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Resumen

El presente articulo se centra en el analisis de dos posturas adoptadas por el
Tribunal que respaldan la exigencia de agotar la conciliacién extrajudicial como
requisito previo en controversias relacionadas con el control por via de nulidad en
asuntos de propiedad industrial. Ambas posturas son objeto de cuestionamiento
debido a su interpretacion limitada de las leyes y su desconocimiento de los

derechos de terceros en el ambito de la propiedad industrial.

El analisis concluye que es innecesario que el Tribunal exija agotar la conciliacién
extrajudicial en los medios de control relacionados con asuntos de propiedad

industrial, debido a que estas disputas son especiales, basadas en normas
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comunitarias, y no son conciliables debido a la naturaleza de las decisiones sobre
propiedad industrial y la competencia exclusiva del juez contencioso para decidir
sobre su legalidad. Asimismo, se establecen las razones por las cuales la SIC
carece de capacidad de conciliacidon en estos casos debido a la ausencia del
contenido economico y la trascendencia de derechos de intereses de terceros, lo

que hace que la conciliacion no sea un requisito esencial para este tipo de conflictos.

Palabras clave: conciliacion, medio de control, accidon de nulidad, propiedad

industrial, marcas, tercero interesado.

Abstract

This article focuses on the analysis of two positions adopted by the Administrative
Court of Cundinamarca that support the requirement to exhaust the pre-trial
conciliation as a prerequisite in disputes related to nullity actions on industrial
property. Both positions are subject to questioning due to their limited interpretation
of the laws and their disregard for the rights of third parties.

The analysis concludes that it is unnecessary for the Court to require the pre-trial
conciliation in nullity actions on industrial property matters because these disputes
are special, based on community law, and cannot be conciliated due to the nature
of industrial property decisions and the exclusive competence of the contentious
judge to decide on their legality. Likewise, the article explores the reasons why the
Colombian Trademark Office lacks the capacity to conciliate in these cases due to
the absence of economic content and the transcendence of third party rights, which

makes conciliation not an essential requirement for this type of disputes.
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1. Introduccion.

Las modificaciones introducidas en la Ley 2080 de 2021 y la expedicion del estatuto
de conciliacion mediante la Ley 2220 de 2022 tuvieron como consecuencia la
modificacion del juez competente en los medios de control por via de nulidad, y la
exigencia de agotar la conciliacion extrajudicial como requisito previo en asuntos
relacionados con propiedad industrial. A partir de estas modificaciones, se reavivo
el debate sobre la necesidad y viabilidad del agotamiento de la conciliacién antes
de demandar actos administrativos en asuntos de propiedad industrial,
especialmente basandose en las recientes decisiones del Tribunal como

competente en primera instancia para estos casos.

En este articulo, se analizaran los antecedentes del Consejo de Estado, donde se
sostenia que los asuntos relacionados con el control por via de nulidad no eran
conciliables antes de la implementacion de la Ley 2080 de 2021 y la Ley 2220 de
2022. Luego, se examinaran las dos posturas del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que concluyen que la conciliacion previa es necesaria. Una de estas
posturas no hace referencia a la Ley 2220 de 2022, mientras que la otra se basa
especificamente en esta ley. Por ultimo, se verificard nuevamente la posicion del
Consejo de Estado, esta vez bajo una interpretacion reciente, donde insiste en que
los conflictos de nulidad relacionados con propiedad industrial no son conciliables,
a pesar de la vigencia de la Ley 2080 de 2021 y la Ley 2220 de 2022.

Adicionalmente, este articulo cuestiona las dos posturas del Tribunal que sostienen
que los conflictos de propiedad industrial requieren conciliacion extrajudicial previa
en los medios de control en via de nulidad. La primera critica se enfoca en la
interpretacion limitada que el Tribunal hace del Decreto 1716 de 2009 y la Ley 2080
de 2021. Por su parte, la segunda critica sefiala el desconocimiento de los derechos

de terceros al permitir la conciliacion sin considerar sus intereses involucrados.



2. Los diferentes escenarios de control por via de nulidad en propiedad

industrial, especificamente en relacién con las marcas.

En materia de registros marcarios, el ordenamiento juridico contempla medios de
control que permiten cuestionar la legalidad de las decisiones de la
Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante SIC), ante el juez
competente, que actualmente es el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (en
adelante el Tribunal) en primera instancia. Estas acciones estan previstas en la
Decision 486 del 2000 (en adelante Decision 486) y en el Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA).

Actualmente existen tres medios de control en nulidad aplicables a asuntos de
propiedad industrial, especialmente en relacion con marcas. La procedencia de
cada accion depende del acto administrativo demandado y del fundamento legal
utilizado para cuestionar su validez. A continuacion, se describiran detalladamente
estas acciones y se resalta la importancia y el papel que desempenia el tercero con

intereses involucrados en cada una de ellas.

2.1. Maedio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

Este medio de control esta contemplado en el articulo 138 del CPACA,3 Su propésito
es obtener la declaracion de nulidad de un acto administrativo y restablecer un
derecho subjetivo que se considera lesionado. Para ejercer esta pretension, se
establece un término de caducidad de cuatro meses, contados a partir de la
notificacion del acto administrativo. Ahora bien, en el ambito de las marcas, resulta
procedente contra las siguientes decisiones emitidas por la SIC:

3 El cual establece que “Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma
juridica, podra pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le
restablezca el derecho; también podra solicitar que se le repare el dafio. La nulidad procedera por las mismas
causales establecidas en el inciso segundo del articulo anterior’. Concretamente, las causales previstas en el
articulo 137 son: cuando el acto acusado se haya expedido con infraccién de las normas en que debian
fundarse; o sin competencia; o de forma irregular; o desconociendo el derecho de audiencia y defensa; o
mediante falsa motivacion; o con desviacion de las atribuciones propias de quien lo profiere.
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a) Que deniegan la concesion de un registro marcario.
b) Que deniegan la cancelacion, parcial o total, de un registro marcario.

c) Que cancela total o parcialmente un registro marcario.

Es importante tener en cuenta que, en los dos primeros escenarios, el demandante
cuestiona una decision desfavorable tomada en el proceso administrativo ante la
SIC, en relacién con una solicitud de marca o una accion de cancelacion. En este
sentido, el restablecimiento del derecho, en caso de que se declare la nulidad,
implica el éxito de la solicitud inicial, es decir, la concesion del registro de marca
solicitado o la cancelacion de la marca impugnada. En contraste, en el ultimo
escenario, el demandante seria el titular de la marca cancelada, esto es, quien

resulté perjudicado por la accion de cancelacidn exitosa.

° Intervencioén del tercero con interés:

Al interior del proceso de nulidad, el extremo activo estara integrado por quien ejerza
el medio de control, mientras que demandado sera siempre la nacién representada
por la SIC, cuya decision se demanda. En este punto, conviene establecer en qué
casos sera imperativa la vinculacion de terceros interesados en las resultas del

proceso como partes en el proceso de nulidad:*

a) En el primer escenario, cuando se demanda la resolucién de la SIC que
deniega un registro marcario, la intervencién de terceros interesados como partes
del proceso de nulidad esta supeditada a que tengan una posicion juridica que se
haya visto comprometida dentro del procedimiento administrativo ante la SIC, de

modo que también seria afectada por el resultado del proceso de nulidad. Veamos:

Y1a obligacion de vincular a terceros con interés en el proceso esta prevista en el numeral 3° del articulo 171
del CPACA, pues dispone que, dentro del auto admisorio de la demanda, el Juez debera ordenar “Que se
notifique personalmente a los sujetos que, segun la demanda o las actuaciones acusadas, tengan interés directo
en el resultado del proceso”, a quienes se les correra traslado de la demanda por el mismo término que a la
demandada.”



