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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SANCHEZ SANCHEZ

Bogota, D.C., treintay uno (31) de julio de dos mil dieciocho (2018)

NUm. unico de radicacion: 11001032400020100015300

Demandante: Pernod Ricard Argentina S.R.L.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Accion de Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Tema: Confundibilidad marcaria. Criterios de comparacion entre signo nominativo
y marca mixta. Riesgo de confusion indirecta y de asociacion. Cancelacion de un
registro marcario por falta de uso de la marca también solicitado como defensa en

un procedimiento de oposicion interpuesto con base en la marca no usada.

La Sala decide, en Unica instancia, la demanda que, en ejercicio de la accion de
nulidad y restablecimiento del derecho, presenté Pernod Ricard Argentina S.R.L.
contra la Superintendencia de Industria y Comercio con el fin de que se declare la
nulidad de las resoluciones nims. 3036 de 29 de enero de 2009 y 49992 de 30 de
septiembre de 2009.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; i)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a

continuacion.

I. ANTECEDENTES

La demanda
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1. Pernod Ricard Argentina S.R.L., en adelante la demandante, por intermedio de
apoderado especial, en ejercicio de la accién de nulidad y restablecimiento del
derecho establecida en el articulo 85' del Decreto 01 de 2 de enero de 19842, en
adelante Cddigo Contencioso Administrativo, presenté demanda® contra la
Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la demandada, con el fin
de que se declare la nulidad de la Resolucién num. 3036 de 29 de enero de 2009,
“Por la cual se decide una solicitud de registro de marca”, expedida por la Jefe de
la Division de Signos Distintivos, y la Resolucion nim. 49992 de 30 de septiembre
de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de apelacion”, expedida por el
Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de
Industria y Comercio, por medio de las cuales se nego el registro de la marca
nominativa COLON para identificar productos comprendidos en la clase 33 de la
Clasificacion Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las

Marcas, en adelante, Clasificacion Internacional de Niza.

2. Lademandante solicitd, a titulo de restablecimiento de derecho, que se ordene
a la demandada conceder el registro como marca del signo nominativo COLON, a
su favor, para identificar productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificacion

Internacional de Niza.

Pretensiones

3. Enla demanda se solicitaron las siguientes pretensiones:

“I...] 2.1. Que se declare la nulidad de la Resolucién No. 03036 del 29 de
enero de 2009, proferida dentro del expediente administrativo No. 08.023.516
mediante la cual la Jefe de Division de Signos Distintivos de la
Superintendencia de Industria y Comercio declaré fundada la demanda de
oposicion interpuesta por CERVECERIA COLON INTERNACIONAL S.A. y
como consecuencia de ello negé el registro de la marca “COLON”
(nominativa) clase 33 (expediente 08.023.516) a la sociedad PERNOD
RICARD ARGENTINA S.R.L. de Buenos Aires — Distrito Federal, Buenos
Aires (Argentina).

L4[...] Articulo 85. Accion de nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se
crea lesionada en un derecho amparado en una norma juridica, podra pedir que se
declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también
podré solicitar que se le repare el dafio. La misma accion tendrd quien pretenda que le
modifiguen una obligacion fiscal, o de otra clase, o la devolucién de lo que pagd
indebidamente [...]".

2 “Por medio de la cual se reforma el Cédigo Contencioso Administrativo”.

3 Cfr. Folio 12.
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2.2. Que se declare la nulidad de la Resolucion No. 49992 del 30 de
septiembre de 2009, proferida dentro del expediente administrativo No.
08.023.516, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad
Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, decidio el Recurso
de Apelacion Interpuesto por la sociedad PERNOD RICARD ARGENTINA
S.R.L. contra la Resolucion No. 03036 del 29 de enero de 2009,
confirmandola en todas sus partes.

2.3. Consecuentemente a titulo de restablecimiento del derecho solicito
se hagan las siguientes declaraciones:

2.3.1. Que se ordene la Division de Signos Distintivos de Ila
Superintendencia de Industria y Comercio, declarar infundada la demanda de
oposicion de la sociedad CERVECERIA COLON INTERNACIONAL S.A. y
como consecuencia de ello conceder el registro de la marca “COLON”
(Nominativa) clase 33 a la sociedad PERNOD RICARD ARGENTINA S.R.L.y
segln lo anterior se conceda el certificado de registro correspondiente a la
citada marca fijandole la vigencia que establezca laley [...]".

Presupuestos facticos

4. La demandante indicé, en sintesis, los siguientes hechos para fundamentar

sus pretensiones:

4.1. Pernod Ricard Argentina S.R.L., el 5 de marzo de 2008, solicitd el registro
como maraca del signo nominativo COLON para distinguir productos
comprendidos en la clase 33 de la Clasificacién Internacional de Niza, la cual fue
publicada® en la Gaceta de la Propiedad Industrial nim. 595 de fecha 31 de
agosto de 2008, habiendo sido objeto de oposicién® por parte de Cerveceria Colon
Internacional S.A. con fundamento en la existencia previa del registro de la marca
nominativa y mixta COLON, de la cual es titular para identificar productos de las
clases 32 y 33 de la Clasificacion Internacional de Niza, en su orden, con los
certificados nums. 274601 y 359992.

4.2. Pernod Ricard Argentina S.R.L., el dia 19 de diciembre de 2008, de forma
concomitante con la contestacion de la oposicion, solicité la cancelaciéon por no
uso de la marca nominativa COLON, registrada, con el certificado num. 274601,
para identificar productos de la clase 33 a favor de Cerveceria Colon Internacional
S.A.

4 Bebidas alcohdlicas (excepto cervezas).
5 Cfr. Folio 11 C. antecedentes administrativos.
6 Cfr. Folio 12 C. antecedentes administrativos.
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4.3. La Jefe de la Divisibn de Signos Distintivos de la Superintendencia de
Industria y Comercio, mediante la Resolucion nam. 3036 de 29 de enero de 2009,
declaré fundada la oposicion y, en consecuencia, nego el registro de la marca
nominativa COLON para distinguir productos comprendidos en la clase 33 de la
Clasificacion Internacional de Niza.

4.4. Pernod Ricard Argentina S.R.L. interpuso recurso de apelacion contra la
Resolucion num. 3036 de 29 de enero de 2009.

4.5. La Jefe de la Division de Signos Distintivos de la Superintendencia de
Industria y Comercio, dentro del trdmite de solicitud de cancelacién por no uso,
mediante la Resolucion nam. 36331 de 22 de julio de 2009, cancel6 por no uso la
marca nominativa COLON que se encontraba registrada a nombre de Cerveceria
Colon Internacional S.A. para identificar productos de la clase 33 de la
Clasificacion Internacional de Niza.

4.6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de Ila
Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolucion num.
49992 de 30 de septiembre de 2009, resolvio el recurso de apelacion, en el
sentido de confirmar la Resolucion num. 3036 de 29 de enero de 2009.

Normas violadas

5. Pernod Ricard Argentina S.R.L. adujo la vulneracion del articulo 29 de la
Constitucién Politica, los articulos 1347, 135 literal “b™8, 136 literal “a™ y 165 de la

7 ...] Articulo 134.- A efectos de este régimen constituira marca cualquier signo que sea apto para
distinguir productos o servicios en el mercado. Podran registrarse como marcas los signos
susceptibles de representaciéon gréfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de
aplicar una marca en ningun caso sera obstaculo para su registro.

Podran constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinacion de
palabras; b) las imagenes, figuras, simbolos, graficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas,
emblemas y escudos; ¢) los sonidos y los olores; d) las letras y los nUmeros; €) un color delimitado
por una forma, o una combinacion de colores; f) la forma de los productos, sus envases 0
envolturas; g) cualquier combinacién de los signos o medios indicados en los apartados anteriores
[.T.

8 “...] Articulo 135.- No podran registrarse como marcas los signos que: [...] b) carezcan de
distintividad; [...]J".

° “...] Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el
comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean
idénticos 0 se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada
por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios
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Decision 486 de 14 de septiembre 2000 de la Comunidad Andina', en adelante,

Decision 486, y el articulo 3'? del Cédigo Contencioso Administrativo.

Concepto de la violacion

6. La demandante, en sintesis, expuso los cargos de violacion asi:

6.1. Afirm6 que se vulneré el articulo 134 en concordancia con el articulo 135
literal “b” de la Decision 486, debido a que “[...] la Divisién de Signos Distintivos de
la Superintendencia de Industria y Comercio al negar la marca “COLON”
(nominativa) clase 33 de la sociedad PERNOD RICARD ARGENTINA S.R.L. no
tuvo en cuenta que la misma tenia la suficiente distintividad, frente a la marca
“COLON’” (Mixta) clase 32 (certificado No. 359.992) de la sociedad CERVECERIA
COLON INTERNACIONAL S.A., debido a que los productos que amparan las
marcas enunciadas son muy diferentes, ya que si la marca “COLON” (nominativa)
clase 33 pretende amparar “vinos” productos que por su naturaleza son de
caracter selectivo, para el caso de la marca “COLON” (mixta) clase 32, la misma
ampara productos que por su naturaleza son de consumo masivo como sucede

con el caso de “las cervezas”[...]"3.

6.2. Explicé que “...] si no existe conexidbn competitiva entre los productos ya
enunciados que se refieren a las marcas “COLON” (Nominativa) clase 33 y
“COLON” (mixta) clase 32, debido a que obedecen a finalidades diferentes, no
guardan relaciéon de complementariedad o sustitucion entre si y sus canales de
comercializacion difieren, donde los consumidores de los productos de las marcas

enfrentadas son completamente diferentes [...]"* (Resaltado en texto original).

respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusién o de
asociacion; [...]”

