CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Bogota, D.C,, dieciséis (16) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PENA GARZON

NUamero Gnico de radicaciéon: 11001-03-24-000-2014-00016-00
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Actora: CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.

TESIS: ENTRE EL SIGNO MIXTO CUESTIONADO “DOS EQUIS XX
IMPORTED BEER” Y LAS MARCAS MIXTAS “XX” EXISTEN
SEMEJANZAS ORTOGRAFICAS Y FONETICAS SIGNIFICATIVAS, ASi
COMO CONEXIDAD COMPETITIVA ENTRE LOS PRODUCTOS QUE
DISTINGUEN EN LA CLASE 32 DE LA CLASIFICACION
INTERNACIONAL DE NIZA. REITERACION JURISPRUDENCIAL.

SENTENCIA DE UNICA INSTANCIA

La Sala decide, en unica instancia, la demanda promovida por la
sociedad CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.v,,
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:

12, Son nulas las resoluciones nims. 58060 de 28 de
septiembre de 2012, expedida por la Directora de Sighos
Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en

adelante SIC; y la 00056579 de 27 de septiembre de 2013,
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emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial

de dicha 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 "DOS EQUIS XX IMPORTED

BEER".

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 senalé como hechos relevantes, en

sintesis, los siguientes:

19: Que el 3 de enero de 2012, presentd solicitud de registro de la
marca "DOS EQUIS XX IMPORTED BEER"” (mixta), para distinguir
productos comprendidos en la Clase 32! de la Clasificacion

Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas?.

! La marca fue solicitada para distinguir los siguientes productos: "[...] cervezas. [...]”
2 En adelante Clasificaciéon Internacional de Niza.
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2°: Que publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, la
sociedad POSTOBON S.A. formuld oposicién en contra del registro
solicitado con fundamento en que el signo cuestionado resultaba
similarmente confundible con sus marcas previamente registradas

“"XX” (mixtas), en la citada Clase 32.

39: Que mediante la Resolucion num. 58060 de 28 de septiembre de
2012, la Directora de Signos Distintivos de la SIC declaré fundada la
oposicion formulada por la sociedad POSTOBON S.A. Yy, en
consecuencia, denegd el registro de la marca "DOS EQUIS XX
IMPORTED BEER” (mixta), para identificar productos de la Clase 32

de la Clasificacion Internacional de Niza.

40: Que contra la citada decision interpuso recurso de apelacion, siendo
resuelto de manera confirmatoria mediante la Resolucion num.
00056579 de 27 de septiembre de 2013, emanada del Superintendente

Delegado para la Propiedad Industrial.

I.2.- Fundamentd, en sintesis, los cargos de violacion, asi:

Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas viold los articulos 136,

literal @), y 147 de la Decision de la Decisidon 486 de 1o0. de diciembre
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de 20003 de la Comisién de la Comunidad Andina, toda vez que las
marcas "XX" (mixtas) no son empleadas por POSTOBON S.A. para

distinguir en el comercio el producto "cerveza".

Indicd que no puede ignorarse que en el tramite de cancelacion por no
uso, por ella solicitada, de la marca “XX"” (mixta), -a pesar de que se
haya denegado tal solicitud-, la SIC en ningln momento tuvo probado
que dicha marca se utilizara para distinguir en el comercio “cervezas”,
pues lo que quedé demostrado en esa actuacion es que la marca,

Unicamente, se utiliza para identificar “gaseosas”.

Adujo que las cervezas y las gaseosas no son productos de la misma
naturaleza ni similares, pues, segun su criterio, no son sustituibles

entre si, situacidon que debe apreciarse en esta oportunidad.

Menciond que el estudio de registrabilidad efectuado en relaciéon con
los signos en conflicto, a su juicio, se limitd a hacer afirmaciones
equivocas dejando de lado la visién en conjunto de éstos, como es el
hecho de que el signo solicitado estd conformado por la combinacién
de las expresiones "DOS EQUIS + XX + IMPORTED BEER",

mientras que las marcas opositoras se componen fundamentalmente

3 En adelante Decision 486.
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de las solas letras "XX", con elementos graficos que son los que le

imprimen distintividad.

Afirmd que si bien es cierto que los signos enfrentados coinciden en
las letras "XX", también lo es que éstas son frecuentes en marcas de
bebidas; y que en cada caso se combinan tales letras con otros
elementos graficos y denominativos para conformar marcas que

vistas en sus propios conjuntos son distintivas.

Que, en efecto, en la base de datos de la SIC se encuentran
registradas en la Clase 32 de la Clasificacion Internacional de Niza
marcas que incorporan las letras "XX” a nombre de distintos titulares,
cuya coexistencia lleva para POSTOBON S.A. el deber de tolerar la
existencia de otros signos que incorporen o evoquen dichas letras
para conformar marcas, que combinadas con otros elementos

graficos y nominales resulten distintivas.

