CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Bogot3, D.C., nueve (9) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PENA GARZON

Ndamero Gnico de radicacion: 11001-03-24-000-2015-00394-00
Referencia. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Actora: SERVIENTREGA S.A.

TESIS: EL SIGNO “"CENTRO DE SOLUCIONES” NO ES DISTINTIVO
PARA AMPARAR SERVICIOS DE LA CLASE 39 DE LA CLASIFICACION
INTERNACIONAL DE NIZA, TODA VEZ QUE DESCRIBE DE MANERA
DIRECTA UNA PROPIEDAD O FINALIDAD ESENCIAL DE LOS
SERVICIOS QUE DISTINGUE. REITERACION JURISPRUDENCIAL.

SENTENCIA DE UNICA INSTANCIA

La Sala decide, en uUnica instancia, la demanda promovida por la
sociedad SERVIENTREGA S.A., mediante apoderado y en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
prevista en el articulo 138 del CPACA, tendiente a obtener las

siguientes declaraciones:

13, Son nulas las resoluciones nims. 65979 de 31 de octubre de
2014, "Por la cual se niega un registro"”, expedida por la Directora

de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio?;

! En adelante SIC.
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y 8427 de 27 de febrero de 2015, "Por la cual se resuelve un
recurso de apelacidon", emanada del Superintendente Delegado para

la Propiedad Industrial de la misma entidad.

23, Que como consecuencia de la declaracion de nulidad de las
resoluciones en mencion y a titulo de restablecimiento del derecho,

se ordene a la SIC conceder la marca "CENTRO DE SOLUCIONES".

33. Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicacién

en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO

I.1. La actora en la demanda sefiald6 como hechos relevantes, en

sintesis, los siguientes:

19: Que el 14 de agosto de 2013 presentd solicitud de registro de la
marca "CENTRO DE SOLUCIONES" (NOMINATIVA), para amparar
servicios comprendidos en la Clase 392 de la Clasificacion Internacional

de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas3.

2 Esta marca fue solicitada para amparar los siguientes servicios: "[...] servicios de envié de
documentos, valores, paquetes, encomiendas de un lugar a otro por cualquier medio idéneo; deposito,
reparto de mercancias y paquetes; bodegaje, empaquetamiento de mercancias previo a su envid,
servicios de acondicionamiento y embalaje de productos, almacenaje de mercancias bajo cualquier
modalidad; distribucién de productos; servicios de mensajeria de correo o mercancias, servicios de

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



NUmero Unico de radicaddn: 11001-03-24-000-2015-00394-00.
Actora: SERVIENTREGA S.A.

2°: Que publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial no

se presentaron oposiciones por parte de terceros.

30: Que mediante la Resolucion nim. 65979 de 2014, la Directora
de Signos Distintivos de la SIC denegd el registro como marca del
signo "CENTRO DE SOLUCIONES" (NOMINATIVA), para distinguir
servicios de la citada Clase 39, por estimar que carecia de distintividad

y era descriptivo.

40: Que contra la citada disposicion interpuso recurso de apelacion,
siendo resuelto de manera confirmatoria por el Superintendente
Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, a través de la

Resolucion num. 8427 de 2015.

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

Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas vulneré el articulo 135,
literales b) y e), de la Decisién 486 de 2000, de la Comisidon de la
Comunidad Andina*, por indebida aplicaciéon, toda vez que el signo

“"CENTRO DE SOLUCIONES” no es descriptivo respecto de los

informacion de viajes, de tarifas, horarios y medios de transporte; organizacion de viajes; servicios de
transporte multimodal, servicios de transporte aéreo, terrestre, fluvial y maritimo,; servicios de carga y
mensajeria especializada nacional e internacional por cualquier medio idéneo; servicios de gestion
logistica de mercancias. [...]”

3 En adelante Clasificacion Internacional de Niza.

4 En adelante Decisidn 486.
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servicios comprendidos en la Clase 39 de la Clasificacion Internacional

de Niza ni mucho menos los evoca directamente.

Manifestd que en ninguno de los actos administrativos acusados se
precisa claramente cual es la propiedad o cualidad esencial de alguno
de los servicios de la mencionada Clase 39, delimitados en la solicitud

de registro.

Sostuvo que no es cierto que el signo "CENTRO DE SOLUCIONES”
tenga como propédsito identificar una central o un centro de
soluciones, pues la solicitud no se radicé para un establecimiento de

comercio, sino para la prestacion de servicios concretos.

