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Referencia: Nulidad Relativa
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/ Comparacion entre signos figurativos y mixtos / Marcas en conflicto: FIGURATIVA
(consistente en la cara de un indio) — «<PIELROJA» (mixtas).

Sentencia de Unica Instancia

La Sala decide, en Unica instancia, la demanda que, present la sociedad Compafiia
Colombiana de Tabaco S.A. — COLTABACO S.A. por medio de apoderado judicial,
en contra de las Resoluciones Nos. 35540 del 28 de diciembre de 2005, 14199 del
31 de mayo de 2006 y 31673 del 28 de noviembre de 20061, a través de las cuales
la Superintendencia de Industria y Comercio concedio el registro de la marca
FIGURATIVA -consistente en la cara de un indio- para distinguir productos
comprendidos en la clase 25 de la Clasificacion Internacional de Niza, en favor del
sefior Edgar Eduardo Eraso Guzman.

I.- ANTECEDENTES

.1.- La demanda

1. Mediante escrito radicado ante la Secretaria de la Seccién Primera del Consejo
de Estado? el apoderado judicial de la sociedad Compaifiia Colombiana de
Tabaco S.A. — COLTABACO S.A. en egjercicio de la accién de nulidad relativa
consagrada en el articulo 172 de la Decision 486 de 2000 de la Comisién de la
Comunidad Andina, solicito que se realicen las siguientes declaraciones y
condenas:

«[...] 2.1.- Que se decrete la NULIDAD de las Resoluciones No. 35540 del 28
de diciembre de 2005, No. 14199 del 31 de mayo de 2006 y No. 31673 del 28
de noviembre de 2006, proferidas por la Superintendencia de Industria y
Comercio, mediante las cuales se declaré infundada la oposicién presentada
por la COMPANIA COLOMBIANA DE TABACO S.A. — COLTABACO S.A., y se
CONCEDIO el registro de la marca FIGURATIVA CONSISTENTE EN LA

1 Folios 20 a 36 del expediente ordinario de la referencia con radicacion nim. 2007-00157-00.
2 El 10 de abril de 2007 (folios 1 a 298 del expediente de la referencia).
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CARA DE UN INDIO en la Clase 25 Internacional a favor del sefior Edgar
Eduardo Eraso Guzman.

2.2.- Que, como consecuencia de las anteriores declaraciones, se ORDENE la
CANCELACION del registro de la marca FIGURATIVA CONSISTENTE EN LA
CARA DE UN INDIO, Certificado de Registro No. 328.480, para identificar
productos de la Clase 25 Internacional.

2.3.- Que se ORDENE a la Division de Signos Distintivos la publicacion en la
Gaceta de la Propiedad Industrial de la sentencia que ponga fin al proceso de
la referencia [...]»3. (Negrillas por fuera de texto)

[.1.1.- Los hechos?*

2. El apoderado judicial de la parte demandante, manifestd que, mediante escrito
del 29 de junio de 2004, el sefior Edgar Eduardo Eraso Guzman, presentd ante la
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) la solicitud de registro de una marca
FIGURATIVA para distinguir productos incluidos en la clase 25 del nomencléator
internacional.

3. La mencionada solicitud, se publicé el dia 31 de mayo de 2005 en la Gaceta de
la Propiedad Industrial No. 552, bajo el nimero de expediente: 04-061484°,

4. Expresé que, publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad
Industrial, la Compafiia Colombiana de Tabaco S.A. — COLTABACO S.A,, en esa
misma anualidad, presento6 escrito de oposicién basado en: (i) la similitud y posible
confundibilidad con sus marcas notorias «PIELROJA» (mixtas) inscritas bajo los
certificados de registro Nos. 126.101 y 106.833 y registradas para la clase 34 de la
Clasificacion Internacional de Niza, y (ii) la eventual conexion competitiva entre los
productos amparados por las clases 25 y 34 internacionales, respectivamente.

5. Sefialé que mediante la Resolucién No. 35540 del 28 de diciembre de 2005, la
Direccion de Signos Distintivos de la SIC, declar6 infundada la oposiciéon y, otorgo
el registro de la marca FIGURATIVA® al sefior Edgar Eduardo Eraso Guzman, para
identificar productos de la clase 25 de la Clasificacion Internacional de Niza’.

6. Mencioné que, dentro de la oportunidad legal, la Compafia Colombiana de
Tabaco S.A. — COLTABACO S.A. present6 recurso de reposicion y en subsidio de
apelacién en contra de esa decision, la que fue confirmada en reposicion a través
de la Resoluciéon No. 14199 del 31 de mayo de 2006 y, en apelacion, mediante la

3 Folios 267 a 268 del plenario ordinario.

4 Folios 268 a 269 de la causa ordinaria de la referencia.

5 Pagina 122 bajo el nimero de publicacién NP. 643.

6 Certificado de registro No. 328.480.

7 “Toda clase de vestuario para hombres, mujeres y nifios tales como, vestidos, camisas, blusas, sacos, sueteres,
chalecos, chaquetas, pantalones, jeans, faldas, medias, gabardinas, impermeables, ropa deportiva como shorts,
camisetas y sudaderas; ropa de dormir, levantadoras; vestidos de bafio, ropa interior; ropa para bebé; ademas
incluird toda clase de calzado como: botas, zapatos y zapatillas, sandalias, pantuflas, tenis, y accesorios del calzado
como punteras, tacones, suelas, productos comprendidos en la clase 25 ”.
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Resolucién No. 31673 del 28 de noviembre de 2006, concediendo el registro de
la marca FIGURATIVA finalmente?8.

1.1.2.- Fundamentos de derecho y concepto de violacion®

7. Manifest6 la parte actora que, con la expedicion de los actos administrativos
demandados, la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, viold
los articulos 135 literal b) y 136 literal h) de la Decision 486 de 2000 de la Comision
de la Comunidad Andina.

8. Sostuvo que, en el presente caso, la marca FIGURATIVA se encuentra incursa
en la causal de irregistrabilidad prevista en la normativa andina, toda vez que, en su
criterio, carece de distintividad y adicionalmente presenta similitudes con la
capacidad de generar confusion con las marcas notorias y ampliamente conocidas
«PIELROJA>» (mixtas), de su propiedad.