Arguyd que el tramite de registro de la marca “DOS EQUIS”,
presentada por la sociedad POSTOBON S.A., debié suspenderse
hasta tanto se resolviera sobre la solicitud de registro del signo
cuestionado; sin embargo, la SIC, de manera equivocada, resolvid

primero la solicitud de la marca “DOS EQUIS” (nominativa),
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requerida por POSTOBON S.A. y objeto de oposicidén por parte de ella,
y luego, en sede de apelacion, decidié la suerte definitiva de la solicitud
de registro de la marca andina opositora, “DOS EQUIS XX

IMPORTED BEER".

Manifestd que cuando una oposicion se fundamenta en una solicitud de
registro previamente presentada en otro Pais, el tramite de
oposicion debe suspenderse hasta que la solicitud andina que le sirve

de soporte sea resuelta, lo cual se inobservé en este caso.

Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas viol6 los articulos 3°
del CPACA y 29 de la Constitucién Politica, toda vez que la SIC, como
oficina de registro de marcas, debe asegurar que se cumplan sus
finalidades en los procesos de oposicion y respetar su orden ldgico,
obligacion que inobservo al resolver primero el tramite de registro de la
marca “DOS EQUIS”, solicitada por POSTOBON S.A., y no el del

signo aqui cuestionado.
II.- CONTESTACION DE LA DEMANDA

II.-1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte
actora por estimar que carecen de apoyo juridico. Para el efecto,

adujo que el fundamento legal de los actos administrativos acusados

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



NUmero Unico de radicadén: 11001-03-24-000-2014-00016-00
Actora: CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.

se ajustaba plenamente a derecho y segun lo establecido en las

normas legales vigentes en materia marcaria.

Afirmé que el signo solicitado “DOS EQUIS XX IMPORTED BEER”
no cumple con los requisitos legales previstos para ser registrado
como marca, toda vez que no es distintivo al ser similarmente
confundible con las marcas previamente registradas “XX"”, de manera
que su coexistencia en el mercado generaria riesgo de confusidon o

asociacion en los consumidores.

Arguyd que los productos que distinguen los signos confrontados
pertenecen a la misma Clase de la Clasificacion Internacional de Niza,
son sustituibles y complementarios, comparten los mismos canales de

comercializacion y utilizan iguales medios publicitarios.

Manifesté que la sociedad POSTOBON S.A., tercero con interés
directo en las resultas del proceso, ya era titular de las marcas
registradas “XX"”, las cuales fueron concedidas mucho antes de que
la actora presentara la oposicidon andina en el tramite de registro del

signo “"DOS EQUIS XX IMPORTED BEER".
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II.-2. La sociedad POSTOBON S.A., tercero con interés directo en
las resultas del proceso, solicitd denegar las pretensiones de la

demanda.

Para tal efecto, adujo que entre los productos que distinguen los
signos enfrentados, esto es, gaseosas y cervezas, existe conexidad
competitiva, habida cuenta que presentan la misma finalidad y son

intercambiables y complementarios entre si.

Agregd que el signo solicitado “DOS EQUIS XX IMPORTED BEER”
reproduce sus marcas previamente registradas “XX"; y que la
combinacion de las letras “XX” no es descriptiva, genérica ni de uso
comun, habida cuenta que no aluden a ninguna caracteristica o
propiedad de los productos de la Clase 32 de la Clasificacion

Internacional.

Manifestd que fueron dos los procedimientos decididos por la SIC
pues, por un lado, estuvo el tramite de registro del signo cuestionado
“DOS EQUIS XX IMPORTED BEER", solicitado por la actora; y por
el otro, la solicitud de registro como marca del signo “DOS EQUIS”,

por ella requerido.
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Que dichos tramites fueron decididos en aplicacién de los principios
de eficacia, coordinacién, economia y debido proceso, previstos en el
articulo 3° del CPACA, teniendo en cuenta que ella tenia mejores
derechos en Colombia, habida cuenta que ya ostentaba el registro de
las marcas “XX".

III.- TRAMITE DE LA ACCION

De conformidad con lo ordenado por el articulo 180 de la Ley 1437 de
20114, el 30 de noviembre de 2015 se llevé a cabo la Audiencia
Inicial, a la cual asistieron la sociedad CERVEZAS CUAUHTEMOC
MOCTEZUMA S.A. DE C.V., en su calidad de actora del proceso, asi
como la SIC, en su condicion de entidad demandada, la sociedad
POSTOBON S.A., como tercero con interés directo en las resultas del

proceso, y el Agente del Ministerio Publico.