Aseverd que de haber realizado un analisis particularizado de la
expresion cuestionada, frente a cada servicio, la entidad demandada
habria podido establecer que "CENTRO DE SERVICIOS"” no es una
cualidad esencial de los servicios de envio de documentos, valores,
paquetes, encomiendas de un lugar a otro por cualquier medio
idoneo; depdsito, reparto de mercancias y paquetes; bodegaje,
empaquetamiento de mercancias previo a su envio, servicios de
acondicionamiento y embalaje de productos, almacenaje de

mercancias bajo cualquier modalidad; distribucién de productos;
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servicios de mensajeria de correo o mercancias, servicios de
informacion de viajes, de tarifas, horarios y medios de transporte;
organizacidén de viajes; servicios de transporte multimodal, servicios
de transporte aéreo, terrestre, fluvial y maritimo; servicios de carga y
mensajeria especializada nacional e internacional por cualquier medio

idéneo; servicios de gestidn logistica de mercancias.

Menciond que cada uno de los servicios citados pueden ser prestados
sin que necesariamente se realice a través de una central de
soluciones, maxime si se tiene en cuenta que la palabra
“"SOLUCIONES"” tiene variados significados que no corresponden, de
forma exacta, -como lo exige la jurisprudencia-, a una cualidad

esencial de ninguno de los servicios descritos en la solicitud.

Adujo que las expresiones "CENTRO DE SOLUCIONES"” no son una
designacién ni una referencia exacta a una cualidad primordial,
esencial, comun o genérica de los servicios de Clase 39 de la
Clasificacion Internacional de Niza, listados en la solicitud de registro
marcario, siendo, a lo sumo, un signo de caracter evocativo que exige
que los consumidores realicen un esfuerzo mental para asociarlo con

un servicio especifico.
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Indicé que el signo “"CENTRO DE SOLUCIONES” no tiene una
estructura ni tan sencilla ni tan compleja que le impida ser percibida
como marca, sino que, por el contrario, es una frase que tiene un
significado que no designa directamente un producto o servicio

particular ni a una cualidad esencial de un bien o servicio.

Alegd que si bien es cierto que a primer impacto el signo objeto de
controversia es comprensible en su significado, también lo es que éste
sOlo puede ser asociado con un servicio en particular mediante un
ejercicio imaginativo; y que sin tal esfuerzo imaginativo, la frase
“"CENTRO DE SOLUCIONES” no puede ser ubicada con certeza en
ninguna clase de productos o servicios, lo cual demuestra su caracter

evocativo y, por consiguiente, registrable.

Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas viold el articulo 83 de

la Constitucion Politica.

Afirmé que la entidad demandada, en aras de garantizar la igualdad de
trato a los administrados y en aplicacion de los principios de confianza
legitima, buena fe y seguridad juridica, debe respetar su posicién en
torno a la registrabilidad de signos alusivos a los conceptos de
“CENTRO DE SOLUCIONES"”, para identificar servicios de la Clase 39

de la Clasificacidn Internacional de Niza y, en consecuencia, observar
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un comportamiento coherente frente a la solicitud de registro del signo

en comento.

Indicé que, a su juicio, es evidente que los actos demandados reflejan
un abuso de la potestad discrecional de la SIC y la violacion del articulo
83 Constitucional, ya que se muestran contradictorios e incongruentes

con sus propios precedentes administrativos.

II.- CONTESTACION DE LA DEMANDA

La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora
por carecer de apoyo juridico. Para el efecto, adujo que el signo
cuestionado "CENTRO DE SOLUCIONES"” carece de distintividad,
puesto que describe directamente los servicios que pretende

identificar en la Clase 39 de la Clasificacion Internacional de Niza.

Sefial6 que el consumidor, al encontrarse de frente con el signo
cuestionado “CENTRO DE SOLUCIONES”, no identificaria un
producto o servicio especifico ni lo asociaria con un determinado

origen empresarial.

Sostuvo que el signo, objeto de controversia, consiste en un término

gue describe los tipos de servicios que presta al contener Unica y
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exclusivamente la expresion “"CENTRO DE SOLUCIONES"”, por lo
gue los evoca directamente; y que, por lo anterior, facilmente se
detecta la relacion directa con las propiedades de los servicios que

identifica.

Alegé que el signo cuestionado se trata de una configuracion
conceptual predicable de cualquiera de los signos dentro de su sector,

por lo que no puede otorgarse proteccion exclusiva sobre el mismo.