9. Anotd que, a su juicio, el cotejo marcario se debe centrar en analizar el campo
visual (o gréfico) y el conceptual (la idea que evoca), ya que, por tratarse de una
controversia suscitada entre una marca figurativa y unas marcas mixtas, el cotejo
fonético no es viable en ningln escenario.

10. Advirtié que, en relacion al cotejo visual (o grafico), en ambos signos el elemento
figurativo (la cara de un indio) es el de mayor relevancia, razén por la cual se
presentan similitudes evidentes, a saber: el rostro del indio piel roja, el perfil
izquierdo de la cara del indio en comento y un penacho de largas plumas que
comparten las marcas en disputa.

11. Adujo que, en lo que atafie al aspecto conceptual (la idea que evoca), se concluye
facilmente que las marcas confrontadas presentan el concepto o la nocién de un
“INDIO PIEL ROJA”; y, ademas, explicé que: «[...] al no tener la marca solicitada un
elemento denominativo, ello hace que el publico se confunda aiun mas, y llegue a
la conclusion errada de que es un producto nuevo e innovador, fabricado por el
mismo empresario, la sociedad COLTABACO S.A. [...[».

12.Indic6é también, que las clases 25 y 34 para las cuales estan registradas las
marcas en conflicto, amparan productos de consumo masivo, generalizado y no
especializado; lo que claramente podria causar una potencial confusién y/o riesgo
de asociacion en el publico consumidor, al momento de adquirir los productos y
mercancias en cuestion.

13. Esgrimié que, en su sentir:

«[...] En el caso de la marca notoria PIELROJA (Mixta), no opera el principio
de especialidad, en tanto que al haber conseguido dicho signo el nivel de

8 Certificado de registro No. 328.480.
9 Folios 269 a 293 del expediente ordinario de la referencia.
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conocimiento y de difusiébn actual en el mercado, debe ser a todas luces
protegido y amparado no solo para los productos de la Clase 34 Internacional,
sino también para todas las clases de la Clasificacion Internacional de Niza

[...]».

14.En suma, asever6 que la autoridad marcaria accionada (SIC), desconocié
arbitrariamente en los actos administrativos enjuiciados las importantes y notables
similitudes existentes entre los signos en contienda y, basandose Unicamente en
sus pequefas diferencias, concluyé que su coexistencia en el mercado no era
susceptible provocar confusién entre los consumidores y tampoco eventual
conexion competitiva, desconociendo las mas basicas y elementales reglas y
pautas en la comparacién marcaria, establecidas en la normativa andina.

II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS
AL PROCESO

II.1.- La Superintendencia de Industriay Comercio (SIC)

15. El apoderado judicial de la entidad demandada manifest6 que, con ocasion de
la expedicion de los actos administrativos acusados, no se ha incurrido en violacién
alguna de las normas contenidas en la Decision 486 de 2000 y, por el contrario, los
mismos se fundamentan en estas y en la jurisprudencia aplicable al caso.

16. Argumento la autoridad marcaria que, en el caso de marras:

«[...] En criterio de esta entidad, entre el SIGNO FIGURATIVO consisten en la
representacion de un perfil de una cara orientada hacia el costado izquierdo
que incorpora un disefio de lineas horizontales que parten del contorno de cara
hacia el lado derecho, y las marcas PIELROJA (mixta), las cuales incorporan
el concepto como tal de un indio piel roja con penacho de plumas, tanto desde
el punto de vista nominal como gréafico, NO SE PRESENTAN SEMEJANZAS
SUSCEPTIBLES DE GENERAR RIESGO DE CONFUSION O ASOCIACION
EN EL CONSUMIDOR.

Se reitera, la MARCA FIGURATIVA solicitada genera o evoca la idea de una
FIGURA PRECOLOMBINA, por el disefio de la misma, con las franjas
horizontales y formas no definidas, que dan como resultado un signo
suficientemente distintivo en cuanto a las marcas mixtas previamente
registradas, las cuales ademas difieren conceptualmente [...J».

17.Explicé que, los requisitos que debe reunir un signo para poder ser registrado
como marca, han sido sefalados en diferentes actos administrativos expedidos por
la SIC y, ademas, en numerosas sentencias proferidas por el H. Consejo de Estado
sobre el tema marcario, en concordancia con lo previsto en las disposiciones legales
supranacionales vigentes; dentro de las cuales se establecen exigencias
relacionadas con la perceptibilidad, la susceptibilidad de representacion graficay la
suficiente distintividad.

10 Folios 331 a 340 del plenario ordinario.
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18.Resalto de igual forma, que:

«[...] Si bien la NOTORIEDAD debe ser probada en su momento procesal de
acuerdo con lo establecido en la norma comunitaria y por los medios
probatorios establecidos en la normatividad vigente en desarrollo del sistema
positivo que consagra la libertad probatoria, para que sea necesario el
pronunciamiento de la oficina nacional competente sobre la eventual
NOTORIEDAD, habra de presentarse CONFUNDIBILIDAD entre los signos en
controversia.

Es de precisar que, aun en el evento en que estuviera plenamente demostrada
la alegada NOTORIEDAD de la marca “PIELROJA” Clase 34 (cuyo titular es la
parte demandante), ello no obstaculizaria el registro de la marca FIGURATIVA
“CONSISTENTE EN LA CARA DE UN INDIO”, solicitada por el sefior Edgar
Eduardo Eraso Guzman, dadas las diferencias evidentes entre las mismas

[...]».

19. Concluy6 su intervenciéon afirmando que, la SIC, realizé un correcto examen de
registrabilidad “concienzudo y acertado”, en observancia de la distintividad
inherente con la que debe contar el signo distintivo y, corolario de lo anterior,
atendiendo su eventual irregistrabilidad frente a derechos de terceros, a la postre.

[I.2.- Intervencion del tercero interesado — sefior Edgar Eduardo Eraso Guzman

20. El tercero interviniente en las resultas del proceso, el sefior Edgar Eduardo Eraso
Guzman no intervino y, optd por guardar silencio, en el interior de las presentes
diligencias!?.

lll.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA
COMUNIDAD ANDINA.

21. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emiti6 la interpretacion prejudicial
556-1P-2015 de fecha 26 de agosto de 2016'?, en la que expuso las reglas y criterios
establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que, a juicio de dicha Corporacion,
son aplicables al asunto bajo examen; en particular, respecto del articulo 136 literal
h) de la Decision 486 de 2000 de la Comision de la Comunidad Andina y de oficio
el articulo 136 literal a) ibidem. De otra parte, el referido Tribunal, opté por no
interpretar el articulo 135 literal b) al considerar que no correspondia a la materia
controvertida en el presente caso. Tras realizar una interpretacién del alcance y
contenido de dichas disposiciones, formul6 las siguientes conclusiones:

«[...] C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

1. Irregistrabilidad del signo por identidad o similitud. Riesgo de confusion
directa, indirectay de asociacion. Reglas pararealizar el cotejo de marcas.
La confusién ideoldgica.

2. El grado de percepcién del consumidor medio.

11 Folios 342 a 345 de la causa ordinaria.
12 Folios 419 a 438 del expediente.
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3. Comparacion entre marcas mixtas y figurativas.
4. La marca hotoriamente conocida.

5. Conexién competitiva entre productos de las Clases 25 y 34 de la
Clasificacion Internacional de Niza.

D. ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

1. Irregistrabilidad del sigho por identidad o similitud. Riesgo de confusion
directa, indirectay de asociacidon. Reglas pararealizar el cotejo de marcas.
La confusién ideoldgica.

1.1. En el proceso interno se discute si la MARCA FIGURATIVA es confundible
0 no con la marca PIELROJA (mixta), es pertinente analizar el Literal a) del
Articulo 136 de la Decision 486 de la Comisiéon de la Comunidad Andina,
concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el
siguiente:

"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 o 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 respecto de los cuales el uso de la marca pueda
causar un riesgo de confusion o de asociacion. (...)".

1.2. Como se desprende de esta disposicion, no es registrable un signo que sea
idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un
tercero, porgue en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos
no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de
confusién (directa o indirecta) y/o riesgo de asociacion en el publico
consumidor.

[..]

1.3. En ese sentido, se debera verificar si entre los signos confrontados existe
identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar
riesgo de confusion (directo o indirecto) o de asociacion en el publico
consumidor, teniendo en cuenta en esta valoracion que la similitud entre dos
signos puede ser: a) Fonética [...] b) Ortografica [...] ¢c) Conceptual o
ideolégical...]

[...]

Para el caso concreto, resultaimportante que se determine claramente las
ideas que evocan los signos en conflicto, para luego establecer si el
consumidor podria estar inmerso en riesgo de confusion ideolégica.

En este contexto, el andlisis de registrabilidad si bien debe tomar en
cuenta las ideas gque evocan los signos en conflicto, no puede basar la
confundibilidad en este Unico aspecto, dado que el mencionado anélisis
debe comprender un examen integral y completo para determinar el
posible riesgo de confusion o de asociacién en el pablico consumidor, asi
como de los factores relativos a los servicios amparados con l0os signos.

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 y/o el concepto que evocan.

[..]
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1.5. De acuerdo a las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al
analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en
conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse,
para de esta manera establecer si el consumidor podria incurrir en riesgo
de confusidén y/o de asociacion.

2. El grado de percepciéon del consumidor medio.

2.1. En el presente caso, se sefialé que se debe tener en cuenta el tipo de
consumidor de los productos de las Clases 25y 34, dado que son productos de
consumo masivo 0 generalizado, por lo que no se trata de un consumidor
especializado, lo cual podria causar confusién en el publico al momento de
adquirir los productos en cuestion.

[...]

2.5. En mérito de lo expuesto, para examinar la existencia del riesgo de
confusién, se 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, se debe analizar el posible riesgo de confusion conforme a las
particularidades que correspondan al caso concreto de conformidad con lo
sefalado en la presente interpretacion prejudicial.

3. Comparacion entre marcas mixtas y figurativas.

3.1. En el presente caso, la marca solicitada es FIGURATIVA y contra dicho
registro se opuso el titular de la marca “PIELROJA” (mixta), por lo que el
Tribunal considera necesario abordar el tema de la comparacion entre
signos figurativos y mixtos.

[...]

3.4. Al comparar una marca mixta con una figurativa, este Tribunal ha
sefialado que, es importante determinar cual es el elemento dominante en
la marca mixta, si el denominativo o el grafico; si la denominacién causa
mayor impacto, es en la palabra o palabras donde se centra su fuerza
distintivay no podragenerarse confusion con una marcafigurativa, ya que
el distintivo de la primera estara en el conjunto pronunciable y el de la otra
en laimagen y el concepto que expresa la marca figurativa.

3.5. Ahora bien, si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el
denominativo, puede ocurrir que no exista riesgo de confusion entre los dos
tipos de marcas; si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el
grafico, se debera realizar el analisis de confundibilidad teniendo_en
cuentalos dos elementos constitutivos de las marcas figurativas, es decir,
el trazado y el concepto, teniendo en cuenta lo siguiente:

a) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo.

b) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de
guien la observa.

3.6. El cotejo de dos signos figurativos debera atender a la distincién de los
elementos mencionados, pues la confusion bien puede presentarse en los
trazos del dibujo o en el concepto que evocan. No obstante lo anterior, el
concepto suele prevalecer sobre el trazado. En ese sentido, a pesar de que
puedan existir diferencias en los rasgos, los signos en conflicto pueden suscitar
una misma idea y, de esta manera, generar riesgo de confusion en el publico
consumidor.
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3.7. En este orden de ideas, se debe establecer el riesgo de confusion que
pudiera existir entre el SIGNO FIGURATIVO v las MARCAS MIXTAS
reqgistradas previamente, analizando Si existen semejanzas
suficientemente capaces de inducir al publico a error, 0 si resultan tan
disimiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los
consumidores vy al titular de las marcas.

4. La marca notoriamente conocida.

4.1. La demandante ha sefialado que su marca “PIELROJA” (mixta) es
notoriamente conocida, en ese sentido, resulta pertinente tener en cuenta el
Articulo 136 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina,
concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal h),
cuyo tenor es el siguiente:

"Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo
uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en
particular cuando:

(-)

h) constituyan una reproduccion, imitacion, traduccion, transliteracion o
transcripcion, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido
cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios
a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un
riesgo de confusion o de asociacién con ese tercero o con sus productos o
servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilucién de
su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.”

4.2. Como se advierte de esta disposicion citada, no es registrable un signo que
reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente
conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o
servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pueda causar un riesgo
de confusién o de asociacion, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o
la dilucion de su fuerza distintiva o de su valor comercial.