10 47...] Articulo 165.- La oficina nacional competente cancelara el registro de una marca a solicitud
de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos
uno de los Paises Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para
ello durante los tres afios consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la accién de
cancelacién. La cancelacion de un registro por falta de uso de la marca también podra solicitarse
como defensa en un procedimiento de oposicion interpuestos con base en la marca no usada [...J"
11 Por la cual se expide el Régimen Comun sobre Propiedad Industrial.

12 41...] Articulo 3: Las actuaciones administrativas se desarrollaran con arreglo a los principios de
economia, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradiccion y, en general, conforme a
las normas de esta parte primera [...]".

13 Cfr. Folio 19

14 Cfr. Folio 20
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[{Pegi)

6.3. Sostuvo que se vulnerd el articulo 136 literal “@” de la Decision 486, en
concordancia con el articulo 165 ibidem y 29 de la Constitucion Politica, porque
“[...] pese a la solicitud de suspension del tramite de la oposicion interpuesta por
CERVECERIA COLON INTERNACIONAL S.A., hasta tanto se decidiera la accién
de cancelacién por no uso interpuesta por PERNOD RICARD ARGENTINA S.R.L.,
contra la marca “COLON” (nominativa) clase 33 — certificado No. 274.601, la Jefe
de Division de Signos Distintivos profirid la Resolucion No. 03036 del 29 de enero
de 2009, declar6 fundada la demanda de oposicion de la sociedad CERVECERIA
COLON INTERNACIONAL S.A., y por lo tanto negdé la marca “COLON”

(nominativa) clase 33 a la sociedad PERNOD RICARD ARGENTINA S.R.L. [...]"*>.

6.4. Adujo que “...] era obligacion de la Superintendencia de Industria y
Comercio, suspender el tramite de oposicion contra la marca “COLON”
(nominativa) clase 33 solicitada por la sociedad PERNOD RICARD ARGENTINA
S.R.L. hasta tanto se decidiera la accién de cancelacién por no uso interpuesta
contra la marca “COLON” (nominativa) clase 33 (Certificado No. 274.601) [...]™S.

6.5. Consideré que se vulner6 el articulo 29 de la Constitucién Politica “...] al
invertir los procedimientos contemplados en la ley [...]™".

6.6. Agrego que se vulnerd el literal “a” del articulo 136 de la Decision 486 debido
a que la demandada “[...] no atendié a las particularidades derivadas del tipo de
consumidor que demanda en el mercado ‘los vinos” y ‘las cervezas” el cual es
completamente diferente [...] en el medio colombiano, mientras la cerveza es de
consumo masivo, la mayoria de los licores son de consumo selectivo, no solo por
el hecho de que la cerveza en la gran mayoria de los casos tiene un menor precio
que los licores, sino también por el hecho que desde el punto de vista cultural la
cerveza tiene un arraigo en el pueblo colombiano de mas de 100 afios, lo que
imposibilita dese todo punto de vista que se presente confundibilidad entre una

cerveza y un vino, ya que si mientras en el caso de la cerveza su consumidor

15 Cfr. Folio 22
16 Cfr. Folio 28
17 Cfr. Folio 29
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”

puede considerarse de tipo “medio” o “comun” para el caso de los “vinos

su consumidor siempre es “especializado” [...]"8.

6.7. Expuso que “...] los vinos y las cervezas, dada su naturaleza, “no son
complementarios”, debido a que segun nuestra jurisprudencia, ‘para que un
producto sea complementario de otro” se requiere que el uno necesite del otro
para su consumo y lo cual no se presenta en el caso de los vinos frente a las
cervezas y tampoco son sustitutos ya que por el tipo de consumidor los “vinos” y
‘las cervezas”, el consumidor selectivo de “vinos” no sustituye un vino por una
cerveza, al igual de lo que sucede con un consumidor de productos de consumo
masivo, como sucede con ‘la cerveza” que no sustituye la misma por un vino

[...]*° (Resaltado en texto original).

6.8. Finalmente, indicé que la demandada vulner6 el articulo 3.° del Cédigo
Contencioso Administrativo, por cuanto “[...] en casos muy similares al planteado
permitié la coexistencia registral de marcas iguales o similares en las clases 32 y
33 a nombre de diferentes titulares, sin establecer las restricciones que en modo
injustificado dieron lugar a que se negara la marca “COLON” (nominativa) clase 33
a la sociedad PERNOD RICARD ARGENTINA S.R.L. [...]"%.

Contestacién de la demanda

7. La Superintendencia de Industria y Comercio, por intermedio de su apoderado
especial, contestd la demanda oponiéndose a las pretensiones solicitadas por la

demandante argumentando lo siguiente:

7.1. Afirm6 que ‘[...] si la intencién del apoderado judicial de la sociedad
demandante PERNOD RICARD ARGENTINA S.R.L., era obtener la suspension
del proceso de la solicitud del signo COLON (NOMINATIVA), presentada dentro
del expediente No. 01 007638 vy, por consiguiente, conseguir la concesion de la
marca COLON (NOMINATIVA), debid solicitar al mismo tiempo, la cancelacién de
todas las marcas registradas que utilizaran la palabra COLON, inclusive las que
distingan productos en diferentes clases de la Clasificacion Internacional de Niza,

18 Cfr. Folio 33
19 Cfr. Folio 40
20 Cfr. Folio 45
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como esto no ocurrio, por consiguiente, es valido el estudio de confundibilidad de
la marca solicitada COLON (NOMINATIVA), tal como lo realiz6 la Jefe de Signos
Distintivos de esta Superintendencia con las marcas confrontadas COLON
(NOMINATIVA) con certificado No. 274601 y COLON (MIXTA) clase 32 con
certificado No. 359992, independientemente a que se haya presentado la solicitud
de cancelacion por no uso de la marca COLON (NOMINATIVA) [...]"%.

7.2. Precisado lo anterior, comparé el signo solicitado y la marca registrada, con
fundamento en lo cual indic6 que “...] desde el punto de vista ortogréafico,
conceptual y fonético el signo solicitado “COLON (NOMINATIVA)” contiene un
solo elemento que comparte totalmente su estructura gramatical fonética y
conceptual con la marca registrada “COLON (MIXTA)”, presentando semejanzas

que causen riesgo de confusiéon al consumidor [...]"?2.

7.3. Finalmente, manifesté que “[...] se evidencia que cada una de las marcas
confrontadas contiene productos que se encuentran en diferentes clases, pero sus
canales de comercializacion y publicidad son los mismos, por lo cual, generaria
riesgo de confusién, por ejemplo, dentro de un almacén comercial los vinos y
cervezas se encuentran en un mismo espacio, frente a la publicidad se hace en un
mismo medio de publicidad, ademas podria pensar el consumidor que la empresa
titular de la marca registrada COLON (MIXTA), esta comercializando también
vinos, por lo anterior existe riesgo de confusién para el consumidor en el mercado.
De otra parte estamos frente a bebidas alcohdlicas y su comercializacion se da en

tiendas, almacenes y restaurantes [...]"23.

8. Cerveceria Colon Internacional S.A., vinculado al proceso como tercero con
interés directo en el resultado del proceso?*, no se pronuncié respecto de la

demanda.

Interpretacion Prejudicial

21 Cfr. Folio 99

22 Cfr. Folio 100

23 Cfr. Folio 101

24 Notificacion Cfr. folio 83
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9. EI Despacho Sustanciador, mediante auto de 6 de noviembre de 20142,
ordend suspender el proceso para efectos de solicitar al Tribunal de Justicia de la

Comunidad Andina la interpretacion prejudicial de las normas de la Decision 486.

10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirid la interpretacion
prejudicial 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016, en adelante Interpretacion
Prejudicial, en la que considerd que para el presente caso debian interpretarse los
articulos 136 literal “a” y 165 de la Decision 486, se abstuvo de interpretar los
articulos 134 y 135 literal “b” ibidem, “[...] por no resultar pertinentes debido a que
las prohibiciones absolutas de registro de marcas, a las que se refieren las normas
citadas, no son materia de controversia [...]?® y expuso las reglas y criterios

establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables.

Alegatos de conclusién

11. Visto el articulo 210 del Cddigo Contencioso Administrativo, el Despacho
Sustanciador, mediante auto de 22 de agosto de 2017%/, corri6 traslado a las
partes para que en el término de diez (10) dias presentaran sus alegatos de
conclusiéon y le informé al Ministerio Publico que podia solicitar, en el mismo
término, el traslado especial; vencido el plazo, la demandante reiter6 los
argumentos de nulidad expuestos en la demanda; mientras que la demandada y el
tercero con interés directo en el resultado del proceso no hicieron manifestacion

alguna. El Ministerio Publico guardo silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

12. Visto el articulo 128 numeral 7?2 del Cédigo Contencioso Administrativo, sobre
la competencia del Consejo de Estado, en unica instancia, aplicable en los

25 Cfr. Folio 113
26 Cfr. Folio 302

27 Cfr. Folio 210

28 4] Articulo 128. Competencia del Consejo de Estado en unica instancia. EI Consejo
de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocera de los siguientes procesos
privativamente y en unica instancia: [...] #7. De los relativos a la propiedad industrial, en
los casos previstos enlaley [...]".
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términos del articulo 308%° de la Ley 1437 de enero 18 de 20113%°, sobre el régimen
de transicion y vigencia del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, y el articulo 13! del Acuerdo nim. 55 de 5 de agosto
de 2003%, sobre distribucion de negocios entre las secciones, esta Sala es
competente para conocer del presente asunto.

