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: Actor ROPSOHN THERAPEUTICS LTDA.
emandado:: ‘SUPERINTENDENCIA DE INDUSTR!AYCOMERCIO

MediodeCoftol:  “NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO*

Pracede la Sala a decidir de fondo, en Unica instancia, la demanda
formulada en e;emclo de 13 accién de nulidad’ y restablecimiento ‘del
derecho-por la sociedad ROPSONHN THERAPEUTICS LTDA. contra
1as Resoluciones niimeros 39402 de 17 de octubre de 200 , 36285 de
15 de julio de 2010 y 11908 de 28 de febrero de 2011, proferidas por
{a ‘Superintendencia de Industria y Cememc medsame‘ las cuales
negd la solicitud de' renovacion del registro de la: marca nominativa.
PR%CANEST en la clase 5 internacional.

1. La demanda.

La parte actora, mediante apoderado, présents ante esta Corpo
‘demanda en ‘ejercicio de la accion de nulidad y restablecmento del
derecho, para que la Sala se pronuncie- respecto a Ias siguientes;

Pretensiones:
Que se %ﬁl'a’?é 1a nulidad de las Resoluciones nimeros 39402 de 17

de: e de 2008, 36285 de 15 de julio de 2010 ¥ 11908 de 28 de
febrera de 2011, pmfendas por la Supeﬂntendenc;a dé Industria’ y
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Comercio, mediantelas cuales rchaz la renovacith del registro de Ia

Marca nominativa PRIGANEST en la clage 5° internacional.

tebomo consscuencia de.la anteror dedlaracén, a fido de

establecimiento del derecho, se orderié a la Divisi6n de Signos
Distintivos de 1a Superintendencia de Indus ic
ooeeda la renovacion del registro de la marca nominativa

PRICANEST en,fa clase 5* internacional, con término. de vigencia de
acuerdo con la Jey, N

QUese ordene Ia publicacién de la sentencia que se profiera en este
o €n 2 Gaceta de Ia Propiedad Industrial de Ia Superintendencia
de Industriay Comercjo, o o

Que ¢ condene 3 1a entidad dgmandada.:a;ﬁaﬁafl"as'm y gastos
del proceso, FTEERT IS G058 )

Fundamentos de hecho:

E1 29 de enero de 1992 1a sociedad ROPSOHN THERAPEUTICS

LTDA. solicits ef registro de la marca PRICANEST (nominativa), para

distinguir productos comprendidos: en la clase'5 ‘de la Clasificacion
Internacional de Niza, : Aicacion

La Jefe de la Divisiéh de. Signos Distintivos de fa Superintendencia de
Industria y Comercio concedié el registro solicitado & través. ds la
Resolucion ndmero 20567 de 17 de rioviembre de 1995, acto éste.
‘contra el cual se interpusieron los recursos de reposicion y 'ape‘laciﬁ_n.;
Esta resolucién queds én firme hasta of 25 de agosto de 1898 cuando
se profirié la Resolucién nimero 2639 por parte del Superintendente
Delegado para la. Propiedad Industrial, que al destar el recurso de
apelacién confirmé la decisién impugnada.

El 22 deagosto de 2008, 1a sociedad ROPSOHN THERAPEUTICS

LTDA. solicité a través de apoderado Ia renovacitn del registro de la
marca  PRICANEST (nominativa) para distinguir productos.

comprendidos en la clase 5 de la Clasificacion Intemacional de Niza.
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:.a :::ftre de la Division de Signos Distintivos dé la Superintendencla de
ot ia y Comercio: expidié la Resolucién nimero 39402 de 17 de.

bre de 2008, por medio de la cual negé la renovacion solicitada
Ppor fa sociedad ROPSOHN THERAPEUTICS LTDA.; por considerar
que el titulo comespcndnente habia caducado de: pieno derecho.

Contra esta ‘decision ROPSOHN THERAPEUTICS LTDA. lﬂterpuso
recurso de reposicién y en subsidio de apelacién:

EI'15 de jutio dé 2010, 1a. Jefe de la Division de Signos Distintivos de la
Superintendencia de Industria y Comercio expidi6 1a' Resolucién
ntimero 36285, por medio-de la cual resolvid &l recurso de repassc:én
confirmando fa decisién recurrida. .

