CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Bogota, D.C,, seis (6) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PENA GARZON

Numero unico de radicacion: 11001-03-24-000-2015-00084-00
Referencia. Accion de nulidad relativa
Actor: RICARDO ALI PEREZ CHAVEZ

TESIS: EL ACTOR NO PUEDE OPONERSE AL DERECHO MARCARIO QUE
EL TERCERO CON INTERES DIRECTO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO
OSTENTA SOBRE LA MARCA CUESTIONADA “PACHO GALAN”, EL CUAL
FUE SOLICITADO ANTE LA SIC EN EL ANO 2008, ANUALIDAD PARA LA
CUAL LA PARTE DEMANDANTE NO ACREDITO HABER USADO DE FORMA
ANTERIOR, CONTINUA, REGULAR Y EFECTIVA EL NOMBRE COMERCIAL
“ORQUESTA PACHO GALAN".

LA PROTECCION DEL NOMBRE PROPIO “PACHO GALAN” RECAE
RESPECTO DEL RECONOCIDO ARTISTA MUSICAL, FRANCISCO GALAN,
YA QUE ESTE ERA EL SEUDONIMO BAJO EL CUAL ERA CONOCIDO Y,
POR LO TANTO, SUS HEREDEROS SON QUIENES OSTENTAN DERECHOS
RESPECTO DE DICHA DENOMINACION.

SENTENCIA DE UNICA INSTANCIA

La Sala decide, en unica instancia, la demanda promovida por el
sefior RICARDO ALI PEREZ CHAVEZ, mediante apoderado y en

ejercicio de la accidn de nulidad relativa, de conformidad con el
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articulo 172 de la Decisidon 486 de 14 de septiembre de 20001, de la
Comisiéon de la Comunidad Andina?, tendiente a obtener la nulidad de
las resoluciones nums. 6676 de 8 de febrero de 2010, “Por la cual
se decide una solicitud de registro marcario”; y 05607 de 9 de
febrero de 2011, “Por la cual se decide una revocatoria directa”,
expedidas por la directora de Signos Distintivos de la

Superintendencia de Industria y Comercio3.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO

I.1. La actora en la demanda sefalé como hechos relevantes, en

sintesis, los siguientes:

1°: Que el 24 de noviembre de 2008 el seshior ARMANDO ANTONIO
GALAN VALENCIA, presentd solicitud de registro como marca del
signo mixto “PACHO GALAN" para identificar servicios comprendidos
en la clase 41% de la Clasificacion Internacional de Productos y
Servicios para el Registro de las Marcas® y que, posteriormente, dicha
solicitud fue cedida a favor de la sociedad la sociedad ORQUESTA DE

PACHO GALAN BIG BAND LTDA.

1 "Por el cual se expide el Régimen Comun sobre Propiedad Industrial”.

2 En adelante Decision 486.

3 En adelante SIC.

“La marca fue solicitada para amparar los siguientes servicios: “[...] Prestacion de los servicios musicales
de la orquesta de pacho Galan Big Bond. Estimular, promover, fomentar el estudio, la practica y la
divulgacion del patrimonio musical del maestro Francisco Galan Blanco Pacho Galan, organizacion de
eventos [...]".

5 En adelante Clasificacion Internacional de Niza.
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2°- Indicé que, publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad
Industrial, presentd oposicion contra el registro solicitado con
fundamento en que era titular del nombre comercial "ORQUESTA
PACHO GALAN” previamente registrado en la misma clase. No
obstante, fue inadmitida por no cumplir con los requisitos legales de

presentacion oportuna y pago de la tasa correspondiente.

30- Sefald que mediante la Resolucion num. 6676 de 2010, la
directora de Signos Distintivos de la SIC concedié el registro como
marca del signo mixto “PACHO GALAN”, para distinguir servicios

comprendidos en la clase 41 de la Clasificacién Internacional de Niza.

40- Manifestd que la citada sociedad solicitd la correcciéon de la
decisidn inicial, por cuanto encontré un error mecanografico cometido
tanto en los servicios amparados de la marca, como en su nhombre,
siendo resuelto por la SIC de manera favorable a través de la
Resolucion num. 05607 de 2011, expedida por la directora de Signos

Distintivos de la SIC.

I.2.- Fundamento, en sintesis, los cargos de violacién, asi:

Que la SIC al expedir la Resolucidon acusada viold el articulo 135 de la

Decision 486, por falta de aplicacion, por cuanto dicha entidad concedio
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el registro del signo mixto "PACHO GALAN”, obviando que él es el

titular del nombre comercial "ORQUESTA PACHO GALAN".

Adujo que la expresion objeto de controversia carece de distintividad,
asi como de aptitud que la haga diferenciarse en el mercado, por
cuanto tiene los mismos elementos y configuracién grafica de su

nombre comercial, el cual ha sido utilizado por muchos afios.

Sefialé que la SIC incurrid en falsa motivacidon al expedir los actos
administrativos acusados, por cuanto al conceder el registro de la
marca “PACHO GALAN”, indic6 que no estaba incursa en alguna

causal de irregistrabilidad.

Explico6 que el establecimiento de comercio "ORQUESTA PACHO
GALAN" fue registrado en la Cadmara de Comercio de Barranquilla por
ALI PEREZ CAMACHO el 16 de diciembre de 1992, bajo la matricula

inmobiliaria 165.595.

Anotd que desde que se produjo la muerte del fundador de la orquesta
PACHO GALAN, dicha orquesta siguié actuando tanto en Colombia
como internacionalmente, bajo la direccién del sefior ALI PEREZ

CAMACHO, quien siempre trabajé de manera mancomunada con el
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maestro FRANCISCO GALAN BLANCO; y que una vez el sefor
PEREZ CAMACHO fallecid, ésta continué funcionando en cabeza de él

desde el 18 de noviembre de 2005.

Que, muy a pesar del nombre comercial que vienen utilizando desde
dicha fecha, el senor ARMANDO ANTONIO GALAN VALENCIA
registr6 como marca el signo “PACHO GALAN”, que resulta, a su
juicio, similarmente confundible con su signo "ORQUESTA PACHO

GALAN".

II.- CONTESTACION DE LA DEMANDA

II.-1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad
actora por carecer de apoyo juridico y sustento legal. Para el efecto,
manifestd que concedid el registro de la marca cuestionada por
cuanto cumplia con todos los requisitos previstos en las disposiciones

marcarias legales vigentes.

Sefaldé que el hecho de obtener el depdsito de un nombre comercial
no es suficiente para denegar el registro de la marca cuestionada
“PACHO GALAN”, toda vez que éste Unicamente opera como una
presuncién legal acerca de la fecha desde la cual se entiende que

empezo6 a utilizar el nombre.
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Alegé que quien alegue derechos respecto de un nombre comercial
determinado debera acreditar su utilizacién real y efectiva en el
comercio para identificarse a si mismo o a su actividad mercantil, no
siendo el depdsito de éste justificacion para relevarse de la exigencia

de probar el uso respectivo del mismo.

Que al haber presentado de manera extemporanea la oposicion en
contra del registro de la marca cuestionada, generd que la misma no
haya podido ser tenida en cuenta, por lo que no se encontraba en la
facultad de denegar su concesidén con base en el nombre comercial

del que el actor alega ser titular.

II.-2. La sociedad PACHO GALAN BIG BANG LTDA., tercero con
interés directo en las resultas del proceso, solicitd negar las

pretensiones de la demanda.