13. La Sala abordaré el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i)
los actos administrativos demandados; ii) el problema juridico; iii) normativa
comunitaria andina en materia de propiedad industrial; iv) los principios vy
caracteristicas del Derecho Comunitario Andino; v) la interpretaciéon prejudicial del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) Interpretacion Prejudicial 473-1P-

2015 de 10 de junio de 2016 y vii) andlisis del caso concreto.

14. La Sala no observa que en el presente proceso se haya configurado causal
alguna de nulidad que invalide lo actuado, en consecuencia, se procede a decidir

el caso sub lite.

Los actos administrativos demandados

15. Los actos administrativos demandados son los siguientes:

15.1.Resoluciéon nam. 3036 de 29 de enero de 2009, mediante la cual la Jefe
de la Division de Signos Distintivos decidio la solicitud de registro de la marca, en

el sentido de declarar fundada la oposicién presentada por Cerveceria del Colén

International S.A. y, en consecuencia, negar el registro como marca del signo

29 “...] Articulo 308. Régimen de Transicién y Vigencia. El presente Cédigo comenzara a regir el
dos (2) de julio del afio 2012. Este Codigo s6lo se aplicard a los procedimientos y las actuaciones
administrativas que se inicien, asi como a las demandas y procesos que se instauren con
posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, asi
como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguiran rigiéndose y
culminaran de conformidad con el régimen juridico anterior [...]”

30 “Por la cual se expide el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo”.

31 Establece que la Secciéon Primera del Consejo de Estado esta a cargo de conocer los
procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de actos administrativos que versen
sobre asuntos no asignados expresamente a otras secciones, como corresponde al
presente caso.

82 “Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado”.

33 Cfr. Folios 64 a 69
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nominativo COLON para identificar productos de la clase 33 de la Clasificacion

Internacional de Niza. En la resolucién se indico:

“I.]

Cabe aclarar que si bien la sociedad solicitante interpuso accion de
cancelacion por no uso contra la marca COLON registrada en clase 33
Internacional, con Certificado No. 274601, el cual se encuentra actualmente
en trdmite, no es necesario suspender el presente estudio de confundibilidad
por cuanto existe otro antecedente en clase 32 sin cancelacion, que permite,
como lo veremos en los parrafos que siguen a continuacién. Por lo tanto, la
accion de cancelacion instaurada no es impedimento para llevar a cabo el
andlisis de confundibilidad propuesto.

[...]

Al respecto encontramos que la marca solicitada esta conformada por un solo
elemento nominativo, es decir, por la expresion COLON, sobre la cual debera
recaer el caracter distintivo del conjunto marcario solicitado. Nétese como la
expresion COLON incluida en la marca solicitada también esta presente en
las marcas opositoras COLON, generandose una reproduccion total del
aspecto denominativo que ellas contienen, y por ende, sobre el elemento que
en ellas predomina y el que las individualiza y las dota de distintividad. En
otras palabras, tenemos que la marca solicitada est4 reproduciendo el
elemento predominante de las marcas opositoras y no agrega elementos que
la diferencian, lo que inevitablemente genera riesgo de confusion o
asociacion.

Adicionalmente, en los signos comparados se aprecian semejanzas
conceptuales, ya que la expresion COLON significa: “Unidad monetaria de
Costa Rica y de El Salvador”, por tanto nos encontramos frente a concepto
similares que el consumidor relacionara con el origen empresarial de los
productos debido a su identidad conceptual.

2.2. Conexién competitiva entre productos y/o servicios.

[...] De otra parte, una de las marcas opositoras COLON, esta registrada para
distinguir los mismos productos de la clase 33 Internacional, por lo tanto,
resulta claro que entre ellas se presenta conexidad competitiva.

A su vez, la marca opositora COLON registrada en clase 32 Internacional,
identifica: “cervezas aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no
alcohdlicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para
hacer bebidas".

Entre los productos de la clase 33 internacional y algunos de los productos de
la clase 32 Internacional, existe conexidad competitiva pues comparten la
misma naturaleza ya que en todo caso estamos en presencia de bebidas
alcohdlicas, como cervezas y licores, ademas, ellas comparten los mismos
canales de comercializacion, como son las pequefias y grandes tiendas, las
licoreras, los restaurantes, etc., y pueden llegar a ser complementarios entre
Si.

Asi las cosas, el signo COLON no puede ser registrado, porque existen con
anterioridad las mamas COLON, ya que aquella presenta identidad desde el
punto de vista ortogréfico, visual y conceptual a las marcas registradas con



NUm. Unico de radicaciéon: 11001032400020100015300 12

anterioridad, asi como se pudo establecer conexidad competitiva,
generandose riesgo de confusion o de asociacion en el publico consumidor.

[..]

Como consecuencia de lo expuesto el signo solicitado no puede ser
registrado, al generar riesgo de confusidbn o asociacion en el mercado,
provocando que el consumidor se confunda en cuanto al producto o servicio
mMismo o en cuanto a su origen y vulnerando el derecho de uso exclusivo que
existe para un tercero y su deseo de ser individualizado inequivocamente en
el mercado en cuanto a sus productos o servicios vinculados a un origen
empresarial determinado.

Por lo tanto, la marca objeto de la solicitud, esta comprendida en la causal de
irregistrabilidad establecida en el articulo 136 literal a) de la Decision 486 de
la Comision de la Comunidad Andina.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Declarar fundada la oposicion presentada por la
sociedad CERVECERIA COLON INTERNATIONAL S.A.

ARTICULO SEGUNDO: Negar el registro de la marca nominativa COLON
solicitada por la sociedad PERNOD RICARD ARGENTINA S.R.L., para
distinguir productos de la clase 33 de la Clasificacion Internacional de Niza.

[.]

15.2. Resolucién nim. 49992 de 30 de septiembre de 2009%*, mediante la cual
el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvié el recurso de
apelacion en el sentido de confirmar la Resolucion nim. 49992 de 30 de

septiembre de 2009. En la resolucion se indico:

“I.]

En primer lugar, cabe resultar que la marca COLON, nominativa, con
Certificado de Registro No 274001 (Clase 33), registrada a nombre de la
sociedad opositora, CERVECERIA COLON INTERNACIONAL S.A., fue
cancelada mediante la Resolucion No. 36331 de 22 de julio de 2009,
proferida por la Division de Signos Distintivos. Dicha decision se encuentra
debidamente ejecutoriada.

Asi las cosas, en el caso sub-examine, compete a esta Delegatura analizar
el riesgo de confusion que pudiere presentarse entre el signo solicitado a
registro y la marca COLON, mixta, con Certificado de Registro No. 359992
(Clase 32), vigente hasta el 25 de julio de 2018, cuyo titular es la sociedad
opositora, CERVECERIA COLON INTLRNACIONAL S.A.

[.]

34 Cfr. Folios 70 a 74
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Por tanto, esta Delegatura considera que los signos confrontados, como
tales, analizados en conjunto y sucesivamente, son confundibles, por lo que
es preciso analizar la conexion competitiva entre los productos o servicios
que amparen o pretendan amparar. Lo anterior, con el objetivo de
determinar si existe o no riesgo de confusion.

[..]

El signo solicitado a registro pretende distinguir: VINOS, productos
pertenecientes a la clase 33 internacional. De otra parte, la marca registrada
identifica: CERVEZAS; AGUAS MINERALES Y GASEOSAS Y OTRAS
BEBIDAS NO ALCOHOLICAS; BEBIDAS Y ZUMOS DE FRUTAS;
SIROPES Y OTRAS PREPARACIONES PARA HACER BEBIDAS,
productos incluidos en el nomenclator 32 de la Clasificacion Internacional de
Niza.

De acuerdo o lo anterior y en atencibn a los factores de conexién
competitiva, se puede ver que los signos confrontados identifican o
pretenden identificar productos que, si bien se encuentran en diferentes
clases, presentan idénticos canales de comercializaciébn y se promueven
mediante los mismos medios de publicidad, por lo que, de concederse en
registro el signo solicitado, se generaria riesgo de confusion en el mercado.
Lo anterior, teniendo en cuenta que las cervezas, asi como los demas
licores, generalmente, tienen ubicaciones contiguas, en lo que se refiere al
posicionamiento de las géndolas en las grandes superficies. Ademas, dichos
productos se publicitan a través de medios similares. Por tanto, aun cuando
el signo solicitado pretenda amparar, Unicamente, vinos, un consumidor
podria creer, errbneamente, que este ampara un producto elaborado por la
sociedad CERVECERIA COLON INTERNACIONAL SA. Ello, haciendo
énfasis en que el Derecho de Propiedad Industrial protege, no solamente,
los intereses de las empresas, sino los de los consumidores, por lo que no
puede obviarse que, en el presente caso, existe un latente riesgo de
confusion.

En conclusion, esto Despacho considera improcedente el registro del signo
solicitado, puesto que este se encuentra incurso en la causal de
irregistrabilidad contemplada en el articulo 136, literal a) de la Decision 486
de la Comunidad Andina.
En mérito do lo expuesto.

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO. Confirmar la decision contenida en la Resolucion N°

3036 de 29 de enero de 2009, proferida por la Jefe de la Division de Signos
Distintivos.

[.]

