión 311 no consagra la necesidad de probar el uso de una marca para obtener su renovación, "y la ley posterior que es la Decisión 311 se aplica desde su vigencia conforme a la regla de los artículos 1o., 2o., 3o., y 40 de la Ley 153 de 1887".

 

"La nueva Decisión 311 instaura la acción de cancelación por no uso de la marca, la cual está vigente hasta tanto el presunto cancelante pruebe la falta de uso y el órgano competente así lo declare".

 

A partir de la fecha de vigencia de la Decisión 311, y de conformidad con su artículo 99, el interesado en controvertir el registro de una marca por falta de uso exclusivamente tiene la acción de cancelación, de la cual sólo puede conocer la oficina nacional competente, es decir, para el caso de Colombia, la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, tal y como ha sido reconocido por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en sentencias de interpretación prejudicial de 25 de mayo de 1988, proceso No. 2 -  IP -  88 y de 26 de febrero de 1991, proceso No. 2 -  IP -  91, publicadas en la Gaceta de dicho Acuerdo Nos. 33 y 78 de 26 de julio de 1988 y 18 de marzo de 1991, respectivamente.

 

De conformidad con lo expuesto, el Consejo de Estado carece de jurisdicción y de competencia "... para conocer tal clase de acción de cancelación de marca por no uso de la misma", al igual que de jurisdicción y de competencia"... para conocer de la acción de nulidad instaurada en este proceso, pues la propia Decisión 311, en su artículo 103, otorga jurisdicción para conocer de la acción de nulidad a la autoridad nacional competente, que lo es en Colombia la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio".

 

II. -   LA ACCION INSTAURADA Y LA ACTUACION SURTIDA

 

El expediente de la referencia da cuenta que la Sociedad Industrias Volmo S.A., por intermedio de apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad, mediante demanda presentada el 2 de septiembre de 1991 solicitó a esta Corporación lo siguiente
(fls. 23 a 32)

 

1) La declaratoria de nulidad de la Resolución No. 12.779 de diciembre 31 de 1990, proferida por la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se concedió la renovación del registro correspondiente a la marca "GE" de la clase 9a. del Decreto 755 de 1972 con vigencia del 10 de mayo de 1989 al 10 de mayo de 1994, de la cual es titular la sociedad General Electric Company.

 

2) La declaración de que ha operado el silencio administrativo negativo por cuanto el día tres (3) de mayo de 1991, Industrias -  Volmo S.A. interpuso recurso de apelación contra la resolución prenombrada "sin que hasta La fecha de representación  (sic) de la presente demanda dicho recurso haya sido resuelto".

 

3) La declaratoria de nulidad del acto administrativo mediante el cual se "decidió presuntamente y en forma desfavorable", el recurso referido en el numeral precedente.

 

4) Consecuentemente a lo anterior, solicita la cancelación del certificado de Renovación otorgado mediante la Resolución 12.779 de 1990 de la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

 

En el escrito de demanda se indicaron como disposiciones violadas y se explicó el concepto de violación de los artículos 70 de la Decisión 85 de la comisión del Acuerdo de Cartagena y 177 y 187 del Código de Procedimiento Civil.

 

Mediante auto de 25 de septiembre de 1991 se admitió la demanda y se ordenó darle el trámite correspondiente (fls. 34 a 36).

 

La Nación, Superintendencia de Industria y Comercio y la Sociedad General Electric Company, por intermedio de sus representantes, recibieron notificación del auto admisorio de la demanda en fecha 16 de octubre y 14 de noviembre de 1991, respectivamente (fls. 37 a 39).

 

Tanto la Sociedad General Electric Company, como la Superintendencia de Industria y Comercio, contestaron oportunamente la demanda (fls. 44 a 93 y 96 a 98).

 

III. -   CONSIDERACIONES

 

Previamente a resolver el fondo del asunto planteado, y aún cuando la solicitud de declaratoria de nulidad fue presentada ante esta Corporación el 23 de enero de 1992 (fl. 144 Vto.), el Despacho hace notar que la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena fue sustituida por la No. 313 de 6 de febrero de 1992, emanada del mismo organismo, la cual fue publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, Año IX  -   No. 101, el día 14 de febrero de 1992.