Indicé que los uUnicos que han hecho uso de la expresién PACHO
GALAN han sido ellos, como descendientes (hijos y nietos) del sefior
FRANCISCO GALAN, fundador de la orquesta PACHO GALAN,
quien, ademas, fue compositor, cantante y creador de ritmos

musicales desde los anos 20.
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Asegurd que el sefior ALI PEREZ CAMACHO ingresd a la orquesta
del sefior FRANCISCO GALAN en el afio 1963 como vocalista; y que,
posteriormente, en el afio 1980 pas6 a ser manager de ésta, sin que
en ningln momento se le transfirieran los derechos de los que ellos
eran propietarios, sino que, por funcién de su cargo, el sefior PEREZ
CAMACHO firmaba diferentes contratos a nombre de la orquesta,
autorizaba grabaciones de discos y en general cualquier actuacién
publica y privada en la que fuera necesaria la representacion

comercial de la ORQUESTA PACHO GALAN.

Explicd que, a pesar del fallecimiento del sefior FRANCISCO GALAN,
el ciudadano PEREZ CAMACHO continué siendo el manager de la
orquesta y que la direccion de ésta fue asumida por el sefior

ARMANDO JOSE GALAN GRAVINI, hijo de FRANCISCO GALAN.

Mencioné que, de manera abusiva, el sefior PEREZ CAMACHO
registré el establecimiento de comercio ORQUESTA PACHO GALAN
a su nombre ante la Camara de Comercio de Barranquilla, sin contar
con algun tipo de autorizacion por parte de los herederos de
FRANCISCO GALAN, a sabiendas de que ni la orquesta ni el nombre

que representa eran de su propiedad.

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



NUmero Unico de radicacion: 11001-03-24-000- 2015-00084-00
Actor: RICARDO ALI PEREZ CHAVEZ

Que en este caso no se estd hablando de una persona cualquiera,
sino de un artista que construyd su nombre, imagen y estilo propio,
por lo que el primero en hacer uso del hombre PACHO GALAN fue
precisamente el mismo FRANCISCO GALIf\N, ya que éste era su
seuddnimo y como era reconocido en el mundo de la musica, el cual
fue transferido posteriormente a su muerte a sus hijos ARMANDO

JOSE GALAN GRAVINI y FRANCISCO MANUEL GALAN GRAVINI.

Que sus herederos decidieron registrar la marca "PACHO GALAN”,
por ser un producto que identifica a su consumidor con un estilo
propio, que da una impronta particular y que no existe nadie igual, lo
cual también los protege para que terceros no comercialicen la

herencia y legado que les dio el sefior FRANCISCO GALAN.

Puso de presente que ellos como herederos del seior FRANCISCO
GALAN desde el afio 2009 han denunciado ante la Fiscalia General de
la Nacion al sefior RICARDO ALI PEREZ CHAVEZ y sus hermanos,
por los delitos de usurpacion marcaria e infraccién a los derechos
patrimoniales de autor, por cuanto el actor comercializa y explota las
obras musicales del sefior FRANCISCO o PACHO GALAN, sin los

permisos de ley que debe solicitar a la familia Galan.
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Propuso la excepcién que denomind “caducidad de la accion”,
comoquiera que la accién procedente no es la de nulidad sino la de
nulidad y restablecimiento del derecho y, por lo tanto, la demanda
debia presentarse dentro de los 4 meses siguientes a la notificacién
de la Resolucion nim. 6676 de 2010, lo cual, no ocurrié en el caso

sub examine.

Solicitd declarar la nulidad del registro de la matricula mercantil
165596 de 16 de diciembre de 1992, concedida al sefior RICARDO
ALI PEREZ CAMACHO, el cual fue posteriormente adjudicado a sus

herederos.

III.- TRAMITE DE LA ACCION

Mediante auto de 18 de febrero de 2022, el Despacho sustanciador se
abstuvo de decidir sobre la excepcién denominada “caducidad de la
accion”, formulada por el tercero con interés directo en las resultas
del proceso, debido a que ésta no se encontraba enlistada en el

articulo 100 del CGP.

Posteriormente, de conformidad con lo ordenado por el articulo 180

de la Ley 1437 de 2011%, el 28 de marzo de 2022 se llevd a cabo la

6 En adelante CPACA.

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



10

NUmero Unico de radicacion: 11001-03-24-000- 2015-00084-00
Actor: RICARDO ALI PEREZ CHAVEZ

audiencia inicial, a la cual asistieron el sefior RICARDO ALI PEREZ
CHAVEZ, en su calidad de parte actora del proceso, asi como la SIC,
en su condicion de entidad demandada, la sociedad PACHO GALAN
BIG BAND LTDA, como tercero con interés directo en las resultas

del proceso y el agente del Ministerio Publico.

En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales
surtidas, en el que se expuso que la demanda se admitié en ejercicio
del medio de control de nulidad relativa, de conformidad con lo
previsto en el articulo 172 de la Decisidon 486; enseguida se procedid
al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes e intervinientes
no observaron ningun vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por
lo que el Despacho sustanciador declaré debidamente saneados los

vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso.

Acto seguido se procedid a la fijacién del litigio, en los siguientes

términos:

Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si las
resoluciones nims. 6676 de 8 de febrero de 2010 y 05607 de
9 de febrero de 2011 fueron falsamente motivadas por la SIC y si

vulneran lo establecido en los articulos 2° y 58 de la Constitucion
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Politica; 603, 606, 607 y 610 del Cdodigo de Comercio y 135 de la

Decision 486.

Las partes manifestaron no tener objecidén a la fijacion del litigio en

los términos expuestos.

El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto
fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los
documentos aportados por las partes y por el tercero con interés

directo en las resultas del proceso.

Se senald que una vez finalizada la audiencia se suspenderia el
proceso para efectos de elaborar y remitir via electrénica, por la
Secretaria de la Seccidon Primera, la solicitud de interpretacién

prejudicial.

Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna
en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas.
Teniendo en cuenta lo anterior, se declaré saneado el proceso hasta

ese momento.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION

IV.1.- El actor insistid en acceder a las pretensiones de la demanda.

En efecto, senald que la marca cuestionada fue otorgada a pesar de
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que presentaba similitudes con el nombre comercial del cual es
propietario, que ha venido haciendo uso constante desde la fecha

previa a la solicitud de registro de dicha marca.

IV.2.- La sociedad ORQUESTA DE PACHO GALAN BIG BAND
LTDA, tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicité
denegar las suplicas incoadas en la demanda. Para el efecto, sefalo
que el derecho al uso exclusivo y excluyente de una marca se obtiene
a partir del registro efectuado ante la SIC, de acuerdo con lo

dispuesto en el articulo 154 de la Decision 486.

Explic6 que el nombre comercial "ORQUESTA PACHO GALAN”,
otorgado al sefior RICARDO PEREZ, no cumple con el objeto social
como lo es identificar a un establecimiento de comercio para que el
signo que se vea en el lugar donde ejerce su objeto comercial sea
perceptible por el sentido de la vista; y que el depdsito del nombre
comercial no concede derecho alguno, como si lo hace el registro de

una marca.

Que no es cierto y que carece de toda realidad que la ORQUESTA
PACHO GALAN, a la muerte de RICARDO ALI PEREZ CAMACHO,
haya seguido funcionando en cabeza del sefior RICARDO PEREZ
CHAVEZ, pues éste fungié fue como manager de dicha agrupacion.
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Mencioné que una vez fallecido el sefor PEREZ CAMACHO sus
descendientes se adjudican la Orquesta Pacho Galdan de manera
arbitraria con la renovacién de la matricula mercantil con la firma del

fallecido tres afos después de la muerte de éste.