En caso de que la negacion de la marca esté fundamentada en la afectacion de los
derechos de un tercero, este tendra un interés legitimo en el proceso de nulidad,
puesto que su posicion juridica se puede ver directamente afectada ante la eventual
prosperidad de las pretensiones. Es decir, cuando la SIC niegue un registro
marcario por estar incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad relativas
previstas en el articulo 136 de la Decision 486, por ejemplo, cuando el signo resulte
similar y confundible con una marca previamente registrada, el titular de esta tendria

interés en que se mantenga la decision.

Lo anterior puede ocurrir por dos vias: (i) en virtud de una oposicidon presentada
oportunamente por el tercero, cuando se declare fundada por la SIC y determine la
denegacion del registro marcario, o (ii) cuando la entidad advierta de manera
oficiosa la configuracion de la causal de irregistrabilidad relativa, tras evidenciar que
el signo solicitado afecta los derechos del tercero. En cualquier caso, la situacion
juridica de ese tercero puede ser perjudicada con el fallo del proceso de nulidad, de
modo que se le debe garantizar la oportunidad de hacerse parte para defender sus

intereses.

Ahora bien, cuando la denegacion del registro marcario no esté motivada por la
afectacion de terceros, sino por la ineptitud intrinseca del signo para ser registrado
como marca, en principio no seria necesaria la vinculacion de terceros interesados
en el proceso de nulidad. Por ejemplo, en caso de que la SIC niegue el registro por
estar incurso en una causal absoluta de irregistrabilidad (articulo 135 de la Decision
486), cuando carezca de distintividad o consista exclusivamente en el nombre
genérico del producto que pretende identificar, la decision no comprometeria los

derechos de un tercero determinado, sino un interés general.

b) En cuanto al segundo escenario, recuérdese que la Decision 486 contempla
tres (3) tipos de acciéon de cancelacién: i) por falta de uso de la marca, sin
justificacion y durante el término de tres (3) afilos consecutivos; ii) por vulgarizacion,

esto es, que la marca se hubiese convertido en un signo comun y genérico para



identificar los productos amparados por el registro; y iii) por resultar confundible con
una marca notoriamente conocida. Estas acciones estan previstas en los articulos

165, 169 y 235 de la Decision 486, respectivamente.

De cualquier forma, en caso de que la SIC resuelva negativamente una accion de
cancelacion, y posteriormente el actor demande la nulidad de tal decision,
evidentemente el titular de la marca (que permanecié indemne en sede
administrativa) tiene un interés directo en el proceso de nulidad, dado que podria
perder su derecho en sede judicial. En ese sentido, resulta ineludible notificar al
titular de la marca, para que tenga la oportunidad de hacerse parte y ejercer la

defensa de su derecho como tercero interesado.

C) En cuanto al tercer escenario, en caso de que la SIC cancele un registro
marcario y esa decision sea demandada en nulidad por el titular, sera imperativo
notificar a quien ejercio la accion de cancelacion exitosa, toda vez que posee un

interés directo en el resultado del litigio.

Téngase presente que ese tercero interesado, en virtud de la prosperidad de su
accion, es titular del derecho de preferencia para el registro del signo cancelado,
como lo establece el articulo 168 de la Decision 486.° En ese sentido, es factible
que, cuando se promueva el proceso judicial de nulidad por parte del titular vencido,
ya se haya invocado el derecho de preferencia ante la SIC en sede administrativa.

En ese evento resulta aun mas evidente la necesidad de vincular al tercero.

De acuerdo con lo expuesto, en la mayoria de los escenarios existe un tercero con
interés y vocacion de ser parte en el proceso de nulidad, cuyos derechos fueron
comprometidos en el proceso administrativo de registro marcario o de cancelacion.
Lo anterior tendra relevancia, como se vera mas adelante, para determinar la

inviabilidad juridica de exigir la conciliacion extrajudicial en estos asuntos.

> El cual establece que “La persona que obtenga una resolucion favorable tendra derecho preferente al registro.
Dicho derecho podra invocarse a partir de la presentacion de la solicitud de cancelacién, y hasta dentro de los
tres meses siguientes de la fecha en que la resolucion de cancelacién quede firme en la via administrativa.”.
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2.2. Medio de control de nulidad relativa.

La accion de nulidad relativa, contemplada en el inciso 2° del articulo 172 de la
Decision 486,° persigue que se declare la nulidad de un registro marcario concedido,
cuando la decision haya infringido lo establecido en el articulo 136 de la Decision
486 o haya sido obtenida de mala fe. En este caso, la demanda se fundamenta en
que el signo concedido afecta los derechos de un tercero, por estar incurso en las
causales relativas de irregistrabilidad del mencionado articulo 136, o porque el
registro se obtuvo de mala fe. Conviene destacar que esta accion tiene un término
de prescripcién de cinco (5) anos, contados a partir de la notificacion de la concesion

del registro de marca.

° Intervencion de terceros con interés.

En el caso analizado, la parte demandante sera quien ejerza la accion contra el
registro marcario, generalmente siendo el titular cuyos derechos se han visto
afectados con la concesion del registro. Sin embargo, la normativa andina no limita
la capacidad de ejercicio de la accion, permitiendo que cualquier persona pueda

ejercerla. Por otro lado, la parte demandada sera la nacién encabezada por la SIC.

En este escenario, es siempre necesario notificar al titular del registro de marca
cuya nulidad se pretende, para que pueda ejercer su derecho de defensa y
contradiccién. El titular tiene un interés directo y relevante en el resultado del
proceso, ya que de ello depende la permanencia de su derecho de propiedad
industrial. Esta necesidad de vinculacién se fundamenta tanto en el articulo 171 del
CPACA mencionado anteriormente, como en el articulo 78 de la Decision Andina.

En este supuesto se cuestiona la legalidad de un acto administrativo que concede

un registro de marca a un tercero, el cual quedoé en firme en sede administrativa y

% En los siguientes términos: “La autoridad nacional competente decretara de oficio o a solicitud de cualquier
persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravencion de lo
dispuesto en el articulo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe”.
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goza de presuncion de legalidad. Por lo tanto, es imprescindible brindar al tercero

la oportunidad de intervenir en el proceso de nulidad en defensa de su derecho.

2.3. Medio de control de nulidad absoluta.

La accion descrita esta contemplada en el inciso 1° del articulo 172 de la Decision
486.” Su objetivo es lograr la declaracién de nulidad de la concesion de un registro
de marca cuando la decisién va en contra de los articulos 134 (inciso 1°) y 135 de
la Decisidon 486. Especificamente, se aplica cuando el signo concedido no tiene la
capacidad inherente de distinguir productos o servicios en el mercado, y se
encuentra dentro de las causas absolutas de irregistrabilidad. A diferencia de las

acciones anteriores, esta accion puede ser ejercida en cualquier momento.

° Intervencion de terceros con interés.

En lo que respecta a las partes involucradas y al tercer interesado en el resultado
del proceso, se aplicara lo mencionado anteriormente con respecto a la accion de
nulidad relativa. En consecuencia, en este caso sera siempre necesario notificar al

titular de la marca cuya nulidad se pretenda, para que pueda defender su derecho.

3. La posicion del consejo de estado y el marco normativo relacionado
con la conciliacién extrajudicial en asuntos de propiedad industrial antes de
las leyes 2080 de 2021 y 2220 de 2022.

Con la entrada en vigor del CPACA, el Consejo de Estado determin6 que solo se
pueden conciliar asuntos de caracter particular y contenido econdémico. La
conciliacién extrajudicial es un requisito previo para presentar demandas de nulidad
con restablecimiento del derecho, reparacion directa y controversias contractuales.