En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales
surtidas, en el que se expuso que la demanda se admitié como 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

4 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 decisidn 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. 58060 de 28 de septiembre de 2012 y
00056579 de 27 de septiembre de 2013, mediante las cuales la
SIC le denegd a la actora el registro de la marca mixta “DOS EQUIS
XX IMPORTED BEER"”, para distinguir productos comprendidos en la
Clase 32 de la Clasificacion Internacional de Niza, vulneran lo
dispuesto en los articulos 136, literal a), -por error en su
interpretacion y aplicacién-, y 147 de la Decisidon 486, 3° del CPACA,;

y 29 de la Constitucion Politica.

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

los términos expuestos.
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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.

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

prejudicial.

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

ese momento.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION

IV.-1. La sociedad actora insisti6 en que se acceda a las pretensiones de
la demanda. Para el efecto, adujo que los signos enfrentados “XX" y
“DOS EQUIS XX IMPORTED BEER"” no son semejantes y distinguen
productos que no presentan conexidad competitiva, por lo que debe

concederse su registro.
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IV.-2. La sociedad POSTOBON S.A., tercero con interés directo en las
resultas del proceso, reiterd los argumentos expuestos en el escrito de la
contestacion de la demanda, para lo cual sefiald que los signos “XX" vy
“"DOS EQUIS XX IMPORTED BEER” son similarmente confundibles
desde los puntos de vista ortografico, fonético, visual y conceptual; y que,

ademas, entre los productos que amparan existe conexidad competitiva.

IV.-3. En esta etapa procesal, tanto la SIC como el Agente del Ministerio

publico guardaron silencio.

V.- INTERPRETACION PREJUDICIAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la
solicitud de Interpretacion Prejudicial de las normas comunitarias

invocadas como violadas en la demanda, concluyé’:

“[...] 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o
similitud. Riesgo de confusion directo, indirecto y de
asociacion. Similitud ortografica, fonética, conceptual o
ideoldgica y grafica o figurativa. Reglas para realizar el
cotejo de signos distintivos.

[..]

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

5 Proceso 215-IP-2017.
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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 confusion o de
asociacion;

[..]

1.3. Se debera examinar 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
asociaciéon en el publico consumidor, teniendo en cuenta en
esta valoracidon que la similitud entre dos signos puede ser:

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

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

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

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

[...]
2. Comparacion entre signos mixtos
[...]

2.3. Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en
cuenta lo siguiente:
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a) Si en los signos mixtos predomina el elemento
denominativo, debera realizarse el cotejo de conformidad
con las siguientes reglas para el cotejo de signos
denominativos:

(i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin
descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es
importante tener en cuenta las letras, las silabas o las
palabras que poseen una funcion diferenciadora en el
conjunto, debido a que esto ayudaria a entender cémo
el signo es percibido en el mercado.

(ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten
un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida
por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el
elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se
hace una lista léxica de las derivaciones que pueden
salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el
diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport
en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-élogo.

Los segundos, son fragmentos minimos capaces de expresar un
significado y que unido a un lexema modifica su definicion.

Si los signos en conflicto comparten un lexema o raiz léxica, se
debe tener en cuenta lo siguiente:

. Por lo general el lexema es elemento que mas impacta en la
mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un
analisis gramatical de los signos en conflicto.

. Por lo general en el lexema esta ubicada la silaba ténica.

. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podria
generarse riesgo de confusion ideoldgica. Los lexemas imprimen
de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta
que el criterio ideoldgico debe estar complementado con otros
criterios para determinar el riesgo de confusion en los signos en
conflicto.

(iii) Se debe tener en cuenta la silaba tonica de los signos a
comparar, pues si ocupa la misma posicion, es idéntica
o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los
signos podria ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que
si se encuentran en el mismo orden asumirédn una
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importancia decisiva para fijar la sonoridad de la
denominacion.

(v) Se debe determinar el elemento que impacta de una
manera mas fuerte en la mente del consumidor, pues
esto mostraria como es captada la marca en el
mercado.

b) Si al realizar la comparacion se determina que en los signos
mixtos predomina el elemento grafico frente al
denominativo, no habria lugar a confusion entre los signos,
pudiendo estos coexistir pacificamente en el ambito
comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o
concepto en cuyo caso podrian incurrir en riesgo de
confusion.

[..]

2.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se debera
determinar el elemento caracteristico de los signos mixtos y,
posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de
conformidad con los criterios sefalados en los puntos
precedentes.

3. La oposicion andina. El interés real en el mercado.

[..]