III.- TRAMITE DE LA ACCION

De conformidad con lo ordenado por el articulo 180 de la Ley 1437 de
2011°, el 22 de mayo de 2017 se llevd a cabo la Audiencia Inicial, a
la cual asistieron la sociedad SERVIENTREGA S.A., en su calidad de
actora del proceso, asi como la SIC, en su condiciéon de entidad

demandada.

En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales
surtidas; la demanda se admitié en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el articulo
138 del CPACA; enseguida se procedié al saneamiento del proceso,
sobre el cual las partes intervinientes no observaron ningun vicio que

pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho

5 En adelante CPACA.
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sustanciador declaré debidamente saneados los vicios de nulidad

relativa de que pudiere adolecer el proceso.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas

por la parte demandada, no se adoptd decision al respecto.

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

términos:

Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si las
resoluciones niims. 65979 de 31 de octubre de 2014 y 8427 de
27 de febrero de 2015, mediante las cuales la SIC le denegé a la
actora el registro de Ila marca nominativa “CENTRO DE
SOLUCIONES"”, para distinguir servicios comprendidos en la Clase
39 de la Clasificacion Internacional de Niza, vulneran por indebida
aplicacién, lo dispuesto en los literales b) y e) del articulo 135 de la

Decision 486, y el articulo 83 de la Constitucidn Politica.

Las partes manifestaron no tener objecién a la fijacién del litigio en

los términos expuestos.

El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto
fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los
documentos aportados por las partes.
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Se seflaldé que una vez finalizada la audiencia se suspenderia el
proceso para efectos de elaborar y remitir via electrénica, por la
Secretaria de la Seccidon Primera, la solicitud de interpretacidn

prejudicial.

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

ese momento.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION

IV.-1. La sociedad actora insistid en que se acceda a las pretensiones de
la demanda. Para el efecto, alegd que el signo “CENTRO DE
SOLUCIONES” no es descriptivo respecto de los servicios que identifica
en la Clase 39 de la Clasificacién Internacional de Niza y que, por lo tanto,
cumple con todos los requisitos de distintividad, tanto intrinsecos como

extrinsecos, para ser registrado como marca.

IV.-2. La SIC reiteré los argumentos expuestos en el escrito de la
contestacion de la demanda, para lo cual sefialé que el signo cuestionado

no puede ser registrado para distinguir servicios de la citada Clase 39, por
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cuanto carece de la fuerza distintiva intrinseca necesaria, teniendo en

cuenta que es descriptivo respecto de los mencionados servicios.

IV.-3. En esta etapa procesal, el Agente del Ministerio publico guardd

silencio.

V.- INTERPRETACION PREJUDICIAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina®, en respuesta a la
solicitud de interpretacidén prejudicial de la norma comunitaria invocada

como violada en la demanda, concluyd’:

"I

1.1. En el proceso la SIC sefald que el signo CENTRO DE
SOLUCIONES (denominativo) carecia de distintividad; por tanto,
es pertinente analizar el literal b) del articulo 135 de la Decision
486, cuyo tenor es el siguiente:

"Articulo 135.- No podran registrarse como marcas los
signos que:

[.]

b) carezcan de distintividad.

1.2. 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. Es considerada como caracteristica
esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como
marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta
cumpla su funcion de indicar el origen empresarial y, en su

6 En adelante el Tribunal
7 Proceso 290-IP-2017.
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caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar
riesgo de confusion y/o asociacion en el publico consumidor.

1.3. La distintividad tiene un doble aspecto:

a) Distintividad intrinseca o en abstracto, mediante la cual
se determina la capacidad que debe tener el signo para
distinguir productos o servicios en el mercado.

b) Distintividad extrinseca o en concreto, mediante la cual
se determina la capacidad del signo de diferenciarse de
otros signos en el mercado.

1.4. La falta de distintividad intrinseca esta contemplada en el
literal b) del articulo 135 de la Decision 486, en dicho articulo se
exige que no podran registrarse como marcas los signos que
carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de
distintividad intrinseca.

[..]

1.6. El analisis de este tipo de distintividad -intrinseca- se
encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo
identifica. En este sentido, la oficina nacional competente
debera analizar si el signo solicitado tiene aptitud distinta en
abstracto.