Sin embargo, para las demandas de nulidad y restablecimiento, solo sera

7 El cual dispone que “La autoridad nacional competente decretara de oficio o a solicitud de cualquier persona
y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en
contravencion con lo dispuesto en los articulos 134 primer parrafo 'y 135”.
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procedente la conciliacion si los temas en disputa son conciliables, es decir, si
tienen un enfoque particular y contenido econémico. Por tanto, manifiesta esta
corporacion, si los actos son de caracter particular pero no involucran cuestiones
economicas ni derechos discutibles, no sera necesario cumplir con el requisito de

procedibilidad de la conciliacion extrajudicial.®

El Consejo de Estado sostenia la posicion de que no era necesario agotar la
conciliacidon como requisito previo en los procesos relacionados con la cancelacion
0 concesion de un registro marcario. Esto se fundamenta en que dichos asuntos no
son conciliables debido a que no involucran derechos transigibles y carecen de

pretensiones econémicas.®

Para determinar que estos asuntos no eran susceptibles de conciliacion, el Consejo
de Estado se apoyaba en el articulo 2° del Decreto 1716 de 2009, en conjunto con
el articulo 161 del CPACA antes de la modificacion realizada por la Ley 2080 de
2021. Segun estas disposiciones, el Consejo de Estado afirmaba que la conciliacién
administrativa es necesaria como requisito previo para presentar una demanda ante
la jurisdiccion de lo contencioso administrativo, siempre que las pretensiones de la
demanda busquen el restablecimiento de un derecho de tipo econdémico o si la
declaratoria de nulidad de los actos administrativos acusados podria restablecer

automaticamente un derecho de contenido econdmico.

Ahora bien, el terreno de la conciliacion en materia de propiedad industrial, previo
a la Ley 2080 de 2021, se concentraba en Decreto 1716 de 2009, especificamente

en el articulo 2,'"" el cual dispone que podran conciliar, total o parcialmente, las

8 Colombia, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccién Primera. Providencia del 15 de
noviembre de 2012. Radicacion nimero: 11001-03-24-000-2012-00277-00. Consejero Ponente: Marco Antonio
Velilla Moreno.

? Colombia, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccién Primera. Providencia del 17 de
marzo de 2016. Radicacién numero: 11001-03-24-000-2009-00021-00. Consejero Ponente: Maria Elizabeth
Garcia Gonzalez.

10 Colombia, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion Primera. Providencia del 28
de febrero de 2020. Radicacion numero:11001032400020180025800. Consejero Ponente: Roberto Augusto
Serrato Valdés.

' Decreto 1716 de 2009, “Articulo 2°. Asuntos susceptibles de conciliacion extrajudicial en materia contencioso-
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entidades publicas sobre los conflictos de caracter particular y contenido
econdmico. De esta manera, este articulo 2, fue la base para las decisiones del
Consejo de Estado que no requerian la conciliacion prejudicial como requisito de

procedibilidad.

Sin embargo, es importante destacar que el marco normativo relacionado con la
conciliacién abarcaba diversas disposiciones. Antes de la reforma del CPACA en
2021, habia diferentes normas que determinaban que la conciliacibn, como
requisito de procedibilidad, era necesaria en casos con conflictos de caracter
particular y contenido econdmico.'? Adicionalmente, destacamos que las leyes
2080 de 2021y 2220 de 2022, no derogaron el articulo 2° del Decreto 1716 de 2009
ni las demas normas mencionadas anteriormente que establecen la conciliacion

como requisito previo en conflictos de caracter particular y contenido econémico.

El Consejo de Estado ha reiterado su posicién sobre la innecesaridad de la
conciliacién extrajudicial en asuntos de propiedad industrial en distintas

ocasiones.’3

administrativa. Podran conciliar, total o parcialmente, las entidades publicas y las personas privadas que
desempefian funciones propias de los distintos 6rganos del Estado, por conducto de apoderado, sobre los
conflictos de caracter particular y contenido econémico de los cuales pueda conocer la Jurisdiccion de lo
Contencioso Administrativo a través de las acciones previstas en los articulos 85, 86 y 87 del Cddigo
Contencioso Administrativo o en las normas que los sustituyan. Paragrafo 1°. No son susceptibles de
conciliacion extrajudicial en asuntos de lo contencioso administrativo: Los asuntos que versen sobre conflictos
de caracter tributario. Los asuntos que deban tramitarse mediante el proceso ejecutivo de que trata el articulo
75 de la Ley 80 de 1993. Los asuntos en los cuales la correspondiente accién haya caducado.”

12 La Ley 446 de 1998 en su articulo 70, el articulo 2.2.4.3.1.1.2 del Decreto 1069 de 2015, el articulo primero
del Decreto 1167 de 2016 y el articulo 161 del CPACA antes de su modificacion mediante la Ley 2080 de 2021,
establecian la conciliacibn como un requisito necesario en demandas relacionadas de nulidad con
restablecimiento del derecho, reparacién directa y controversias contractuales, siempre y cuando no estuviera
prohibida por la ley. Esto demuestra que, aunque el Decreto 1716 de 2009 era un fundamento relevante, el
marco normativo relacionado con la conciliacién como requisito de procedibilidad era mas amplio y abarcaba
diferentes aspectos de caracter particular y contenido econémico en distintas normativas antes de la
modificacion del CPACA en 2021 mediante la Ley 2080. De igual forma, en el articulo 13 de la Ley 1285 de
2009 se establece que la conciliacion judicial y extrajudicial en materia contencioso-administrativa es un
requisito para los asuntos que sean conciliables. Aunque el texto no especifica de manera literal que la
conciliacion sea obligatoria para los casos contencioso-administrativos de caracter particular y contenido
econdémico, se deduce que se refiere a aquellos asuntos que puedan ser objeto de conciliacion de acuerdo con
las disposiciones legales aplicables.

13 Entre ellas, por ejemplo, esta la decision del 20 de octubre de 2017, en el expediente No. 25000-23-41-000-
2016-01920-01 y la decision del 28 de febrero de 2020, en el expediente No. 11001-03-24-000-2018-00258-00.
En ambas ocasiones, el Consejo de Estado ha sostenido de manera consistente que la conciliacién extrajudicial
no es necesaria en este tipo de asuntos.

11



4. Las dos posturas del tribunal administrativo de cundinamarca sobre la

conciliacion extrajudicial en asuntos de propiedad industrial.

La Ley 2080 de 2021 se publico en el Diario Oficial del Congreso de Colombia el
25 de enero de 2021 y, de acuerdo con su régimen de vigencia, entré en vigor el
mismo dia de su publicacion. No obstante, las disposiciones que modifican las
competencias de los juzgados, los tribunales administrativos y del Consejo de
Estado, como el numeral 16 del articulo 28 de la Ley 2080 de 2021, se aplicaron a
las demandas presentadas un afio después de la publicacién de esta ley.

Una vez que el Tribunal asumié la competencia para conocer los medios de control
relacionados con propiedad industrial, se han dictado numerosas decisiones en las
que se inadmite la demanda contra actos administrativos de propiedad industrial
debido a la falta de agotamiento del requisito de conciliacion extrajudicial. Sin
embargo, de manera divergente, también ha habido decisiones por parte de
diferentes subsecciones del mismo Tribunal que admiten este tipo de demandas

sin requerir la conciliacion extrajudicial.

El Tribunal ha utilizado dos fundamentos distintos para inadmitir las acciones de
nulidad y requerir el agotamiento de la conciliacién extrajudicial en los asuntos
relacionados con propiedad industrial. El primero de ellos no hace mencion explicita
ala Ley 2220 de 2022, mientras que el segundo fundamenta su argumento en dicha
ley. A continuacion, se detallan ambas posturas con las correspondientes

reflexiones frente a cada una:

4.1. Primera postura del Tribunal Administrativo de Cundinamarca para
exigir la conciliacion extrajudicial como requisito de procedibilidad sin
mencionar la Ley 2220 de 2022.