Con posterioridad, el 28 de febrero de: 2011, el Supenntendente
Belegado parta la Prcptedad Industrial profifi6 1a- ‘Resolucidn nimero
11908, por medio de la cual decidid el recurso de- apéiacaén en él
sentldb de confirmar la: resolucién :mpugnada )

Normas violadas'y concepto de la violacién.

[Estima la parte actora que los actos:acusados infringen‘lo-dispuesto
en los articulos 98 de la Decisién 344 de la Comision del Acuerdo. de
Cartagena, 55, 62 y 64 del Cédigo Contencioso: Admxmstrattvn y 354
del Codigo de Procedimiento Civil.

Precis6. que la: Decision 344 citada es la normativa: apitcable al.caso,

por ser vigente ‘en la fecha en que se concedi la marca, paro qie, no

obstante, en fa Decisién 466 de 2000 se regula el tema de. la
- renovac:bn del registro marcario.en el mistmio-sentido.,

Afirm6 que conformé a la iorma comunitaria citada, &l registro de la
marca y su consacuente proteccién se obtienen desde el memento.en
que ésta @s cénced;da, por un término de diez (10) afios. Aclaré que,
no obstante, esta normativa marcaria deber ser mterpretada junto-con
‘las. normas internas del pais contenidas en el Cédigo Contencioso
Administrativo referidas:a fa firmeza y al carécter ejecutivo y: e;ecutono
" ida los: actos admimstratwos (artfculos 62y 64)
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Dmmandado: ¥A
“Nuidad y vestablecimianio del derecho

Estimé; en ese orden; que &l #cto de concesién de-ung marca solo

imede tener efactos una vez se encueritre en firme. Es decir, que Ia
marca se entenders concedida.a partir de la fecha en que quede en
me. el acto que laconceds.

F racasé que antes de la firmeza de ese acto no existe un derecho’

{Gomo tal sino una mera expectativa, la cual impide ejercer los

derechos-que. otorga ¢ regastm marcario (uso exclusivo de la marca,

sjercicio dé ‘acciones por infraccién a su derecho), y que en este caso.

lg Resolucion 20567 de 17 de novierbre de 1895 solo queds en firme:

ql 25 de agostd de 2008, cuando se resolvié el recurso de apelacion

mterpuesta contra ella, es decir, tres afios después de que se profirid )
€l acto que' la concedis. Y agregé, que solo cuando se produce la L |

f’ rmeza del acto ‘adniinistrativo en los términos de ia norma intema, es:

que la decisidn de concesion es e;ecutable de modo que solo a partir-

j€ 856 momento es que se pueden a comenzar a contar los diez (10).

" afios devigencia de la marca.

%puﬁté,; en ese-sentido, que una marca se entiende concedida, conlos -
gfectos propios que le confiere la normativa comunitaria, cuando el
acto ‘administrativo' de' concesién se encuentre en fime, esto es,
cuando los recursos interpuestos contra.él han sido decididos. |

" Sefialé gue cuando se interpone un recurso contra una decision de
una autoridad administrativa, como es la resolucién de'la Divisién de: &
Signos Distintivos, el efecto en que éste se concede es el suspensivo;. )

conforme a los articulos 55-del C:.C:A. y 354 del C.P.C, razén porla.
cual el acto administrativo no. puede sjecutarse hasta que se decida tal

Consider6, en-este contéxto, que la: vigencia de una marca se debe
contar desde cuando el acto administrativo que la concede esta en
firme, tiene efectos y puede ser ejecutado.

Indlcé que los: actos acusados estan falsamente motivados, pues
ademés de vuinerar las normas antes citadas, desconoce el mismo
' criterio que sobfe la materia ha tenido la Superintendencia y que
plasmé en fa Resolucion 14304 de 15:de marzo de 2010 (expediente
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%64) en'elconcspto nimero 02083204 de 23 de cicierbre tbre de

zmms@“iﬁ“W"@ﬁﬁm_am!a.,

-8 Superintendencia de Industria y Comerclo contesté & demarida
2 través de apoderado judicial, quien se opliso a la prosperidad de sus:
pretensionss jud , ver |
- Sefiald que las resoluciones demaridadas fueron expedidas en forma
1egal y valida, de conformidad con las atribuciones legaies conferidas a
la Superintendencia por tas normas nacioniales y 1a Decision 488 de la
‘Comunidad Andina, - o