El Articulo 224 de la Decision 486 establece que el signo distintivo notoriamente
conocido es aquel que sea reconocido como tal en cualquier pais miembro por
el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se
hubiese hecho conocido. En la marca notoriamente conocida convergen su
difusion entre el pablico consumidor del producto o servicio al que la marca se
refiere, proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente
reconocimiento dentro de los circulos interesados.

[..]

4.6. Adicionalmente, cabe sefialar que la proteccién especial que se otorga
a la marca notoriamente conocida se extiende en caso de haber riesgo de
confusién por similitud con un signo pendiente de registro, con
independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que
se trate trascendiendo asi el principio de especialidad.

[..]

4.13. En relacion con la proteccion de los signos notoriamente conocidos, la
autoridad competente al resolver la controversia debe tomar en cuenta los
cuatro riesgos de los que se les debe resguardar de conformidad con el Literal
h) del Articulo 136 y con los Literales a), b) y c) del Articulo 226 de la Decisién
486. Estos son: el riesgo de confusion, el de asociacidn, el de dilucion y el
de uso parasitario:

[..]
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4.15. Resulta pertinente mencionar que basta que se configure alguno de los
riesgos antes mencionados para que se determine que el signo solicitado se
encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el Literal h) del
Articulo 136 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina.

[..]

5. Conexién competitiva entre productos de las Clases 25 y 34 de la
Clasificacion Internacional de Niza.

5.1. En la controversia planteada en el presente proceso, la SIC determind
gue no existe conexion competitiva entre los productos que amparan los
signos en conflicto, por lo tanto, es necesario que se proceda a realizar el
andlisis comparativo tomando en cuenta la posibilidad de conexién
competitiva entre productos de las Clase 25y 34.

5.2. Con relacién a ello, se debe tomar en cuenta que la inclusién de productos
0 servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer
si existe similitud entre los productos o servicios objeto de analisis, tal y como
se indica expresamente en el segundo parrafo del Articulo 151 de la Decisién
486.

[...]

5.6. En el caso concreto, se deberd determinar si existe conexion
competitiva entre los productos de la Clase 25 que pretende distinguir el
SIGNO SOLICITADO FIGURATIVO y los productos de la Clase 34 que
distingue la marca registrada “PIELROJA” (mixta), de conformidad con lo
desarrollado en los puntos precedentes. [...]». (negrillas y subrayas por fuera
del texto)

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION

22.Mediante auto de 24 de mayo de 2017'3, se corrié traslado a las partes,
intervinientes y al Ministerio Publico para que, en el término de diez (10) dias,
presentaran sus alegatos de conclusion y se rindiera el respectivo concepto; dentro
de dicho plazo la parte demandante!* y la demandada?® reiteraron los argumentos
de la demanda ordinaria incoada asi como de su respectiva contestacion. El tercero
interviniente, por su parte, guardd silencio en esta etapa procesal'®.

IV.1.- Concepto del Ministerio Publico?’
23. EI Procurador Delegado para la Conciliacion Administrativat®, allegd
oportunamente al plenario el concepto No. 00068 de fecha 28 de junio de 2017,

dentro del cual puso de presente, en sintesis, las siguientes conclusiones:

24. Adujo que, las resoluciones mediante las cuales se otorgo el registro de la marca
FIGURATIVA en favor del sefior Edgar Eduardo Eraso Guzman, se expidieron de

13 Folio 440 de la causa ordinaria con radicacion No. 2007-00157-00.
14 Folios 442 a 470 del expediente ordinario.

15 Folios 472 a 478 del expediente.

16 Folio 487 del plenario.

17 Folios 479 a 486 de la causa ordinaria de la referencia.

18 Doctor Ivan Dario Gémez Lee.
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forma legitima y de conformidad con lo establecido en la normativa andina que rige
la materia.

25.So0stuvo que, en el caso sub judice, si bien nos encontramos de cara al cotejo
que debe efectuarse entre un signo figurativo y una marca mixta (donde
tradicionalmente y en esta Ultima suele primar su elemento denominativo), resulta
claro que el aspecto predominante y sobresaliente en ambos, sin lugar a dudas,
termina siendo el grafico; y bajo dicha optica, en atencién a su colocaciéon, tamafio,
trazos y color, es facil colegir que entre los signos distintivos enfrentados NO existen
similitudes o semejanzas con la aptitud suficiente de generar riesgo de confusion
y/o asociacién (directo o indirecto) entre el publico consumidor.

26. Agrego que, en su criterio, tampoco se presenta potencial conexiébn competitiva
entre los productos que amparan las clases 25 y 34 del nomenclator internacional,
y que identifican las marcas en disputa; situacion que, en sintesis, impide afirmar
gue los cargos formulados tengan vocacion de prosperidad alguna.

27.Con fundamento en las anteriores consideraciones, solicitd a la Sala de Decision
de la Seccion Primera del Consejo de Estado, que: «/...] se DENIEGUEN las
pretensiones de la demanda promovida por COLTABACO S.A. [...]».

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1.- El problema juridico

28.Corresponde a la Sala de Decision examinar los argumentos expuestos por el
apoderado judicial de la sociedad Compafiia Colombiana de Tabaco S.A. —
COLTABACO S.A., con miras a que se declare la nulidad de las Resoluciones Nos.
35540 del 28 de diciembre de 2005, 14199 del 31 de mayo de 2006 y 31673 del 28
de noviembre de 2006, por medio de las cuales la SIC concedi6 el registro de la
marca FIGURATIVAZ?? para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la
Clasificacion Internacional de Niza?!, a favor del sefior Edgar Eduardo Eraso
Guzman.