Expresé que lo que ha hecho el sefior RICARDO PEREZ CHAVEZ es
aprovecharse de la reputacién ajena del maestro Pacho Galan y
explotar su obra, pues con ese nombre comercial consigue a
desapercibidos contratistas para que los contraten, utilizando sin
autorizacién la marca “PACHO GALAN”, de su propiedad, en forma
fraudulenta y engafosa con el propdsito de confundir, desviar la
clientela y obtener provecho de la buena fe de los seguidores del
maestro Pacho Galan y su orquesta, causandoles graves perjuicios de
tipo econdémico y moral, representados bdasicamente en la
disminucion de la clientela, ademas de anunciar publicamente el uso
de la marca “PACHO GALAN” en portafolios de servicios, afiches,

publicidad en redes sociales, periddicos y medios de comunicacion.

IV.3.- La SIC se ratifico en lo expuesto en el escrito de contestacién
de la demanda. Al respecto, sostuvo que la marca cuestionada
“PACHO GALAN” tenia la vocacion para ser registrada, al no estar
incursa en las causales de irregistrabilidad previstas en la Decisidn

486.
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IV.4.- El agente del Ministerio Publico, mediante Concepto nim. 23-
379, solicitdé denegar las pretensiones de la demanda. En efecto,
anotdé que la marca cuestionada “PACHO GALAN” cuenta con
suficientes elementos que permiten su diferenciaciéon en el mercado

sin casuar riesgo de confusidn.

Arguyé que la marca “PACHO GALAN” tiene la distintividad
necesaria para que sea identificable frente a los servicios que ampara
en la clase 41 de la Clasificacidon Internacional de Niza, de manera
que el consumidor puede diferenciar a primera vista que se trata de

una marca distintiva.

V.- INTERPRETACION PREJUDICIAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dio respuesta a la
solicitud de interpretacién prejudicial de la norma comunitaria invocada

como violada en la demanda, en los siguientes términos”:

"[...] PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir Ila
interpretacion prejudicial en los términos solicitados en el presente
proceso, toda vez que las normas andinas que fueron objeto de la
consulta prejudicial obligatoria formulada por la Seccion Primera de
la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de
la Republica de Colombia, dentro del proceso interno
11001032400020150008400 constituyen un acto aclarado, en los
términos expuestos en la parte considerativa de la presente
providencia judicial.

7 Proceso 231-IP-2022.
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SEGUNDO: La autoridad consultante debera remitirse a los
criterios juridicos interpretativos contenidos en la sentencia
emitida en el proceso 344-IP-2022, la cual se encuentra
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5154
del 12 de abril de 2023.

TERCERO: Declarar que a través de la presente providencia
judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicacion
uniforme y coherente del ordenamiento juridico comunitario
andino.

CUARTO: Disponer el archivo del expediente [...]".

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

La Sala debe, en primer término, pronunciarse sobre la excepcién
propuesta por el tercero con interés directo en las resultas del
proceso, de conformidad con lo ordenado por el Despacho
Sustanciador mediante auto de 18 de febrero de 20228, en el que se

dispuso lo siguiente:

“[...] En el asunto objeto de estudio, el apoderado del tercero
con interés directo en las resultas del proceso, en su escrito de
intervencion, formulé como excepcion previa la “"caducidad de
la accion”, excepcion esta que, como quedd visto, no esta
enlistada en el articulo 100 del CGP, por lo que no es
procedente su decision en esta etapa procesal, razén por la
cual se resolverd en la sentencia que ponga fin al proceso.

[.]"

Ahora bien, el tercero con interés directo en las resultas del proceso
formuld la excepcidn denominada “caducidad de la accién de nulidad

relativa”, por cuanto estimd que la demanda fue promovida de manera

8 fndice 72 del expediente digital.
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extemporanea, toda vez que la accién procedente era la de nulidad y
restablecimiento del derecho y ésta se instauréd cuando ya habian

fenecido los cuatro (4) meses que establece el articulo 138 del CPACA.

Al respecto, cabe precisar que comoquiera que el acto acusado
CONCEDE un registro marcario, éste es enjuiciable mediante la accidn
de nulidad®, de conformidad con el articulo 17210 de la Decisién 486 y
no la de nulidad y restablecimiento del derecho de que trata el articulo
138 del CPACA, el cual, entre otras circunstancias, es aplicable contra

los actos administrativos que niegan un registro marcarioll.

En el presente caso, la causal alegada por la demandante es de nulidad
relativa y conforme al citado articulo 172 tiene un término de
prescripcidn de cinco (5) afos, contado a partir de la concesién del
registro marcario, término que no se encuentra vencido en el presente
casi porque la Resolucion nim. 5607 de 9 de febrero de 2011,
“Por la cual se decide una revocatoria directa’, a través de la cual

se agotod la via gubernativa que culmind con la concesién del registro

° Relativa o absoluta.

10 v ] Articulo 172- 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.

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. Esta accion
prescribira a los cinco afios contados desde la fecha de concesiéon del registro impugnado [...]”
(Destacado fuera de texto).

11 Criterio reiterado, entre otras, en sentencia de 25 de enero de 2019, expediente identificado con el
ndmero Unico de radicacién 2009-00535-00, C.P. Hernando Sénchez Sanchez (E).
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de la marca mixta “PACHO GALAN”, se notific el 17 de febrero de

201112 y la demanda se presento el 4 de febrero de 201513,

Por lo tanto, no prospera la excepcidon propuesta el tercero con interés
directo en las resultas del proceso, como en efecto se dispondra mas

adelante en la parte resolutiva de esta providencia.

Precisado lo anterior, se tiene que SIC, mediante los actos
administrativos acusados, esto es, las resoluciones nims. 6676 de
8 de febrero de 2010 y 5607 de 9 de febrero de 2011, concedid
el registro de la marca mixta solicitada, “PACHO GALAN” a la
sociedad ORQUESTA DE PACHO GALAN BIG BAND LTDA, para
distinguir los siguientes servicios comprendidos en la clase 41 de la
Clasificacion Internacional de Niza: “[...] Prestacion de los servicios
musicales de la orquesta de pacho Galan Big Bond. Estimular,
promover, fomentar el estudio, la practica y la divulgacion del
patrimonio musical del maestro Francisco Galan Blanco Pacho Galan,

organizacion de eventos [...]".

12 Folio 7 del cuaderno fisico nim. 1.
13 Folio 149 del cuaderno fisico nim. 1.
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A juicio del actor, la SIC concedi6 el registro como marca del signo
mixto “PACHO GALAN”, obviando que él es el titular del nombre

comercial "ORQUESTA PACHO GALAN".

Explico que el establecimiento de comercio "ORQUESTA PACHO
GALAN" fue registrado en la Cadmara de Comercio de Barranquilla por
ALI PEREZ CAMACHO el 16 de diciembre de 1992, bajo la matricula

inmobiliaria 165.595.

Anot6 que desde que se produjo la muerte del fundador de la orquesta
PACHO GALAN, dicha orquesta siguié actuando tanto en Colombia
como internacionalmente, bajo la direccién del sefior ALI PEREZ
CAMACHO, quien siempre trabajé de manera mancomunada con el
maestro FRANCISCO GALAN BLANCO; y que una vez el sefior
PEREZ CAMACHO fallecid, ésta continué funcionando en cabeza de él

desde el 18 de noviembre de 2005.

Por su parte, la SIC menciond que el hecho de obtener el depdsito de
un nombre comercial no es suficiente para denegar el registro de la
marca cuestionada “PACHO GALAN”, toda vez que éste Unicamente
opera como una presunciéon legal respecto de la fecha desde la cual

se entiende que empezo a utilizar el nombre.

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogota D.C. - Colombia
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Adujo que quien alegue derechos respecto de un nombre comercial
determinado debera acreditar su utilizacién real y efectiva en el
comercio para identificarse a si mismo o a su actividad mercantil, no
siendo el depdsito de éste justificacion para relevarse de la exigencia

de probar el uso respectivo del mismo.