Afim6. que Ia nommativa aplicable i caso es Ia contenida en los
artfculos 152 y 153 de la Decision 486, que prevén que-el registro de
una marca es por diez (10) afios y que este término se cuenta & partic
de la concesion, y ‘que cuando el ‘titular del registro pretende la
renovacion debe elevar su solicitud dentro de los seis (8) meses
anteriores @ su_ vencimiento. Ahora, si la norma. aplicable es fa
Decisién 344, en todocaso ésta contiene una regulacion idéntica en

“sus articulos-98 y 99.

Precisé que para la_definicion del tema objsto de debate fa
Superintendercia expidid sl cancspto 04 88793 de 19 de.octubre de
2004 del cual se concluye.que *1a fecha desde la cual debe tenerse. eri
cuenta e registro de-uria:marca para eféctos de I renovacién es 1
fecha. del acto mediante- ol cual se realiza la concesion, por cuanto
debe difersniciarse en forma clara que una cosa s la ejecutoria del
acto registral y otra la concesion del registro de la marca™.,

3. Alegatos de conclusion y posicién del Ministerio Piblico;

Derttro del térmifio previsto en el articulo 210 del C.CA,, fusron
allegados al proceso los siguienites alegatos: ..

Parte ‘actora: Reiterd, en lo ésencial, los ‘cargos de nulidad que

YFollo 74 delexpedients. co
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expuso en fa demanda.

Parte demandada: Reitert los: mismos argumentos: de defensa
esgrimidos al momento de contestar a demanda,

Ministerio Publico; Guards silencio.

4. La interpretacién prejudicial del Tribunal de Justicld de la
‘Comunidad Andina.

El Tribunal de. Justicia d&'la Comunidad Andina emitié la interpretacién
prejudicial nim. 67-1P-2013, en la que se exponen las reglas y criterios
;establecidos por ia jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha
‘Corporacién son aplicablés al caso particular, En sus conclusiones el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresé:

4. La concesién de la renovacion del registro de una marca dependeré
Ainicamerite: de la formulacién aporiuna de la solicitud ante la autoridad
naciorial competente y de la legitimacién del peticionante. La
renovacién habra de otorgarse en los términos del registro original,
salvo que la solicitud comprenda séio una parte de los productos o
servicios que constituyan el objeto de la marca, caso en el cual aquelia
‘habra de limitarse a tales:productos o servicios.

2; La caducidad-del registro opera de pleno derecho y genera para o}
titular la pérdida de todo derecho respecto de la-marca.

El registro caducado deja en libertad al propio titular o a un tercero
para solicitar el registro de la marca, ubicandose todos en la misma
situacion juridica, comosi se tratara de un nuevo registro.

3. Cuanda la norma comunitaria deja a la discrecion de los Palses
‘Miembros la implementacién o el desarrolio de aspectos no regulados
por aquella, en aplicacion del principio de complemento
indispensable, les cofresponde a esos paises lievar a cabo tales
implementaciones, sin que @éstas puedan establecer, desde luego,
exigenicias, requisitos adicionales o constituir reglamentaciones que de
ha u ofra manera afecten ¢l. defecho comunitaio o, restrinjan.
aspectos esenciales por ¢l regulados o de manera que signifiquen, por
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sjemplo; una menor protecéién 4 1os derechos consagrados por la
norma comunitafia,

En el Presente caso, el articulo 162 de l1a° Decisién 486 resuita ser de
carécter general ¢on relacién al establecimiento de la “fecha de
concesién de un- mgrstro maircario”, sin llegar a regular las situaciones
procesales que se podrian derwar a partir del primigenio acto
administrativo de concesién, por lo ‘tanto, todo lo relacionado al
respecto debers ‘ser regu?ada por la normativa: nacional, de-
conformidad con el principio del eomplemento mdxspensab!e, segiin lo
establecido en esta providencia.

1. CONSIDERACIONES
1. Los actos acusados.
Las resoluciones' acusadas; expedidas por la Superintendencia de
Industria y Comercio, rechazaron la ‘renovacion del registro deé la

marca nominativa PRICANEST en la clase 5° internacional, -solicitada
pqr la:sociedad ROPSOHN THERAPEUTICS LTDA..