 

El aspecto central que debe dilucidarse y definirse en esta providencia se contrae a determinar si asiste o no razón al peticionario cuando plantea como fundamento de la nulidad procesal que en virtud de lo dispuesto por los artículos 99 y 103 de la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, sustitutivo de la Decisión 85 del mismo Organismo, y en aplicación de los artículos 1o., 2o., 3o., y 40 de la Ley 153 de 1887, el Consejo de Estado perdió la jurisdicción y la competencia para conocer de las acciones de cancelación de registro de marcas y de nulidad del registro de las mismas, como la instaurada, pues, en su sentir, la autoridad nacional competente lo es la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

 

 

Sea lo primero advertir que la Decisión 85 de 1974, emanada de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que contenía el "Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial "(patentes de invención, dibujos y modelos industriales y registro de marcas), estuvo vigente hasta el 12 de diciembre de 1991, fecha a partir de la cual empezó a regir la Decisión 311, adoptada por la misma Comisión el 8 de noviembre de 1991, mediante la cual se sustituyó la primera de las mencionadas, y que contiene el "Régimen Común sobre Propiedad Industrial".

 

 

En efecto, el artículo III, del Tratado que creó el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, aprobado por la Ley 17 de 1980, señala perentoriamente la aplicación directa de las Decisiones de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en los Países Miembros a partir de La fecha de su publicación en la Gaceta Oficial, salvo que las mismas señalen una fecha posterior o cuando disponiéndolo así su texto, requieran ser incorporadas al derecho interno de cada país.  De consiguiente, no habiéndose consagrado en la citada Decisión 311 de 1991 fecha posterior para su entrada en vigencia, ni la necesidad de ser incorporada mediante acto expreso al derecho interno de cada país, cabe predicar su aplicabilidad a partir del 12 de diciembre de 1991, por ser ésta la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial No. 96 del Acuerdo de Cartagena.

 

 

Ahora bien, el peticionario de la declaratoria de nulidad de lo actuado en este proceso deriva la pérdida de jurisdicción y de competencia del Consejo de Estado para conocer de la acción instaurada, primeramente del hecho consistente en que el artículo 103 de la Decisión 311, que consagra la acción de nulidad del registro de marca, titulariza dichos factores en cabeza de "... la autoridad nacional competente, que lo es en Colombia la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y comercio".

 

En relación con este aspecto, y con el referente a la afirmación, que también hace el peticionario, de que esta Corporación igualmente perdió la jurisdicción y la competencia para conocer de la acción de cancelación de registro de una marca por no uso de la misma, en virtud de lo dispuesto por el artículo 99 de la citada Decisión 311, el Despacho considera lo siguiente:

 

1o. -   La acción de cancelación de registro de marca bajo el régimen de las Decisiones 85 y 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la competencia para conocer de la misma.
 

El artículo 76 de la Decisión 85 consagraba la facultad, oficiosa o a petición de parte, de la "oficina nacional competente' para proceder a la cancelación del registro de una marca, cuando se verificara que dicho registro se expidió en contravención a lo dispuesto por los artículos 56 y 58 del mismo estatuto.

 

Por su parte, el artículo 99 de la Decisión 311 radica, igualmente en la "oficina nacional competente", la facultad de proceder "a solicitud de cualquier persona interesada", a la cancelación de un registro marcario por no uso de la marca durante cierto periodo de tiempo en alguno de los Países Miembros.

 

Como puede observarse de la comparación de las normas reverenciadas, mientras en la Decisión 85 se establecía la facultad oficiosa o a petición de parte para cancelar el registro de una marca por haberse expedido en contravención de los requisitos y de las prohibiciones consagradas en sus artículos 56 y 58, en la Decisión 311 se eliminó tanto la facultad oficiosa como las causales de que daban cuenta los citados artículos de la Decisión 85, limitándose exclusivamente la viabilidad de dicha cancelación a la falta de uso de la marca, o por renuncia del titular al derecho marcario (artículos 99 y 102).