El Tribunal ha exigido la conciliacién extrajudicial como requisito de procedibilidad

en los casos relacionados con propiedad industrial sin hacer mencion expresa a la
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Ley 2220 de 2022. Esta postura se basa en la interpretacion de las normas vigentes
antes de la entrada en vigor de dicha ley y en la consideracion de la conciliacion
como un medio previo al inicio de un proceso judicial para solucionar controversias.
Mediante esta motivacién, el Tribunal inadmite las demandas presentadas contra
actos administrativos de la SIC en asuntos relacionados con propiedad industrial y
argumenta que es necesario agotar la conciliacién extrajudicial antes de presentar
una demanda en cualquier medio de control de nulidad en propiedad industrial para

cumplir con los requisitos legales. 4

La base legislativa utilizada por el Tribunal para inadmitir estas demandas se
encuentra en la Ley 1285 de 2009 y el Decreto 1716 de 2009. Sin embargo, es
necesario recordar que la primera, en su articulo 13, establece la conciliacibn como
requisito de procedibilidad unicamente en casos que sean conciliables. Por otro
lado, el Decreto 1716 de 2009, es la misma norma en la que el Consejo de Estado
se basaba para no exigir la conciliacion ya que solo establecia su obligatoriedad en

casos de contenido econdmico.

En una de sus decisiones de Sala, el Tribunal rechazé la demanda debido a la falta
de presentacion de la constancia de haber cumplido con el requisito de
procedibilidad.'® En esta decision, el Tribunal argumenté que el parrafo 1 del articulo
2° del Decreto 1716 establece claramente qué asuntos no son susceptibles de
conciliacién extrajudicial en la Jurisdiccién de lo Contencioso Administrativo, y no

incluye los asuntos relacionados con conflictos de caracter econémico.

El Tribunal también sefalé que cuando el articulo 2° del mencionado Decreto hace
referencia a conciliar los conflictos de caracter econémico, esta expresion "no se
limita unicamente a aquellos que involucran pretensiones de indole pecuniaria, sino

a todos aquellos que afectan la posicién patrimonial de las partes, lo cual se aplica

14 A modo de ejemplos recientes que respaldan esta postura, se pueden citar el Auto del 15 de septiembre de
2022 en el expediente 25000234100020220103000, el Auto del 5 de octubre de 2022 en el expediente
25000234100020220035700 y el Auto del 23 de febrero de 2023 en el proceso 250002341020220125800, entre
otros casos.

15 Colombia, Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Providencia del 30 de marzo de 2023. Radicacion
numero: 25000234100020220125800. Magistrado Ponente: Luis Manuel Lasso Lozano.
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a las controversias en materia de propiedad industrial". Ademas, el Tribunal afirmé
que el articulo 34 de la Ley 2080 de 2021, que modificé el numeral 1 del articulo
161 de la Ley 1437 de 2011, establece que el requisito de procedibilidad de la
conciliacion sera facultativo uUnicamente para los asuntos expresamente
contemplados en dicha ley, sin que se mencione alguno relacionado con la

propiedad industrial.

En conclusion, basandose en las normas mencionadas (articulo 2 del Decreto 1716
de 2009 y articulo 34 de la Ley 2080 de 2021), el Tribunal no encuentra fundamentos
normativos que permitan excluir estos asuntos de dicho requisito, por lo tanto, para
presentar el medio de control correspondiente es necesario agotar el requisito de

procedibilidad de la conciliacion extrajudicial.

En una decision paralela e idéntica, mediante Auto del 02 de marzo de 2023,'6 El
Tribunal no repuso un Auto de inadmision por no encontrar como suficientes las
razones del demandante en su impugnacion. Al respecto, el Tribunal expresé que
su decisioén radica en la existencia de un marco normativo que regula la conciliacion
y que no establece excepciones al requisito de agotamiento de la conciliacion
extrajudicial en relacion con los asuntos de propiedad industrial. Como respaldo a
su argumentacion, el Tribunal menciona nuevamente el paragrafo 1 del articulo 2°
del Decreto 1716 de 2009 el cual, segun esta corporacion, establece los unicos

asuntos que no son susceptibles de conciliacion.

Respecto al contenido del articulo 2 del Decreto 1716 de 2009, en aquel Auto del
02 de marzo de 2023, el Tribunal realizd una interpretacion de la expresion
"contenido econdmico" para incluir cualquier proceso en el que las pretensiones
afecten la posicion patrimonial de las partes, lo cual ocurre en los asuntos de

propiedad industrial. El Tribunal destacd que esta interpretacion no requiere que las

16 Colombia, Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Providencia del 2 de marzo de 2023. Radicacion
numero: 25000234100020220125800. Magistrado Ponente: Luis Manuel Lasso Lozano.

17 Decreto 1716 de 2009 «Articulo 2°. Asuntos susceptibles de conciliacion extrajudicial en materia contencioso-
administrativa. Podran conciliar, total o parcialmente, las entidades publicas y las personas privadas que

desempefian funciones propias de los distintos 6rganos del Estado, por conducto de apoderado, sobre los
conflictos de caracter particular y contenido econdémico (...)» (Subrayado propio).
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pretensiones tengan un contenido exclusivamente monetario.

En el Auto del 30 de marzo de 2023,'"® El Tribunal rechazé la demanda
argumentando que la decision de inadmision que exigia el requisito de
procedibilidad de la conciliacién extrajudicial ya estaba firme y que corresponde a
la parte demandante cumplir con dicha decisién. El Tribunal no tuvo en cuenta una
solicitud de conciliacidon presentada ante la Procuraduria General de la Nacién, que
buscaba subsanar el requisito de procedibilidad y estaba relacionada con las
pretensiones de la demanda. Segun el Tribunal, esta solicitud se present6 después
de la presentacién de la demanda, del auto de inadmision y del recurso de
reposicion interpuesto contra dicho auto, por lo tanto, dicha solicitud no era

suficiente para cumplir con el requisito extrajudicial.

Como vemos, la posicion adoptada por el Tribunal es claramente favorable a la
exigencia de la conciliacidon extrajudicial como requisito para demandar un acto
administrativo por via de nulidad. Segun el Tribunal, esta postura se fundamenta
en que los asuntos relacionados con propiedad industrial no estan contemplados
en las excepciones establecidas en el paragrafo 1 del articulo 2 del Decreto 1716
de 2009 ni en el numeral 1 del articulo 34 de la Ley 2080 de 2021, que modifica el
numeral 1 del articulo 161 de la Ley 1437 de 2011.

4.2. Reflexién critica frente a la primera postura del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca para exigir la conciliacién extrajudicial como requisito de

procedibilidad sin mencionar la Ley 2220 de 2022.

La postura del Tribunal, que exige la conciliacion extrajudicial como requisito de
procedibilidad en los medios de control de nulidad en propiedad industrial, se basa
en un marco normativo limitado y conformado unicamente del articulo 2 del Decreto
1716 de 2009 y del articulo 34 de la Ley 2080 de 2021, que modifica el numeral 1

18 Op.cit. Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Providencia del 30 de marzo de 2023. Radicaciéon nimero
25000234100020220125800.
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del articulo 161 del CPACA. Por lo tanto, planteamos las siguientes criticas en

relacién con cada uno de estos puntos:

Respecto al articulo 2 del Decreto 1716 de 2009, el Tribunal sefiala que el paragrafo
primero de este precepto no exceptua los asuntos relacionados con propiedad
industrial del requisito conciliatorio de procedibilidad por cuanto no aparece en la
lista de los tres asuntos que la norma excepciona de manera literal. Agrega el
Tribunal que la expresién «contenido econémico» no vincula, por ningun extremo,
asuntos relacionados con propiedad industrial por cuanto este no implica que las
pretensiones sean monetarias, sino que bastan con que «afecten la posicion
patrimonial de las partes, circunstancia que se presenta en los asuntos de

propiedad industrial», segun el Tribunal.

En esta motivacion, el Tribunal no menciona, en ninguna de las decisiones hasta
ahora expedidas, las condiciones en las que una sentencia derivada de algun medio
de control asociado con propiedad industrial «afecten la posicion patrimonial de las
partes». El Tribunal no desarrolla, ni siquiera de forma prospectiva, las razones por
las cuales la decision en un proceso de nulidad en propiedad industrial afecta la

posicion patrimonial de las partes.