La sociedad ORQUESTA DE PACHO GALAN BIG BAND LTDA,
tercero con interés directo en las resultas del proceso, adujo que los
Unicos que han hecho uso de la expresion PACHO GALAN han sido
ellos, como descendientes (hijos y nietos) del sefior FRANCISCO
GALAN, fundador de la orquesta PACHO GALAN, quien, ademas,
fue compositor, cantante y creador de ritmos musicales desde los

anos 20.

Aseguré que el sefior ALI PEREZ CAMACHO ingresd a la orquesta
del sefior FRANCISCO GALAN en el afio 1963 como vocalista y que,
posteriormente, en el afio 1980 pasé a ser manager de ésta, sin que
en ningun momento se le transfirieran los derechos de los que ellos
eran propietarios, sino que, por funciones de su cargo, el sehor
PEREZ CAMACHO firmaba diferentes contratos a nombre de la

orquesta, autorizaba grabaciones de discos y en general cualquier

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogota D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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actuacion publica y privada en la que fuera necesaria la

representaciéon comercial de la ORQUESTA PACHO GALAN.

Explico que, a pesar del fallecimiento del sefior FRANCISCO GALAN,
el ciudadano PEREZ CAMACHO continué siendo el manager de la
orquesta; y que la direccion de ésta fue asumida por el sefior

ARMANDO JOSE GALAN GRAVINI, hijo d¢ FRANCISCO GALAN.

Mencioné que, de manera abusiva, el sefior PEREZ CAMACHO
registré el establecimiento de comercio ORQUESTA PACHO GALAN
a su nombre ante la Camara de Comercio de Barranquilla, sin contar
con algun tipo de autorizacion por parte de los herederos de
FRANCISCO GALAN, a sabiendas de que la orquesta ni el nombre

que representa eran de su propiedad.

Que en este caso no se estd hablando de una persona cualquiera,
sino de un artista que construyd su nombre, imagen y estilo propio,
por lo que el primero en hacer uso del nombre PACHO GALAN, fue
precisamente el mismo FRANCISCO GALAN, ya que éste era su
seudoénimo y como era reconocido en el mundo de la musica, el cual
fue transferido posteriormente a su muerte a sus hijos ARMANDO

JOSE GALAN GRAVINI y FRANCISCO MANUEL GALAN GRAVINI.

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogota D.C. - Colombia
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El Tribunal, en atencidon a la solicitud de interpretacién prejudicial
deprecada por esta Corporacidn, profirié la Interpretacion Prejudicial
231-IP-2022, en la cual indicé que la autoridad consultante debe
remitirse a los criterios interpretativos contenidos en las
interpretaciones prejudiciales nums. 344-IP-2022, en la que se

interpreto el articulo 135 de la Decisién 486.

Al respecto, la Sala precisa que, aunque la actora invocdé como
vulnerado el articulo 135 jbidem, al exponer el concepto de violacion
del mismo adujo que la marca cuestionada “PACHO GALAN” es
similar a su nombre comercial "ORQUESTA PACHO GALIf\N”, es decir,
alegd la falta de cumplimiento del requisito de distintividad

extrinseca, el cual esta prevista en el articulo 136, ibidem4,

En efecto, la demandante argumentd que en el caso sub examine la
SIC concedié el registro como marca del signo mixto “PACHO
GALAN”, obviando que él es el titular del nombre comercial

“ORQUESTA PACHO GALAN".

4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secciéon Primera, sentencia de 20 de
noviembre de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, nim. Unico de radicaciéon 2009-00167-00.
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Por lo anterior, el estudio del supuesto previsto en el articulo 135
ibidem, se excluye del problema juridico a resolver!>, comoquiera que
en el presente asunto no se esta debatiendo el concepto de marca vy,
ademas, se incluye el articulo 136, literal b), ibidem, toda vez que en
el mismo se debate la presunta confundibilidad de la marca
cuestionada frente al nhombre comercial del que el actor alega ser

titular.

Asi las cosas, el texto de las normas aludidas es la siguiente:

Decision 486.
"[...] Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aquellos
signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho
de tercero, en particular cuando:
b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial
protegido, o, de ser el caso, a un rotulo o ensefia, siempre que

dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de
confusion o de asociacion; [...]".

Previo a determinar si la marca cuestionada resulta similarmente
confundible con el nombre comercial del actor, es del caso abordar la

forma de adquisicion de los derechos sobre éste.

El nombre comercial se encuentra regulado en el articulo 190 y

siguientes de la Decisién 486, y ha sido definido como:

15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion Primera, sentencia de 20 de
noviembre de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, nim. Unico de radicacién 2009-00167-00.
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"[...] Se entendera por nombre comercial cualquier signo que
identifigue una actividad econémica, a una empresa, o a un
establecimiento mercantil [...]".

Ahora, de conformidad con el articulo 191 de la Decision 486, "[...] E/
derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su
primer uso en el comercio y termina cuando cese el uso del nombre
comercial o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento

que lo usa [...]".

Segun lo previsto en la norma, la existencia del uso del nombre
comercial estd sujeta a que la empresa en desarrollo de su actividad
empresarial realice actos tales como: transportar, almacenar, vender,
ofrecer en venta, distribuir, importar, exportar, publicitar, publicar,

etc., productos o servicios utilizando su nombre comercial.

Al respecto, la jurisprudencial® y la doctrina han predicado que el uso
del nombre comercial debera ser "[...] personal, continuo, efectivo y
previo a la solicitud de la marca de que se trate. La prueba del uso

correspondera a quien la alegue [...]".

Frente a este asunto, la Sala estima pertinente traer a colacién la

sentencia de 22 de septiembre de 201617, en la que se precisd, con

16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secciéon Primera, sentencia de 22 de
septiembre de 2016, expediente identificado con el nimero Unico de radicacion 2010-00453-00 C.P.
Maria Elizabeth Garcia Gonzalez.
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secciéon Primera, sentencia de 22 de
septiembre de 2016, expediente identificado con el nimero Unico de radicacién 2010-00453-00 C.P.
Maria Elizabeth Garcia Gonzalez.
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fundamento en la interpretacion prejudicial aplicable para ese caso, lo

siguiente:

"[...] Los articulos 191 a 193 de la Decision 486 establecen el
sistema de proteccion del nombre comercial.

De conformidad con estas normas, la proteccion del nombre
comercial goza de las siguientes caracteristicas:

a. El derecho sobre el nombre comercial se genera con
su uso. Lo anterior quiere decir que el depdsito del nombre
comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo. El
registro de un nombre comercial puede ser simplemente un
indicio del uso, pero no actua como una prueba total del
mismo.

b. De conformidad con Ilo anterior, quien alegue
derechos sobre un nombre comercial debera probar su
uso real, efectivo y constante. E/ Tribunal ha determinado
qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre
comercial, asi como los parametros de su prueba, de la
siguiente manera:

"El Tribunal se ha pronunciado, sobre la proteccion del
nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en
los términos siguientes: Por tanto, la obligaciéon de
acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se
sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y
el derecho de proteccion del nombre en algun hecho
concreto, sin el cual no existiria ninguna seguridad
juridica para los competidores (...) de manera que la
proteccion otorgada al nombre comercial se encuentra
supeditada a su uso real y efectivo con relacion al
establecimiento o a la actividad econdmica que distinga,
ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal
y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar
adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial
se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de
uso para mantener su vigencia (...) las pruebas dirigidas a
demostrar el uso del nombre comercial deben servir para
acreditar la identificacion efectiva de dicho nombre con
las actividades econémicas para las cuales se pretende el
registro.”8

8 Proceso 45-IP-98, de 31 de mayo de 2000, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N° 581, de 12 de julio de 2000.