3.7. Para determinar los efectos de la oposicion formulada sobre
la base del registro de una marca o de solicitudes de registro en
otros Paises Miembros, se debera tener en cuenta dos
Situaciones:

a) la oposicion formulada sobre la base de una marca que
previamente ha sido registrada en cualquiera de los paises
miembros tiene como efecto la posibilidad de impedir el registro
solicitado, en virtud del tramite previsto en los articulos 148 a
150 de la Decision 486.

b) la oposicion formulada sobre la base de una solicitud de
registro previamente presentada en cualquiera de los paises
miembros, ademas de tener la posibilidad de obstaculizar el
registro del signo solicitado, tiene como efecto la suspension del
tramite de registro hasta que la oficina nacional del pais
miembro donde previamente se solicitd haya resuelto tal
solicitud.

[..]
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3.13. En consecuencia, es posible afirmar que existen dos
requisitos para formular una oposicién andina:

a) Contar con un derecho previamente adquirido o un derecho
expectaticio en otro Pais Miembro de la Comunidad Andina. La
persona que formule la oposicion debe ser titular de una marca
registrada o solicitada con anterioridad, que resulte idéntica o
similar para productos y/o servicios respecto de los cuales el
uso del signo solicitado pueda inducir a error al publico
consumidor.

b) Acreditar el interés real a través de la presentacion de la
solicitud de registro del signo previamente solicitado o
registrado en otro Pais Miembro de la Comunidad Andina. La
persona que formule oposicion andina debe acreditar su interés
real de ingresar en el mercado del Pais Miembro de la

Comunidad Andina mediante la presentacion de una solicitud de
registro del signo. [...]".

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

La SIC mediante los actos administrativos acusados, esto es, las
resoluciones nims. 58060 de 28 de septiembre de 2012 y
00056579 de 27 de septiembre de 2013, denegd el registro como
marca del signo mixto “"DOS EQUIS XX IMPORTED BEER"” a la
actora, para amparar el siguiente producto de la Clase 32 de la

Clasificacion Internacional de Niza: "[...] cervezas. [...]".

A juicio de la demandante, el estudio de registrabilidad efectuado, en
relacion con los signos en conflicto, se limité a hacer afirmaciones
equivocas dejando de lado la visién en conjunto de éstos, como es el

hecho de que el signo solicitado estd conformado por la combinacién
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de las expresiones "DOS EQUIS + XX + IMPORTED BEER",
mientras que las marcas opositoras se componen fundamentalmente
de las solas letras "XX", con elementos graficos que son los que le

imprimen distintividad.

El Tribunal, en la Interpretacion Prejudicial solicitada por esta
Corporacion, estimdé que para el caso sub examine era viable la
interpretacion de los articulos 136, literal a), y 147 de la Decisidon 486

“[...] por ser pertinente [...]".

El texto de las normas aludidas es la siguiente:

Decision 486.

"]

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

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;

[.]

Articulo 147.- A efectos de lo previsto en el articulo anterior, se
entenderda que también tienen legitimo interés para presentar
oposiciones en los demas Paises Miembros, tanto el titular de una
marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los
cuales el uso de la marca pueda inducir al publico a error, como quien
primero solicitd el registro de esa marca en cualquiera de los Paises
Miembros. En ambos casos, el opositor debera acreditar su interés real
en el mercado del Pais Miembro donde interponga la oposicion,

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogota D.C. - Colombia
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debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de
interponerla.

La interposicion de una oposicion con base en una marca previamente
registrada en cualquiera de los Paises Miembros de conformidad con lo
dispuesto en este articulo, facultara a la oficina nacional competente a
denegar el registro de la segunda marca.

La interposicion de una oposicion con base en una solicitud de registro
de marca previamente presentada en cualquiera de los Paises
Miembros de conformidad con lo dispuesto en este articulo, acarreara
la suspension del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro
de la primera sea conferido. En tal evento sera de aplicacion lo
dispuesto en el parrafo precedente. [...]".

Para efectos de realizar dicho cotejo, a continuacién se presentan las

marcas en conflicto asi:

SIGNO MIXTO CUESTIONADO®

MARCAS MIXTAS PREVIAMENTE REGISTRADAS’

6 Folio 85 del cuaderno principal.
7 Folio 85 del cuaderno principal.
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Ahora, como en el presente caso se va a cotejar un signo mixto
“"DOS EQUIS XX IMPORTED BEER"”, marca cuestionada, con otras
marcas mixtas, “XX", previamente registradas, a favor del tercero
con interés directo en las resultas del proceso, es necesario
establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que el
examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de
determinar cual de los elementos es el que capta con mayor facilidad

y recuerda en el mercado.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en
los signos enfrentados, no asi las graficas que los acompafian, pues
su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras
que distinguen, amén de que los productos amparados bajo las
mismas son solicitados a un expendedor por su denominaciéon y no

por la descripcion de aquellos.

