RECURSO EXTRAORDINARIO DE SUPLICA - Inepta demanda por caducidad / ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Caducidad / REGISTRO DE MARCA - Término para demandar anulación /  HAZ DE OROS

 

Precisa esta Sala Plena que la acción incoada por el actor, según se advierte del poder Otorgado, visible a folio 1 del expediente, y del propio texto de la demanda, es la de "nulidad y restablecimiento del derecho", y que es a esta clase de acción  a la que se refiere la sentencia del 24 de octubre de 1996, que al analizar la excepción de caducidad de la acción, propuesta por el apoderado de la Fábrica de Condimentos el AS LTDA, le dió prosperidad al encontrar que entre la fecha de las Gacetas de Propiedad Industrial Nos. 273 y 274:  Abril 8 de 1976, en donde se publicó el registro 88687, referido a la marca, en discusión y la de la presentación de la demanda:  Febrero 3 de 1993, transcurrió un término (de 16 años, 9 meses y 25 días), superior al de cinco (5) años previsto en el artículo 596 del Código de Comercio.  Es decir no existe la contradicción que alega el recurrente.  Si el recurrente estimó que el registro autorizado de una marca, era similar fonéticamente a una de su propiedad:  "HAZ DE OROS", registrada con anterioridad por Arcesio Paz a favor de HARINERA DEL VALLE Arcesio Paz y Cías S. en C.; es indudable que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho incoada debió de interponerse en el término de cinco (5) años, como lo precisó la Sección Primera en la providencia que en nada contraría las decisiones de Sala Plena invocadas por el recurrente.  

 

NOTA DE RELATORIA: Reiteración Expediente 10884 y Expediente 10017

 

 


CONSEJO DE ESTADO


SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
 

CONSEJERO PONENTE: JULIO ENRIQUE CORREA RESTREPO
 

Santafé de Bogotá, D.C., Veinticuatro  (24)  de Mayo de mil novecientos noventa y nueve (1999)

 

Radicación número: S-668

Actor: HARINERA DEL VALLE S.A.

 

 

 

REF.:
Recurso Extraordinario de Súplica contra la sentencia del  24 de Octubre de 1996.

                             Sección Primera.

F A L L O                      
 

 

Decide la Sala Plena el recurso extraordinario de súplica interpuesto por el apoderado de la sociedad HARINERA DEL VALLE S.A., contra el fallo proferido el 24 de Octubre de 1996 por la Sección Primera de la Corporación, al conocer del contencioso de nulidad y restablecimiento del derecho incoado contra las Resoluciones 603 de Enero 11 de 1977, 5210 y 5211 de Junio 20 de 1989 expedidas por la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

 

EL FALLO SUPLICADO
 

La Sección Primera de la Corporación, mediante la providencia suplicada, se declaró inhibida para hacer un pronunciamiento de fondo respecto de los actos demandados, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho incoado por la sociedad HARINERA DEL VALLE S.A. contra las Resoluciones Nos. 603 de Febrero 11 de 1977, 05210 y 05211 de Junio 20 de 1989, expedidas por la División de Propiedad Industrial (hoy División de Signos Distintivos) de la Superintendencia de Industria y Comercio, al hallar probada la excepción de inepta demanda por caducidad de la acción con relación a la Resolución 603 del 11 de Enero de 1977 y, al considerar, respecto de las Resoluciones 05210 y 05211 de Junio 20 de 1989, que si bien era cierto que respecto de ellas no se encontró evidencia de su publicación, lo cual implicaba que la acción contra las mismas no se encontraba caducada, no lo era menos que siendo éstas consecuencia del acto principal que concedió el registro de la marca, esto es, de la Resolución No. 603 de 11 de Febrero de 1977, cuya acción reitera, se encuentra caducada, no podía hacer un pronunciamiento sobre las mismas.

 

Pues de una parte, la resolución que ordena la renovación del registro de una marca no era enjuiciable por sí misma, como lo había considerando en reiteradas decisiones la Sala; y de otra, la resolución que ordena el registro de un traspaso, donde no estaba en juego la legalidad de la marca, sólo sería enjuiciable, al igual que los demás actos administrativos, previa demostración del interés, del agotamiento de la vía gubernativa, circunstancias éstas que no se demostraron, y siempre que no haya operado el fenómeno de la caducidad.