De igual forma, el Tribunal tampoco determina como en los asuntos en los que ha
exigido la conciliacion extrajudicial relacionados especificamente con el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho se puede afectar la posicién de la
demandante. De esta manera, la interpretacioén del Tribunal respecto del articulo 2
del Decreto 1716 de 2009 frente a la caracteristica cualitativa de «contenido
econdmico» de los conflictos conciliables, es individual y extensiva sin que esté
basada en fundamentos juridicos que determinen las razones por las que se aleja

de la posicion reiterada del Consejo de Estado frente a estos asuntos.

Adicionalmente, el Tribunal no solo se aleja de los antecedentes del Consejo de

Estado sino de las demas normas que conforman la estructura normativa vigente
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(anterior a la Ley 2080 de 2021) que descartan la conciliacion extrajudicial de los
conflictos que no tienen contenido econémico como aquellos de propiedad

industrial.

Ahora bien, respecto al articulo 34 de la Ley 2080 de 2021 que modificé el numeral
1 del articulo 161 del CPACA, el Tribunal sostiene que los asuntos relacionados
con propiedad industrial, cualquiera que sea el medio de control, no se encuentran
dentro del listado literal de conflictos exentos de conciliacion como requisito de
procedibilidad porque en el numeral 1 exige que “cuando los asuntos sean
conciliables, el tramite de la conciliacion extrajudicial constituira requisito de
procedibilidad de toda demanda (...)". Precepto normativo que, segun el Tribunal,
no puede pasarse por alto ya que la Ley 2080 de 2021 es posterior a las
providencias del Consejo de Estado que no se exigian el requisito de conciliacion.

No obstante, el Tribunal desconoce que la redaccion transcrita para su fundamento
no tuvo modificacion entre el Ley 1437 de 2011 y la Ley 2080 de 2021, veamos

como:

Ley 1437 de 2011
Articulo 161
(antes de la Ley 2080 de 2021)

Ley 2080 de 2021
Articulo 34
(modifica el numeral 1 del articulo 161 de la
Ley 1437 de 2011)

“Articulo 161. requisitos previos
para demandar. La presentacion de la
demanda se sometera al cumplimiento
de requisitos previos en los siguientes
casos:

1. Cuando los asuntos sean
conciliables, el tramite de |Ila
conciliacion  extrajudicial constituira
requisito de procedibilidad de toda
demanda en que se formulen
pretensiones relativas a nulidad con
restablecimiento del derecho,
reparacion directa y controversias
contractuales.

demas asuntos

En los podra

“Articulo 161. requisitos previos para
demandar. La presentacion de la demanda
se sometera al cumplimiento de requisitos
previos en los siguientes casos:

1. Cuando los asuntos sean conciliables, el
tramite de la conciliacion extrajudicial
constituira requisito de procedibilidad de toda
demanda en que se formulen pretensiones
relativas a nulidad con restablecimiento del
derecho, reparacion directa y controversias
contractuales.

El requisito de procedibilidad sera facultativo
en los asuntos laborales, pensionales, en los
procesos ejecutivos diferentes a los
regulados en la Ley 1551 de 2012, en los
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https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=41249#161.1

adelantarse la conciliacion extrajudicial | procesos en que el demandante pida
siempre y cuando no se encuentre | medidas cautelares de caracter patrimonial,
expresamente prohibida. en relacion con el medio de control de
repeticion o cuando quien demande sea una
Cuando la Administraciéon demande un | entidad publica. En los demas asuntos podra
acto administrativo que ocurrio por | adelantarse la conciliaciéon extrajudicial
medios ilegales o fraudulentos, no sera | siempre y cuando no se encuentre
necesario el procedimiento previo de | expresamente prohibida.

conciliacion.”
Cuando la Administracion demande un acto
administrativo que ocurrid por medios
ilegales o fraudulentos, no sera necesario el
procedimiento previo de conciliacion.”

En consecuencia, al no haber modificaciones en inciso primero del numeral 1
articulos del articulo 34 de la Ley 2080 de 2021, que sirve de fundamento al
Tribunal, es evidente que los casos anteriores resueltos por el Consejo de Estado,
en los cuales no se requeria la conciliacion extrajudicial antes de presentar una

demanda, fueron decididos bajo una regulacion idéntica a la normativa vigente.

Ahora bien, si lo que quiere enfilar el Tribunal es que los precedentes del Consejo
de Estado estaban basados en una Ley (articulo 161 de la Ley 1437 de 2011) que
no enlistaba conflictos exentos de conciliacibn como lo hace ahora el inciso
segundo del numeral 1 del articulo 34 de la Ley 2080 de 2021, lo cierto es que esta
interpretacion desconoceria un verdadero «marco normativo» que tenia vigencia
cuando el Consejo de Estado reconocié estos asuntos como no conciliables y sigue

estando vigente.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, estas consideraciones criticas ponen en duda
la validez y fundamentacién de la postura del Tribunal en lo que respecta a la
exigencia de la conciliacion extrajudicial como requisito de procedibilidad en

asuntos de propiedad industrial.
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Adicionalmente, es claro que esta posicion del Tribunal va en contravia de las
diversas decisiones de su superior jerarquico en las que no solicitaba el agotamiento

de la conciliacién como requisito de procedibilidad.®

En conclusion, consideramos que las decisiones del Tribunal que requieren la
conciliacién extrajudicial, sin mencionar la Ley 2220 de 2022, como requisito previo
para demandar actos administrativos relacionados con propiedad industrial carecen
de suficiente validez y fundamentacion. Esto se debe a que las leyes vigentes

examinadas no establecen de manera equiparable dicho requisito en tales asuntos.

Por ultimo, queremos resaltar que, de cualquier forma, basados en cualquier tipo de
norma, la posicion del Tribunal al imponer la obligacion a los demandantes de
convocar a una audiencia de conciliacién extrajudicial, cuando la entidad publica no
posee facultad dispositiva del derecho, crea una barrera injustificada en el acceso
a la administracion de justicia y constituye un requisito formal innecesario en este
tipo de casos, como los veremos en la critica frente a la segunda postura del

Tribunal para solicitar conciliacion.

4.3. Segunda postura del Tribunal Administrativo de Cundinamarca para
exigir la conciliacion extrajudicial como requisito de procedibilidad con
fundamento en la Ley 2220 de 2022.

El Tribunal también ha sustentado la solicitud para conciliar como requisito previo a
partir de las reformas implementadas en el nuevo Estatuto de Conciliacion, Ley 2220
de 2022. No obstante, el Tribunal ha tenido posturas divergentes, puesto que
paralelamente algunos magistrados han resuelto admitir demandas presentadas
incluso bajo la vigencia de la Ley de 2213 acogiendo la postura del Consejo de

Estado en el sentido de no exigir la conciliacion extrajudicial para asuntos marcarios.

19 Esta postura se aprecia en las providencias del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Seccion Primera, del 20 de octubre de 2017, Radicacion No. 25000-23-41-000-2016-01920-01, Consejera
ponente: Maria Elizabeth Garcia Gonzalez; del 28 de febrero de 2020, Radicacién No. 11001-03-24-000-2018-
00258-00, Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés..
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Por ejemplo, mediante Auto del 21 de abril de 2023,%° el Tribunal inadmitié una
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho exigiendo el requisito de
procedibilidad en cuestidon. Por un lado, fundamenté su decisién en el articulo 92 de
la Ley 2220, el cual establece que “cuando los asuntos sean conciliables, el tramite
de la conciliacion extrajudicial constituira requisito de procedibilidad de toda
demanda en que se formulen pretensiones relativas a nulidad con restablecimiento

del derecho”.