Cabe precisar que el Tribunal en la Interpretacion Prejudicial 506-IP-
2019, enfatizé en que si el elemento determinante es el denominativo
el cotejo se debera realizar de conformidad con las siguientes reglas

para la comparacion entre marcas mixtas:

“[...]7 i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin
descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener
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en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una
funcion diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaria a
entender como el signo es percibido en el mercado.

ii)Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo
lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y
morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia
dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las
derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra
en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en:
deport-¢, deport-ivo, deport-istas, deport-ologo.

Los segundos, son fragmentos minimos capaces de expresar un
significado y que unido a un lexema modifica su definicion.

Si los signos en conflicto comparten un lexema o raiz léxica, se
debe tener en cuenta lo siguiente:

. Por lo general el lexema es elemento que mas impacta en la
mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un analisis
gramatical de los signos en conflicto.

. Por lo general en el lexema esta ubicada la silaba tonica.

. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podria generarse
riesgo de confusion ideoldgica. Los lexemas imprimen de significado
a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio
ideolégico debe estar complementado con otros criterios para
determinar el riesgo de confusion en los signos en conflicto.

ii) Se debe tener en cuenta la silaba tonica de los signos a
comparar, pues si ocupa la misma posicion, es idéntica o muy dificil
de distinguir, la semejanza entre los signos podria ser evidente.

iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se
encuentran en el mismo orden asumiran una importancia decisiva
para fijar la sonoridad de la denominacion.

v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera mas

fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraria como es
captada la marca en el mercado [...]".

Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad

prevista en el literal a) del articulo 136 de la Decision 486, exige que se
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consideren probados dos requisitos: i) la semejanza determinante de
error en el publico consumidor; vy ii) la identidad o similitud entre los
productos que se pretenden proteger con el signo, al punto de poder

causar confusidon en aquél.

Siendo ello asi, la Sala procedera a analizar las caracteristicas propias
de las marcas en controversia, respecto a sus semejanzas
ortograficas, fonéticas e ideoldgicas, con el fin de determinar el grado

de confusion que pueda existir entre las mismas.

A efectos de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los
siguientes conceptos aludidos en la Interpretacién Prejudicial, rendida

en este proceso:

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

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

1.5.3 Figurativa o grafica: Se refiere a la semejanza de los
elementos graficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta
los trazos del dibujo o el concepto que evocan.
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1.5.4 Conceptual o ideoldgica: Se configura entre signos que
evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. [...]”.

Sea lo primero advertir que el Tribunal ha reiterado que el Juez
Consultante no debe tener en cuenta las expresiones de uso comun al

realizar el examen comparativo de las mismas.

Frente a dicho aspecto, la Sala en sentencia de 23 de enero de 20148

dijo lo siguiente:

“[...] es del caso senalar que la interpretacion prejudicial sugiere que

el Juez Consultante no debe tener en cuenta las palabras de
uso comun, al realizar el examen comparativo de las marcas.

Al efecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dijo:

"Al realizar el examen comparativo de marcas que se
encuentran conformadas por palabras de uso comun, éstas

no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe
confusion, siendo ésta una circunstancia de excepcion a la
regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse
atendiendo a una simple vision de conjunto de los signos que
se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus
componentes.

En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso
comun, la distintividad se busca en el elemento diferente que
integra el signo, ya que dichas expresiones son marcariamente
débiles.

El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca
descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio
publico puedan ser utilizadas Unicamente por un titular marcario, ya

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccidon Primera, sentencia de 23 de enero
de 2014, expediente identificado con el nUmero Unico de radicacién 2007-00230-00, C.P. Maria Elizabeth
Garcia Gonzalez.
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qgue al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el publico
en general los siga utilizando [...]”. (Resaltado fuera de texto).

Seguln la sociedad actora, las letras “XX” que hacen parte de los
signos enfrentados son de uso comun respecto de los productos de la

Clase 32 de la Clasificacion Internacional de Niza.

Al respecto, la Sala no observa que dicha combinacion de letras “XX"”
sea de uso comun para la Clase 32 de la Clasificacién Internacional
de Niza, pues, una vez consultado el Sistema de Informacion de la
Propiedad Industrial de la entidad demandada®, a la fecha de la
expedicion de los actos administrativos acusados las Unicas marcas
gue figuraban registradas con dicha combinacion de letras eran las
pertenecientes a la sociedad POSTOBON S.A., tercero con interés

directo en las resultas del proceso.

Ahora bien, la expresion “BEER”, que hace parte del signo
cuestionado, si es de uso comun, pues en la pagina web de la entidad
demandadal®, para la fecha de la expedicion de los actos

administrativos acusados, figuraban las siguientes marcas,

° Consultado el 23 de febrero de 2023.