‘2. Normativa andina aplicable.
En la interpretacién prejudicial émitida en este proceso el Tribinal de
Justicia-de fa Comunidad Andina sefialé que la normativa aplicable a
este asunto es la contenida en’ las: siguientes. disposiciohes de la.
Decision 486 de la Comunidad Andina:

“Artfeulo 152.- EI registro de una marca tendra una-duracién de
-diez afios contados a partir de la fecha de su concesion y podré
refiovarse por periodos sucesivos de diez afios.”

“Articulo 153.- El titular del registro, o quien tiviers legitimo
interés, deberé solicitar la renovacion del registro ante:la oficina
nacional competents, dentro de los seis meses anteriores a la
exp:rac:én del reglstro No obstante, tanto el titular del registro
coma qmen tuwere mg:ﬂma mi‘erés gozarén de un p!aza de gmcia
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registro, pera-soficitar su renovacion. A tal efecto-acompaliara los
comprobantes de pago de las tasas establecidas, pagando
conjuntamente el recargo-correspofidiente. si sl lo permiten las
flormas. internas. de los Palses Miembros. Durante el plazo
refarido, el registro de marca mantendra su plena vigencia.

A efectos de la renovacion no se exigiré prueba de uso de Ja
marca y se renovard deé manera ‘aulomética, en los mismos
terminos del registro original. ‘Sin.embargo, el titular podré reducir
© limiter los prodictos o servicios indicados en el registro
originei.” o '

“Al‘ﬂcm‘;g 1 ?4-'E[ fﬁngﬁU de Ja marca cadiicara de pleno derecho
s el tituier o quisn tuviers'egitimo interés no solicita le renovacion
dentro. el término.legel, incluido el perfodo de.gracie, de acuerdo

con lo establecido en fa presents Decision.

Asimismo, seré causal de caducidad la falta de pago de las tasas,
en los términos que determing la. legislacion nacional del Pals

“Artfculo 276.- Los asunfos sobre Propiedad Industrial no
comprendidos én id presente Decisin, serén regulados por las
normas.internas de los Palses Miembros.”

3. Problema Juridico a‘resolver.

De conformidad con lo expuesto e la demanda'y er su contestacion,
la controversia juridica que plantea:este asunto consiste en determinar
8i @8 legal 0 no la decisién de rechazar la renovacion del registro de a.
marca PRIOCANEST {(nominativa) en la clase 5* internacional por
haber caducado tal registro.

Para efsctos de determinar s la:solicitud de renovacién se presenté o
no en tiempo se debe diucidar qué se entiende por fecha de
concesidn del registro, pues pdra &l actor debe tenerse como tal la
facha en que queda ejecutoriado el acto. que concede el registro,
mientras que para la entidad demandada esa fecha corresponde @ la
de expedicién.de tal acto.
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4. Andlisis de fondo,

4 1. En el anglisis de este asunto es ‘preciso tener en cuenta las regias
Sefialadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la
interpretacion prejudicial 67-1P<2013, enitida en este proceso, relativas
& la renovacion Y la caducidad de un registro:marcario,

Sobre el particular indicé que de acuerdo con el aniculo 174 de la
Decisitn 486 |a caducidad de un registro°‘marcario se produce cuando el
fitular de éste no. solicita su renovacion ante ta Officina Nac!mal'
‘Competente dentro’ del términc legal establecido para el efecto, o
cuando no e pagan las tasas respectivas en los férmms que
establezea Ia tegrslacaén nacional del Pais Miembro. Y ‘agregé que el
registro de-una marca tiene una.duracién de-diez (10) afios-contados a
‘partir de la fecha de su ‘concesion, y que si el titular de-la‘marca desea
mantener el registro en vigencia, debe necesariaments solicitar su
renovacion seis- (6) ‘meses antes de la expiracion de dicho plazo,

aclarando que -en:todo ¢aso- si no la solicita. dentro de dichn ptaze el
raglstro permanecera en vngenma, incluso ‘sei¢ meses después da s

venicimiento. En ese ofden, “la caducidad por falta de- renovacion del

registro marcario. $0lo-se prodiics; en realidad, seis meses después de
su vencimiento”.