 

Además, como lo anotó la Procuradora Segunda Delegada, el poder otorgado no habilitaba al abogado mandatario para demandar la nulidad de tales resoluciones. 

 

RECURSO DE SUPLICA

 

Al interponer el recurso extraordinario de súplica, el actor, cita como  violadas las  sentencias de la Sala Plena del 28 de Febrero de 1975, Expediente 10017, Actor: Kimberly Clark Corporation, Ponente doctor Alfonso Arango Henao y Mayo 23 de 1983, Expediente 10884 O-R, Actores: Luis Uribe Romero y Luis Uribe R y Cía, Ponente doctora Aydee Anzola Linares.

 

INFORME DE RELATORIA
 

En cumplimiento del auto de fecha 6 de Diciembre de 1996, la Relatoría de la Corporación rindió el siguiente informe:

 


"II LA JURISPRUDENCIA INVOCADA COMO CONTRARIADA
 


"1.- Sentencia de Mayo 23 de 1983 proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo expediente No. 10.884 O-R, actores Luis Uribe Romero y Luis Uribe R. Cía., C.P. Dra. AYDDE ANZOLA LINARES.

 

 


"2.- Sentencia de 28 de Febrero de 1975 proferida por la Sala Plena, expediente No. 10.017, actor Kimberly Clark Corporation, C. P. Dr. Alfonso Arango Henao.

 

 


"La Relatoría informa que después de haber hecho la búsqueda de las providencias en los anales y archivos que reposan en esta oficina no fue posible hallarlas. No obstante mediante oficio No. 543 de 16 de Diciembre de 1996, fueron solicitadas las providencias a Secretaría General, por ser dicha oficina la encargada del manejo del archivo de la Corporación, la cual mediante oficio 145 de 23 de Enero del año en curso, respondió que dichas providencias no fueron encontradas de acuerdo con el oficio de la archivera.

 

 


"Es importante resaltar que copia de las providencias referenciadas fueron allegadas al proceso por el recurrente (folios 351 a 377)."

 

 


"III INFORME

 

 


"3.1 Sentencia de 23 de Mayo de 1983
 

 


"El Consejo de Estado en aquella oportunidad prohija la sentencia proferida por la Sala Plena de 19 de Diciembre de 1980, Ponente doctor Jacobo Pérez Escobar, expediente 2814, actora: Procesadora Avícola del Valle S.A., en la cual se puntualiza que lo que debe demandarse, aún contrariando los términos literales del artículo 596 del C. de Co., no es la declaratoria de nulidad del certificado sino la Resolución o el acto administrativo que dispuso el registro de una marca, y pedirse además que, como consecuencia de tal nulidad, se ordene a la Administración que cancele el registro de la marca correspondiente. Será como consecuencia de la nulidad que se decrete, sí esa fuere la decisión del Consejo de Estado, que deberá ordenarse la cancelación del registro que se haya hecho en los libros correspondientes de la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, hecho lo cual quedará sin valor alguno el certificado que se hubiere expedido y que no tenía mas objeto, según lo prescribe el art. 591 del C. de Co. que acreditar el derecho.

 

 


"En síntesis el recurrente considera que la sentencia suplicada viola la anterior jurisprudencia del Consejo de Estado por cuanto los términos de caducidad de cinco (5) años de que trata el artículo 596 es igualmente aplicable a las causales de irregistrabilidad.

 

 


"3.2 Sentencia de 28 de noviembre de 1975
 

 


"Esta sentencia hace alusión a la providencia de 17 de mayo de 1972, la cual sobre el nuevo código de comercio y en especial sobre el régimen de marcas dijo que el artículo 586 consagra, genéricamente, dos clases de acciones a saber:

 

 


"Acción de nulidad, por violación del artículo 585 del C. de Co., que prohíbe exclusivamente en interés general, el registro de marcas en los casos taxativamente señalados; y acción de plena jurisdicción que puede promover el interesado dentro del término de cinco años "a partir de la fecha de registro de la marca cuya cancelación se solicita", para que éste se invalide y se restablezca el derecho particular, por violación de cualquiera de las causales taxativamente señaladas por el artículo 586 del C. de Co.. Más adelante se afirma que los artículos 587, 589, 590 y 591 del Código de Comercio, forman un todo que rige la tramitación administrativa de registro de una marca o que los referidos artículos son parte de un procedimiento administrativo imprescindible para el ordenamiento racional del servicio público.