Asimismo, hizo referencia al articulo 89 del citado Estatuto que establece cuales
son los asuntos susceptibles de conciliacion en materia de lo contencioso
administrativo, siendo todos los conflictos que puedan ser conocidos por dicha
jurisdiccion “siempre que la conciliacién no esté expresamente prohibida por la ley”.
Ahora bien, el mismo articulo 89 también establece qué aspectos pueden ser
conciliables tratdndose de actos administrativos de caracter particular (como lo son

aquellos proferidos en asuntos marcarios) asi:

“Cuando medie acto administrativo de caracter particular, podra conciliarse
sobre los efectos econémicos del mismo si se da alguna de las causales
del articulo 93 de la Ley 1437 de 2011, evento en el cual, una vez aprobado
el acuerdo por el juez contencioso administrativo, se entendera revocado o
modificado el acto y sustituido por el acuerdo.”

Como se puede apreciar, la norma en cita prevé que dichos actos de caracter
particular solo seran conciliables en cuanto a sus efectos econdémicos, y siempre
que se configure alguna de las causales de revocatoria directa previstas en el
articulo 93 del CPACA. No obstante, el Tribunal considera que “el nuevo Estatuto
de Conciliacion no hace distincidn entre las pretensiones que versen sobre un
contenido econdmico como en su momento lo reglamento el Decreto 1716 de 2009,
sino por el contrario, de forma general se dispuso que cuando se busque controvertir
la legalidad de un acto y se pretenda el restablecimiento del mismo debe agotarse

la conciliacion extrajudicial”.?!

20 Colombia, Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Providencia del 21 de abril de 2023. Radicacién nimero:
25000234100020230047900. Magistrado Ponente: Moisés Rodrigo Mazabel Pinzon.

21 1bid.
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Ademas, el Tribunal reconocid, en esta providencia del 21 de abril de 2023, que la
demanda no estaba dirigida a obtener un beneficio econdémico por la no concesion
del registro, y que de la prosperidad de la accién tampoco se desprendia un
restablecimiento econdmico. Sin embargo, para el Tribunal esto resulta indiferente,
pues en su criterio, el articulo 92 de la Ley 2220 establecié que “en todas las
pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho es necesario que se agote

la conciliacién extrajudicial”.

Como se puede apreciar, el Tribunal desconoce que articulo 89 de la Ley 2220
restringe el caracter conciliable respecto de actos administrativos de caracter
particular, estipulando que solo se puede conciliar sobre los efectos econdmicos de
dichos actos. De cualquier manera, el Tribunal concluye su argumentacion
refiriendose al articulo 90 de la Ley 2220 que establece algunos asuntos que no son
susceptibles de conciliacion y que, en consecuencia, los asuntos de propiedad
industrial no se encuentran previstos en esa norma, de manera que el demandante

tendria que haber cumplido el requisito aludido.

En contraste, el Tribunal también ha admitido demandas de nulidad en asuntos
marcarios presentadas en vigencia de la Ley 2220 sin exigir la conciliacion
extrajudicial como requisito previo. Por ejemplo, mediante Auto del 18 de abril de
2023,22 el Tribunal admitié una demanda interpuesta en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho acogiendo la postura del Consejo
de Estado (para el efecto cita la Sentencia del 17 de marzo de 2016, expediente
11001-03-24-000-2009-00021-00). Asi las cosas, en dicha admision el Tribunal
ratificO que no debe agotarse la conciliacion extrajudicial en asuntos marcarios
porque no son conciliables por no ser derechos transigibles, ademas de no contar

con pretensiones econémicas.?3

22 Colombia, Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Providencia del 18 de abril de 2023. Radicacién nimero:
2500023410002023-00342-00. Magistrado Ponente: Felipe Alirio Solarte Maya.

2 |bid.
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4.4. Reflexiones criticas frente a la segunda postura del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca para exigir la conciliacién extrajudicial como

requisito de procedibilidad con fundamento en la Ley 2220 de 2022.

Segun el criterio del Tribunal, el nuevo Estatuto de Conciliacion prevé en su articulo
92 que la conciliacion extrajudicial sera requisito en toda demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho. Ademas, considera que el Estatuto no exime a los
asuntos marcarios de cumplir este requisito de procedibilidad (articulo 90).
Finalmente, agrega que para el nuevo Estatuto resulta indiferente si la controversia
tiene contenido econdmico o no, pues no hace distincion alguna ni exime a las

pretensiones no economicas de agotar la conciliacion extrajudicial.

Sin embargo, consideramos que no resulta acertada esa postura. Como se anot6
previamente, el articulo 92 del citado Estatuto condiciona el mandato de agotar la
conciliacion extrajudicial a que los asuntos sean conciliables. Luego, ese
condicionamiento nos remite inexorablemente al articulo 89 del Estatuto, que
establece qué asuntos son conciliables en lo contencioso administrativo. Esta
norma prevé que, cuando se trate de actos administrativos de caracter particular,
unicamente son susceptibles de conciliacién los efectos econdmicos de dichos
actos. En ese orden de ideas, los actos administrativos en materia de propiedad
industrial, que son de caracter particular, adolecen de efectos econémicos (tal como
lo ratifica la jurisprudencia reciente del Consejo de Estado), de manera que no

tienen caracter conciliable, contrario a lo expuesto por el Tribunal.

Ahora bien, en este acapite proponemos otro criterio determinante de la
improcedencia de conciliar extrajudicialmente sobre la legalidad de actos
administrativos asociados a propiedad industrial teniendo en cuenta los derechos
de terceros interesados. Como punto de partida proponemos el siguiente
interrogante: ¢la SIC tiene poder de disposicion sobre situaciones juridicas o

derechos de un tercero?
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Recordemos que la conciliacion es un método autocompositivo de solucién de
conflictos, en virtud del cual dos o mas personas resuelven por si mismas sus
diferencias mediante un acuerdo, con la ayuda de un tercero neutral y calificado. En
ese sentido, la conciliacion tiene como presupuesto l6gico y razonable que las
partes sblo podran conciliar respecto de aquello sobre lo que puedan disponer

libremente.

El nuevo Estatuto de Conciliacion establece en su articulo 7 que seran conciliables
todos los asuntos que la ley no prohiba, y que en general, se podran conciliar
aquellas materias susceptibles de transaccion y desistimiento, asi como los
derechos en los cuales el titular tenga capacidad de disposiciéon. En el ambito
contencioso administrativo, las autoridades administrativas solo pueden conciliar en
asuntos donde tengan libre capacidad de disposicion, sin perjuicio de las

disposiciones especiales contempladas en el Estatuto.

Recuérdese que las pretensiones en las acciones de nulidad sobre propiedad
industrial van dirigidas a controvertir la legalidad de un acto administrativo i) que
concede un registro marcario; ii) que decretd o que negd la cancelacion de una
marca; o iii) que nego un registro marcario; persiguiendo que se declare su nulidad,
con el restablecimiento de derecho cuando corresponda. Por consiguiente, esas

seran las pretensiones que delimitaran el tramite conciliatorio.

Lo anterior implica que, en caso de que la SIC sea convocada a una conciliacion
extrajudicial en estos asuntos, su animo conciliatorio estaria supeditado a la facultad
que tiene la entidad para revocar unilateralmente -de manera total o parcial- el acto
administrativo demandado; y, desde luego, a la aprobaciéon del Comité de
Conciliaciéon de la entidad. Solamente en virtud de esa facultad la SIC podria hacer

concesion alguna que permita lograr un acuerdo conciliatorio.

En ese orden de ideas, para determinar la facultad que tiene la SIC para revocar

sus decisiones, debemos analizar la figura de la revocatoria directa. La revocatoria
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directa es un mecanismo mediante el cual las autoridades administrativas pueden
revocar sus propias decisiones bajo ciertas causales, previstas en el articulo 93 del
CPACA: si son contrarias a la Constitucion o la ley, si van en contra del interés
publico o social, o si causan un agravio injustificado a una persona. Es pertinente
recordar que la Ley 2220 de 2022, en su articulo 89, establece que cuando medien
actos administrativos particulares solamente son conciliables sus efectos
econdmicos, cuando se presente alguna de las causales mencionadas (haciendo
alusion al articulo 93 del CPACA).