El problema juridico

16. Corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, la contestacion de la

demanda y la interpretacién prejudicial proferida para el presente proceso,
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determinar, en primer lugar, si la actuacion de la demandada vulneré el articulo
165 de la Decision 486 y el articulo 29 de la Constitucidon Politica, al no suspender
el tramite de la oposicion hasta tanto no se resolviera la solicitud de cancelacion
de marca por no uso; en segundo lugar, si el signo nominativo COLON solicitado
por la demandante para identificar productos de la clase 33 de la Clasificacion
Internacional de Niza, es distintivo y, por tanto, susceptible de registro marcario o
se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal “a” del
articulo 136 de la Decision 486, con base en la semejanza y el riesgo de confusién
o de asociacion con la marca mixta COLON registrada previamente a favor de
Cerveceria Colon International S.A., para distinguir productos de la clase 32 de la
Clasificacion Internacional de Niza; y en tercer lugar, si se vulnerd el articulo 3.°

del Codigo Contencioso Administrativo.

17. En ese orden de ideas, la Sala determinara si hay o no lugar a declarar la
nulidad de los actos administrativos demandados, expedidos por Ila

Superintendencia de Industria y Comercio.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial

18. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se
ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organizacion
internacional de integracién, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de
Cartagena®®, la cual sucedi6 al Pacto Andino o Acuerdo de Integracion
Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen comdn en esta materia
estd contenido en la Decisién 486 de 2000%¢ de la Comision de la Comunidad

Andina3’.

35E| “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas
gue fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-
231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Mufioz.
Dicho Protocolo esta en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que esta produciendo
efectos juridicos respecto de nuestro Estado.

%Se considera importante hacer un recuento histérico sobre el desarrollo normativo
comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial
expedidas por la Comision del Acuerdo de Cartagena:

i) El Acuerdo de Integracion Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy
Comunidad Andina, en su articulo 27 establecié la obligacion de adoptar un “régimen
comun sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas,
patentes, licencias y regalias”, motivo por lo cual, la Comision del Acuerdo de Cartagena
expidié la Decision 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el articulo G
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Principios y caracteristicas del Derecho Comunitario Andino

19. Esta Sala recuerda que, en el Derecho Comunitario Andino, las decisiones se
caracterizan por estar regidas por los principios de primacia, obligatoriedad,

aplicacion y efecto directos.

20. Las decisiones aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones
Exteriores o la Comision de la Comunidad Andina, entendidas como actos
juridicos unilaterales, se deben aplicar de manera prevalente®® sobre las normas

internas de los Estados, sin que sea posible aducir una norma juridica interna

“transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicacién de las normas
sobre propiedad industrial. En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima,
Peru, la Comision del Pacto Andino aprobo la Decision 85 la cual contiene el “Reglamento
para la Aplicacion de las Normas sobre Propiedad Industrial”;

i) La Decision 85 fue sustituida por la Decision 311 de 8 de noviembre de 1991,
expedida por la Comision del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Comun de
Propiedad Industrial para la Subregion Andina”, en la que se establecié expresamente que
reemplazaba en su integridad a la anterior;

i) En el marco de la VI Reunién del Consejo Presidencial Andino, celebrada en
Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 — Acta de Barahona, se dispuso
modificar la Decision 311, en el sentido de sustituir el articulo 119 y eliminar la tercera
disposicion transitoria, por lo cual se expidio la Decision 313 de 6 de diciembre de 1992;
iv) Posteriormente, la Comision del Acuerdo de Cartagena expidio la Decision 344 de 21
de octubre de 1993, denominada “Régimen Comun sobre Propiedad Industrial’, la cual
empezo a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacios de
las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de
patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importaciébn que
anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco afios a partir del
otorgamiento de la patente; y

v) La Comisién de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las
normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decision 344 de 1993, profirio la
Decision 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen comun sobre
propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados
Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el
procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las
marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelacion, la renuncia, la
nulidad y la caducidad del registro.

37La Comision de la Comunidad Andina, como uno de los érganos del sistema andino de
integracion, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados
Miembros y hacen parte del ordenamiento juridico comunitario andino.

% El principio de primacia o prevalencia del ordenamiento juridico andino sobre las
normas nacionales, se incluyé inicialmente en el articulo 5 del Tratado de Creacion del
Tribunal de Justicia y, posteriormente, en el articulo 4 de su protocolo modificatorio, al
establecer que los Estados Miembros “[...] estan obligados a adoptar las medidas que
sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el
ordenamiento juridico de la Comunidad Andina. Se comprometen, asimismo, a no adoptar
ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algin modo
obstaculice su aplicacion [...]".
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como fundamento para no aplicar lo dispuesto por la organizacion internacional de

integracion.

21. Las decisiones obligan a los Estados Miembros desde la fecha en que sean
aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o por la
Comision de la Comunidad Andina, lo que define el caracter obligatorio del

Derecho Comunitario Andino®°.

22. En relacion con el principio de la aplicacion y efecto directos??, las decisiones
son directamente aplicables en los Estados Miembros, a partir de la fecha de su
publicaciéon en la Gaceta Oficial, a menos que las mismas sefialen una fecha
posterior. En este mismo sentido, cuando el texto de las decisiones asi lo
dispongan, se requerira de su incorporacion al derecho interno, mediante un acto
expreso en el cual se indicara la fecha de su entrada en vigor en cada Estado

Miembro.

23. Ahora, en cuanto a las caracteristicas de la normativa comunitaria, las
decisiones y resoluciones, son actos juridicos unilaterales que tienen como
destinatarios los Estados Miembros, sus instituciones y, en general, las personas
juridicas y naturales, quienes deben cumplir y hacer cumplir la normativa
comunitaria, toda vez que, su incumplimiento puede dar lugar a que se
comprometa la responsabilidad internacional del respectivo Estado o del
respectivo sujeto del derecho comunitario, segun sea el caso. En este sentido,
resulta posible solicitar el cumplimiento de las normas ante los diferentes 6rganos
de la organizacién internacional, en especial, ante el Tribunal de Justicia de la

Comunidad Andina.

La interpretacion prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad

Andina*!

39 De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 2 del Tratado de Creacion del Tribunal de Justicia
y, posteriormente, en el articulo del mismo nimero de su protocolo modificatorio.

40 De conformidad con lo dispuesto en el articulo 3 del Tratado de Creacién del Tribunal de Justicia
Yy, posteriormente, en el articulo del mismo nimero de su protocolo modificatorio.

41 El Tribunal de Justicia, se cre6 en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de
1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996. El
Tratado de creacion fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por
medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles
por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con
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24. La normativa comunitaria andina regula la interpretacion prejudicial, como un
mecanismo de cooperacién judicial internacional entre los jueces de los Estados

Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina“?.

25. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los 6rganos del
Sistema Andino de Integracion, tiene dentro de sus competencias la de emitir
interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento
juridico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada

uno de los Estados Miembros.

26. En el Capitulo Il del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la
Seccion Il se regula la interpretacion prejudicial, al disponer en su articulo 32 que
“[...] correspondera al Tribunal interpretar por via prejudicial las normas que
conforman el ordenamiento juridico de la Comunidad Andina, con el fin de

asegurar su aplicacion uniforme en el territorio de los paises miembros [...]".

27. Asimismo, establece en su articulo 33 que ‘...] los jueces nacionales que
conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las
normas que conforman el ordenamiento juridico de la Comunidad Andina, podran
solicitar, directamente, la interpretacion del Tribunal acerca de dichas normas,
siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si
llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretacion

del Tribunal, el juez debera decidir el proceso [...]".

28. La Sala considera de la mayor importancia sefialar que esa misma disposicion
establece en su inciso segundo que ‘[...] en todos los procesos en los que la
sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspendera
el procedimiento y solicitara directamente de oficio o a peticion de parte la

interpretacion del Tribunal [...]".

ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Mufoz. El “Protocolo de Cochabamba”,
modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue
promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y esta en vigor para el Estado Colombiano, es
decir, que esté produciendo efectos juridicos respecto de nuestro Estado.

42 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisién 500 de
22 de junio de 2001, aprobo el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretacion prejudicial.
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29. En el articulo 34 se establece que “[...] El Tribunal no podra interpretar el
contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del
proceso, no obstante, lo cual podra referirse a estos cuando ello sea indispensable

a los efectos de la interpretacion solicitada [...]".

30. El Protocolo dispone en su articulo 35 que “[...] el juez que conozca el proceso

debera adoptar en su sentencia la interpretacion del Tribunal [...]".

Interpretacion Prejudicial 473-1P-2015 de 10 de junio de 2016

31. La Sala procedera a sintetizar los principales apartes de la Interpretacion

Prejudicial*®, proferida para este caso:

“[...] 1.3 La Corte consultante, al resolver la controversia, debera examinar si
entre los signos confrontados existe identidad a semejanza, para luego
determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusion (directo o indirecto)
0 de asociacion en el publico consumidor

[-]
2. Comparacion entre marcas mixtas y denominativas.

2.1. Como la controversia radica en la confusiéon de un signo denominativo y
uno mixto, es necesario que la Corte consultante proceda a compararlos
teniendo en cuenta que estan conformados por un elemento denominativo y
por un elemento denominativo y uno gréfico, respectivamente. Los
denominativos estan representados por una 0 mas palabras pronunciables
dotadas o no de un significado conceptual [...]

2.4. En consecuencia, al realizar la comparacién entre marcas denominativas y
mixtas, la Corte consultante debe identificar, cual de los elementos prevalece y
tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el
grafico.

[..]

2.4. En congruencia con el desarrollo de esta interpretacion prejudicial, la Corte
consultante debe proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya
expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusién y/o asociacion que
pudiera existir entre los signos “COLON" (denominativo) y “COLON” (mixta).
Para su andlisis, la Corte consultante debe tener en cuenta las palabras que
poseen una funcion diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudard a
entender como el signo es percibida en el mercado.