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



25

NUmero Unico de radicacion: 11001-03-24-000- 2015-00084-00
Actor: RICARDO ALI PEREZ CHAVEZ

Cc. Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y

constante de un nombre comercial con anterioridad a la
solicitud de registro de un signo idéntico o similar,
podra oponerse a la misma si dicho signo puede causar
riesgo de confusion y/o de asociacion en el publico

consumidor.

d. Quien aleque y pruebe el uso real y efectivo de un

nombre comercial con anterioridad al uso de un signo
idéntico o similar, podra oponerse a dicho uso si éste

puede causar riesgo de confusion o de asociacion.

(...)
En tal sentido, el uso del nombre comercial podra
demostrarse mediante facturas comerciales,

documentos contables, o certificaciones de auditoria
que demuestren la regularidad y la cantidad de Ila
comercializacion _de los servicios _identificados con el
nombre comercial, entre otros.

Adicionalmente, constituiran uso de un signo en el
comercio, los siguientes actos entre otros: introducir en
el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir
productos o servicios con ese signo; importar, exportar,
almacenar o _transportar productos con ese signo; o,
emplear el signo en publicidad, publicaciones,
documentos comerciales o comunicaciones escritas u
orales, independientemente del medio de comunicacion
empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad
que fuesen aplicables.|...]” (Destacado fuera de texto)

En consecuencia, se insiste, que quien alegue el derecho al uso
exclusivo de un nombre comercial deberd probar por los medios
procesales su uso real, efectivo y constante con anterioridad al

registro de la marca solicitada o registrada.

Comoquiera que para que aplique la causal de irregistrabilidad bajo

estudio, deberia haberse acreditado la existencia y uso del nombre
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comercial, corresponderia a la Sala, previo a desarrollar el cargo
propuesto, determinar si, para el momento en que se expidieron los
actos administrativos acusados, el actor era el titular del nombre

comercial "ORQUESTA PACHO GALAN".

De la revision del expediente, la Sala encuentra que la parte demandante

aportd las siguientes pruebas documentales:

- Copia de la Resolucién nim. 22538 de 30 de abril de 2009, expedida
por la directora de Signos Distintivos de la SIC, mediante la cual se
otorgd el depésito de la ensefia comercial "ORQUESTA PACHO GALAN”

al sefior RICARDO ALI PEREZ!®,

- Copia de la Resolucién nium. 59886 de 25 de noviembre de 2009,
expedida por la directora de Signos Distintivos de la SIC, por la cual se
otorgd el depdsito del nombre comercial "ORQUESTA PACHO GALAN”

al sefior RICARDO ALI PEREZ>20,

- Copia de la Escritura Publica nim. 0052 de 19 de enero de 2009,

expedida por la Notaria 8° de Barranquilla, mediante la cual el sefior

19 Folio 8 del cuaderno fisico nim. 1.
20 Folio 12 del cuaderno fisico num. 1.
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RICARDO ALI PEREZ CHAVEZ protocolizé como documento “E/

logotipo de la ORQUESTA PACHO GALAN"?t,

- Copia de la Escritura Publica nium. 1157 de 22 de agosto de 2012,
expedida por la Notaria 11 de Barranquilla, mediante la cual se
protocolizé la compraventa de la ensefa comercial " ORQUESTA PACHO
GALAN"” por parte de RICARDO ALI PEREZ CHAVEZ a la sociedad

ORQUESTA PACHO GALAN EN COMANDITA SIMPLE??,

- Copia de la declaracién de renta correspondiente al afio 2009 por parte
de la sociedad ORQUESTA PACHO GALAN EN COMANDITA

SIMPLE?3.

- Copia del Certificado Especial expedido por la Camara de Comercio de
Barranquilla, mediante la cual certifica que el sefior ALI ANTONIO
PEREZ CAMACHO, se registré ante dicha entidad bajo la matricula nam.
165595 el 16 de diciembre de 1992, en la que figura, ademads, como
propietario del establecimiento de comercio "ORQUESTA PACHO
GALAN" ubicado en la Calle 51 # 17-08 en la ciudad de Barranquilla,

Atlantico?4.

21 Folios 15 a 18 del cuaderno fisico nim. 1.
22 Folios 19 a 21 del cuaderno fisico nim. 1.
23 Folio 28 del cuaderno fisico nim. 1.
24 Folio 29 del cuaderno fisico nium. 1.
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- 23 copias de los formularios de renovacion de matricula mercantil ante
la Camara de Comercio de Barranquilla, correspondientes tanto de la
sociedad ORQUESTA PACHO GALAN SOCIEDAD EN COMANDITA
SIMPLE, como del establecimiento de comercio ORQUESTA PACHO
GALAN, de propiedad del sefior ALI ANTONIO PEREZ CAMACHO,
para los afios 2009 a 2012 y 1992, 1993, 1994, 1997, 2005, 2008

respectivamente?®.

Cabe sefialar que algunos formularios de renovaciéon se encuentran con

fechas ilegibles.

- Articulos de prensa del periédico El Heraldo, de fechas 29 de
septiembre de 1995, 19 de noviembre de 2005, 20 de noviembre de ese
ano, 7 de abril de 2006, 6 de agosto de 2006, 26 de octubre de dicha

anualidad, 4 de marzo de 2007, en las que se evidencia lo siguiente?®:

25 Folio 31 (vuelto) a 52 del cuaderno fisico nim. 1.
26 Folios 55 a 79 del cuaderno fisico nim. 1.
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- Certificacion de 5 de junio de 1997, mediante la cual el sefior ALI
ANTONIO PEREZ CAMACHO, en su calidad de representante legal de
la ORQUESTA PACHO GALAN, designé al sefior ARMANDO JOSE
GALAN GRAVINI, hijo de FRANCISCO GALAN, como director artistico

de ésta?’.

- Copia de la Resolucion nim. 000265 de 29 de julio de 2003, expedida
por la Asamblea Departamental del Atlantico, a través de la cual se le
concedid la distincin de ORDEN DE BARLOVENTO, en el grado GRAN
CABALLERO al sefior ALI PEREZ CAMACHO, por su aporte cultural al
folclor nacional a través de la orquesta PACHO GALAN, durante los

ultimos 40 afos?8.

- Copia de la mencién de honor otorgada por la Alcaldia de Soledad,
Atlantico, en el afio 2001 al sefior ALI PEREZ CAMACHO, por difundir a
nivel nacional e internacional el ritmo musical del merecumbé y por ser

integrante de la ORQUESTA PACHO GALAN?,

- 35 copias de contratos suscritos entre los sefores RICARDO ALI
PEREZ CAMACHO y JORGE PEREZ CHAVEZ, obrando en sus calidades

de representantes legales del establecimiento ORQUESTA PACHO

27 Folio 80 del cuaderno fisico nium. 1.
28 Folio 81 del cuaderno fisico nim. 1.
2% Folio 82 del cuaderno fisico nium. 1.
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GALAN, con diferentes clientes, para la prestacion del servicio de
aminaciéon musical, de fechas 12 de septiembre de 2003; 1o, 12 de
noviembre de 2005; 6 de enero, 5 y 10 de agosto, 15 de septiembre y
10 de noviembre de 2009; 6, 14 y 19 de enero, 2 de junio, 25 de
noviembre de 2010; 16 de julio de 2011; 17 de enero de 2012; 28 de

enero, 25 de abril de 201339,

- Comunicacién escrita por el sefior ALI PEREZ, en su calidad de
representante legal de la ORQUESTA PACHO GALAN, ofreciendo los
servicios de dicha orquesta, de fecha 30 de noviembre de 1995 y dirigida