29.La parte actora sefialé que los actos administrativos acusados son nulos, en tanto
que, en su criterio, la marca figurativa solicitada es similarmente confundible, tiene
conexidad competitiva y genera riesgo de asociacion con las previamente

19 Folios 20 a 36 del expediente ordinario de la referencia con radicaciéon nam. 2007-00157-00.

20 Certificado de registro No. 328.480.

21 “TODA CLASE DE VESTUARIO PARA HOMBRES, MUJERES Y NINOS TALES COMO, VESTIDOS, CAMISAS,
BLUSAS, SACOS, SUETERES, CHALECOS, CHAQUETAS, PANTALONES, JEANS, FALDAS, MEDIAS,
GABARDINAS, IMPERMEABLES, ROPA DEPORTIVA COMO SHORTS, CAMISETAS Y SUDADERAS; ROPA
DE DORMIR, LEVANTADORAS; VESTIDOS DE BANO, ROPA INTERIOR; ROPA PARA BEBE; ADEMAS
INCLUIRA TODA CLASE DE CALZADO COMO: BOTAS, ZAPATOS Y ZAPATILLAS, SANDALIAS, PANTUFLAS,
TENIS, Y ACCESORIOS DEL CALZADO COMO PUNTERAS, TACONES, SUELAS, PRODUCTOS
COMPRENDIDOS EN LA CLASE 25 ”.
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registradas «PIELROJA» (mixtas), cuya titularidad le fue concedida a la Compafiia
Colombiana de Tabaco S.A. — COLTABACO S.A.

30. Afladid, ademas, que en el caso sub examine, el caracter notorio de la marca
«PIELROJA>» ha sido reconocido ya en diferentes oportunidades, tanto por la SIC
como por la jurisprudencia del Consejo de Estado; de manera que, en su sentir,
debe otorgéarsele a dicha marca una especial proteccion que impida el registro de
un signo distintivo que le resulte parecido y/o similar, permitiendo precaver y evitar
el aprovechamiento injustificado y parasitario del prestigio y renombre de su marca
entre el publico consumidor.

V.2.- Violacion del articulo 135 literal b) de la Decision 486 de 2000

31.En primer lugar, la Sala encuentra que, aunque es cierto que el demandante, la
Compafiia Colombiana de Tabaco S.A. — COLTABACO S.A., en su libelo inicial
indic6 como normas violadas los articulos 135 literal b) y 136 literal h) de la Decisién
486 de 2000, también lo es que al exponer el concepto de violacion no lo desarrollo
en lo atinente a la presunta infraccion del articulo 135 literal b) de la Decision 486
de la Comision de la Comunidad Andina.

32.Ciertamente, los cargos incoados se circunscriben a considerar que el signo
figurativo objeto de debate: (i) es similarmente confundible, tiene conexidad
competitiva y genera riesgo de asociacion con las marcas previamente registradas
«PIELROJA» (mixtas) y (ii) que sus marcas notorias deben ser susceptibles de
una proteccion especial y cualificada, que impida a todas luces la procedencia de
cualquier solicitud de registro de un signo distintivo que se les parezca o busque
imitarlas, con el &nimo de aprovecharse de su prestigio y renombre en el interior del
mercado Yy/o tréfico juridico.

33.En este orden de ideas, la Sala considera que, para el caso que nos ocupa, no
procede el andlisis del presunto desconocimiento del articulo 135 literal b) de la
Decision 486 de 2000, toda vez que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
en la interpretacion prejudicial allegada a este proceso, considerd que dicho articulo
versa sobre la carencia de capacidad distintiva del signo solicitado, lo cual no es
materia de controversia en el presente caso.

V.3.- Las causales de irregistrabilidad en estudio

34.En el caso sub judice, las normas comunitarias aplicables al proceso de la
referencia son el literal h) del articulo 136 sefialado en la demanda y el literal a) del
articulo 136 de la Decision 486 de 2000 interpretado de oficio, normas cuyo tenor
literal es el siguiente:

[...] Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo
uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular
cuando:
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a) sean idénticos o 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 respecto de los cuales el uso de la marca pueda
causar un riesgo de confusién o de asociacion.

[..]

h) constituyan una reproduccién, imitacién, traduccién, transliteracion o
transcripcioén, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo
titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los
que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo
de confusién o de asociacion con ese tercero 0 con sus productos o servicios;
un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilucion de su fuerza
distintiva o de su valor comercial o publicitario. [...].

V.4.- El examen de registrabilidad

35.De la lectura detallada del articulo 136 de la Decisiobn 486 de 2000, la Sala
encuentra que no pueden registrarse aquellos signos que, de una parte, sean
idénticos a uno previamente solicitado o registrado por un tercero y, de otra, que
exista una relacion entre los productos o servicios identificados por la marca que se
solicita y la previamente registrada.

36. Aunado a lo anterior, la norma comunitaria exige que dicha identidad, semejanza
y relacidn entre los signos, productos o servicios identificados por éstos sea de tal
entidad que se genere un riesgo de confusidn o de asociacion en el publico
consumidor.

37. Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina ha
sostenido que «/...] la confusion en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad
para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores
por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo [...J»%2.

38.Ello significa que para establecer la existencia del riesgo de confusién y de
asociacion 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 o usuarios.

39. En este sentido, el referido Tribunal de Justicia ha sostenido que la identidad o la
semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusién: la directa,
caracterizada porque el vinculo de identidad o semejanza induce al comprador a
adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que esta
comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también
entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vinculo

22 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso: 85-IP-2004. 1° de septiembre de 2004, marca:
“DIUSED JEANS".
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hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos
productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial comin?3.

40. Sobre el riesgo de asociacién, el mismo Tribunal ha precisado que «/...] el riesgo
de asociacion es la posibilidad de que el consumidor, que 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 relacién o vinculacién
econémica [...J»%.

41. En suma, lo que busca la regulacion comunitaria es evitar que el consumidor
asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que,
con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se
beneficiarian de la actividad empresarial ajena.

V.5.- Las reglas de cotejo marcario

42.Para determinar la identidad o grado de semejanza entre las marcas, la
jurisprudencia comunitaria®® ha establecido reglas de comparacion aplicables a todo
tipo de signos, tal y como se observa a continuacion:

[...] 1. La comparacién debe efectuarse sin descomponer los elementos
que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno
debe analizarse con una visién de conjunto, teniendo en cuenta su unidad
fonética, ortogréfica, figurativay conceptual.

2. 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 hara en momentos diferentes.

3. El analisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las
diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusién o
de asociacion.

4. Al efectuar la comparaciéon en estos casos, es importante colocarse en el
lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir como el producto o
servicio es percibido por el puablico consumidor en general, vy
consecuencialmente para inferir la posible incursién del mismo en riesgo de
confusién o de asociacién. De acuerdo con las maximas de la experiencia, al
consumidor medio se le presume normalmente informado vy
razonablemente atento, cuyo nivel de percepcion es variable en relacion
con la categoria de bienes o productos [...]".