 

De otra parte de las dos normas citadas se infiere que la decisión administrativa sobre la cancelación del registro de una marca correspondía y continúa correspondiendo proferirla a la "oficina nacional competente", que para el caso de Colombia, como lo ha reiterado esta Corporación en diversos fallos, y lo consagra expresamente la Resolución No. 582 de 1990, emanada de la Superintendencia de industria y Comercio, lo es la División de Propiedad Industrial de la mencionada Superintendencia ( ver sentencia de 11 de julio de 1991, Sección Primera, Consejero Ponente doctor Miguel González Rodríguez, Actor : Víctor Vargas Estrada.  Expediente No. 838).

 

De lo hasta ahora expuesto surge, con meridiana claridad, que tanto bajo el régimen de la Decisión 85, como bajo el nuevo régimen de la Decisión 311 de la comisión del Acuerdo de Cartagena, la competencia para conocer y decidir sobre la acción administrativa de cancelación de registro de marca estuvo, y continúa estando radicada, de manera exclusiva, en la mencionada División de Propiedad Industrial, lo cual no quiere decir, de ninguna manera, que dicha competencia sea excluyente, toda vez que estando en nuestro país instituido el Consejo de Estado como máxima autoridad jurisdiccional en asuntos de propiedad industrial, ha de considerarse que la competencia, que en esta materia ejerce la susodicha División, se limita a la netamente administrativa, como organismo que pertenece a la rama ejecutiva del poder público.  En el sentido expuesto, y bajo el régimen de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, esta Corporación se pronunció en los siguientes términos:

 

"La norma anterior no deroga el artículo 596 del C. de Co., por cuanto ella se limita a darle una atribución a la oficina nacional competente para cancelar el registro de una marca, de oficio o a petición de parte, cuando dicho registro se ha realizado contraviniendo las disposiciones de los artículos 56 y 58 de la Decisión 85.  Esta competencia debe interpretarse simplemente como una instancia administrativa, que no impide a las personas ocurrir, conforme a la legislación interna de cada país, a la jurisdicción competente, aún para discutir si la cancelación hecha por la entidad administrativa se ha ajustado o no a las normas legales pertinentes, incluida en éstas las supranacionales.  Esto tiene gran importancia en países como Colombia, donde se ha establecido una jurisdicción especial para controlar la legalidad de los actos de la administración, sistema que obedece a una concepción del Estado.  Es, por ello, pieza fundamental de la existencia misma del Estado de derecho consagrado en nuestra Carta Política.  A juicio de esta Sala Unitaria, las normas  supranacionales no pueden derogar, subrogar ni modificar las normas constitucionales ni mucho menos los principios políticos sustentadores que caracterizan el Estado colombiano.  El numeral 18 del artículo 76 de la C.N. no autoriza tal cosa". (Sección Primera, auto de 8 de mayo de 1981, Consejero Ponente, doctor Jacobo Pérez Escobar, actor: Compañía Colombiana de Tejidos S.A. (Coltejer), Expediente No. 3384).

 

2o. -   La acción de nulidad de registro de marca prevista en el artículo 103 de la Decisión 311 de la Comisión del acuerdo de Cartagena y la causal de nulidad invocada.
 

Como atrás se expresó, la parte demandada fundamenta su solicitud de nulidad de la actuación surtida, en el hecho de considerar que cuando el artículo 103 de la decisión 311 dispuso que de la acción de nulidad allí prevista conocerá la 44 autoridad nacional competente", la competencia para ello radica en la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

 

Frente a lo anterior, el Despacho considera que tal causal de nulidad invocada no tiene vocación de prosperar, por las siguientes razones:

 

1o. -   Si la acción de nulidad que se intentó contra el acto acusado, con base en el presunto desconocimiento de normas contenidas en la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, vigente al momento de su expedición, fue el resultado del legítimo derecho de acción que contra los actos administrativos en general consagra el artículo 84 del C.C.A., y, en particular el artículo 567 del Código de Comercio, cuyo conocimiento está atribuido privativamente a esta Corporación (art. 128 -  14 del C.C.A.), mal puede alegarse la presencia de una causal de nulidad basada, en la mera apreciación subjetiva del solicitante, en el sentido de que la acción de nulidad que consagra el artículo 103 de la Decisión 311 es de la misma naturaleza de aquella que, debiendo ejercerse por la vía jurisdiccional, consagran las indicadas normas de nuestro ordenamiento jurídico.