10 www.sipi.gov.co. Consultada el 24 de junio de 2021 en la pagina de la SIC, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 177 de la Ley 1564 de 2012..
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registradas en la Clase 32 de la Clasificacion Internacional de Niza,

que la contienen:

SIGNO TITULAR

BEER BREAK (NOMINATIVA) BAVARIA S.A.

BEER STATION (NOMINATIVA) | JAIME GUERRERO GARCIA

BEER LOUNGE (NOMINATIVA) THE BEER LOUNGE LTDA.

CHICKEN & BEER (MIXTA) INVERSIONES VEGOSSA S.A.
WINGZ, WINGS - N - BEER | FRISBY S.A.

(MIXTA)

BEER STATION (MIXTA) AMERICAN FRANCHISING CORP.

BEER CLASSIC . PUB (MIXTA) ARLEY ANTONIO TOVAR NARANJO

MBF MEDELLIN BEER FACTORY | MEDELLIN BEER FACTORY S.A.S.
(MIXTA)

Por lo tanto, al ser una particula de uso comun no puede ser utilizada
o0 apropiada Unicamente por un titular marcario, es decir, al ser un
vocablo wusual, puede ser utilizado por cualquier persona para
conformar sus marcas, siempre y cuando las mismas contengan

palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva.

En ese sentido, la expresién “"BEER"” debe ser excluida del cotejo
marcario, teniendo en cuenta que en la citada interpretacion

prejudicial se sugiere que el Juez Consultante no debe tener en
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cuenta las palabras de uso comun al realizar el examen comparativo

de las marcas.

Por tal razon, y siguiendo los pardmetros antes enunciados, la Sala

procede al cotejo de las marcas en conflicto asi:

Frente a la similitud ortografica entre el signo cuestionado, “DOS
EQUIS XX IMPORTED”, y las marcas previamente registradas,
“XX"”, la Sala advierte significativas similitudes que pueden inducir a
mayor grado de confusién, teniendo en cuenta que el signo
cuestionado reproduce totalmente la expresion “XX", contenida en
las marcas previamente registradas, en la cual se encuentra toda la
fuerza distintiva de la expresion y que la Unica diferencia radica en la
inclusion de las particulas “"DOS EQUIS IMPORTED"”, en el signo
cuestionado, las cuales no gozan de la suficiente distintividad y no
contribuyen a diferenciarlo de las marcas previamente registradas,

\\&".

Al respecto, se precisa que si bien es cierto que el signo cuestionado
cuenta con tres palabras adicionales, esto es, “"DOS"”, “"EQUIS" e
“IMPORTED", ello no desvirtla el riesgo de confusidn en el presente

caso, teniendo en cuenta que el mismo lleva la carga distintiva en la
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denominacion que reproduce por completo de las marcas
previamente registradas, esto es, en “XX"”, lo que conlleva que el
signo solicitado “DOS EQUIS XX IMPORTED” no sea

suficientemente distintivo y diferente al previamente registrado.

Referente a la similitud fonética, es del caso indicar que la
pronunciacion de las expresiones cotejadas es similar, porque
ademas de que coinciden en la denominacion “XX"”, siendo éste el
elemento principal del signo cuestionado "“"DOS EQUIS XX
IMPORTED", las palabras "DOS EQUIS"” se pronuncian y escuchan
exactamente igual que las “XX” que conforman a las marcas

previamente registradas.

En todo caso, cabe mencionar que aunque el signo solicitado contiene
dichas expresiones "DOS"”, "EQUIS"” e “"IMPORTED"”, |la palabra de
mayor fuerza en el conjunto marcario es “XX”, pues las otras

palabras que conforman dicho signo no le quitan tal caracteristica.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio para apreciar tal

semejanza:

XX - DOS EQUIS XX IMPORTED - XX - DOS EQUIS XX IMPORTED - XX

XX - DOS EQUIS XX IMPORTED - XX - DOS EQUIS XX IMPORTED - XX
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XX - DOS EQUIS XX IMPORTED - XX - DOS EQUIS XX IMPORTED - XX

XX - DOS EQUIS XX IMPORTED - XX - DOS EQUIS XX IMPORTED - XX

Ahora, en cuanto a la similitud ideoldégica o conceptual, la Sala
observa que ambos sighos evocan una misma idea o concepto al

hacer alusidon a las letras “XX” del abecedario.

Al respecto, es del caso destacar que el Tribunal, en la Interpretacidon

Prejudicial 417-1P-2015, sefalé lo siguiente:

"[...] La similitud conceptual o ideolégica se produce entre
signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del
contenido o del parecido conceptual de los signos. Por lo
tanto, cuando lo signos representan o evocan una misma
cosa, caracteristica o idea, se podria impedir al
consumidor distinguir una de otra. [...]” (Destacado fuera
de texto).