5. En el caso de que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos
pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general relativos
a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o
contenga prefijos o sufijos, segun reiterada jurisprudencia “la distintividad

28 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso: 109-IP-2002. 1° de abril de 2003. Marca: “CHILIS Y
DISENO”.

24 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso: 70-IP-2008. 21 de agosto de 2008. Marca:
“SHERATON”.

25 |bidem.
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debe buscarse en elemento diferente que integra el signo y en la condicion
de signo de fantasia que logre mostrar el conjunto marcario”.

6. En el caso del signo integrado por una o mas palabras en idioma
extranjero, es de presumir que el significado de éstas no forma parte del
conocimiento comun, por lo que cabe considerarlas como de fantasia y, en
consecuencia, procede el registro como marca de la denominacién de que se
trate [...]. (Negrillas fuera de texto).

43.De lo anterior se tiene que, para determinar la identidad o el grado de semejanza
entre los signos, siguiendo las referidas reglas, debe tenerse en cuenta aspectos de
orden visual, fonético, conceptual y un andlisis de los signos compuestos de
palabras de uso comun, los signos en idioma extranjero y los signos de fantasia?®.

V.6.- El caso concreto

V.6.1.- Comparacion de los signos

44.Con la finalidad de aplicar la regla comparativa, resulta pertinente corroborar la
naturaleza de los signos enfrentados, como se observa a continuacion (folios 448,

452, 453, 468, 469, 475, 476, 483, 484, 485 y 486 del expediente):

Signo figurativo registrado?’:

(Figurativa — Clase 25)

Marcas mixtas previamente reqistradas?e:

ELROJA

Cieseaiiloy

PIELROJA

PIELROJA

26 H, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion Primera, sentencia de 9 de febrero de
2023, Exp. No. 11001-0324-000-2009-00482-00. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.

27 Folios 448, 452, 453, 468, 469, 475, 476, 483, 484, 485 y 486 del plenario ordinario con radicacion No. 2007-
00157-00.

28 Folios 448, 452, 453, 468, 469, 475, 476, 483, 484, 485y 486 del expediente de la referencia.
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«PIELROJA>» «PIELROJA»
(Mixta — Clase 34) (Mixta — Clase 34)

45.Una vez efectuado el correspondiente cotejo, la Sala encuentra que el signo
posteriormente registrado es figurativo y, a su turno, los previamente registrados
son mixtos.

46.Ahora bien, y en este punto, resulta de cardinal importancia traer a colacion las
reglas y parametros establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, en la interpretacion prejudicial rendida en el interior del presente proceso,
cuando puso de presente lo siguiente??:

«[...] 3. Comparacién entre marcas mixtas y figurativas.

3.1. En el presente caso, la marca solicitada es FIGURATIVA y contra dicho
registro se opuso el titular de la marca “PIELROJA” (mixta), por lo que el
Tribunal considera necesario abordar el tema de la comparaciéon entre
signos figurativos y mixtos.

[...]

3.4. Al comparar una marca mixta con _una figurativa, este Tribunal ha
seflalado gue, es importante determinar cual es el elemento dominante en
la marca mixta, si el denominativo o el grafico; si la denominacién causa
mayor impacto, es en la palabra o palabras donde se centra su fuerza distintiva
y no podra generarse confusion con una marca figurativa, ya que el distintivo de
la primera estara en el conjunto pronunciable y el de la otra en la imagen y el
concepto que expresa la marca figurativa.

3.5. Ahora bien, si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el
denominativo, puede ocurrir que no exista riesgo de confusion entre los dos
tipos de marcas; si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el
grafico, se deberd realizar_el analisis_de confundibilidad teniendo en
cuentalos dos elementos constitutivos de las marcas figurativas, es decir,
el trazado y el concepto, teniendo en cuenta lo siguiente:

a) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo.

b) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de
guien la observa.

[..]

3.7. En este orden de ideas, se debe establecer el riesgo de confusidon que
pudiera existir entre el SIGNO FIGURATIVO v las MARCAS MIXTAS
reqgistradas previamente, analizando Si existen semejanzas
suficientemente capaces de inducir al publico a error, o si resultan tan
disimiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los
consumidores vy al titular de las marcas. [...]». (negrillas y subrayas por fuera
del texto)

29 Folios 419 a 438 del plenario ordinario (Interpretacién Prejudicial No. 556-IP-2015 de fecha 26 de agosto de
2016).
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47.Asi las cosas, y en consonancia con lo anterior, la Sala de Decision debe dilucidar
y determinar cual de los elementos que conforman al signo «PIELROJA» (mixto)
es el que prima y predomina dentro del conjunto marcario y tiene mayor fuerza e
influencia en la mente del consumidor (si el denominativo o el grafico) para, con
esto, posteriormente realizar el respectivo cotejo de marcas.

48. Pues bien, esta Seccién Primera en reiterada jurisprudencia, a la hora de
analizar la marca «PIELROJA» (mixta) que aqui se analiza, ya tuvo la oportunidad
de pronunciarse en sefialar que, en definitiva, que el elemento predominante en el
interior de dicho signo distintivo es el grafico y NO el denominativo, tal y como se
explicé en sentencia de 12 de octubre de 2000%°:

«[...] Establecido lo anterior, procede esta Corporacion a determinar si en las
marcas mixtas que se comparan prevalece el elemento denominativo o, por el
contrario, el elemento grafico.

Examinadas unay otra marca, encuentra la Sala que si bien en cada una
de ellas existe un elemento nominativo, esto es, en la de propiedad de la
sociedad actora la expresion “PIELROJA”y en la de lade propiedad de la
marca demandada la expresion “AMERICAN BRANDS”, también lo es que
tienen un ELEMENTO GRAFICO EN COMUN, cual es la CABEZA DE UN
INDIO PIELROJA; figura que, colocandose esta Corporacion en el lugar
del publico consumidor, tiene una mayor fuerza de recordacion que las
palabras que la acompafian.

[.]