En el ambito de propiedad industrial, los actos administrativos impugnados en
nulidad siempre seran de naturaleza particular y concreta. El articulo 97 del CPACA
establece reglas especiales para la revocatoria de estos actos, indicando que, salvo
excepciones legales, un acto administrativo que haya creado o modificado una
situacion juridica especifica o reconocido un derecho similar no podra ser revocado
sin el consentimiento previo, expreso y por escrito del titular correspondiente. Lo
anterior permite concluir que, desde esta Optica, en la mayoria de los casos la SIC
no tiene libre disposicion para revocar sus decisiones en materia de propiedad

industrial. Veamos el analisis respecto de cada escenario:

a. Cuando se pretenda ejercer el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho (articulo 138 del CPACA):

e Cuando se demanda la cancelacion de una marca, esta decisién afecta
directamente la posicion juridica del titular anterior y otorga preferencia al
solicitante de la cancelacion. Para revocar esa decision, la SIC requeriria el

consentimiento previo del titular con derecho preferente.

e Cuando un acto niega una solicitud de cancelacion, implica la convalidacién o
reconocimiento del registro marcario a favor de su titular, creando una
expectativa juridica concreta sobre la permanencia de su derecho. Por lo tanto,

para revocar esa decision, se requeriria el consentimiento previo del titular.
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e Cuando se demanda una resolucion que deniega un registro marcario debido a
que el signo solicitado afecta derechos de terceros, se crea una posicion juridica
especifica y concreta en beneficio de esos terceros, cuyos derechos prevalecen
sobre el solicitante de la marca. En consecuencia, para revocar una decision

con tal fundamento, se requiere el consentimiento previo de dichos terceros.

e En casos donde la negacion del registro marcario se basa en la falta de aptitud
intrinseca del signo para ser concedido, sin afectar derechos de terceros, el
unico perjudicado por la decision seria el solicitante. En tales situaciones, no
seria necesario obtener el consentimiento previo de un tercero para que

proceda la revocatoria.

b. Cuando se pretenda ejercer la accién de nulidad absoluta y la accion de
nulidad relativa (articulo 172 de la Decision 486), la decision atacada sera un acto
administrativo que concede un derecho de propiedad industrial (registro marcario)
en favor de un tercero, quien puede disponer libremente de este. Por consiguiente,
para que la SIC pueda revocar su decision requiere del consentimiento previo y

expreso por parte del titular.

Recuérdese que hicimos referencia a los terceros cuya vinculacion seria imperativa
en el proceso de nulidad, por tener un interés concreto y relevante en el resultado
del proceso, en virtud de que son acreedores de derechos y posiciones juridicas
derivadas de los actos acusados en cada caso. Luego, bajo esa misma premisa, en
caso de que la SIC quisiera revocar unilateralmente esas decisiones, necesitaria
del consentimiento previo y expreso de aquellos terceros (con la salvedad del unico

caso que no tendria inmersos derechos de terceros).

En suma, la capacidad de disposicién de la SIC frente a estos asuntos esta
restringida, dado que en la mayoria de los casos no tiene la facultad para revocar

libremente sus decisiones, sino que precisa del consentimiento expreso de un
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tercero para tal efecto. En consecuencia, se trata de asuntos que no tienen caracter
conciliable para la SIC. No solamente por el hecho de no involucrar un efecto
econdmico, sino fundamentalmente porque la entidad convocada no tendra libertad,
capacidad y autonomia para disponer respecto de la legalidad de sus decisiones,
en tanto que comprometen intereses y derechos de terceros. Luego, no es admisible

exigir la conciliacion previa como requisito para demandar en estos asuntos.

5. Postura reciente del consejo de estado, en sede de apelacién, frente a
las decisiones del tribunal administrativo de cundinamarca encaminadas a

inadmitir los medios de control de nulidad en propiedad industrial.

El Consejo de Estado, mediante providencias de 2023,%* ha resuelto el problema
juridico que nos ocupa, ratificando que la conciliacidn extrajudicial no es un requisito
de procedibilidad para el ejercicio de acciones de nulidad en materia de propiedad
industrial, dado que se trata de asuntos no conciliables. Asi lo establecio al resolver
recursos de apelacién interpuestos en contra del rechazo de demandas de nulidad
y restablecimiento del derecho por parte del Tribunal Administrativo de

Cundinamarca.

El Consejo de Estado concluyo que la conciliacién extrajudicial es un requisito previo
para el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, siempre y
cuando los asuntos en cuestion sean susceptibles de este mecanismo alternativo
de resolucién de conflictos, es decir, que se refieran a controversias especificas y
tengan contenido economico. Esta conclusion se baso en el analisis de los articulos
70 de la Ley 446 de 1998 y 2 del Decreto 1716 de 2009, que fueron previamente

examinados.

24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccién Primera. Providencia del 16 de marzo de
2023. Radicacion numero: 25000-23-41-000-2022-00072-01. Consejera Ponente: Nubia Margoth Pefia Garzon.
Providencia del 5 de mayo de 2023. Radicacién numero: 25-000-23-41-000-2022-00084-01. Consejero
Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés. Providencia del 1° de julio de 2023. Radicacion numero: 25000-23-
41-000-2022-00357-01. Consejera Ponente: Nubia Margoth Pefia Garzoén.
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Asimismo, en esa decision, el Consejo de Estado concluyé que la conciliacion
extrajudicial no es requisito de procedibilidad tratdndose de pretensiones de nulidad
en asuntos marcarios, en tanto que no tienen naturaleza econdmica, en estos
términos:

“(...) la conciliacion prejudicial no constituye requisito de procedibilidad,
habida cuenta que este tipo de demandas adolecen de pretensiones
economicas susceptibles de ser conciliadas, pues lo que se debate en
esta_jurisdiccion es la leqgalidad del acto a la luz _de las normas
comunitarias que se consideren transgredidas, mas no las eventuales,
inciertas, indirectas y futuras consecuencias econémicas que pueda tener en
el mercado la nulidad de dicha decision administrativa que denegdé un
registro u orden6é o denegdé su cancelacion.” (destacado fuera de texto
original).

Aunado a lo anterior, la Corporacion resaltd que este tipo de controversias tienen
un caracter sui generis, en el sentido de que se fundamentan en normas
comunitarias (la Decision 486), que no contemplan la posibilidad de que la SIC
concilie sobre la legalidad de sus decisiones, de manera que “su tratamiento debe
ser especial y diferenciado respecto de los demas asuntos contenciosos
administrativos”.25 Ademas, resalté que el analisis de las normas comunitarias es
competencia exclusiva del juez contencioso al resolver el proceso (con base en la
Interpretacion Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina), de manera que estos asuntos no pueden ser resueltos por acuerdo entre

las partes.

En consecuencia, el Consejo de Estado ratifico que la SIC no tiene la facultad de
conciliar en este tipo de controversias, ya que no involucran un componente
econdmico que sea susceptible de ser objeto de conciliacion. Ademas, se menciona
que hay intereses de terceros que deben ser considerados y no pueden ser

ignorados en caso de una posible conciliacién.?®

25 |bid.
26 |bid.
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En estas decisiones, el Consejo de Estado ha resuelto adecuadamente la
problematica legal, al establecer que el requisito de conciliacion extrajudicial no se
aplica a las acciones de nulidad en asuntos de propiedad industrial. Es relevante
mencionar que estas sentencias no hacen referencia a la Ley 2220 de 2022, ya que
se analizaron demandas presentadas antes de su entrada en vigor. Sin embargo,
las conclusiones del Consejo de Estado son igualmente aplicables a demandas
presentadas durante la vigencia de dicha ley, ya que esta no cambia sus decisiones.
Por lo tanto, el Tribunal debe ajustar su posicion en concordancia con lo establecido

por su 6rgano superior.

6. Reflexiones sobre medidas cautelares y la postura de la procuraduria
general de la nacién respecto a la conciliacion en los medios de control de

nulidad en propiedad industrial.