3. El grado de percepcién del consumidor medio.

43 Cfr. Folios 297 a 312
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3.1 En el proceso interno, la demandante sefialg, entre otros argumentos, que
se debe tomar en cuenta el hecho de que el signo solicitado “COLON"
(denominativo) pretende amparar vinos, productos que por su naturaleza son
de cardcter selectivo, mientras que la marca registrada COLON" (mixta)
ampara cervezas, aguas minerales, gaseosas y otras bebidas no alcohdlicas,
productos que por su naturaleza son de consumo masivo. En atencién a lo
sefalado, corresponde evaluar el grado de percepcién del consumidor medio
respecto de los productos que distinguen los signos confrontados. [...]

3.5. En mérito de lo expuesto, para examinar la existencia del riesgo de
confusién, la Corte consultante debe evaluar si corresponde tomar en cuenta al
consumidor medio o al consumidor de productos selectivos atendiendo a la
naturaleza de los productos que distinguen las marcas en conflicto. Asi, una
vez realizada tal determinacion, la Corte consultante debe realizar el analisis de
riesgo de confusion conforme a las particularidades que correspondan al caso
concreto de conformidad con lo sefialado en la presente interpretacion
prejudicial.

4. Conexién competitiva entre productos de las Clases 32 y 33 de la
Clasificacion internacional de Niza [...]

4.4. La Corte consultante debera matizar la regla de la especialidad y, en
consecuencia, analizar el grado de vinculacién o relacién competitiva de los
productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se
pueda establecer la posibilidad de error en el publico consumidor; es decir,
deberd analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las
marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no
demuestra su semejanza, asi como la ubicacion de los productos en clases
distintas tampoco prueba que sean diferentes.

[.]

4.8. La Corte consultante debera hacer uso de los criterios sefialados para
determinar la existencia de conexién competitiva entre los productos que
distinguen los signos confrontados. Sin embargo, a objeto de verificar la
conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habra
circunstancias en las que uno o dos criterios seran suficientes para establecer
la conexién competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles
entre si para las mismas finalidades y/o son complementarios. Sin embargo,
dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos
un criterio, aisladamente considerado, no sera suficiente para establecer la
conexién competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios
gue Unicamente comparten los mismos medios de publicidad. Bajo este ultimo
supuesto, se requerira la concurrencia de otros criterios para la consecucion
del propésito de establecer la conexién competitiva.

4.9. En el caso concreto, la Corte consultante debera determinar si existe
conexion competitiva entre los productos de la Clase 33 de la Clasificacion
Internacional de Niza que pretende distinguir el signo solicitado “COLON"
(denominativo) y, los productos de la Clase 32 de la referida Clasificacion, que
distingue la marca registrada “COLON” (mixta), de conformidad con lo
desarrollado en los puntos precedentes.

5. La accién de cancelacion por falta de uso como defensa dentro del tramite
administrativo de registro.

[..]

19
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5.4. En el caso concrete se advierte que si bien la demandante invoco la
vulneracion de lo establecido en el Articulo 165 de la Decision 486,
concretamente lo referido a la presentacion de acciones de cancelacién por
falta de uso como medio de defensa, la Corte consultante debera determinar si
dicha figura, la de la cancelacion como medio de defensa, es aplicable o no al
presente caso. De ser aplicable, dicha corte debera tener en consideracion los
criterios establecidos por este Tribuna| en las interpretaciones Prejudiciales
recaidas en los Procesos 180-IP-2006, 024-1P-2010 y 104-1P-201 4.

5.5. Asimismo, la Corte consultante debera tomar en cuenta que las normas
que regulan los presupuestos procesales y probatorios de la cancelacion de la
marca por no uso seran aplicables, de ser el caso, a la cancelacion por falta de
uso como defensa en el tramite administrativo de registro.

[.]

Analisis del caso concreto

32. Corresponde a esta Sala determinar la legalidad de los actos administrativos
expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio por medio del cual neg6
el registro como marca del signo nominativo COLON para identificar productos en
la clase 33 de la Clasificacion Internacional de Niza, solicitada por la demandante,
para lo cual se estudiard, en primer lugar, si la actuacion de la demandada vulneré
el articulo 165 de la Decision 486 y el articulo 29 de la Constitucién Politica, al no
suspender el tramite de la oposicion hasta tanto no se resolviera la solicitud de
cancelacion de marca por no uso; en segundo lugar, si el signo nominativo
COLON solicitado por Pernod Ricard Argentina S.R.L., para identificar productos
de la clase 33 de la Clasificacion Internacional de Niza, es distintivo y, por tanto,
susceptible de registro marcario 0 se encuentra incurso en la causal de
irregistrabilidad prevista en el literal “a” del articulo 136 de la Decision 486, con
base en la semejanza y el riesgo de confusién o de asociacién con la marca mixta
COLON registrada previamente a favor de Cerveceria Colon International S.A.,
para distinguir productos de la clase 32 de la Clasificacion Internacional de Niza; y

en tercer lugar, si se vulneré el articulo 3.° del Cédigo Contencioso Administrativo.

33. La demandante, en su libelo, considera que el acto administrativo acusado es
nulo, en tanto que la demandada no concedid, a su favor, el registro del signo
nominativo COLON para identificar productos de la clase 33 de la Clasificacion
Internacional de Niza y que, adicionalmente, se vulnero el debido proceso y las
normas comunitarias por no suspender el trdmite de la solicitud hasta tanto se

resolviera la solicitud por cancelacion de marca por no uso que habia formulado
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contra la marca nominativa COLON registrada para identificar productos de la

misma clase.

34. La Sala precisa que el signo solicitado y la marca registrada en conflicto,
sobre los cuales se realizara el estudio de semejanza y confundibilidad, son como

se muestran a continuacion:

SIGNO SOLICITADO MARCA REGISTRADA%

COLON

Solicitante: Titular:
Productos Yupi S.A.S. Cerveceria Colon International S.A.

Mixta clase 32
Cervezas; aguas minerales y otras
bebidas sin alcohol; bebidas a base
de frutas y zumos de frutas; siropes y
otras preparaciones para elaborar
bebidas.

Nominativa clase 33
Bebidas alcohdlicas (con excepcidn de
cervezas).

35. La Sala seguira la linea jurisprudencial establecida por esta Seccion con
fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
en relacion con el andlisis metodolégico para la comparacion de un signo
nominativo y una marca mixta que identifican, en su orden, productos de la clase

33y 32 de la Clasificaciéon Internacional de Niza.

36. Precisado lo anterior, la Sala procedera a realizar a continuacion el estudio de

los cargos de nulidad formulados en la demanda.

44 Atendiendo a que la Jefe de la Division de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria
y Comercio por medio de la Resolucion num. 36331 de 22 de julio de 2009, “Por la cual se decide
la cancelacién por no uso del registro de una marca”, cancel6 el registro de la marca nominativa
COLON, registrada con el certificado nim. 274601 a nombre de Cerveceria Colon International
S.A., para distinguir productos de la clase 33 de la Clasificacion Internacional de Niza, la Sala se
abstiene de incluir en su analisis de confundibilidad dicho registro marcario.
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Cargo de nulidad por la violacion del articulo 165 de la Decision 486 en

concordancia con el articulo 29 de la Constitucion Politica.

37. La Sala recuerda que la demandante manifestd, en el escrito de demanda,
que: i) dentro del tramite de la solicitud de registro del signo nominativo COLON
para identificar productos de la clase 33 de la Clasificacion Internacional de Niza,
Cerveceria Colon International S.A. presentd oposicion con fundamento en la
existencia previa de la marca mixta y nominativa COLON registrada para
identificar productos, en su orden, de las clases 32 y 33 de la Clasificacion
Internacional de Niza; ii) al momento de contestar la oposicion, Pernod Ricard
Argentina S.R.L. presentd, de forma simultanea, solicitud de cancelacién por no
uso de la marca nominativa COLON que identificada productos de la clase 33
cuyo titular era Cerveceria Colon International S.A.; iii) por lo anterior, la
demandada debi6 suspender el tramite de estudio de la solicitud de registro y su
oposicion, hasta que se resolviera la solicitud de cancelacion de la marca por no
uso de la cual era titular Cerveceria Colon International S.A.

38. Visto el articulo 165 de la Decision 486, sobre cancelacion del registro
marcario, para la Sala resulta claro que la cancelacion de un registro por falta de
uso de la marca también podra solicitarse como defensa en un procedimiento de

oposicion interpuesto con base en la marca no usada.

39. Sobre el particular, el Tribunal de Justicia, en la interpretacion prejudicial

proferida para el caso sub examine, preciso:

11

5.3. El objetivo que persigue la norma comunitaria en la cancelacibn como
medio de defensa es conseguir que la autoridad competente tenga interés en
determinar primero la cancelacion de la marca y luego el registro de una marca
idéntica o similar.

[.]

6.1. Si corresponde suspender el tramite de un registro marcaria si esta
pendiente un proceso de cancelacion de registro por falta de uso de la marca
base de la oposicion. La l6gica detras de esta aseveracion es que existiendo
ambos procedimientos en tramite, primero debe dilucidar la Autoridad Nacional
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Competente si la marca base de la oposicion ha sido o no usada en el
mercado. Si no ha sido usada, y por tanto procede la cancelacion, desaparece
en el procedimiento de trdmite de registro la eventual oposicién.