 

2o. -   Si aún en gracia de discusión pudiese asistir razón al solicitante en sus argumentos, tampoco podría decretarse la nulidad de la actuación surtida, toda vez que habiendo sido abolida por la Decisión 311 la causal de nulidad del acto, invocada en la demanda, y que consagraba la Decisión 85 y expresando el artículo 103 de la misma que el decreto de nulidad será procedente :"... Que si el registro fue concedido en contravención a la presente Decisión", el demandante quedaría, frente a sus pretensiones, sumido en un completo limbo jurídico, pues no existiría en este país ni juez ni administración con capacidad para conocer de las mismas, lo cual además de conducir al absurdo, conllevaría a una clara denegación de justicia (art. 48, Ley 153 de 1887).

 

3o. -   Tampoco cabe dar aplicación a los artículos 1o., 2o., 3o., y 40 de la Ley 153 de 1887, por las mismas razones expuestas en los numerales que anteceden.

 

En virtud de las anteriores consideraciones, el Despacho

DISPONE
 

DENIEGASE la declaratoria de nulidad solicitada.  NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.

 

Libardo Rodríguez Rodríguez, Consejero de Estado.

 

 

REGISTRO DE MARCA /  ACCION DE NULIDAD MARCARIA /  SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO /  DIVISION DE PROPIEDAD INDUSTRIAL  /  COMPETENCIA

 

Las acciones establecidas en el C.C.A. son diferentes tanto de la acción de cancelación del artículo 596 del C. de Co. como de la acción de nulidad de registro de marca de que trata el artículo 76 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena.  Mientras en éstas se debaten ante la Oficina Nacional competente asuntos relacionados con las causales de registrabilidad contempladas en el derecho comunitario, aquellas se ocupan de la legalidad del acto administrativo que concedió la marca o la renovación del registro por razones diferentes a las ya citadas causales de registrabilidad previstas en el derecho supranacional.  Lo que se cumple ante la Oficina Nacional Competente es el procedimiento de registro de una marca, la oposición que se presente a ésta, e inclusive la decisión que se tome al respecto, sin perjuicio de que el interesado pueda recurrir en la instancia jurisdiccional ante el Consejo de Estado a fin de que esta Corporación juzgue dicha decisión.

 

Consejo de Estado. -  Sala de lo Contencioso Administrativo. -  Sección Primera. -  Santafé de Bogotá, D.C., diecinueve de junio de mil novecientos noventa y dos (1992).

 

Consejero ponente: Doctor Yesid Rojas Serrano.
 

Referencia:
Expediente No. 1811. Actor: Industrias Volmo S.A. Autoridades Nacionales.

 

Procede la Sala a decidir el recurso de súplica interpuesto por el apoderado judicial de la sociedad General Electric Company contra el auto del 24 de abril de 1992, proferido en Sala Unitaria por el Consejero Dr. Libardo Rodríguez Rodríguez, mediante el cual denegó la declaratoria de nulidad que aquélla había solicitado.

 

El apoderado de General Electric Company en el juicio de la referencia, en memorial de 23 de Enero del año en curso, solicitó la nulidad de todo lo actuado desde el auto admisorio de la demanda "por corresponder el presente proceso a distinta jurisdicción y por carecer de competencia en este caso el Honorable Consejo de Estado".

 

En aquella oportunidad el nulidiscente consideró que desde el 12 de diciembre de 1991, fecha en que entró a regir la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no es necesario probar el uso de la marca para obtener su renovación, y en consecuencia, la persona interesada en atacar el registro de una marca por falta de uso solamente puede ejercer la acción de cancelación que consagra el artículo 99 de la Decisión 311, de la cual, únicamente, y según lo dispone su artículo 103, conoce la Oficina Nacional Competente, que para el caso de Colombia es la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

 

En la circunstancia anterior se apoya el solicitante para afirmar que el Consejo de Estado no tiene ni jurisdicción ni competencia para conocer de la acción de cancelación de marca por no uso de la misma.