Asi mismo, expresé el Tribunal que la concesién de 1a. renovacrén

(dependera-sélo de la formulacidn en tiempo hébil de la solicitud arite
la autoridad competente y de la legitimacién del peficionante, yquela
renovacion habré de otorgarse en los términos del registro ‘original,

salvo que’ la 'solicitud comprenda Gnicamente una ‘parte de los°
productos o servicios que:constituyan el objeto de la marca, caso en e
«cual aquella habra de limitarse a tales productos o senicios; segtin 1o
dispuesto en el articulo’ 153 de la Decision 486,

‘Precis que: “/a caducidad del registro 6s; en i‘add caso, un modo dé
extincibn del derecho al uso exclusivo de la marca'y opera de pleno
detacho, es declr de manera automética.” #

42, Igualmente, luego de sefialar que conforme al articulo 152 de la
_ ’szén 486 "[a]l registro de uha marca tendrd una duracién de diez
afios contados & partir dé Ja fecha de sv concesidn y podré renovarse
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Por periodos sucesivos de diez afios”, destacé el Tribunal en su
interpretacién prejudicial que: “fejn cuanto a la fecha de concesién de
un registro marcario y el ¢6mputo del plazo para presentar la
solicitud de renovacién, deviene importante referir al
recenocimiento de Ia competencia de los Paises Miembros para
llevar a cabo dicha determinacién: Es decir, serén los propios
Paises Miembros los: que desannl.’amn en su normativa intema los
procedimientos ¥ regulacionies gue sean pertinentes y regulen- dichos:
temas en vitud del principio de- ‘complemento  indispensable™

(Negrillas ajenas al texto original), A este respecto, en la interpretacion
prejudicial el Tribunal precisa io siguiente;

(i) Que segiin lo previsto en el articulo 276 de la Decisién 486, ‘fljos »
astintos. sobre Pm“iedad Industrial no comprendidos en la presente
Decisién, serén regulados por las normas internas de los Palses
Miembros®, es decir, la legislacién nacional de los: Paises Miembros

‘puede su;;hr los vacios de los asuntos sobre Propiedad industrial no
comprendidos en fa norma comunitaria.

(il) Que teniendo eh cuenta que la norma comunitaria no especifica la

fechaa. partir de la-cual se-ha de considerar el computo del plazo para

la renovacion de un registro marcario, pues el articulo 152 euisdem

dice que ‘el registro de una marca tendré una duracion de diez affos
contados a.partir de Ia fecha de su conicesién y podré renovarse por
periodos sucesivos de diez afios”, corresponde en consecuencia -
determinar cuéndo 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 €| principio de. complemento
" indispensable, que consagra lo que algunos tratadistas denominan.
“norma de clausura™, segln a. cual 'se deja a la legislacién de los
Palses Miembros la solucion legislativa de situaciones no

2 pgbio Navama CariosAidmrrén George Henrik Von Wright, entre otros, se' refisren a las
nomhas de clausura: Pablo Navano advierte, ‘acerca de estas normes, que éstas “tienen por
funcin completar un-determinado-sisteria normativo y, en ese sentido, su impacto principal es el
‘ambito de-las: lagunas de los sistemas nomnativos”. “NORMAS PERMISIVAS Y CLAUSURA DE.
Los SISTEMAS , NORMATWOS‘ _ Disponibla . en Imernet
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" Ykdod y tesblociiorto del decechi
contsmpladas en In lay comunitaria; ya que es posible que  aquella o
Prevea todos Ios casos ausceptibles de reguiacion juridica.

(Iv) Que cuando la norma comunitaria deja a la responsabilidad de-los

Palses: Miembros la Implementacién o desarrolio ‘de aspectos 1o

regulados por aquelle, en aplicacien del principlo da complemento

indispensable, les corresponds @ esos palses llevar & cabo tales
implementaciones, sin que éstas pusdan establecer, desde. luego,

exigencia, requisitos adicionales 6 constitul reglamentaciones que de
una u otra manera afecten el derecho comuniario ©, restrinjan
‘aspectos esenciales por-él regulados de manera que signifiquen, por
ejemplo, una minot proteccidn a los derechos consagrades por la
norma comunitaria; y

(v) Que en el presents caso, el articulo 152 de la Decision 486 resulta
ser de carécter general con relacion al establecimiento de la "fecha de
concesisn de un registro marcario”, sin llegar a regular las situaciones
procesales que se podrian derivar a partir del primigenio acto
administrativo-de concesién; por jo'tanto, todo lo relacionado.al respecto
debera ser regulado por la normativa nacional, de conformidad con el

principic del complemento-indispensable.