1.7. Del mismo modo, tal como se explico en parrafos
precedentes, la distintividad extrinseca, también contemplada
en el literal b) del articulo 135 de la Decision 486, se encuentra
referida a la capacidad del signo para diferenciarse plenamente
de otros signos que operan u ofertan en el mercado, lo cual a su
vez permite al consumidor realizar la eleccion de los bienes y
servicios que desea adquirir realmente. En este supuesto, la
oficina competente debera evaluar si el signo posee aptitud
distintiva para diferenciarse de otros signos en el mercado.

2. Signos conformados por denominaciones descriptivas

2.1. Teniendo en cuenta que en el proceso interno la SIC
argumenté que Jla marca CENTRO DE SOLUCIONES
(denominativo) es descriptiva para los servicios que protege,
resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema.

[..]

2.3. El literal e) del articulo 135 de la Decision 486 de la
Comision de la Comunidad Andina dispone:
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"Articulo 135.- No podran registrarse como marcas los
signos que:

[.]

e) Consistan exclusivamente en un signo o indicacion que
pueda servir en el comercio para describir la calidad, la
cantidad, el destino, el valor, la procedencia geogréfica, la
época de produccion u otros datos, caracteristicas o
informaciones de los productos o de los servicios para los
cuales ha de usarse dicho signo o indicacion, incluidas las
expresiones laudatorias referidas a esos productos o
servicios;

2.4. Como se desprende de esta disposicion, no es registrable
un signo conformado exclusivamente por designaciones o
indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos
formados por uno o mas vocablos descriptivos tienen la
posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto
suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas
caracteristicas no puede impedir la utilizacion del elemento
descriptivo y, por tanto, su marca seria considerada débil. Ello
significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada
de oposicion, toda vez que las particulas descriptivas se deben
excluir del cotejo de la marca.

2.15. No obstante si la exclusion de los componentes de esas
caracteristicas llegare a reducir el signo de tal manera que
resultara imposible hacer una comparacion, puede hacerse el
cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes,
bajo la premisa que el signo que los contenga tendria un grado
de distintividad débil, en cuyo escenario se debera analizar los
signos en su conjunto, la percepcion del publico consumidor o
cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de
distintividad de los signos en conflicto.

[...]
4. Marcas evocativas

4.1. (...) Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud
de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relacion con
el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de
manera obvia, es decir, las marcas evocativas no se refieren de
manera directa a una especial caracteristica o cualidad del
producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga
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uso de la imaginaciéon para llegar a relacionarlo con aquel a
través de un proceso deductivo.

4.2. Los signos evocativos cumplen la funcién distintiva de la
marca y, por tanto, son registrables. No obstante, entre mayor
sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio
que se pretenda registrar, podra ser considerado como un signo
marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendria que
soportar el registro de signos que en algun grado se asemejen a
un signo distintivo. Esto se da en el caso de signos evocativos
qgue contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso
comun, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen
dichos elementos.

4.4. Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuere
proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende
distinguir. En este caso el consumidor tendra que hacer una

deduccion no evidente y, por lo tanto, la capacidad del signo es
marcadamente fuerte. [...]".

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las
resoluciones niims. 65979 de 2014 y 8427 de 2015, denegd el
registro como marca del signo nominativo, “CENTRO DE
SOLUCIONES"”, a la actora, para distinguir los siguientes servicios de
la Clase 39 de la Clasificacion Internacional de Niza: “[...] servicios de
envido de documentos, valores, paquetes, encomiendas de un lugar a
otro por cualquier medio idéneo; depdsito, reparto de mercancias y
paquetes; bodegaje, empaquetamiento de mercancias previo a su
envid, servicios de acondicionamiento y embalaje de productos,
almacenaje de mercancias bajo cualquier modalidad; distribucion de

productos; servicios de mensajeria de correo o mercancias, servicios de
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informacion de viajes, de tarifas, horarios y medios de transporte;
organizacion de viajes; servicios de transporte multimodal, servicios de
transporte aéreo, terrestre, fluvial y maritimo,; servicios de carga y
mensajeria especializada nacional e internacional por cualquier medio
idéneo, servicios de gestion logistica de mercancias [...]”, por estimar
que estaba incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el
articulo 135, literales b) y e), de la Decision 486, esto es, por cuanto

carecia de distintividad y era descriptiva.

A juicio de la demandante, las expresiones “CENTRO DE
SOLUCIONES"” no son una designacidon ni una referencia exacta a una
cualidad primordial, esencial, comiUn o genérica de los servicios de
Clase 39 de la Clasificacion Internacional de Niza, listados en la
solicitud de registro marcario, siendo a lo sumo un signo de caracter
evocativo que exige que los consumidores realicen un esfuerzo mental

para asociarlo con un servicio especifico.