 

EL AUTO SUPLICADO
 

La providencia recurrida, en primer término, hace algunas consideraciones acerca de la acción de cancelación de registro de marca bajo el régimen de las Decisiones 85 y 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la competencia para conocer de la misma. Luego expresa:

 

"De lo hasta ahora expuesto surge, con meridiana claridad, que tanto bajo el régimen de la Decisión 85, como bajo el nuevo régimen de la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la competencia para conocer y decidir sobre la acción administrativa de cancelación de registro de marca estuvo, y continúa estando radicada, de manera exclusiva, en la mencionada División de Propiedad Industrial, lo cual no quiere decir, de ninguna manera, que dicha competencia sea excluyente, toda vez que estando en nuestro país instituido el Consejo de Estado máxima autoridad jurisdiccional en asuntos de propiedad industrial, ha de considerarse que la competencia, que en esta materia ejerce la susodicha División, se limita a la netamente administrativa, como organismo que pertenece a la rama ejecutiva del poder público...". (folio 159).

 

Apoya la Sala Unitaria su afirmación en un auto de 8 de mayo de 1981, proferido por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, dentro del Expediente No. 3384, según el cual la competencia atribuida a la llamada Oficina Nacional Competente, "debe interpretarse simplemente como una instancia administrativa, que no impide a las personas ocurrir, conforme a la legislación interna de cada país, a la jurisdicción competente , aún para discutir si la cancelación hecha por la entidad administrativa se ha ajustado o no a las normas legales pertinentes, incluida en éstas las supranacionales.  Esto tiene gran importancia en países como Colombia, donde se ha establecido una jurisdicción especial para controlar la legalidad de los actos de la administración, sistema que obedece a una concepción del Estado...". "...A juicio de esta Sala Unitaria, las normas supranacionales no pueden derogar, subrogar, ni modificar las normas constitucionales ni mucho menos los principios políticos sustentadores que caracterizan el Estado Colombiano.  El numeral 18 del artículo 76 de la C.N. no autoriza tal cosa".

 

Agrega el auto suplicado que mal puede alegarse la presencia de una causal de nulidad basada en la mera apreciación subjetiva del solicitante, en el sentido de que la acción de nulidad que consagra el artículo 103 de la Decisión 311 es de la misma naturaleza de aquella que, debiendo ejercerse por la vía jurisdiccional, consagran en general el artículo 84 del C.C.A. y en particular el artículo 567 del C. de Co.

 

Dice finalmente la providencia recurrida que "Si aún en gracia de discusión pudiere asistir razón al solicitante en sus argumentos, tampoco podría decretarse la nulidad de la actuación surtida, toda vez que habiendo sido abolida por la Decisión 311 la causal de nulidad del acto, invocada en la demanda, y que consagraba la Decisión 85 y expresado el artículo 103 de la misma que el decreto de nulidad será procedente"... si el registro fue concedido en contravención a la presente Decisión", el demandante quedaría, frente a sus pretensiones, sumido en un completo limbo jurídico, pues no existiría en este país ni juez ni administración con capacidad para conocer de las mismas, lo cual además de conducir al absurdo, conllevaría a una clara denegación de justicia (art. 48, Ley 153 de 1887).

 

 

EL RECURSO DE SUPLICA
 

Al sustentar la súplica el recurrente hace hincapié en la preeminencia del derecho Andino; en la supremacía de las normas supranacionales sobre las internas de cada país y en la tesis según la cual las disposiciones comunitarias desplazan a las nacionales porque estas devienen inaplicables en cuanto resulten incompatibles con las previsiones del derecho comunitario.

 

Cita el suplicante la jurisprudencia según la cual dado el carácter preeminente del derecho comunitario "una norma legal doméstica anterior contraria a una de derecho de la integración ha de entenderse derogada, según la operancia de este fenómeno en el derecho colombiano, o suspendida o desplazada como acostumbra decirse en aquél derecho; y una posterior debe tenerse como inconstitucional, no tanto por la fuerza que tenga o el respeto que merezcan los tratados constitutivos o iniciales que constituyen temas controvertibles, sino porque la competencia para regular esas materias, como atributo de la soberanía nacional, ha pasado de las autoridades internas a las comunitarias y esto se ha hecho con fundamento en preceptiva específica de la Carta Política.  Hay, indudablemente, una limitación y una transferencia de potestades de los poderes nacionales a favor de los organismos supranacionales que así, por traslado o cesión, ganan la respectiva competencia".