4.2, En el anterlor contexto, sigulendo 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 Ia vigencia dé los registros:
marcarios, en particular en cuanto se refiere al momento en gue este’
inicia; €l cual incide necesariamente en el cémputo del plazo para

presentar Ia solicitudde renovacion de tales registros.

En efecto, el cifado articulo 152 de Ia Decision 486 contiene. una
requlacién genersl sobre la materia y al respecto dispone que “fejl
‘registro de una marca tendré una duracion de diez afios contados'a

partir de la fecha de su concesion y podré renovarse: por periodos.
sucesivos de diez afios”. Esta norma se tefiere en formd 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 Decision 486°, pero no contempla. el

3 L Dacin 488 on 2000 e Ja Comurdad Adine’ preve en au arililo {50 fo sigolent
e Vencido el plsz0 esiablocido en el artiulo 146, o8] 0o s6 hublesen prosentads
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evento. en el que los interesados en oponerse a tal registro hayan
impugnado el acto contentivo de dicha decisién, actuacién que es
Procedente en estos casos*:

pa;:}lo,-._ anterior, para definir sste aspecto es procedente acudir a la
Iegislacién intema, en apiicacion del principio de complemento
indispensable |

Sobre: el particular "el atticio 62 del Codigo Contencioso
Administrativo se refiere a ia firmeza-de los actos administrativos, y

dispone que. éstos quedaran en firme: “f. Cuando contra ellos no

proceda ningtn reécurso. 2. Cuando los recursos interpuestos se _
hayan decldido. 3, Cuando no se inferpongan recursos, o cuandose: &)
renuncie éxprosamente-a ellos. 4. Cugndo haya lugar a la perencion, o

cuando s¢ acepten los desistimientos™, |

De esta disposicién se deduce que el procedimiento administrativo
finaliza cuando la decisién que puso fin a la actuacién administrativa
queda en firme, es decir, cuando pasa a ser decisién Gitima de la
‘autoridad que la profirié, de modo que contra ella ya no es admisible
més controversia o debate ante ella que impida su obligatoriedad o
cumplimiento, La firmeza del acto administrativo, a su vez, derivaen la
ejecutividad y la ejecutoriedad de éste (articulos 64.y 85 del C.C.A %),

En esta linea de pensamiento, debe cancluirse que 8l procedimiento o
administrativo de registro de una marca culmina cuando queda en "

osiciones, Ja oficing hacional compatente procedsrd & realizer eof examen de registrabiidad, En
.aso se hubiesen presentade oposiciones, la-oficina nacional-competents se pronunclard sobre
6stas’y sobré la concesién 0 denegstoria del registro de lé marca mediante resohucion,” (Negrillas
ajenss altextooriginal) T
“ Por ser un aspecto o comprendido en la Decision 486, los paises miambros.de 1a Comunidad
Andina estan autorizados para regular Jo: referenie a los recursos administrativos contra fas’
decisiones -adoptadas. por las oficinas. hacionales compelentes en materla de. propledad industrial
{arliculo 275 de la Dedcision 486). ‘ \ o
& En el articulo 87 de-la Ley 1437 de 2011 o Cédigo.de- Procedimisnto Administrativo. y de o
Contencioso Adiinistrativo se reguia este mismo asunto, en los sigulenies términos: “Artfoilo 87,
Firmexa de:los aclos administralivos..Los 8ctos ‘adininisirativos quedarén en firme: 1. Cuando
contra ellos no proceda ningin recurso, desde el dia siguients al de su nolificacion, comunicacion o,
publicacion segiln el caso. 2. Desde el dia sigulente e .la publicacion, comutilcacids o notificaciin
de la dacision sobre los recursos Intsipuesios. 3. Desde el dle sigulente al del vencimiento de!
{érmino ‘para Inferponer. los. racursos, 5 estos- no fueron interpueslos, o se hublers renuncisdo
expresamente: & ellos. 4. Desds. el dfa Sigulents 8l dela .nolificacion de la. aceplacion dél
degistimiento de fos recursos. 5, Desde ¢l dfa siguiente-al de la protocolizacitn a-que alude o
artlculo 85 pare @l silencio administrativo positive.”
* £n el mismo sentido, los articulos 86 y 90 de'ta Ly 1437 ds 2011,
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mmmm;«m&
L mem
Tirme el acto admmtStratwo que concedio tal registro, 'y gue entonces
_i_'eam de su concesién” debera tenerse aquelia en la cual se
@dcleron los.recursos interpuestos contra el acto primigenio. De esta
q uel 2 6l témino de vigencia de diez {10) afios del registro marcario de
trata el articulo. 152 de Ia Deci 6n4&6de2000empezaréa
ATHRAIS .dmesl‘au!bmafecha