al CLUB LAGOS DEL CAJUARAL3!,

- 11 copias de certificaciones suscritas por: i) IRDAMAYER, en la que
certifica que ha realizado contratos con los sefiores ALI PEREZ
CHAMACHO, ROGER PEREZ CHAVEZ y RICARDO ALI PEREZ
CHAVEZ como representantes de la ORQUESTA PACHO GALAN en las
fechas de 31 de mayo de 2003, 26 de noviembre de 2005, 31 de octubre
de 2009 y 15 de febrero de 201032; ii) COOPRUDELA, en la que dan fe
de que la Agrupacién Musical ORQUESTA PACHO GALAN, representada

por el sefior RICARDO ALI PEREZ CHAVEZ, amenizd su fiesta de

30 Folios 83 a 118, 123 y 125 a 127 y 129 del cuaderno fisico nim. 1.
3! Folio 119 del cuaderno fisico nim. 1.
32 Folio 88 del cuaderno fisico nim. 1.
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integracion de fin de afio 200933; iii) ANGEL THORRENS, en la que
informa que ha tenido relacién con la ORQUESTA PACHO GALAN de los
Hermanos Pérez, desarrollando actividades artisticas el 31 de diciembre
de 200834: iv) FUNDACION TALENTO HUMANO en la que certifica que
la ORQUESTA PACHO GALAN, cuyo representante es el sefior
RICARDO PEREZ CHAVEZ, celebrd un contrato con ellos para presentar
la orquesta en el Hotel Prado Mar el 6 de febrero de 201033; v)
ASOCIACION DE GRUPOS FOLCLORICOS DEL DEPARTAMENTO
DEL ATLANTICO, en la que da fe de que contraté los servicios de la
ORQUESTA PACHO GALAN para la animacién de la coronacién de la
reina del carnaval de la 44 en el afo 20083%; vi) ROISMAN HERRERA
BOBADILLA E.U. en la que certifica que la ORQUESTA PACHO GALAN
amenizé el primer concurso de eliminatoria de ALBERTO VO5 el 20 de
septiembre de 200937; vii) EL BEMBE PRODUCCIONES E.U., en el que
informa que ha manejado relaciones comerciales con la ORQUESTA
PACHO GALAN, desde el afio 200338; viii) JOSE MANUEL DE LAS
SALAS, en la que da fe de que de que celebré con la ORQUESTA
PACHO GALAN el 12 de septiembre de 2003 un contrato para la

prestacion de servicios de animacién musical, representada por el sefior

33 Folio 92 del cuaderno fisico nim. 1.

34 Folios 94 y 95 del cuaderno fisico nim. 1.
35 Folio 97 del cuaderno fisico nim. 1.

36 Folio 99 del cuaderno fisico nim. 1.

37 Folio 118 del cuaderno fisico nim. 1.

38 Folio 122 del cuaderno fisico niim. 1.
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ALI ANTONIO PEREZ CAMACHO3°;, ix) UNION NACIONAL DE
COMERCIANTES -UNDECO- en la que certifica que el sefior JORGE
PEREZ CHAVEZ, quien actué como representante de la ORQUESTA
PACHO GALAN, ha mantenido relaciones comerciales con ellos para la
prestacion de servicios musicales en diversos eventos, siendo la ultima
presentacion el 30 de abril de 20134°; x) JAIME CORZO DURAN, en la
que informa que en varias ocasiones contrato los servicios artisticos de la
ORQUESTA PACHO GALIf\N, a través de su representante, el sefior ALI
PEREZ CHAMACHO, de fecha 27 de mayo de 2010%!; y xi) ORLANDO
CERTAIN ARELLANA, en la que da fe de que siempre vio al sehor ALI
PEREZ CAMACHO bajo el mando del establecimiento comercial
ORQUESTA PACHO GALAN y que en 2011 contratd los servicios de la

orquesta con los hijos del sefior PEREZ CAMACHO.#2

De conformidad con lo anterior y al analizar las pruebas
documentales allegadas al expediente, la Sala observa que: i) el
fundador de la ORQUESTA PACHO GALAN fue el sefior
FRANCISCO GALAN; ii) que el sefior ALI PEREZ CAMACHO ingresé
a la orquesta como vocalista y, posteriormente, fue el encargado de

representar o ser el manager de dicha organizacién musical; iii) una

39 Folio 124 del cuaderno fisico num.
40 Folio 126 del cuaderno fisico nim.
41 Folio 128 del cuaderno fisico nim.
42 Folio 130 del cuaderno fisico nim.

=
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vez fallecié el sefior FRANCISCO GALAN, su hijo ARMANDO
ANTONIO GALAN GRAVINI, continué como director artistico de la
ORQUESTA PACHO GALAN; iv) posterior a la muerte del senor
PEREZ CAMACHO, sus hijos JORGE, ROGER, RICARDO y ALI
PEREZ CHAVEZ, continuaron representando a la orquesta; y v) el 24
de noviembre de 2008, el senor ARMANDO ANTONIO GALAN
VALENCIA, nieto de ARMANDO ANTONIO GALAN GRAVINI,
solicitd el registro de la marca mixta “PACHO GALAN”, para los
servicios de la clase 41 de la Clasificacién Internacional de Niza, la
cual fue posteriormente cedida a la sociedad ORQUESTA DE PACHO
GALAN BIG BAND LTDA., tercero con interés en las resultas del

proceso

Como puede observarse, a juicio de la Sala, las pruebas antes
resefiadas permiten concluir que el sefior FRANCISCO GALAN ha
sido propietario desde el inicio y fundacién de la orquesta, la cual
precisamente era conocida bajo el seudénimo de su nombre, “PACHO

GALAN".

Sobre el particular, cabe sefalar que en el plenario no obran pruebas
que acrediten que el sefior PEREZ CAMACHO, -padre del actor y con

base en quién alegdé que empezd el nombre del uso comercial
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“"ORQUESTA PACHO GALAN”, al afirmar que fue junto con el sefior
FRANCISCO GALAN, que fundaron la Orquesta-, demostré el uso
como propietario del nombre comercial "ORQUESTA PACHO

GALAN”, como se pasa a explicar a continuacion:

En primer lugar, se advierte que los documentos con fechas
posteriores a 24 de noviembre de 2008 no pueden ser tenidos en
cuenta, comoquiera que respecto de la prioridad en el uso de un
nombre comercial el Tribunal en la Interpretacién Prejudicial 352-IP-

2018 considerd que:

"[...] quien aleque el uso anterior del nombre comercial
debera probar por los medios procesales al alcance de la

justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o
en el ambito jurisdiccional "que el nombre ha venido siendo
utilizado con anterioridad. [...] La simple alegacion del uso
no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer
prevalecer sus derechos. La facilidad de determinar el uso
puede provenir de un sistema de registro o de depdsito que,
sin ser esenciales para la proteccidon, proporcionan por lo
menos un principio de prueba en favor del usuario [...]".