Sin embargo, comoquiera que el signo cuestionado incluye la palabra
“IMPORTED"” que debe tenerse como de fantasia, al no tener un
significado propio en el idioma castellano, la Sala considera que no se

pueden cotejar desde este aspecto.

Ademads, cabe advertir que un consumidor medio al llegar al estante
de un almacén donde se encuentran ubicados productos de las
expresiones en disputa, al observarlos rapidamente puede

confundirlos y equivocarse en su adquisiciéon, en razén a las
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semejanzas que ellos presentan en la expresion “XX” y por la
posicion preponderante que ostentan dichas letras en su parte
grafica, lo que hace que el signo solicitado no posea la suficiente

capacidad distintiva.

Lo anterior, debido a que en el analisis de confundibilidad el principal
elemento es la impresion final del consumidor medio, luego de

observar dos signos enfrentados.

Ahora, comoquiera que la SIC alegd que no puede perderse de vista
la posicion de las letras "XX” en los graficos de los signos enfrentados
y que Sala ha adoptado de manera excepcional, en algunos casos,
realizar el analisis de manera integral y desde una visién en conjunto
de los signos cotejados!!, se observa que, en efecto, las letras que
mayor sobresalen en la parte grafica de los signos son las “XX", las

cuales se encuentran acompafadas de una figura de rombo.

Adicionalmente, se debe sefialar que las letras “XX”, en el signo
cuestionado, se encuentran ubicadas en el centro del mismo y con
mayor relevancia por su tamano, frente a las demas palabras que lo

conforman.

1 Al respecto, ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion
Primera, sentencia de 22 de octubre de 2021, C.P. Nubia Margoth Pefia Garzdén, num. Unico de
radicacién 2010-00083-00.
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Lo anterior, refuerza las semejanzas existentes entre los signos

controvertidos "DOS EQUIS XX IMPORTED" y "XX".

Por lo tanto, al existir semejanzas de tipo ortografico y fonético entre
los signos enfrentados, la Sala estima que se cumple el primer
supuesto del articulo 136, literal a), de la Decision 486, en cuanto a

la semejanza a una marca registrada por un tercero.

Ahora, para aplicar la causal bajo analisis, es necesario abordar el

segundo supuesto, esto es, el tema de la conexién competitiva.

Tratandose de esta materia, esta Seccién en la sentencia proferida el
26 de noviembre de 2018!2 trajo a colacidn los criterios expuestos

por el Tribunal, asi:

"[...] a) El grado de sustitucion (intercambiabilidad)
entre los productos o servicios.

Existe conexion cuando los productos o servicios en cuestion
resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir,
que este podria decidir adquirir uno u otro sin problema
alguno, al ser intercambiables entre si. La sustitucion se
presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio
de un producto o servicio origina una mayor demanda del
otro. Para apreciar la Sustituibilidad entre productos o
servicios se tiene en consideracion el precio de dichos bienes
0 servicios, sus caracteristicas, su finalidad, los canales de

12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccién Primera, sentencia de 28 de noviembre
de 2018, C.P. Hemando Sanchez Sandhez, nimero Unico de radicacion 2009-00314-00.
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aprovisionamiento o de distribuciéon o de comercializacion;
etc.

[..]

b) La complementariedad entre si de los productos o
servicios.

Existe conexion cuando el consumo de un producto genera la
necesidad de consumir otro, pues este es el complemento del
primero. Asi, el uso de un producto presupone el uso de otro.
Esta complementariedad se puede presentar también entre
productos y servicios.

[..]

c) La posibilidad de considerar que los productos o
servicios provienen del mismo empresario
(razonabilidad).

Existe conexion cuando el consumidor, considerando Ila
realidad del mercado, podria asumir como razonable que los
productos o servicios en cuestion provienen del mismo
empresario [...]".

Sobre este asunto, la Sala precisa que a fin de verificar la conexidad

entre los productos amparados hay circunstancias en las que uno

o dos criterios son suficientes para establecer la conexidn

competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos

para la consecucion del propdsito de establecer dicha

conexidad.

En el caso sub lite, el signo cuestionado “DOS EQUIS XX
IMPORTED"” fue solicitado para amparar los siguientes productos de

la Clase 32 de la Clasificacién Internacional de Niza: "[...] cerveza

[.]"
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Las marcas mixtas previamente registradas “XX" distinguen los
siguientes productos de la citada Clase 32: "“[...] agua minerales y
gaseosas y otras bebidas no alcohdlicas, bebidas y zumos de frutas;

cervezas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas [...]".