El Tribunal, en la Interpretacion Prejudicial solicitada por esta
Corporacion, sefialdé que para el caso sub examine era viable la
interpretacion del articulo 135, literales b) y e) de la Decisidon 486,

“[...] por ser pertinente [...]".
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El texto de la norma aludida es el siguiente:

“"Decision 486.

Articulo 135.- No podran registrarse como marcas los signos
que:

[..]

b) carezcan de distintividad.

[..]

e) Consistan exclusivamente en un signo o indicacion que
pueda servir en el comercio para describir la calidad, la
cantidad, el destino, el valor, la procedencia geografica, la
época de produccion u otros datos, caracteristicas o
informaciones de los productos o de los servicios para los
cuales ha de usarse dicho signo o indicacion, incluidas las
expresiones laudatorias referidas a esos productos o
servicios; [...]".

De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal, un signo puede
registrarse como marca si reune los requisitos de distintividad vy
susceptibilidad de representacion grafica y, ademas, si no esta incurso
en ninguna de las causales de irregistrabilidad sefaladas en los

articulos 135 y 136 de la Decisién 486.

El requisito de distintividad es definido como la capacidad o aptitud
que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el
mercado los productos o servicios haciendo posible que el consumidor

0 usuario los seleccione.
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De acuerdo con la citada interpretacidén prejudicial, la distintividad es
considerada como la caracteristica esencial que debe reunir todo

signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto

indispensable para que esta cumpla su funcion de indicar el

origen empresarial e, incluso, la calidad del producto o servicio, sin

causar riesgo de confusién y/o asociaciéon al publico consumidor.

Ahora bien, teniendo en cuenta lo alegado por la demandante, resulta
necesario analizar si el citado signo nominativo “CENTRO DE
SOLUCIONES”, es evocativo respecto de los productos que identifica

o si, por el contrario, resulta descriptivo.

Sobre el particular, es del caso traer a colacion la sentencia proferida el
21 de agosto de 20088, en la que esta Seccion se refirid a la marca

descriptiva y evocativa, de la siguiente manera:

“[...] el Tribunal de Justicia Andino en la interpretacion
prejudicial 43-IP-2006 solicitada en este proceso, que el signo
descriptivo guarda relacion directa con el producto o
servicio, ya que informa acerca de la calidad, cantidad,
destino, valor, lugar de origen, época de produccion,
caracteristicas u otros datos del producto o servicio (folio
200).

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccién Primera, sentencia de 21 de agosto
de 2008, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, expediente identificado con el nimero Unico de radicacién
2002-00279-01.
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Destaca que si tales caracteristicas son comunes a otros

productos o servicios del mismo género, el sigho no sera

distintivo y, por tanto, irregistrable. Ademads, que el
fundamento de la prohibicion radica en el interés de los

consumidores y de los empresarios en la libre disposiciéon de
elementos que forman parte del Vocabulario comun. Y es el
caso que el registro del signo en cuestidon conferiria a su titular
un_monopolio contrario a las reglas de la libre competencia
(subraya la Sala).

Sefiala, que para juzgar sobre si un signo es descriptivo procede
a interrogar en torno a como es el producto o servicio amparado
por el signo que se pretende registrar y si la respuesta
espontanea es igual a la designacién del producto o servicio,
entonces habra lugar a establecer que la denominacion es
descriptiva.

Destaca que para que se impida el registro de un signo

descriptivo debe referirse a una de sus cualidades

primarias o esenciales, lo que implica que el consumidor
al observar o escuchar la marca reconozca el producto o

servicio que lo ampara. Pero si se trata de una cualidad
secundaria o accidental del producto o servicio, no es dbice para
su registrabilidad.

Respecto a los signos evocativos y de fantasia, expresa
que es aquel que sugiere en el consumidor ciertas
cualidades y caracteristicas del producto o servicio,
exigiéndole utilizar su imaginaciéon y entendimiento para
relacionar el signo con el producto o servicio que éste
seleccione. Es decir, debe realizar un proceso deductivo entre
la marca y el objeto. De manera, pues que el signo evocativo
cumple una funcion distintiva que lo hace registrable [...]"
(Resaltado fuera de texto)”.