Por lo tanto, el uso que se demuestre debe ser anterior a la fecha de
solicitud de registro de la marca cuestionada, de manera que: i) las
resoluciones nums. 22538 de 30 de abril de 2009 y 59886 de 25 de
noviembre de 2009, mediante las cuales se otorgd el depdsito de la
ensefia y nombre comercial "ORQUESTA PACHO GALAN" al actor; ii) la

Escritura Publica nim. 0052 de 19 de enero de 2009, expedida por la
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Notaria 8° de Barranquilla; iii) la Escritura Publica nim. 1157 de 22 de
agosto de 2012; iv) la declaracién de renta correspondiente al afio 2009
por parte de la sociedad ORQUESTA PACHO GALAN EN COMANDITA
SIMPLE; v) los formularios de renovacidon de matricula mercantil ante la
Camara de Comercio de Barranquilla, correspondientes tanto de la
sociedad ORQUESTA PACHO GALAN SOCIEDAD EN COMANDITA
SIMPLE, como del establecimiento de comercio ORQUESTA PACHO
GALAN para los afios 2009 a 2012; vi) los contratos suscritos entre los
sefiores RICARDO ALI PEREZ CAMACHO y JORGE PEREZ CHAVEZ,
obrando en sus calidades de representantes legales del establecimiento
ORQUESTA PACHO GALIf\N, con diferentes clientes, para la prestacién
del servicio de aminacion musical, de fechas 6 de enero, 5 y 10 de
agosto, 15 de septiembre y 10 de noviembre de 2009; 6, 14 y 19 de
enero, 2 de junio, 25 de noviembre de 2010; 16 de julio de 2011; 17 de
enero de 2012; 28 de enero y 25 de abril de 2013 vy; vii) las
certificaciones suscritas por COOPRUDELA, ANGEL THORRENS,
FUNDACION TALENTO HUMANO, ASOCIACION DE GRUPOS
FOLCLORICOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO,
ROISMAN HERRERA BOBADILLA E.U., UNION NACIONAL DE
COMERCIANTES -UNDECO-, JAIME CORZO DURAN y ORLANDO

CERTAIN ARELLANA se encuentran por fuera del marco temporal
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dentro del cual se debia demostrar el uso anterior del nombre

comercial " ORQUESTA PACHO GALAN".

En _segundo lugar, la Sala advierte que las diferentes notas de
prensa del periddico El Heraldo, permiten inferir que la ORQUESTA
PACHO GALAN fue fundada Unicamente por el sefior FRANCISCO
GALAN BLANCO, conocido bajo el seudénimo de “PACHO GALAN”,
originario de Soledad, Atlantico y quien se popularizé por incursionar

en diferentes ritmos del merengue, tales como el merecumbé.

También se observa de las citadas notas de prensa que hacen alusion
al fallecimiento del sefior ALI PEREZ CAMACHO, padre del actor,
que en ellas se explica con claridad que el sefior PEREZ CAMACHO

Q.E.P.D., fue "[...] el manager de toda la vida de la ORQUESTA

PACHO GALAN (...) Precisamente, hasta hace tres dias el manager

barranquillero, que gozdé del aprecio de sus colegas por su
entusiasmo u dinamismo, estaba preparando junto con los miembros
de SINTRAMUCOL, un acto especial para el 26 de este mes [...]7; vy

que "“[...] al hablar del maestro Pacho Galan (..) sefialaba que

(...) fue como un padre para él, que ademas le brindé toda su

confianza hasta el punto que le confirio los derechos de

administrar la orquesta. [...]".
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Adicionalmente, en una de las notas de prensa, la Sala también
extrae lo siguiente: “[...] Para conmemorar los cien afios del natalicio
del inolvidable compositor y mdusico soledefio, Francisco “Pacho”
Galan, el cantante Pocho Pérez, su hermano Roger y el periodista
Armando Galan Jr., adelantan los preparativos para rendirle un
tributo al desaparecido maestro. Sequn ARMANDO GALAN JR.,

gerente de la orquesta, dentro de los preparativos del gran

homenaje se hara una serie de presentaciones con orquestas y
cantantes que alternaron con la agrupacion. (...) Pocho Pérez fue el

intérprete del ultimo gran éxito de la orquesta. [...]”.

De la lectura de dichos articulos, la Sala advierte que el sefior ALI
PEREZ CAMACHO Unicamente cumplia funciones de representacion
administrativa de la orquesta o de manager, pero que en ningun
momento fuese socio o propietario de la "ORQUESTA PACHO

GALAN".

Por el contrario, se estima que quien fungia como gerente era el
sefior ARMANDO GALAN; y que, adicionalmente, los hijos del sefior
PEREZ CAMACHO no obraban como representantes de ésta sino
como musicos, pues de dichos articulos se advierte que algunos eran

vocalistas y otros tocaban diferentes instrumentos.
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Por lo tanto, dichos articulos no brindan certeza de que el actor o su
padre fuesen propietarios del nombre comercial "ORQUESTA PACHO

GALAN".

En tercer lugar, la Sala advierte que tanto los contratos suscritos
entre los sefiores RICARDO ALI PEREZ CAMACHO y JORGE PEREZ
CHAVEZ, obrando en sus calidades de representantes legales del
establecimiento ORQUESTA PACHO GALAN, con diferentes clientes
y proveedores, asi como las certificaciones expedidas por
IRDAMAYER, EL BEMBE PRODUCCIONES E.U., JOSE MANUEL
DE LAS SALAS, tampoco demuestran el uso previo del nombre
comercial "ORQUESTA PACHO GALAN”, ya que, como se advirti6
anteriormente, en éstas se especifica que los citados sefiores obraban

como representantes de la "ORQUESTA PACHO GALAN"”, mas no

como sus propietarios.

En cuarto lugar, la Sala considera que la la Resolucién num. 000265
de 29 de julio de 2003, expedida por la Asamblea Departamental del
Atlantico, a través de la cual se le concedid la distincién de ORDEN
DE BARLOVENTO, en el grado GRAN CABALLERO al sefior ALI

PEREZ CAMACHO, por su aporte cultural al folclor nacional a través
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de la orquesta PACHO GALAN, asi como la mencién de honor
otorgada por la Alcaldia de Soledad, Atlantico, en el afio 2001 al
sefior ALI PEREZ CAMACHO, por difundir a nivel nacional e
internacional el ritmo musical del merecumbé y por ser integrante de
la ORQUESTA PACHO GALAN, se originaron en virtud de que el
sefior PEREZ CAMACHO, a pesar de que no era el propietario del
establecimiento de comercio, si ayudé al sefior FRANCISCO GALAN
a que su orquesta se expandiera y tuviese un mayor reconocimiento,
pero en virtud de su calidad de manager de la ORQUESTA PACHO

GALAN.

En quinto lugar, si bien es cierto que el sefior PEREZ CAMACHO en
1992 inscribié el establecimiento de comercio "ORQUESTA PACHO
GALAN” ante la Cadmara de Comercio de Barranquilla y que ello
podria tenerse como una fecha de primer uso, también lo es que no
se advierte que en el plenario obren certificaciones de revisores
fiscales o contadores que demuestren ingresos por concepto de
servicios de presentaciones musicales de la ORQUESTA PACHO
GALAN, ni mucho menos facturas por la prestacion de dichos
servicios en cabeza del sefior PEREZ CAMACHO o del actor o sus
hermanos, como propietarios de dicha orquesta o cualquier otro

documento que probara la regularidad y la cantidad de Ila
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comercializacion de los servicios identificados con el nombre

comercial.

Asi las cosas, para la Sala en el expediente no existe prueba que
demuestre algun uso continuo, regular y efectivo, del nombre
comercial desde el afio 1992 hasta la fecha en que se solicitd el
registro de la marca mixta “PACHO GALAN”, por lo que se tiene que
el uso dado al nombre comercial no se extendié hasta el momento en
que el tercero con interés directo en las resultas del proceso solicito

el registro de la marca cuestionada.

En este sentido, la Sala considera que el actor no puede oponerse al
derecho marcario que el tercero con interés directo en las resultas del
proceso ostenta sobre la marca cuestionada, el cual data desde el afo
2008, anualidad para la cual la parte demandante no acreditdé haber
usado de forma continua, regular y efectiva el nombre comercial
“"ORQUESTA PACHO GALAN", razén por la que tampoco se advierte
vulneracién alguna de los articulos 2° y 58 de la Constitucién Politica

y 603, 606, 607 y 610 del Cédigo de Comercio.

Ahora, la sociedad ORQUESTA DE PACHO GALAN BIG BAND

LTDA. alego que el primero en hacer uso del nombre PACHO GALAN
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fue precisamente el mismo FRANCISCO GALAN, ya que éste era su
seudonimo y como era reconocido en el mundo de la musica, el cual
fue transferido posteriormente a su muerte a sus hijos ARMANDO

JOSE GALAN GRAVINI y FRANCISCO MANUEL GALAN GRAVINI.