[..]%

40. Revisados los actos demandados, la Sala observa que la Superintendencia de
Industria y Comercio, en la resolucién que resolvié la solicitud de registro de
marca, considerd0 que no era necesario suspender el estudio del registro y la
oposicion presentada, por cuanto la misma marca objeto de cancelacion pero en

clase 32 subsistia como obstaculo para el registro del signo solicitado?®.

41. Posteriormente, la demandada, en la resolucion por medio de la cual se
resuelve el recurso de apelacion, realiz6 el estudio excluyendo la marca
nominativa COLON, que ya habia sido cancelada y, en consecuencia, el estudio
de confundibilidad lo realizé Unicamente comparando la marca mixta COLON

registrada para la clase 324".

42. En este orden de ideas, la Sala considera que, en principio, seria obligatorio
suspender el tramite administrativo de estudio de una solicitud de registro, cuando
la marca opositora respecto de la cual se pide la cancelacion, es la Unica marca
involucrada, toda vez que, en el evento en el que existan otros registros marcarios
gue permitan realizar la comparacion es posible continuar el tramite del proceso
administrativo, como sucedié en este caso, que ademas de la marca nominativa
COLON registrada en la clase 33, objeto de cancelacién, estaba registrada la
marca mixta COLON en clase 32, con base en la cual se realizé el estudio de

confundibilidad, ambas registradas a favor de Cerveceria Colon International S.A.

43. Asi las cosas, la Sala considera que, si bien es cierto, no se suspendio el
estudio de la solicitud de registro marcario solicitado por la demandante, no se
vulneraron sus derechos; en primer lugar, porque el examen de confundibilidad se
realizd con otro registro marcario vigente y respecto del cual no existia solicitud de
cancelacion y, en segundo lugar, la demandada decidio negar el registro del signo

solicitado, porque concluyé que se configuraba la causal de irregistrabilidad al

45 Cfr. Folios 311 y 312
46 Cfr. Folio 66
47 Cfr. Folio 71
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existir riesgo de confusion o asociacion con la marca mixta COLON registrada

para la clase 32, es decir, una marca diferente a la cual se solicit6 la cancelacion.

44. La Sala pone de presente que aun cuando se hubiera suspendido el tramite
administrativo, la decisibn de negar el registro no se habria visto modificada

porque su fundamento es otro registro marcario.

45. Por las razones expuestas, para la Sala es claro que tampoco se vulnero el
articulo 29 de la Constitucién Politica, sobre debido proceso, toda vez que la
actuacion de la Entidad no vulneré ningan derecho o garantia de la demandante,
por cuanto, se insiste, la decision de negar el registro marcario no se fundamento
en la existencia de la marca nominativa COLON de la clase 33, sino en la marca
MIXTA COLON de la clase 32. Por los anteriores motivos el cargo estudiado no

tiene vocacion de prosperidad.

Cargo de nulidad por la violacion del literal “a” del articulo 136 de la
Decision 486

46. Visto el literal “a” del articulo 136 de la Decision 486 de 2000, para la Sala
resulta claro que, para la configuracién de la causal de irregistrabilidad, es
necesario que entre el signo solicitado y la marca registrada se genere un riesgo
de confusion o asociacion derivado del cumplimiento de dos supuestos: en primer
lugar, el signo solicitado debe ser idéntico o semejante a una marca anteriormente
solicitada para registro o registrada a favor de un tercero y, en segundo lugar,
debe existir una identidad o conexion entre los productos o servicios que pretende

identificar cada una de las marcas.

47. Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia sostuvo en la interpretacion
proferida para el caso sub examine que “...] el riesgo de confusion, puede ser
directo e indirecto. El primero, riesgo de confusion directo, caracterizado por la
posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado,
crea que esta adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusién indirecto, se
presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad

de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee [...]™8.

48 Cfr. Folio 304
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48. Ello significa que, para establecer la existencia del riesgo de confusion, sera
necesario determinar: si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa,
tanto entre si como en relacion con los productos o servicios distinguidos por ellos,

y considerar la situacion de los consumidores o0 usuarios.

49. En relacion con el riesgo de asociacion, el Tribunal precisé que “[...] consiste
en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y
el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho

producto y otra empresa tienen una relacion o vinculacién econémica [...]"°.

50. En suma, lo que busca la regulacién comunitaria es evitar que el consumidor
asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, toda
vez que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se

beneficiarian de la actividad empresarial ajena.

Andlisis de los supuestos normativos

51. Precisado lo anterior, la Sala procede a realizar el estudio de los supuestos
que exige la norma comunitaria para efectos de determinar si el signo solicitado

para ser registrado como marca cumple los requisitos previstos en ella.

Primer supuesto: ldentidad o semejanza entre el signo solicitado y la marca

registrada

52. Para determinar la identidad o grado de semejanza entre el signo solicitado y
la marca registrada, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la
interpretacion prejudicial proferida para este caso, reiter6 las reglas de

comparacioén aplicables a todo tipo de signos, como se observa a continuacion:

qI.]

a) La comparacion debe efectuarse sin descomponer los elementos que
conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe
analizarse con una vision de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética,
ortografica, gréafica (o figurativa) y conceptual o ideolégica.

49 |bidem.
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b) En la comparacion se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es,
se debe analizar un signo y después el otro. No, es procedente realizar un
analisis simultaneo, pues el consumidor dificilmente observara los signos al
mismo tiempo, sino que lo hard en momentos diferentes.

c) El analisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias,
pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusion
0 asociacion.

d) Al realizar la comparacibn es importante colocarse en el lugar del
consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir como el producto o
servicio es percibido por el consumidor. El criterio del consumidor medio es de
gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se
dirigen a la poblacién en general.

[..]%.

53. De lo anterior se tiene que para determinar la identidad o el grado de
semejanza entre los signos, siguiendo las reglas anteriormente descritas, deben

tenerse en cuenta aspectos de orden fonético, ortografico, figurativo y conceptual.

54. Para efectos de lo anterior, es pertinente considerar los siguientes conceptos

de la Interpretacion Prejudicial:

“I.]

a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en
conflicto. La determinacion de tal similitud depende, entre otros elementos,
de la identidad en la silaba ténica o de la coincidencia en las raices o
terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las
particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la
posibilidad real de riesgo de confusién entre los signos confrontados.

b) Ortografica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en
conflicto desde el punto de vista de su configuracion; esto es, tomando en
cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el nimero
de silabas, las raices, o las terminaciones comunes de los signos en
conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de
confusién sea mas palpable u obvio.

c) Conceptual o Ideolégica: Se configura entre signos que evocan una idea
y/o valor idéntico y/o semejante.

d) Gréfica (o figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos
graficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo
0 el concepto que evocan.

[..]°%

50 Cfr. Folio 305
51 Cfr. Folio 304
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55. En este punto, atendiendo a que el signo solicitado es de naturaleza
nominativa y que la marca registrada es mixta, en aplicacion de los criterios
expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al apreciar los
signos confrontados, la Sala considera que el elemento predominante es el
nominativo, por ser el que mayor influencia, impacto y recordacion tiene en la
mente de los consumidores, aunado al hecho que el elemento grafico no es de tal
entidad que diluya la parte nominativa y, en consecuencia, el consumidor

recordara la marca por su elemento nominativo y no por su gréfico.

Reglas del cotejo marcario

56. Asi las cosas, la Sala procederd a dar aplicaciébn a las reglas de cotejo
marcario establecidas por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, para la comparacion de signos y marcas en los cuales se
destaca, como sucede este caso, el elemento nominativo®?, motivo por el cual, no
sera objeto de analisis el elemento grafico y, en ese sentido, se determinara si
existe identidad o semejanza ortogréafica, fonética e ideoldgica entre el signo

solicitado y la marca registrada.

Comparaciéon Ortografica

57. Teniendo en cuenta que el aspecto ortografico se refiere a la semejanza de las
letras del signo solicitado y la marca registrada desde el punto de vista de su
configuracion; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de
la palabra, el nimero de silabas, las raices o las terminaciones comunes del signo
solicitado y la marca registrada, la Sala considera que, en el aspecto ortogréfico, el
signo solicitado COLON reproduce integralmente la marca registrada COLON,

COMo se muestra a continuacion:

52 Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretacion rendida en el
caso preciso: v...] si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos, el cotejo
deberd realizarse de conformidad con las reglas aplicables al cotejo de signos denominativos
determinadas en el acapite precedente [...]”. Cfr. Folio 306
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58. La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar,
identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible
que el consumidor o usuario los seleccione®3; en el caso sub examine, teniendo en
cuenta que el signo reproduce la marca previamente registrada, la Sala considera
que el signo solicitado por la demandante no cumple con el presupuesto de

distintividad ortografica.

Comparaciéon Fonética

59. Bajo el entendido que la similitud fonética se refiere a la semejanza de los
sonidos en el signo, para lo cual se debe tener en cuenta la silaba ténica, la raiz y
su terminacion, el cotejo de la marca registrada y el signo solicitado, en forma

sucesiva, es como sigue a continuacion:

COLON - COLON COLON - COLON COLON - COLON
COLON - COLON COLON - COLON COLON - COLON
COLON - COLON COLON - COLON COLON - COLON

60. En ese orden, atendiendo que los signos son ortograficamente idénticos y, en
consecuencia, la silaba tonica, la raiz y su terminacion son las mismas, la Sala
considera que, igualmente, la pronunciacion del signo solicitado y la marca
registrada es idéntica; en consecuencia, la Sala considera que el signo solicitado

por la demandante no cumple con el presupuesto de distintividad fonética.