Ahora, la Interpretacion Prejudicial, rendida en este proceso, hace
énfasis en la diferencia entre marcas descriptivas y evocativas, para
precisar que estas ultimas, que sugieren en el consumidor o en el
usuario ciertas caracteristicas, cualidades o efectos del producto o

servicio, si pueden tener aptitud distintiva.
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Al efecto, expreso:

“[...] 4.1. (...) Un signo posee capacidad evocativa si tiene
la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor
cierta relacion con el producto o servicio que ampara, sin
que ello se produzca de manera obvia; es decir, las
marcas evocativas no se refieren de manera directa a una
especial caracteristica o cualidad del producto o servicio,
pues es necesario que el consumidor haga uso de la
imaginacion para llegar a relacionarlo con aquel a través
de un proceso deductivo.

4.2. Los signos evocativos cumplen la funcion distintiva
de la marca y, por tanto, son registrables. No obstante,
entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el
producto o servicio que se pretenda registrar, podra ser
considerado como un signo marcadamente débil y, en
consecuencia, su titular tendria que soportar el registro de
signos que en algun grado se asemejen a un signo distintivo.
Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan
elementos genéricos, descriptivos o de uso comun, ya que
su titular no pueden impedir que terceros utilicen dichos
elementos.

4.3 Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte
proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende
distinguir. En este caso el consumidor tendra que hacer una
deduccién no evidente y, por lo tanto, la capacidad del signo es
marcadamente fuerte. [...]" (Destacado fuera de texto).

En el caso sub examine, el signo nominativo "CENTRO DE
SOLUCIONES” fue solicitado para distinguir los siguientes servicios

de la Clase 39 de la Clasificacion Internacional de Niza:

"[...] servicios de envié de documentos, valores, paquetes,
encomiendas de un lugar a otro por cualquier medio idéneo;
depdsito, reparto de mercancias y paquetes; bodegaje,
empaquetamiento de mercancias previo a su envid, servicios de
acondicionamiento y embalaje de productos, almacenaje de
mercancias bajo cualquier modalidad; distribucion de productos;
servicios de mensajeria de correo o mercancias, servicios de
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informacion de viajes, de tarifas, horarios y medios de
transporte; organizacion de viajes; servicios de transporte
multimodal, servicios de transporte aéreo, terrestre, fluvial y
maritimo; servicios de carga y mensajeria especializada
nacional e internacional por cualquier medio idéneo; servicios
de gestion logistica de mercancias [...]".
Ahora, la Sala pone de presente que el Unico elemento a analizar es
el denominativo, dado que el signo cuestionado estd conformado

unicamente por las palabras que constituyen la frase “"CENTRO DE

SOLUCIONES”.

Al respecto, segun el Diccionario de la Real Academia Espafiola®1?, los
términos “CENTRO”, "“DE” vy “SOLUCIONES”, significan,

respectivamente:

“[...] 2. m. Lugar de donde parten o a donde convergen
informaciones, decisiones, etc; 10. m. Lugar en que se desarrolla
mas intensamente una actividad determinada. Centro industrial.
Centro editorial [...]1”; “[...] 1. prep. Denota posesion o pertenencia.
[...1"; y “[...] 1. f. Accidn y efecto de disolver; 2. f. Accion y efecto de

resolver una duda, dificultad o problema [...]".

° Informacidon obtenida de la pagina electrdnica oficial de la Real Academia Espafiola, que permite la
consulta de la vigesimotercera edicion del Diccionario de la Lengua Espafiola: “https://dle.rae.es/”.
Consultado el 3 de marzo de 2023.

10 Se incluyen las acepciones que guardan mayor coherencia con el signo analizado.
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De lo expuesto, la Sala considera que el signo “CENTRO DE
SOLUCIONES” es un conjunto de palabras o términos que
conforman una frase que se componen de las palabras "CENTRO” y
“"SOLUCIONES", que se enlazan con la preposicion “DE”, las cuales
denotan o dan la idea, a la persona que las lee, de que es un lugar o
centro donde se encontrara de forma indistinta la solucién a cualquier
problema, de manera que resulta evidente para la Sala que dicho

significado podra ser entendido por cualquier persona.

Ahora, para fijar la descripitividad de los signos, el Tribunal y esta
Corporacion han establecido que es necesario plantear la pregunta:

écodmo es? frente al producto o servicio de que se trata.