 

Afirma así mismo el recurrente "que la legislación nacionales decir, el Código de Comercio en lo que se refiere al título de la Propiedad Industrial quedó suspendido en su aplicación mientras esté vigente el acuerdo de Cartagena y las Decisiones de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que regulen el mismo tema".

 

Las apreciaciones anteriores las fundamenta el nulidiscente en sentencias del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena de Interpretación Prejudicial de los procesos números 1 - IP - 87 y 2 - IP - 88 y de la Corte Suprema de Justicia, proferida ésta última el 1o. de septiembre de 1988 con ponencia del Magistrado Dr. Jaime Sanín Greiffenstein.

 

Se ocupa también el recurso de los criterios de registrabilidad para decir que si se tienen en cuenta los negativos establecidos en los artículos 585 y 586 del Código de Comercio, lo procedente sería la acción de cancelación del artículo 596 del mismo estatuto y que teniendo en cuenta que la Decisión 85 ha establecido nuevos criterios de registrabilidad los cuales ya no pueden dar origen a la acción de cancelación del artículo 596 sino a la establecida en el artículo 76 de la Decisión 85, por violación de sus artículos 56 y 58, la que debe interponerse ante la Oficina Nacional Competente que en el caso de Colombia es la División de Propiedad Industrial.

 

Se afirma también en el recurso que no se puede tener en cuenta en este momento la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena para determinar la legalidad del acto acusado porque con la entrada en vigor de la Decisión 311 se suprimió el requisito de probar el uso para obtener la renovación de tal manera que una petición de cancelación de una marca por falta de prueba de uso carece de razón de ser.

 

Por último se aduce en la súplica que si lo que el actor pretende es cancelar el registro de la marca General Electric por falta de uso debe acudir a la norma vigente para este efecto que es el artículo 98 de la decisión 313, y si lo que considera es que el registro es nulo por violación de la Decisión 313, debe intentar la acción establecida en el artículo 102 de la misma.

 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA

 

 

La División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la Resolución No. 12.779 del 3 de mayo de 1991 concedió a la sociedad GENERAL ELECTRIC COMPANY, la renovación del registro 104.301 correspondiente a la marca GE para distinguir productos comprendidos en la Clase 9 del Decreto 755 de 1972.

 

Industrias Volmo S.A., en el caso de autos, solicita la nulidad de la  mencionada Resolución por no haberse aportado prueba idónea para demostrar el uso de la marca registrada y que como consecuencia de la anulación se cancele el certificado de renovación.

 

Como norma violada se cita en la demanda el artículo 70 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el cual establece que "para tener derecho a la renovación, el interesado deberá demostrar, antela Oficina Nacional competente respectiva, que está utilizando la marca en cuestión, en cualquier país miembro".

 

La precitada disposición estaba vigente cuando se concedió la renovación, esto es, el 3 de mayo de 1991, aunque conveniente es advertirlo, dejó de tener vigencia el 12 de diciembre de 1991, al entrar a regir la Decisión 311, la que suprimió el requisito de la prueba del uso para obtener la renovación (art. 89).

 

Teniendo en cuenta la fecha en que fue presentada la demanda (septiembre 2 de 1991), y dada la circunstancia de que para esa fecha aún regía la Decisión 85, para impugnar el registro procedía la acción consagrada en el artículo 76 de dicha decisión en el caso de que dicho registro se hubiere expedido contraviniendo las disposiciones de los artículos 56 y 58 del mismo reglamento.  Sin embargo, para el caso concreto esta acción no era viable, por cuanto el registro se impugna no por contrariarles criterios de registrabilidad contemplados en las referidas disposiciones, sino por falta de prueba del uso, circunstancia ésta no consagrada en los citados artículos.

 

 

Ahora, aceptando en gracia de discusión La procedencia de la acción consagrada en el artículo 76 de la Decisión 85, a cargo de la Oficina Nacional Competente, en el caso de Colombia de la División de Propiedad Industrial, ello no implicaría la falta de jurisdicción ni de competencia del Consejo de Estado, porque, como ya lo ha expresado esta Sala, tal artículo 76 consagra una instancia administrativa, para el trámite de un procedimiento igualmente administrativo, sin perjuicio de la etapa jurisdiccional consagrada en nuestro derecho contencioso administrativo.