!.a antenof ‘apreciacion’ es razonable, en consideracién a qgue. solo
seencuenu‘aenﬁmeelactoquemmedalamamesquew
m" puede ejercer el derecho prinicipal que su tegistro-le confiere,
esto es, su uso excluswo y excluyente, pues antes de dicha firmeza
tan solo-tiene una expectativa de adquirir tal derécho. Precisamente el
articulo 154 de la Decisioén 486 de 2000 dispone que “fe}i derecho al
uso emiu&m de una mam se adqwﬁré por el registro de la-misma
ante la respectiva , al competente”.

\ lo-antérior debe agregarse que si se’ ‘admitiera que la. vigencia del
gistro ) marcario establecido por | 1a normativa se ‘debe iniciar a contar
ide la fecha del acto que lo concede, pese a que. contra. éste se

mterpusserm los recursos admm:stratwos proeedentes, aqueila

teﬂ‘mnaria siendo reducida ostensiblemente, "debido al' tiempo que
debe xomarsa ia oficina nacional competente para decidir tales
'sos, que en muchas oportunidades no es merior:

Esfa solucién que se adopta de la mano de-la legistacion intema no
implica una-exigencia ni un reqwslto adxemnal que afecte la norma
comumtana ni .que restrinja los ‘asp: ‘esenciales regu!ados en
ella. En efe 'j\a" antes que lmpimr una menor proteccion a los
de C ,{;_T en e!ta mnsagrados cbnsmuye una mayor garantia para el
fifula | adecuado ‘ejercicio de sus

4 ‘bien, frente al concepto en’ ﬁentide contrario a lo aqui

do emmdo por la Supefintendencia-de Industria y Comercio,

( ar ia Saia que éste solo expresa la: opmiém que sobre la
he esta entidad y como tal no es vinculante.

4.3, Eneste orden, teniendo en cuenta las oonsaderacmm hasta aqui
‘expuestas, debe verificar la Sala si en este asunto fiie oportuna o no
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18 presantasion de s sofiitud de renovacion de registro marcario. Al
Tospacts 56 observa lo sigulents;

En ol sxpadiants obrs copla de la Resolucién ntmero 20567 de 17 de
novismbre de 1998 proferida dentro del expedierie administrativo
nUMero 92364344 por I Jefs de fa Divisién de Signos Distintives de
la Buparintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se
daclerd infundada ia oposicion presentada por Ta firma Aktiebolaget
Asira y 50 concadid el reglstro de 1a marca PRICANEST (nominativa)
para distinguir productos comprendidos en 1a clase 5, en faver de la
sociodad Ropsohn Leboratorios Lida | |

E!l opositer en dicho procedimiento administrativo interpuso recursos »
de roposicién y de spelacién contra la citada resolucién, los cuales

fusron resuoitos, respectivaments, a través de las Resoluciones
numeros 23313 de 31 de octubre de 1998 y 2639 de 25 de agosto de

1088, proferides, on su orden, por la Jefe de fa Division de Signos
Distintives y el Buperintendante Delegado para la Propiedad Industrial,

" actos en los-cuales se confirmé la decision impisgnada®..

Es declr, quo @l acto primigenio quedo en firme —en los términos del

artlculo 82 del C.C.A.- ¢l 28 de agosto de 1988, cuando se resolvi6 el

rocurso de spelacion Interpuesto en -su contra. Esta fecha, de
conformidad con lo anteriormente explicado, es. la que se entiende
como' la fecha de concesidn del registro de la marca, de modo tal ~
que la duracion o vigencia de éste se extendia por diez (10) afios, esto

o8, ‘haste. ¢l 25 de agosto de 2008, conforme al articulo 152 de ta
Dacislén 488.