En el caso sub lite la Sala considera que ante la pregunta de cémo es
el servicio que se pretende registrar, es evidente que "CENTRO DE
SOLUCIONES” describe los servicios descritos para la Clase 39 de la
Clasificacion internacional de Niza, puesto que la respuesta ldgica
seria que se trata de un centro en el que se pueden solucionar
problematicas referentes a la consecucion de servicios de transporte
de personas, mercancias, correo, encomiendas de un lugar a otro por

cualqguier medio idoneo, los servicios conexos y entrega de
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mercancias, lo cual resulta ser descriptivo de todas las caracteristicas

del servicio.

Al respecto, la Sala observa que para relacionar las propiedades y
caracteristicas esenciales de los servicios enunciados con el signo
“"CENTRO DE SOLUCIONES”, el consumidor no requiere exigirse en
utilizar su imaginacidon y entendimiento, ni realizar un proceso deductivo
entre la marca y el servicio; es decir, no necesita hacer el mas minimo
esfuerzo mental para relacionar el signo con el servicio que este distingue,

de manera que tampoco se trata de una marca evocativa.

Aunado a lo anterior, se estima que la referida frase es usual para
todos los servicios que comprenden la Clase 39 de la Clasificacion
Internacional de Niza, dado que dicha finalidad o caracteristica se

podria atribuir a cualquiera de los servicios antes enunciados.

También se advierte que el signo cuestionado carece de distintividad,
en la medida en que la frase "CENTRO DE SOLUCIONES"” puede
referirse a un centro donde el usuario puede encontrar una solucién a
cualquier problematica, lo que conllevaria al consumidor a no

diferenciar entre un servicio u otro, debido a que puede comprender
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centros de logistica empresarial, centros de servicios técnicos en

general, centros de servicios juridicos, entre otros.

En ese sentido, el signo solicitado no posee la capacidad de
diferenciarse plenamente de otros signos que operan u ofertan en el
mercado, lo que a su vez no permite al consumidor realizar la
eleccion del servicio que realmente desea adquirir, por lo que al no
ser distintivo tampoco cumple con la funcién de indicar el origen

empresarial del mismo.

Adicionalmente, cabe sefalar que la Sala en un asunto de similares
supuestos de hecho y de derecho, que ahora se prohija, ya habia
tenido la oportunidad de pronunciarse respecto de la registrabilidad
del signo "CENTRO DE SOLUCIONES"”, para servicios de la Clase 39

de la Clasificacién Internacional de Niza, bajo el mismo criterio.

En efecto, en la sentencia de 26 de junio de 20201112, |a Sala
determin6é que dicho signo carecia de distintividad y era descriptivo

para los citados servicios, asi:

1Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secciéon Primera, sentencia de 26 de junio
de 2020, C.P. Hernando Sanchez Sanchez, nium. Unico de radicacion 2016-00143-00.

12 Reiterando lo expuesto por la Seccidon en la sentencia de 6 de septiembre de 2018 (Sala de lo
Contencioso Administrativo, Seccidon Primera C.P. Maria Elizabeth Garcia Gonzalez, num. Unico de
radicacién 2015-00278-00).
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“[...] 48. La Sala considera que el lema CENTRO DE
SOLUCIONES es un conjunto de palabras o términos que
conforman una frase que se componen de las palabras
CENTRO y SOLUCIONES se enlazan con la preposicion
DE, las cuales denotan o dan la idea, a la persona que

las lee, de que es un lugar o centro, donde se
encontrara de forma indistinta la solucién a cualquier

problema, por lo tanto, es claro que dicha significacién
podra ser entendida por cualquier persona; igualmente
el lema comercial es susceptible de ser representado
graficamente, igualmente es perceptible a los sentidos de
cualquier persona.

49. Sin embargo, la Sala considera que el lema comercial
analizado no es distintivo extrinsecamente, teniendo en
cuenta que la frase CENTRO DE SOLUCIONES, se
puede referir a un_ centro donde el usuario puede
encontrar una soluciéon a cualquier problematica, y

puede conllevar al consumidor a no diferenciar entre
un servicio u otro, ya que puede comprender centros
de logistica empresarial, centros de servicios técnicos
en general, centros de servicios juridicos, etc; por lo
tanto el signo analizado no tiene la capacidad de

diferenciarse plenamente de otros sighos que operan
u ofertan en el mercado, lo que a su vez no permite al

consumidor realizar la eleccién del servicio que realmente
desea adquirir.

50. En este contexto, el lema comercial CENTRO DE
SOLUCIONES no presenta una distintividad suficiente para
no ser confundida con otros servicios, por lo tanto, se
configura la causal de irregistrabilidad consagrada en el
literal b) del articulo 135 de la Decision 486.