Lo anterior, por cuanto no puede perderse de vista que, de conformidad con la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: “(...) el
elemento denominativo de la marca mixta suele ser el mas caracteristico o
determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras,
las que por definicion son pronunciables, lo que no obsta para que en
algunos casos se le reconozca prioridad al elemento grafico, teniendo en
cuenta su tamafio, color y colocacion de la grafica, que en un momento
dado pueden ser definitivos (...)”, como ocurre en el asunto examinado;
pues, como ya se dijo, al colocarse la Sala en el lugar del publico
consumidor, si le preguntan qué recuerda de cada una de las marcas en
conflicto, su respuesta seria: UN INDIO PIELROJA [...J». (Negrillas de la Sala)

49.En efecto, debe tenerse presente que, si bien el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina ha indicado en pasadas oportunidades3' que en los signos
mixtos el elemento tradicionalmente predominante es el denominativo (pues es el
qgue tiene mayor fuerza expresiva, impacto y recordacion en la mente del
consumidor), también ha manifestado que, en algunos eventos, debido a su
colocacion y tamafio, puede ser el elemento grafico el definitivo a la hora de realizar
el cotejo marcario, tal y como sucede en el caso objeto de estudio®?.

30 H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccién Primera, sentencia de 12 de octubre
del 2000, Radicacion numero: 5517. C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Actora: Compaiiia Colombiana de
Tabaco S.A. — COLTABACO S.A.

31 Interpretacion prejudicial No. 09-1P-94 y 40-1P-99.

82 Se sugiere revisar, entre otras, H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccién
Primera, sentencia de 1° de junio de 2000, Radicacion numero: 3285. C.P. Olga Inés Navarrete.
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Adicionalmente y, en providencia fechada el 27 de noviembre de 200333, esta
Sala de Decision reitero el anterior criterio, en cuanto a que el aspecto predominante
es el elemento grafico que conforma al signo mixto, todo ello para efectos de
concluir que:

«[...] En cuanto al punto de la similitud se tiene que ambas marcas estan
conformadas por la cabeza de un INDIO PIELROJA, de modo que la
impugnada se encuentra encerrada en un circulo del cual se desprende la letra
“A”, figura que se asemeja bastante al indio que caracteriza la marca
“PIELROJA” de la COMPANIA COLOMBIANA DE TABACO S.A. -
COLTABACO S.A,, sin que la letra “A” marque una diferencia relevante, pues
colocdndose esta Corporacion en el lugar del publico consumidor, la
parte gréfica tiene una mayor fuerza de recordacion, por ser aquélla
predominante, de alli que deba seguirse el derrotero jurisprudencial
sefialado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad, en cuanto en la
terceraconclusion, in fine, de su sentencia interpretativa proferida para el
plenario manifiesta que: “(...) En la comparacién entre signos mixtos, el
elemento predominante en el conjunto marcario sera el denominativo,
vista su relevancia para que el publico consumidor identifique la marcay
distinga el producto, lo que no obsta para que, por su tamafo, color y
ubicacion, el elemento grafico pueda ser decisivo (...)”, de donde es
evidente que la coexistencia de las mismas pueden generar confusion desde
los puntos gréficos, conceptuales y por ende del origen o productor de la clase
de productos que con ellas se distinguen [...J». (Negrillas por fuera del texto)

50.A la anterior conclusion también llegaron los sujetos procesales, en tanto que la
parte actora y demandada, asi como el Ministerio Publico sefialaron que si bien nos
encontramos de cara al cotejo que debe efectuarse entre un signo figurativo y una
marca mixta, resulta claro que el aspecto predominante y sobresaliente en ambos,
sin lugar a dudas, termina siendo el gréfico.

51. Precisado lo anterior, en el sub lite, y una vez establecido que es el elemento
gréafico el que prevalece en el interior de las marcas en conflicto, FIGURATIVA y
«PIELROJA» (mixtas), la Sala de Decisibon debe proceder a realizar el
correspondiente estudio y/o cotejo, teniendo como finalidad Gltima determinar si los
signos distintivos arriba mencionados son susceptibles de coexistir sanamente en el
mercado o, si por el contrario, son capaces de generar riesgo confusion y asociacion
entre el publico consumidor.

52.Asi pues y siguiendo lo dispuesto por el Tribunal de Justicia y la jurisprudencia
de esta alta Corporacion, la Sala hara una comparacion gréafica y conceptual, ya
gue la posibilidad de confusion puede generarse no solamente en la identidad de
los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que las
marcas en disputa susciten en la mente de quien las observe.

33 H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccién Primera, sentencia del 27 de
noviembre de 2003, Exp. No. 11001-03-24-000-1995-03286-01. C.P. Manuel Santiago Urueta Ayola. Actora:
Compafiia Colombiana de Tabaco S.A. — COLTABACO S.A.
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53.Respecto del signo FIGURATIVO solicitado, encontramos que esta conformado
por una figura humana de una cabeza geometrizada de perfilado izquierdo,
abstracta, donde se presenta configurada mediante una silueta plana; que permite
percibir una cara y un penacho constituido por siete (7) trapecios, ubicados a su
lado derecho y puestos de forma horizontal y enteramente recta, sobre una base
totalmente plana en la parte inferior de la imagen.

54.De otro lado, las marcas mixtas «PIELROJA» previamente registradas, estan
compuestas por una figura humana de una cabeza perfilada hacia el lado izquierdo,
con lineas y rasgos bien definidos, no abstractos, curvos y realistas, adornada con
pequefios detalles y pormenores visibles facilmente; y que se complementa con un
penacho formado por diez (10) plumas alargadas y con una terminacion en punta,
bastante particular, el cual conjura un arco de un poco mas de noventa grados (90°)
hacia la parte posterior de dicha cabeza, y donde adicionalmente se encuentra una
palabra de fantasia muy original (“CIGARRILLOS PIELROJA”), y cada palabra
puesta de forma independiente y con una tipografia distinta.

PIELROJA

1 iy w—— -

PIELROJA

55.En cuanto al analisis grafico, la Sala encuentra que los signos distintivos
confrontados no ostentan ni tampoco comparten similitudes sustanciales,
susceptibles de generar riesgo de confusion en la mente del consumidor, pues tal y
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como puede verse no son similarmente confundibles teniendo en cuenta la
disposicion de los trazos, las figuras que los integran, los textos que lo acompafan.

56. Tal y como puede verse, las figuras geométricas que componen o acompafian a
los signos distintivos confrontados son totalmente diferentes; pues mientras que el
signo solicitado se compone por dos disefios que constan de un rostro abstracto y
un penacho compuesto por trapecios colocados de forma recta y horizontal
ubicados a su mano derecha, por su parte, las marcas previamente registradas, se
valen a su turno de un rostro bien definido, detallado, adornado con varios
pormenores y una cimera o plumaje elaborado con plumas puestas de forma
alargada, curva, no recta y con terminacién puntiaguda, plasmando un disefio del
todo original.