 

 


"3.3 El recurrente después de transcribir unos apartes de la sentencia de 11 de febrero de 1983, expediente 4210, proferida por la Sección Primera, fundamenta su desacuerdo con la sentencia suplicada en lo siguiente:

 

 


"1) Que en dicho aparte no se tiene en cuenta el sentido y alcance del adjetivo "último" que es parte integrante de la expresión "pero en este último caso", adoptada en la norma y que se encuentra a continuación de la expresión "artículos 585 a 586".

 

 


"2) Que en el artículo 586, el vocablo "último" cumple función de adjetivo determinativo demostrativo (ej: este, ese, aquel).

 


"3) Que así mismo, en la redacción de la norma el término "585" corresponde a un primer sustantivo, unido por medio de una proposición "a", a un segundo sustantivo: "586".

 


"4) Que el adjetivo "último" no es gratuito ni sobra en la redacción de la norma. Es demostrativo determinativo y, por lo mismo, se refiere al artículo 586. Que de ser cierto que los artículos 585 y 586 no regularan diferentes grupos de causales de irregistrabilidad, no serían dos artículos, sino uno sólo, y no se habría empleado el mentado adjetivo en la redacción del artículo 596; simplemente se habría dicho "pero en este caso".

 


"La Relatoría informa que verificando los índices y base de datos de esta Oficina, no se halló jurisprudencia posterior a la invocada por la parte recurrente sobre el tema materia del recurso."

 

 

 


CONSIDERACIONES DE LA SALA
 

 

El artículo 130 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 21 del Decreto-Ley 2304 de 1989, disponía:

 


"Recursos extraordinarios y asuntos remitidos por las secciones.- Habrá recurso de súplica, ante la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, excluídos los Consejeros de la Sala que profirió la decisión, contra los autos interlocutorios, o las sentencias proferidas por las secciones, cuando, sin la aprobación de la Sala Plena, se acoja doctrina contraria a la jurisprudencia de la Corporación.

 

 


"En el escrito en que se interponga el recurso se indicará, en forma precisa, la providencia en donde conste la jurisprudencia que se repute contrariada...." 

 

 

El recurso interpuesto y que ahora se decide es aquél de que trataba el artículo 130 del Código y, según lo dispuesto en el artículo 164 de la Ley 446 de 1998, en los procesos iniciados ante la jurisdicción contencioso administrativa los recursos interpuestos se rigen por la ley vigente cuando se interpuso el recurso.

 

Este recurso tenía como objeto unificar la jurisprudencia administrativa.

 

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo reiteradamente ha sostenido que la jurisprudencia cuya contradicción puede dar origen al recurso extraordinario de súplica, es la proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, como ha señalado la Corporación a partir de la sentencia de la Sala Plena del 25 de Marzo de 1981, expediente 10392, Ponente doctor CARMELO MARTINEZ CONN, reiterada entre otras en la sentencia del 31 de Agosto de 1988, en donde se analizó el recurso extraordinario de súplica consagrado entonces en la Ley 11 de 1975 en armonía con el artículo 24 del Decreto 528 de 1964. Aspecto que reitera la norma transcrita.  

ANALISIS DE LA JURISPRUDENCIA INVOCADA
 

Al no haber encontrado la Relatoría la jurisprudencia invocada, por haberse destruido los archivos en los luctuosos hechos del Palacio de Justicia del año de 1985, la Sala analiza los ejemplares de las sentencias de Sala Plena arrimados, por el actor, al proceso.

 

1) En la sentencia del 28 de Febrero de 1975, Expediente 10017, Actor: Kimberley Clark Corporation, la Sala Plena de la Corporación con ponencia del doctor Arango Henao, se refirió a la competencia del Consejo de Estado para conocer de la acción propuesta, invocando la sentencia de Mayo 17 de 1972, que reiteró la jurisprudencia contenida en la providencia de Abril 25 de 1966, y expresó, en la parte que estima vulnerada el recurrente:

 


"(...) Según el artículo 596 el certificado de una marca podrá anularse a petición de cualquier persona si al expedirse se infringieron las disposiciones de los artículos 585 y 586, pero en este último caso la solicitud deberá intentarse dentro de los cinco años, contados a partir de la fecha de registro de la marca cuya cancelación se solicita. De esta acción conocerá el Consejo de Estado. Esta disposición consagra genéricamente dos clases de acciones a saber:

 

 


"1?. Acción de nulidad, por violación del artículo 585 del Código de Comercio prohíbe exclusivamente en interés general el registro de marcas en los casos taxativamente señalados; 2?. Acción de plena jurisdicción, que puede promover el interesado dentro del término de cinco años a partir de la fecha de registro de la marca cuya cancelación se solicita, por violación de cualquiera de las causales taxativamente señaladas por el artículo 586 del Código de Comercio."