6.1. El requisito de procedibilidad no se supera con la presentacion de la

solicitud cautelar segun el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

El articulo 229 del CPACA permite al juez decretar medidas cautelares en procesos
contencioso administrativos declarativos, solicitadas por una de las partes antes o
durante el proceso. La decisidén de decretar estas medidas debe estar debidamente
motivada y acorde con lo establecido en el CPACA. Ademas, el articulo 230 del
CPACA autoriza al juez a suspender temporalmente los efectos de un acto
administrativo, especialmente en casos de control de nulidad relacionados con la
propiedad industrial, para evitar dafios irreparables durante el proceso. En linea con
el Cédigo General del Proceso y la Ley 2220 de 2022, no es necesario agotar la
conciliacién prejudicial como requisito previo para solicitar medidas cautelares,

permitiendo presentar la solicitud directamente ante el juez.

A pesar de lo anterior, el Tribunal, en su funcién relacionada con la propiedad

industrial, sostuvo que, el requisito de procedibilidad no se supera con la
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presentacion de la solicitud cautelar.?” Argumenté que la medida cautelar de
suspension provisional de los actos demandados no tenia caracter patrimonial, ya
que su objetivo era dejar sin efecto los actos hasta que se resolviera definitivamente
su validez, independientemente de que la eventual nulidad de esos actos generara

un beneficio econdmico para la parte demandante.

Teniendo en cuenta la decision mencionada, cuestionamos la coherencia del
Tribunal al exigir la conciliacién extrajudicial como requisito de procedibilidad para
la demanda, basandose en que las pretensiones tienen un contenido econdémico.
Sin embargo, esta decision parece ser inconsistente con la interpretacion del mismo
Tribunal sobre las pretensiones cautelares, ya que consideré que la suspension
provisional de los actos demandados carecia de naturaleza patrimonial. Esta
aparente discrepancia en la interpretacion puede generar dudas sobre la

fundamentacion legal de la exigencia de conciliacién en asuntos marcarios.

6.2. Antecedentes en la Procuraduria General de la Naciéon (PGN)
relacionados con la conciliacion extrajudicial en asuntos de propiedad

industrial.

La PGN ha tenido diversas posturas sobre la conciliacion extrajudicial en conflictos
de propiedad industrial desde la implementacion de la Ley 2080 de 2021. Algunas
Procuradurias para Asuntos Administrativos, consideraron que estos asuntos no
eran conciliables ya que solo se podia en casos de caracter particular y contenido
economico.?® Ademas, citaron una decisién del Consejo de Estado que afirmaba
que los asuntos sin contenido econdmico y relacionados con derechos discutibles

no son susceptibles de conciliacion, por lo que no se requiere acreditar el

27 Colombia, Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Providencia del 30 de marzo de 2023. Radicacion
numero: 250002341000202201030-00. Magistrado Ponente: Felipe Alirio Solarte Maya.

28 Procuraduria General de la Nacién, Procuraduria 3 Judicial Il para Asuntos Administrativos, Auto 336 del 18
de noviembre de 2022, expediente E-2022-629819. Esta posicion fue reiterada en el Auto No. 19 del 6 de
diciembre de 2022 de la Procuraduria 136 Judicial Il para Asuntos Administrativos dentro del caso E-2022-
674040, asi como en el Auto del 10 de enero de 2023 de la Procuraduria 05 Judicial Il para Asuntos
Administrativos en el caso E-2022-630059.
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agotamiento del requisito de procedibilidad.??

En contraste con las posturas anteriores, la Procuraduria 137 Judicial Il para
Asuntos Administrativos admitié una solicitud de conciliacion en un caso de nulidad
y restablecimiento del derecho relacionado con una resolucion de la SIC. A pesar
de este enfoque de interpretacion, la conciliacion no tuvo éxito debido a la falta de

acuerdo entre las partes.3°

En un caso similar,3' la SIC expreso su posicion a través del concepto del Comité
de Conciliacion de la entidad. Segun la Superintendencia, no habia disposicion que
permitiera llegar a un acuerdo, ya que los actos administrativos impugnados estaban
legalmente fundamentados y cumplian con las normas sobre propiedad industrial.
Ademas, argumentaron que la Ley 2220 de 2022 regula la conciliaciéon extrajudicial
en asuntos de lo Contencioso Administrativo, limitdndola a conflictos de caracter
particular y con contenido econdmico, requisito que, segun la entidad, no se cumplia
en el presente caso debido a la falta de contenido econdémico en los actos

cuestionados.

7. CONCLUSIONES:

Antes de la promulgacion de la Ley 2080 de 2021 y la Ley 2220 de 2022, el Consejo
de Estado sostenia que la conciliacion extrajudicial no era un requisito obligatorio
para emprender acciones vinculadas a medios de control en asuntos de propiedad
industrial. No obstante, con la entrada en vigor de las mencionadas normas el
Tribunal tomd competencia sobre estos asuntos de propiedad industrial y adoptd

dos posturas diferentes sobre la conciliacion extrajudicial en estos casos. En la

29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccién Primera, Consejero Ponente: Marco
Antonio Velilla Moreno. Bogota, D.C., quince (15) de noviembre de dos mil doce (2012). Radicaciéon nimero:
11001-03-24-000-2012-00277-00. Actor: Gustavo Modesto Demarchi. Demandado: Ministerio De Justicia y del
Derecho.

30 Procuraduria General de la Nacién, Procuraduria 137 Judicial Il para Asuntos Administrativos, expediente E-
2023-145630.

31 procuraduria General de la Nacion, Procuraduria 51 Judicial Il para Asuntos Administrativos, expediente E-
2023-009908.
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primera postura, se inadmiten las acciones de nulidad sin mencionar explicitamente
la Ley 2220 de 2022, mientras que, en la segunda postura, se fundamenta el

requerimiento de la conciliacién extrajudicial en dicha ley.

Sobre la primera postura, consideramos que esta carece de suficiente validez y
fundamentacion ya que se apoya en un marco normativo compuesto unicamente
por el articulo 2 del Decreto 1716 de 2009 y el articulo 34 de la Ley 2080 de 2021,
los cuales, no establecen de manera equiparable dicho requisito en estos asuntos
ya que, frente al Decreto 1716, el Tribunal no menciona las condiciones en las que
pretensiones relacionadas con la nulidad en propiedad industrial podrian afectar la
posicion patrimonial de las partes. Por otro lado, el Tribunal no tiene en cuenta que
el extracto normativo citado para su primera postura, es decir el numeral 1 del
articulo 161 del CPACA, no fue modificado por el articulo 34 de la Ley 2080 de
2021, lo que implica que las decisiones previas del Consejo de Estado, donde no

se exigia conciliacion, se basaron en la misma normativa.

Frente a la segunda postura de Tribunal, consideramos que es el mismo caracter
particular de los actos administrativos de propiedad industrial el que limita la
disposicion del demandante y de la SIC para que a través de una conciliacion,
modifiquen la validez de un acto administrativo, dado que no cuenta con el
consentimiento expreso de los terceros involucrados con intereses y derechos

derivados de dichas decisiones.

En conclusién, consideramos que cualquier requerimiento del Tribunal para agotar
la conciliacion extrajudicial en medios de control relacionados con asuntos de
propiedad industrial resulta innecesario. Estas controversias se caracterizan por su
naturaleza especial, basada en normas comunitarias y en la incapacidad intrinseca
de conciliar sobre la legalidad de las decisiones de la SIC. Ademas, el analisis de
estas normas es competencia exclusiva del juez contencioso al resolver el proceso,
excluyendo la posibilidad de ser resuelto mediante acuerdo entre las partes. La SIC

carece de la capacidad de conciliacion en estos casos debido a la falta de contenido
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economico conciliable y a la presencia de derechos e intereses de terceros que
deben ser considerados en el proceso. Por lo tanto, la conciliacién extrajudicial no
se muestra como un requisito necesario en esta materia, dada su complejidad y

particularidades juridicas.
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