57.Asi mismo, la Sala encuentra que los trazos de las figuras en comento son
disimiles, pues mientras que en el signo solicitado se destacan delineaciones
horizontales, rectas, estrictas y geométricamente limitadas que componen al rostro
(de estilo PRECOLOMBINO) y al penacho, de otra parte, en las marcas previamente
registradas, se recalcan lineas curvas, arquedas, ovaladas y armoénicas, junto con
algunas terminaciones puntiagudas, de las largas y extensas plumas que
acompafian al semblante humano bien definido (y representativo de “INDIO PIEL
ROJA"), que compone o integra tales figuras.

58.Si bien es cierto los signos cotejados Unicamente coinciden en compartir,
aparentemente, el rostro de un “indio piel roja” en sus etiquetas, el cual tiene como
caracteristica principal la cresta de plumas que lo hace aun mas llamativo y
atrayente (generando mayor recordacion en el publico consumidor), la Sala debe
destacar que dicha “similitud” entre los disefios confrontados no resulta
determinante para generar riesgo de confusién en el consumidor medio y, ademas,
deviene en superficial.

59. En efecto, la Sala observa claras y marcadas diferencias en cuanto a su forma,
disposicion, tamafio y representacion que permiten colegir abiertas divergencias
visuales, no siendo lo suficientemente aptas como para generar confusion.

60. En lo que respecta al analisis conceptual, la Sala encuentra que los signos en
conflicto, no evocan la misma idea por la disposicion de sus elementos que los
conforman y las caracteristicas adicionales que cada titular les ha impreso.

61. Notese, que los pieles rojas es una expresion utilizada para referirse a los pueblos
indigenas de América del Norte, mientras que el signo solicitado hace alusion a un
indio de otras latitudes, diferente al Nativo Norte Americano, tal es el caso del
Mexicano, precolombino o aborigen, entre otros.

62.Aunado a lo anterior, conceptualmente el signo previamente registrado alude a
cigarrillos, por su parte, en el signo solicitado se reivindica la idea de un rostro que
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nada tiene que ver con el mercado de los ya aludidos cigarrillos y destinado para el
nicho especifico de quienes los consumen.

63. Es de publico conocimiento que, hoy dia, el simbolo del “INDIO PIEL ROJA”, es
comun y comercialmente utilizado para hacer alusion y/o mencion a la idea del
consumo de cigarros, asi como para promocionar articulos dirigidos
especificamente al mercado de tales consumidores. Pero, de otra parte, y en criterio
de la Sala, en lo que se refiere al signo figurativo objeto de controversia, fuerza
concluir que evoca una idea totalmente dispar o diferente; y maxime, cuando debido
a las particularidades tan abstractas que lo rodean, no pueda inferirse en manera
alguna que haga alusion o invite al consumo de tabaco, a la postre.

64. Por tal razon, y en el caso de marras, la Sala de Decision considera que entre los
signos cotejados no existen similitudes desde el punto de vista grafico ni
conceptual, ni tampoco semejanzas que puedan generar en los consumidores
riesgo de confusion.

65.Asi lo expuesto, la Sala considera que en el caso sub examine, no se cumple el
primer supuesto del articulo 136 literal a) de la Decision 486 de 2000, en
consideracion a que, la coexistencia en el mercado de las marcas enfrentadas, de
ninguna manera podria generar riesgo de confusion y asociacion entre el
consumidor promedio. Y, como consecuencia de lo anterior, no resulta necesario
efectuar el estudio y/o andlisis en lo que se refiere a la posible conexidn
competitiva de los productos amparados en las clases 25 y 34 de la clasificacién
Internacional, tal y como esta Seccion Primera lo ha reiterado pacificamente en el
interior de su jurisprudencia3.

66. Finalmente, y en lo que respecta a la supuesta trasgresion del articulo 136 literal
h) de la normativa comunitaria, en el caso de marras, la Sala considera que si bien
la parte actora sostuvo que sus marcas mixtas «<PIELROJA», al ser notorias, deben
ser susceptibles de una “proteccion especial” encaminada a que se deniegue
cualquier otra solicitud marcaria que busque o pretenda parecérseles y/o imitarlas,
en el interior del mercado, se estima que dicho argumento no tiene asidero juridico
alguno; pues, toda vez que en el caso concreto qued6 plenamente demostrado y
acreditado que entre los signos distintivos cotejados y comparados no se presenta
confundibilidad o riesgo de asociacion alguno, ello en nada impide que el registro
de la marca figurativa objeto de debate se mantenga en firme y vigente, pudiendo
convivir pacificamente con los signos mixtos ya referidos. En ese sentido, y a juicio
de la Sala, tal cargo no se encuentra llamado a prosperar ni tampoco a salir avante,
como lo pretende la Compaiiia Colombiana de Tabaco S.A. - COLTABACO S.A.

34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion Primera, Sentencia de 3 de diciembre de
2018, C.P. Hernando Sanchez Sanchez, nim. tnico de radicacion: 2012-00112-00 y Sentencia del 19 de agosto
de 2022, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, nim. Gnico de radicacion: 2012-00223-00.
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V.7.- Conclusién

67.Por lo anterior, la Sala de Decision considera que al dar aplicacion a los criterios
de andlisis de confundibilidad que han sido reiterados por esta Seccién Primera®®,
entre las marcas cotejadas no existen similitudes que puedan generar en los
consumidores riesgo de confusion, razon por la cual se denegaran las pretensiones
de la demanda ordinaria impetrada, como en efecto se dispondra en la parte
resolutiva de este proveido.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Seccién Primera, administrando justicia en nombre de la
Republicay por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la

Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el articulo 128 de la
Decision 500 de la Comunidad Andina.

TERCERO: ARCHIVAR el expediente, una vez en firme esta providencia, 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 de la fecha.

OSWALDO GIRALDO LOPEZ NUBIA MARGOTH PENA GARZON
Consejero de Estado Consejera de Estado
Presidente
HERNANDO SANCHEZ SANCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDES
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electronicamente por los integrantes de la Seccién Primera en la
sede electronica para la gestion judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservacion
y posterior consulta, de conformidad con la ley. P (20).

35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion Primera, Sentencia del 19 de agosto de
2022, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, Exp. No. 2012-00223-00.