 

En efecto, esta misma Sala en sentencia del 21 de mayo de 1992, con ponencia del H. Consejero Dr. Miguel González Rodríguez, dentro del Expediente No. 1072, expuso:

 

"De otra parte, el artículo 76 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, consagra una instancia administrativa, para que la oficina nacional competente, que en el caso de nuestro país lo es la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, pueda, de oficio o a petición de parte, corregir los yerros en que incurrió en la concesión de un registro marcario, pero con ello no se quiere significar que haya desaparecido la acción de nulidad prevista en el artículo 596 del C. de Co., que constituye la instancia jurisdiccional, a través de la cual se estudian los actos de la administración para declararlos o no ajustados a derecho".

 

 

El artículo 596 del Código de Comercio, por su parte, establece otra acción de anulación del certificado de una marca expedida en contravención a las disposiciones de los artículos 585 a 586 del referido estatuto.  Como quiera que las disposiciones contenidas en los artículos precisados se encuentran suspendidas en virtud de la vigencia del derecho comunitario, la acción consagrada en dicho artículo 596 sólo sería procedente frente a las causales señaladas en las reglas 56 y 58 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, sustitutivos de los artículos 585 a 586 del C. de Co. Este criterio también fue sentado por esta Sala en la providencia reverenciada.

 

Y, si como ya se anotó, no se trata en el presente caso de las causales establecidas en la Decisión 85, la acción del Código de Comercio tampoco tendría aplicación en el asunto ventilado.

 

La improcedencia de los artículos 76 de la Decisión 85 y 596 del Código de Comercio, no significa que la acción propuesta carezca de jurisdicción y de juez quien la conozca y la juzgue.  De ser ello así, se estaría excluyendo del control jurisdiccional y sin justificación alguna un acto de la administración, y además originando un caso de denegación de justicia.  Para evitar esta situación resulta lógico y prudente acudir a las acciones que contra los actos administrativos en general consagra el Código Contencioso Administrativo y a la competencia también general que tiene el Consejo de Estado para conocer de estos actos.

 

 

Para esta Sala las acciones establecidas en el Código Contencioso Administrativo son diferentes tanto de la acción de cancelación del artículo 596 del Código de Comercio como de la acción de nulidad del registro de marca de que trata el artículo 76 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena.  Mientras en éstas se debaten ante la Oficina Nacional Competente asuntos relacionados con las causales de registrabilidad contempladas en el derecho comunitario, aquéllas se ocupan de la legalidad del acto administrativo que concedió la marca o la renovación del registro por razones diferentes a las ya citadas causales de registrabilidad previstas en el derecho supranacional.

 

Así mismo en esta oportunidad la Sala estima que lo que se cumple ante la "Oficina Nacional Competente" es el procedimiento de registro de una marca, la oposición que se presente a ésta, e inclusive la decisión que se tome al respecto, sin perjuicio de que el interesado pueda recurrir en la instancia jurisdiccional ante el Consejo de Estado, a fin de que esta Corporación juzgue dicha decisión.  Esta instancia jurisdiccional no puede ser afectada por el derecho comunitario porque tal como se deduce de la jurisprudencia en la que se apoya el auto suplicado, ella tiene que ver con la organización institucional del Estado, con los principios políticos y jurídicos que lo inspiran y con la soberanía e independencia de cada uno de los países que Integran la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

 

Así las cosas, expedita como se hallaba la vía jurisdiccional para el accionante y atribuida la competencia al Consejo de Estado para conocer del asunto planteado, no se encuentran razones para revocar la providencia por la cual se negó la nulidad solicitada.

 

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,

RESUELVE
 

CONFIRMAR el auto de 24 de abril de 1992, objeto del recurso de súplica.

 

Cópiese, notifíquese y en firme vuelva el proceso al Despacho del Consejero Ponente.

 

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala de Decisión en su sesión del día 18 de junio de 1992.

 

Ernesto Rafael Ariza Muñoz, Presidente; Miguel González Rodríguez, Yesid Rojas Serrano.
 

 