Comparacion Ideolégica

61. Atendiendo a que la similitud ideolégica o conceptual se presenta cuando los
signos evocan una idea 0 concepto semejante o idéntico, la Sala considera que al
existir identidad del signo solicitado y la marca registrada, también se configura

este presupuesto, toda vez que aunque la expresion COLON puede tener varios

5 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 388-IP-2015. Febrero 25 de
2016. Marca: Feria Internacional del Libro.
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significados, el publico consumidor no podré diferenciar a cual se refiere de forma
independiente el signo y la marca, debido a su identidad en el elemento

nominativo.

62. Corolario de lo expuesto y una vez realizada la comparacion del signo y de la
marca, de manera conjunta y sucesiva; teniendo en cuenta las semejanzas y no
las diferencias, la Sala concluye que el signo y la marca bajo examen presentan
identidad ortogréfica y fonética, aspectos que conllevan a configurarse un riesgo
de confusion o asociacion entre el publico consumidor y, en consecuencia, es

necesario estudiar el siguiente requisito, esto es, la conexién competitiva.

Segundo supuesto: Conexidad de los productos que pretende identificar el

signo solicitado y la marca registrada

63. Visto el articulo 136 literal “a” de la Decision 486 de 2000, para la Sala es claro
gue para la configuracion de dicha causal de irregistrabilidad, aunado al hecho de
la identidad o similitud entre el signo solicitado y la marca registrada, es menester
que los productos o servicios que distinguird el signo solicitado y la marca

registrada, sean los mismos o presenten una conexion competitiva ente ellos.

64. Visto el articulo 151 inciso 2.° de la Decision 486 de 2000, la Sala considera
gue la ubicacion de los productos en las diferentes clases del nomenclator “[...] no
determinaran la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados
expresamente [...]”, toda vez que debe aplicarse la regla de la especialidad, en
virtud de la cual, el registro de la marca solamente confiere derechos respecto de
los productos o servicios para los cuales se solicito.

65. Esta Seccion en reciente jurisprudencia de 8 de marzo de 2018%*, con
ponencia de la Consejera de Estado Doctora Maria Elizabeth Garcia Gonzalez, se

refirio a la regla de la especialidad en los siguientes términos:

qI.]

un signo no puede registrarse para proteger o amparar todos los productos
del universo. La proteccibn recae sobre una clase del nomenclator

5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Seccién Primera. Sentencia
de 8 de marzo de 2018. C.P. Maria Elizabeth Garcia Gonzéalez. Rad.:
11001032400020090041700.
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Internacional de Niza o sobre algunos de los productos identificados dentro
de ella. La concrecion al amparo registral se delimita en la solicitud del
registro, limitacién conocida en la doctrina como la regla de la especialidad.
Los productos o servicios fijados en la solicitud, son los protegidos con la
marca, proteccion que se extiende exclusivamente dentro del territorio en el
cual la marca ha sido registrada.

De ahi que dentro del estudio se deben analizar los productos que las
marcas en disputa protegen y establecer si existe o no conexion
competitiva.

[...].

66. Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretacion

proferida indico que:

“I.]

se debe tomar en cuenta que la inclusién de productos en una misma Clase
no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los
productos o servicios objeto de andlisis

[..]

La Corte consultante deberd matizar la regla de la especialidad y, en
consecuencia, analizar el grado de vinculacién o relacién competitiva de los
productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se
pueda establecer la posibilidad de error en el publico consumidor; es decir,
deberd analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las
marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase
no demuestra su semejanza, asi como la ubicacion de los productos en
clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.

[..]%.

67. Al igual que para la comparaciéon del signo solicitado y la marca registrada, el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido unos criterios
especiales que permiten determinar en el examen de registrabilidad la existencia
de una conexion competitiva entre los productos identificados por el signo
solicitado y la marca registrada. En este sentido, la Sala estudiara cada uno de los
criterios, los cuales fueron reiterados en la interpretacion prejudicial realizada para
el caso bajo estudio, en donde el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

enlisto como presupuestos los siguientes:

qI.]

55 Cfr. Folios 308 y 309
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a) Si los productos o0 servicios pertenecen a una misma clase de la
Clasificacién Internacional de Niza.

b) Los canales de aprovisionamiento, distribucién y de comercializacion, asi
como los medios de publicidad empleados para tales fines, el vinculo entre
los productos, el mismo género (clase o especie) de los productos, etc.

c) El grado de sustitucion (o intercambiabilidad) o complementariedad de los
productos o setrvicios.

[.J%

68. Teniendo en cuenta los criterios anteriores, la Sala encuentra que la
demandante, en el formulario Gnico de registro de signos distintivos®’, solicit6 el
registro del signo nominativo COLON para identificar productos de la clase 33
internacional®®, y la marca mixta COLON registrada a favor del tercero con interés
directo en el resultado del proceso identifica productos de la clase 3259, por lo que
distinguen productos de diferentes clases, sin embargo, no podria determinarse

gue no tienen conexidad.

69. En relacion con los canales de distribucion y comercializacion, el Tribunal de

Justicia de la Comunidad Andina ha indicado que:

0]

b) Canales de comercializacion: Hay lugares de comercializaciéon o expendio
de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su
conexién competitiva, como seria el caso de las grandes cadenas o tiendas o
supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa
desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En
cambio, se daria tal conexion competitiva, en tiendas o almacenes
especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusion se daria
en pequefios sitios de expendio donde marcas similares pueden ser
confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud.

c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercializacién o
distribucién tienen relacion con los medios de difusion de los productos. Si los
mismos productos se difunden por la publicidad general- radio television y
prensa-, presumiblemente se presentaria una conexién competitiva, o los
productos serian competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusion es
restringida por medio de revistas especializadas, comunicacion directa,
boletines, mensajes telefénicos, etc., la conexiébn competitiva seria menor.

%6 Cfr. Folio 309

57 Cfr. Foliol C. Antecedentes.

58 Bebidas alcoholicas (con excepcion de cervezas).

59 Cervezas; aguas minerales y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de
frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas.
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[.J%.

70. En este orden, la Sala considera que los productos de la clase 33 y las
cervezas de la clase 32, tienen los mismos canales de distribucion vy
comercializacion, en atencion a que al ser bebidas alcohdlicas, es usual que los
sitios en donde se venden, sean los mismos, tiendas, almacenes especializados,
licorerias y supermercados, aunado al hecho que en los almacenes de grandes
superficies, se pueda encontrar, en un mismo stand o pasillo, un punto
determinado para la venta de bebidas alcohdlicas, incluyendo vinos y cervezas. En
relacion con los demés productos de la clase 32, a pesar de no ser bebidas
alcohdlicas, también es wusual que compartan los mismos canales de
comercializacién, como supermercados, tiendas y restaurantes. La Sala precisa
que, si bien es cierto, existen lugares especializados en donde Unicamente se
vende cerveza, o en donde so6lo se comercializan vinos, tal situacion particular, no
excluye el hecho que por lo general compartan los mismos canales de

comercializacion.

71. En relacion con los medios de publicidad, resulta claro para la Sala que, las
bebidas alcohdlicas incluidas las cervezas, son productos que se publicitan en
medios masivos de comunicacién, como television, radio, prensa y que si bien, en
casos puntuales, existen algunas revistas especializadas para determinados
productos como los vinos, su publicidad no se restringe a ese medio, por lo que
van dirigidas al puablico en general con la edad suficiente para consumir bebidas
alcohdlicas.

72. Aunado a lo expuesto, la Sala considera que los productos de la clase 33 y
algunos de la clase 32, también cumplen con el requisito de intercambialididad, en
la medida en que el consumidor medio puede en algunas ocasiones sustituirlos
por tener las mismas finalidades y ser del mismo género, esto es, por ser bebidas

alcohdlicas o bebidas que pueden acomparfar comidas o eventos sociales.

73. Atendiendo a que la demandante, en el escrito de demanda, enfatizd que el

consumidor de vinos es un consumidor especializado y que, por el contrario, el

60 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretacion prejudicial 26-IP-2014 de 29 de
mayo de 2014.
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consumidor de cerveza es un consumidor medio, la Sala recuerda que el Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina ha precisado que la determinacion del tipo de
consumidor dependera, en gran medida, de si los productos identificados son de
consumo masivo o selectivo. En efecto, en la interpretacion proferida para el

presente caso, se indico:

“I.]

a) Consumidor medio. Aquel que no efectiia un examen ni muy riguroso, ni
muy negligente del producto que piensa adquirir.

b) Consumidor de productos selectivos. Se refiere al consumidor que presta
un cuidado mucho mayor al bien que piensa adquirir. Dicha evaluacion mas
cuidadosa se sustenta en el costo mas elevado de los productos, o en el
hecho de tratarse de productos dirigidos a ciertos profesionales
especializados. A modo ilustrativo, las circunstancias referidas suelen
presentarse al momento de adquirir ropa de alta costura, perfumes de alto
costo, instrumental médico especializado, entre otros productos, que por sus
singulares caracteristicas requieren que sus adquirentes sean mas
cuidadosos al momento de elegir la mercaderia.

3.3. Cuando las marcas objeto de anadlisis identifican productos de
consumo masivo, el consumidor, al que debe tenerse en cuenta para
establecer el posible riesgo de confusion entre dos marcas, es el
[lamado '‘consumidor medio'. Es decir, aquel de quien debe suponerse un
conocimiento y una capacidad de percepcion corrientes.