54. Entonces, ante la pregunta de como es el producto o
servicio que se pretende registrar, es claro que corresponde
a los servicios descrito para la Clase 39 de la Clasificacion
Internacional de Niza, esto es “servicios de transporte de
personas, mercancias, correo, encomiendas de un lugar a
otro por cualquier medio idéneo, los servicios conexos vy
entrega de mercancias”, la respuesta, en principio ldgica,
seria que se trata de un centro donde se pueden solucionar
problematicas referentes a la consecuciéon de servicios de
transporte de personas, mercancias, correo, encomiendas de
un lugar a otro por cualquier medio idoneo, los servicios
conexos y entrega de mercancias; lo cual sumado a la

marca Servientrega resulta ser descriptivo de todas
las caracteristicas del servicio.
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55. Asimismo, la Sala considerd, en sentencia de 6 de
septiembre de 2018, que el lema comercial CENTRO DE
SOLUCIONES es descriptivo, en los siguientes términos:
[...]” (Destacado fuera de texto).

Ahora bien, en cuanto al argumento de la actora, consistente en que resulta
evidente que los actos demandados reflejan un abuso de la potestad
discrecional de la SIC y la violacion del articulo 83 de la Constitucién
Politica, ya que se muestran contradictorios e incongruentes con sus
propios antecedentes, la Sala considera que la entidad demandada no
tiene que aplicar el criterio utilizado en otros casos o registrar como marcas
expresiones que no debieron serlo, pues la obligacion de la entidad
demandada es estudiar en cado caso particular la registrabilidad o no de los
signos solicitados como marcas!3; y en todo caso, de considerarse que
eventualmente la Administracidon se hubiera equivocado en el analisis de
otras solicitudes marcarias, la jurisprudencia reiteradamente ha senalado

que la comisién de un error no puede generar cadena sucesiva de errores.

Sobre este asunto, es del caso poner de presente que la
Interpretacion Prejudicial 282-IP-2017, enfatizd en que el examen de
registrabilidad debe ser auténomo tanto en relacion con las
decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas, como

frente a decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccién Primera, sentencia de 22 de julio
de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, nimero Unico de radicacion 11001-03-24-000-2004-00065-
00.
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que esta debe realizar dicho examen analizando cada caso concreto;

“es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las
oposiciones presentadas, independiente de analisis anteriores

respecto de signos idénticos o similares.”

Asimismo, precis6 que “no se esta afirmando que la oficina de
registro de marcas no tenga limites a su actuacion y que no pueda
utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina
de registro de marcas tiene la obligacion, en cada caso, de hacer un
analisis de registrabilidad con las caracteristicas mencionadas,
teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada
tramite. Adicionalmente, los limites de la actuacion administrativa de
dichas oficinas se encuentran establecidos por la propia normativa y
las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos

administrativos emitidos”.

En este orden de ideas, al no poseer el signo solicitado "CENTRO DE
SOLUCIONES"” la condicion de “distintividad” necesaria, la Sala
concluye que no se violé la norma comunitaria invocada por la actora,
razén suficiente para que se mantenga incolume la presuncién de

legalidad que ampara a los actos administrativos acusados.
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En consecuencia, la Sala habra de denegar las suplicas de la
demanda, como en efecto se dispondra en la parte resolutiva de esta

providencia.

Finalmente, se le reconocerda personeria a la doctora TATIANA
LUQUE LOZANO como apoderada de la SUPERINTENDENCIA DE
IDNUSTRIA Y COMERCIO, de conformidad con el poder y los

documentos anexos obrantes a folios 164 a 167 del cuaderno fisico.

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

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

FALLA

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de l|la demanda, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta

providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el articulo

128 de la Decisidon 500 de la Comisidon de la Comunidad Andina.
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TERCERO: TENER a la doctora TATIANA LUQUE LOZANO como
apoderada de Ila SUPERINTENDENCIA DE IDNUSTRIA Y
COMERCIO, de conformidad con el poder y los documentos anexos

obrantes a folios 164 a 167 del cuaderno fisico principal.
CUARTO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas
las anotaciones de rigor.

COPIESE, NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

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

y aprobada por la Sala, en la sesién del dia 9 de marzo de 2023.

OSWALDO GIRALDO LOPEZ NUBIA MARGOTH PENA GARZON
Presidente
HERNANDO SANCHEZ SANCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDES

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electréonicamente por los
integrantes de la Seccién Primera en la sede electrénica para la gestidon judicial
SAMAIL. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservacién y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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