 

 

 

Es decir distingue la Sala Plena, en concordancia con las normas que regulan las acciones contencioso administrativas, entre la acción de nulidad y, la de plena jurisdicción (hoy de restablecimiento del derecho) que surgen del contenido de los artículos 696, 585 y 586 del Código de Comercio.

 

Precisa ésta Sala Plena que la acción incoada por el actor, según se advierte del poder otorgado, visible a folio 1 del expediente, y del propio texto de la demanda (Fl. 18), es la de "nulidad y restablecimiento del derecho", y que es a esta clase de acción a la que se refiere la sentencia del 24 de Octubre de 1996, que al analizar la excepción de caducidad de la acción, propuesta por el apoderado de la Fábrica de Condimentos el AS LTDA, le dió prosperidad al encontrar que entre la fecha de las Gacetas de Propiedad Industrial Nos. 273 y 274: Abril 8 de 1976, en donde se publicó el registro 88687, referido a la marca, en discusión y la de la presentación de la demanda: Febrero 3 de 1993, transcurrió un término (de 16 años, 9 meses y 25 días), superior al de cinco (5) años previsto en el artículo 596 del Código de Comercio. Es decir no existe la contradicción que alega el recurrente.

 

2) En la sentencia de Mayo 23 de 1983, Expediente 10884 O-R Súplica, Actor Luis Uribe Romero, dijo la Sala Plena con ponencia de la Doctora Aydee Anzola Linares, en la parte que estima contrariada el recurrente:

 


"...de conformidad con el artículo 596 del Código de Comercio cualquier persona puede demandar ante el Consejo de Estado la declaratoria de nulidad del certificado de una marca cuando al expedirse se hubieren infringido las disposiciones de los artículos 585 y 586, pero cuando lo sea por motivos señalados en el último de los artículos la acción caduca dentro de los cinco años contados a partir de la fecha de registro..."

 

 

Jurisprudencia que en forma concordante con la anterior también se está refiriendo a las acciones que emergen del artículo 596 del Código de Comercio, estas son: la de simple nulidad que puede ejercitar, como es obvio, cualquier persona cuando el acto administrativo viola la ley especialmente los artículos 585 y 586 del Código de Comercio y la de nulidad con restablecimiento del derecho, para los casos previstos en el artículo 586, en los que se refiere la ley, al hallar precisamente semejanza de unas marcas con otras, a la vulneración no solo de los derechos del consumidor al inducirlos a error, sino del derecho de propiedad de los titulares de las marcas que se pretenden plagiar como lo señalan los numerales 4? a 6? de esta disposición.

 

Interesados que desde luego están autorizados por la ley para reclamar la nulidad del acto administrativo que autoriza el registro, el restablecimiento del derecho conculcado, sólo que tal acción en interés particular deberán ejecutarla dentro del término de cinco (5) años señalado en el artículo 596 ibidem, como advierte la sentencia.

 

Si el recurrente estimó que el registro autorizado de una marca, era similar fonéticamente a una de su propiedad: "HAZ DE OROS", registrada con anterioridad por Arcesio Paz a favor de HARINERA DEL VALLE- Arcesio Paz Paz y Cía S. en C.; es indudable que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho incoada debió de interponerse en el término de cinco (5) años, como lo precisó la Sección Primera en la providencia que en nada contraria las decisiones de Sala Plena invocadas por el recurrente.

 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

 

 


F A L L A

 

NO PROSPERA el recurso extraordinario de súplica interpuesto contra la sentencia del 24 de Octubre de 1996, proferida por la Sección Primera de la Corporación en el juicio 2277.

 

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase a la Sección de origen. Cúmplase.

Esta providencia fué estudiada y aprobada en la Sesión de la fecha.
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