3.4. De otro lado, si los productos identificados con las marcas bajo
andlisis son de consumo selectivo, se debe tomar en cuenta el nivel de
vida, la capacidad adquisitiva del grupo humano involucrado, el sector
profesional al cual van dirigidos los productos, etc. En razén de ello, el
examen de registrabilidad puede ser menos riguroso. En efecto, debido a la
especializacion de los productos existen menos posibilidades de que exista
riesgo de confusion, pues el consumidor prestara un cuidado mucho mayor al
bien que piensa adquirir.

3.5. En mérito de lo expuesto, para examinar la existencia del riesgo de
confusién, la Corte consultante debe evaluar si corresponde tomar en
cuenta al consumidor medio o al consumidor de productos selectivos
atendiendo a la naturaleza de los productos que distinguen las marcas
en conflicto.

[...]’** (Destacado de Sala).

74. En este orden de ideas, para la Sala es claro que, en primer lugar, el
consumidor medio es aquel que no efectia un examen muy riguroso y detallado,
pero tampoco muy negligente, es decir, efectia un estudio normal del producto

debido a que conoce las caracteristicas generales del mismo, en atencién a que

61 Cfr. Folio 307
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tiene un conocimiento y una capacidad de percepcion corriente, por cuanto se
trata de un producto de consumo masivo y, en segundo lugar, el consumidor
especializado es aquel que presta un mayor cuidado y atencion en el producto que
va a adquirir, debido a que se trata de productos dirigidos a determinado grupo de
personas por su especialidad, conocimiento, calidad de vida, capacidad
adquisitiva, costo del producto o sus caracteristicas especiales, debido a que se

trata de productos de consumo selectivo.

75. Asi las cosas, a juicio de la Sala las bebidas alcohdlicas de la clase 33, salvo
casos particulares en determinados licores, son productos de consumo masivo, al
igual que los productos de la clase 32, motivo por el cual, no es de recibo el
argumento por medio del cual la demandante sostiene que los vinos que pretende
comercializar con el signo solicitado, son de un consumidor especializado, en
atencion a que, por un lado, los vinos son productos de consumo masivo y no son
selectivos y, por el otro, el consumidor promedio de vinos conoce las
caracteristicas generales del producto, es decir, se refiere a un consumidor medio

y no especializado.

76. Corolario de lo expuesto, esta Sala considera que en el caso sub examine,
existe una conexidad entre los productos que el signo solicitado y la marca
registrada identificarian, por cuanto a pesar de identificar productos de diferentes
clases tienen correspondencia en el género y finalidad, comparten canales de
publicidad y comercializacion, son sustituibles y son adquiridos por un consumidor
medio, lo que conlleva a la posibilidad de originar el riesgo de confusion y
asociacion al estar identificados por las marcas con identidad nominativa,

elemento predominante dentro del conjunto marcario.

77. La Sala precisa que si bien el signo solicitado identificaria vinos (bebidas
alcoholicas de la clase 33) y que la marca registrada principalmente distingue
cervezas (producto de la clase 32), es posible que el consumidor medio al
enfrentarse a los productos, aun diferenciandolos, atribuya a los mismos un origen
empresarial diferente al que realmente tienen, es decir, que existe el riesgo de que
el consumidor crea que el empresario de cerveza COLON introdujo en el mercado
con su marca una nueva linea de productos consistente en vinos, generandose asi

un riesgo de confusion indirecta, o a pesar de conocer que son productores
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diferentes, puede creer que son empresas que tienen una relacion o vinculacién
econdmica, debido a la identidad de la parte nominativa, generandose asi, riesgo

de asociacion.

78. Por lo anterior, la Sala concluye que, a pesar de que individualmente
considerado, el signo solicitado tenga aptitud marcaria, en el presente asunto se
configura la causal de irregistrabilidad establecida en el articulo 136 literal “a” de la
Decision 486, por cuanto, en primer lugar, existe identidad entre el signo solicitado
y la marca registrada y, en segundo lugar, existe conexidbn competitiva entre los
productos que se identificarian, motivo por el cual, el cargo estudiado no tiene
vocacion de prosperidad.

Cargo de nulidad por la violacién del articulo 3.° del Cédigo Contencioso

Administrativo

79. Visto el articulo 3.° del Codigo Contencioso Administrativo, sobre principios de
las actuaciones administrativas, y atendiendo a que, como se estudi6é previamente,
la demandada respetd las normas comunitarias y aplicé correctamente la causal
de irregistrabilidad contenida en el literal “a” del articulo 136 de la Decision 486, la
Sala considera que tampoco se configura vulneracion de la disposicidon normativa

invocada en lo que tiene que ver con el principio de imparcialidad.

80. Aunado a lo expuesto, la Sala pone de presente a la demandante que, el
hecho de que la demandada haya concedido el registro de marcas, que en
concepto de la demandante son similares en las clases 32 y 33, no implica que la
actuacion que se surtié en el caso bajo estudio haya sido violatoria del principio de
imparcialidad, porque: en primer lugar, cada caso individualmente considerado
requiere de un andlisis particular y concreto para determinar si se configura riesgo
de confusion o asociacion en los términos de la Decisién 486; en segundo lugar,
ninguna de las marcas en clase 32 y 33, que enlisto la demandante en el escrito
de demanda, presentan identidad en el elemento nominativo, como si ocurre en el
presente caso; y, en tercer lugar, las Unicas marcas referidas por el demandante

que resultarian ser idénticas por contener la expresion “aguila roja”, no son
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equiparables al caso bajo estudio porque distinguen productos de las clases 3062 y
33, las cuales no fueron objeto de estudio en el caso sub examine, y respecto de
las cuales, no procede presumir o no la conexidad de los productos entre las

clases, debido a que debe ser objeto de estudio independientemente.

81. Atendiendo a que la demandada aplic6 correctamente la causal de
irregistrabilidad prevista en el literal “a” del articulo 136 de la Decision 486 y que
no se vulnerd el principio de imparcialidad que debe regir la actuacion
administrativo, el cargo estudiado no tiene vocacion de prosperidad.

Conclusion

82. En suma, la Sala encontré que a pesar de no haberse suspendido el tramite
de solicitud de registro del signo nominativo COLON para identificar productos de
la clase 33 de la Clasificacion Internacional de Niza, con ocasion de la solicitud de
cancelacién por no uso de la marca nominativa COLON registrada en la misma
clase, no se vulneré el articulo 165 de la Decision 486, por cuanto la
Superintendencia de Industria y Comercio, realizé el estudio de confundibilidad
correctamente y nego el registro del signo, con fundamento en la existencia de
otro registro marcario y no en la marca respecto de la cual se habia solicitado la
cancelacién. En este mismo sentido, la Sala determind que no se vulner6 el
debido proceso de la demandante consagrado en el articulo 29 de la Constitucién

Politica, por los mismos motivos.

83. Adicionalmente, la Sala, en el caso sub examine, considera, en primer lugar,
que se configura una identidad entre el signo solicitado COLON y la marca
previamente registrada COLON y, en segundo lugar, que existe una conexidad de
los productos que pretendia identificar el signo y que distingue la marca registrada,
motivo por el cual, se configura la causal de irregistrabilidad establecida en el
articulo literal “a” del 136 de la Decision 486 y, por ende, el signo solicitado y la
marca registrada no pueden coexistir pacificamente en el mercado, toda vez que
en el caso de concederse su registro, podrian generar un riesgo confusion

indirecta, en la medida en que el consumidor puede creer que los productos tienen

62 Café, té, cacao y sucedaneos del café; arroz; tapioca y sagu; harinas y preparaciones a base de
cereales; pan, productos de pasteleria y confiteria; helados; azucar, miel, jarabe de melaza;
levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.
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un mismo origen empresarial, o de asociacion, en el evento en el que a pesar de
conocer que son productores diferentes, el consumidor puede creer que son
empresas que tienen una relacion o vinculacion econémica, debido a la identidad

de la parte nominativa.

84. En este sentido, la Sala determin6 que el consumidor de productos de la clase
33 por lo general es un consumidor medio y no especializado, por cuanto, la
naturaleza de los productos conlleva a que los mismos son de consumo masivo y
no selectivos, ya que no estan dirigidos, en principio, a un publico especializado,
con ciertos conocimientos, calidad de vida o caracteristicas especiales.

85. Finalmente, la Sala concluye que no se configura la vulneracion del principio
de imparcialidad que debe gobernar las actuaciones de la Superintendencia de
Industria y Comercio, toda vez que los registros marcarios que enlistdo la
demandante, que fueron concedidos por la demandada, no son casos semejantes
aplicables al caso sub examine en la medida en que no existe identidad de las
marcas enlistadas y, en el Unico caso, no corresponde a las mismas clases que se

estudiaron.

86. Asi las cosas, ante la carencia de vocacion de prosperidad de los cargos
endilgados en la demanda, toda vez que no se demostré que el signo hominativo
COLON fuera susceptible de ser registrado, se mantiene incélume la presuncién
de legalidad que ampara los actos administrativos acusados y, en consecuencia,

la Sala habra de denegar las suplicas de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Secciéon Primera, Administrando Justicia en nombre de la

Republicay por autoridad de la Ley,

Ill. RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas

en la parte motiva de la presente sentencia.
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SEGUNDO: ENVIAR copia de la decision al Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, de conformidad con lo previsto en el articulo 128 de la Decision 500 de la

Comision de la Comunidad Andina.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaria de la Seccion Primera del Consejo de
Estado que, una vez en firme la sentencia, archive el expediente, previas las
anotaciones de rigor.

COPIESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leida, discutida y aprobada por

la Sala en la sesién de la fecha.

HERNANDO SANCHEZ SANCHEZ MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ

Presidente
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