Adicionalmente, menciond que sus herederos decidieron registrar la
marca “PACHO GALAN”, por ser un producto que identifica a su
estilo propio, que da una impronta particular y que no existe nadie
igual, lo cual también les permite que terceros no comercialicen la

herencia y legado que les dio el sefior FRANCISCO GALAN.

Sobre el particular, la Sala estima pertinente llamar la atencién del
hecho relativo a que, en este caso, fueron los herederos del senor
FRANCISCO GALAN quienes obtuvieron el registro como marca de
la expresion “PACHO GALAN” para servicios musicales comprendidos

en la clase 41 de la Clasificacion Internacional de Niza.

Respecto de los nombres propios registrados como marcas, en la

Interpretacion Prejudicial 666-1P-2018, el Tribunal sefalé:

"[...] 3.3. Los nombres comunes pueden ser distintivos y, en
consecuencia, utilizables y protegibles como nombres
comerciales y marcas, siempre y cuando atiendan, entre
otros, a los siguientes criterios:
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3.3.1. Entre mas comun sea el nombre, menos probabilidad
tendra de ser distintivo. En este caso se debera realizar un
analisis mas prolijo e integral para establecer si ya es utilizado,
registrado o depositado como distintivo y, en consecuencia,
realizar un adecuado analisis de distintividad.

3.3.2. Entre menos comun sea el signo, mas probabilidad tendra
de ser distintivo. Esto debe ser evaluado por el Tribunal bajo un
examen integral y de oficio.

3.3.3. Si_el nombre es de una persona reconocida en una

actividad, para dicho rubro tiene mayor probabilidad ser

distintivo y, en consecuencia, protegible en relacion con la
utilizacion, el registro o el depdsito de signos idénticos o

similares. Se debe evitar el aprovechamiento del prestigio
del personaje famoso o reconocido.

3.3.4. Si el nombre comun ademas es una palabra de “uso
comun” en una clase determinada, no puede ser utilizado,
depositado o registrado como marca o nombre comercial, a no
ser que lo acompafen elementos que le otorguen distintividad. En
este ultimo evento, el elemento de uso comun debe ser excluido
del cotejo marcario.

3.4. Un ejemplo de un nombre comun de "uso comun” es
"Claudia. En el ambito ecuatoriano es una fruta, que podria ser de
uso comun en las clases relacionadas con comida o alimentacion,
pero a su vez es un nombre comun.

[..]

4.6. De lo expuesto, se concluye que el nombre de una persona
natural puede ser registrado como marca en el marco de la
normativa comunitaria, siempre y cuando cumpla con los
siguientes requisitos: i) sea lo suficientemente distintivo; ii) su
uso en el mercado no genere confusion o riesgo de confusion en
el publico consumidor; iii) no afecte la identidad o prestigio de
personas naturales ajenas al titular, salvo que se cuente con el
consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de
quienes fueran declarados sus herederos.

[..]

4.9. Ahora bien, este Tribunal considera que la presencia de
conflicto entre una marca y el nombre de una persona
natural reconocida en un mercado determinado es motivo

para que la solicitud de registro pueda ser denegada. Ello
por la posibilidad de inducir a pensar que trata del nombre de
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otra persona— a menos que el nombre no sea comun—. Empero,
el registro podra concederse cuando la persona que es titular de
los derechos de que se trate consiente en el registro de tal marca
o lo autorizan sus herederos, segun sea el caso.

4.10. Por ultimo, es preciso tomar en cuenta lo que la
doctrina y la jurisprudencia han senalado acerca de quién

tendria la posibilidad de invocar la proteccion por la
utilizacion de su nombre, apellido, seuddénimo, etc.;
estableciendo que quienes ostentan ese derecho son los
titulares del nombre o sus herederos. [...]” (Resaltado fuera
de texto.)

En ese sentido y teniendo en cuenta lo expuesto por el Tribunal, al
ser la expresion PACHO GALIf\N, perteneciente al senor FRANCISCO
GALAN, por ser el seudénimo bajo el cual era reconocido como
artista, era a él y sus herederos quienes ostentaban el derecho a
obtener el registro como marca de dicha expresién, mas no el sefior
ALI PEREZ CAMACHO o sus hijos, ya que ellos no eran propietarios

ni descendientes del sefior FRANCISCO GALAN.

Por lo tanto, mal haria la Sala en otorgarle derechos respecto del uso
del nombre comercial ORQUESTA PACHO GALAN, cuando dicho
nombre pertenece a otra persona y sus herederos; y que, ademas,
podria afectar la identidad de una persona natural reconocida en el
mercado musical, como ocurre en este caso con el tercero con interés
en las resultas del proceso, pues el representante legal de la sociedad
ORQUESTA DE PACHO GALAN BIG BAND LTDA., es el sefor

ARMANDO ANTONIO GALAN VALENCIA, nieto del sefior
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FRANCISCO GALAN, pudiendo inducir al publico consumidor en

confusion respecto del origen de los servicios.

Finalmente, en cuanto a la solicitud del tercero con interés directo en
las resultas del proceso referente a declarar la nulidad del registro de
la matricula mercantil 165596 de 16 de diciembre de 1992,
concedida al sefior RICARDO ALI PEREZ CAMACHO, la cual fue
posteriormente adjudicada a sus herederos, la Sala pone de presente
que éste debid ser demandado directamente por él, ya que dicho acto
no hace parte del objeto del presente litigio, pues lo que se debatia era
la legalidad de las resoluciones nims. 6676 de 8 de febrero de
2010 y 5607 de 9 de febrero de 2011, mediante las cuales la SIC
concedid el registro de la marca mixta solicitada, "PACHO GALAN"
para identificar servicios de la clase 41 de la Clasificaciéon

Internacional de Niza.

Por lo expuesto en precedencia, la Sala no accede a la referida peticidon
propuesta por el tercero con interés directo en las resultas del proceso,
ya que es la sociedad ORQUESTA DE PACHO GALAN BIG BAND
LTDA quien tiene mayor conocimiento y elementos de juicio, por lo

que debe demandar directamente?3.

43 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccidon Primera, sentencia de 28 de
noviembre de 2024, C.P. Nubia Margoth Pefia Garzén, nim. Unico de radicacién 2013-00386-00.
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En conclusién, al poseer la marca cuestionada la condicion de
distintividad necesaria y al no existir en cabeza del actor un nombre
comercial que deba ser protegido, la Sala concluye que no se violaron
las normas invocadas como vulneradas y que le asistié razén a la SIC
al conceder la marca “PACHO GALAN”, para amparar los servicios
de la clase 41 de la Clasificacion Internacional de Niza, razon
suficiente para que se mantenga incoélume la presuncion de legalidad
que ampara a los actos administrativos acusados, pues resultan
acordes con los parametros fijados por el ordenamiento juridico

comunitario.

En consecuencia, la Sala denegara las pretensiones de la demanda,
como en efecto se dispondréd en la parte resolutiva de esta

providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Seccion Primera, Administrando

Justicia en nombre de la Replblica y por autoridad de la Ley

FALLA

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las

razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
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SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el articulo

128 de la Decisidon 500 de la Comision de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas

las anotaciones de rigor.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leida, discutida

y aprobada por la Sala, en la sesion del dia 6 de febrero de 2025.

NUBIA MARGOTH PENA GARZON OSWALDO GIRALDO LOPEZ
Presidente
GERMAN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SANCHEZ SANCHEZ
Aclara voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electronicamente por los
integrantes de la Seccion Primera en la sede electréonica para la gestion judicial
SAMAIL. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservacion y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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