-Ahora blen, en cuanto a la renovacién del registro marcario, el articuld
153 de la Daclsién 4868 de la Comunidad Andina dispone que “fell
titular del registre, o qulen tuviere legitimo interés, deberéd: solicitar la
renovacién del.registro ante la oficina nacional competents, dentro de.
los asls meses antariores & ia expiracién del registro”. Y agrega
que "[njo obstante, ianto ef titular del registro como quien tuviers
lagitimo interés gozarén de un plazo de gracia de seis meses,
YFolion 14y 12 dul xpedients, o :
e o o 8 4 st O amsenin samSTuvs |
¥Copia 8 astos wolow obra mn el Gﬁpﬂdfﬁntlifﬁm&!_g yi0ytd4ats. - ‘
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contados & partir de la fectia de vencimiento del registro, para
sollcitar su renovacién”. (Resalta la Sla)

Siguiendo lo establscido en esta disposicién, en el presente asunto
para considerar oportuna la solicitud de renovacion del registro: de la
marca PRICANEST su titular deberfa haberla formulado hasta'el 25-de
febrero de 2009. Al revisar el expediente se tiene que tal solicitud fue
elevada por Ia ‘sociedad aqui demandante €l dia 22 de agosto de
2008“‘ ‘es decir, dentro de la oportunidad prevista en la normativa
Tun ,3'&- o

s 44.Enel anterior contexto, encuentra la Sala que los actos acusados
> que negaron la solicitud de renovacién del regastm de la marca
PRICANEST en la clase 5" intemacional desconocen lo- dispnesto en
fa normativa ‘andina antes examinada, en concordancia con la
normativa interna contenida enel articulo 62 del C.C. A

5.- Conclusiéh.

£l examen anterior condtice a la Sala a declarar la nulidad de los actos
administrativos acusados, tal y como se dispondrd en la parte
resolutiva de ‘esta providencia. Asi mismo; a titulo de restablec¢imiento
dei derecho; se ordenara a la Supenntendencxa de. Industria y
, Comercio que conceda: la renovacién del registro. de. la marca
” nominativa PRICANEST en la clase 5* internacional en favor de la
sociedad ROPSOHN. THERAPEUTICS LTDA., en lo§ términos
previstos en la Decision 486:de 2000 de la Comunidad Andina. ‘

De ofro lado, examinada la .conducta de la parte vencida en el
proceso, estima la Sala que no hay lugar a condena en eestas»
conforme lo sefiala el articulo 171 del C.CA.

e

Por lo-expuesto, el Consejo de Estado en Sala de Io Contencmso
Administrativo, Seccion Primera, administrando justicia en nombre de:

la Reptiblica y pér autoridad de la ley,
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FALLA:

PRIMERO: BECLARAR LA NULIDAD de las Rescluciones nameros
398402 de 17 de octubre de 2008, 36285 de 15 de julio de 2010 y
11808 de 28 de febrero de 2011, proferidas por fa Superintendencia de
Industria y Comercio, meédiante las cuales negd a la sociedad
ROPSOHN THERAPEUTICS LTDA. I solicitud de renovaciér del

tegistrd de la. marca nominativa PRICANEST en la clase 5*
internacional.

SEGUNDO: A tiiulo de restablecmento del derecho, SE ORDENA a

la Superintendencia de Industria y Comercio que conceda la
renovacion del registro de: la marca nominativa PRICANEST en la ¢
clase 5 internacional ‘en favor de la sociedad ROPSOHN
THERAPEUTICS LTDA., en los términos previstos en la Decisin 486

de 2000 de la Comunidad Andina

TERCERO: SIN CONDENA EN COSTAS, por lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.

1 CUARTO: ENVIAR topia de esta providencia al Tribunal de Justicia
de 18 Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el
articuio 128 de la Decisién 500 de la Comunidad Andina.

NOTIFIQUESE, PUBLIGUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

Se deja constancia de'que fa anterior pyGVid nela fie lefda, discutida y aprobada.

porla Salaen’la. sasién de lafecha.

Scanned by CamScanner