De acuerdo con lo anterior no cabe duda que existe conexién
competitiva, pues al comparar los productos que reivindica el signo
cuestionado y aquellos que distinguen las marcas previamente
registradas en la Clase 32 de la Clasificacién Internacional de Niza,
ademas de que pertenecen a una misma Clase del nomenclator,
tienen el mismo género, esto es, el producto de bebidas; se pueden
comercializar tanto en grandes superficies como en supermercados;
se promocionan por iguales medios, tales como folletos, television,
prensa y redes sociales; tienen la misma finalidad, es decir, calmar la
sed; y sus consumidores podrian asumir razonablemente que los
productos en cuestion provienen del mismo empresario, en atencion

a la semejanza de las marcas!3.

13 Sobre el particular, es del caso traer a colacién lo sefialado por esta Seccién en la citada sentencia de
19 de septiembre de 2013, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, expediente identificado con el
ndmero Unico de radicacion 2009-00155-00, en la que se precisé lo siguiente: “[...] Esa similitud entre
las marcas ciertamente produciria una confusion directa como indirecta. En efecto, como en
este caso se trata de signos que amparan un mismo tipo de productos, los de la Clase 32 del
nomenclator internacional y, que por ende, comparte la misma naturaleza, finalidad y canales
de comercializaciéon, es probable que el comprador al adquirir el producto crea que esta
comprando otro, o que atribuya, en contra de la realidad, que los productos que se le ofrecen
tienen un mismo origen empresarial. Asi mismo, es probable que surja en este caso un riesgo
de asociacion, pues aunque el consumidor llegara a diferenciar las marcas y su origen
empresarial, podria pensar al adquirir el producto que el productor del mismo y la otra
empresa tienen una relacion o vinculacién econémica.

Precisamente a través de los registros marcarios se quieren evitar los riesgos de confusion o
asociacion en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaria
atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia,

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



32

NUmero Unico de radicadén: 11001-03-24-000-2014-00016-00
Actora: CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.

Al verificarse los citados criterios, la Sala estima que existe conexidn
competitiva, lo que podria generar un riesgo de confusidon entre el
publico consumidor, que podria llevarlo a asociar los productos a un

origen empresarial comun.

Asi las cosas, al existir entre los signos confrontados semejanzas
significativas y una relacion entre los productos que distinguen, debe
concluirse que existe riesgo de confusion directa; y los mismos no pueden
coexistir pacificamente en el mercado porque, como ya se dijo,
podrian generar riesgo de confusion que llevaria al consumidor
promedio a asumir que dichos elementos tienen un mismo origen
empresarial, lo cual beneficiaria la actividad empresarial de la

demandante en caso de registrar su signo.

Ello, teniendo en cuenta que en la Interpretacidon Prejudicial rendida

en este proceso se sefald lo siguiente:

"[...] Se debera examinar 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 [...]".

También se advierte que existe riesgo de confusidn indirecta para el

consumidor promedio, en lo tocante al origen empresarial, por razén

afectando por contera los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o
adquiridos por un tercero [...]”. (Resaltado fuera de texto).
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de las significativas similitudes antes anotadas, lo que daria lugar a
gue el consumidor en mencidn creyera que los productos y servicios

que distinguen los signos enfrentados provienen del mismo titular.

Y con fundamento en las mismas razones, la Sala concluye que
también existe riesgo de asociacion debido a que el consumidor
podria pensar erréneamente que los productos identificados con esos

signos son de productores relacionados econdmicamente.

Frente a la confusion indirecta y el riesgo de asociacion, esta Seccion
en la sentencia de 5 de febrero de 20154, que ahora se prohija,

sefiald lo siguiente:

"[...] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en
su interpretacion prejudicial allegada, indicd:

El riesgo de confusiéon es la posibilidad de que el
consumidor al adquirir un producto piense que esta adquiriendo

otro (confusidon directa), o que piense que dicho producto
tiene un origen empresarial diferente al que realmente
posee (confusion indirecta).

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 relacion o vinculacion
economica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C.
NO 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).

14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccién Primera, sentencia de 5 de febrero
de 2015, C.P. Maria Elizabeth Garcia Gonzalez, nimero Unico de radicacion 2008-00065-00.
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(...)

Hay riesgo de confusién cuando el consumidor o usuario medio
no distingue en el mercado el origen empresarial del producto
o servicio identificado por un signo de modo que pudiera
atribuir, por la falsa apreciacion de la realidad, a dos productos
o servicios que se le ofrecen un origen empresarial comun al
extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo
pendiente de registro y la marca registrada o un signo
previamente solicitado para registro, surgiria el riesgo de que
el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo
con esta marca o con el signo previamente solicitadof...]”
(Resaltado fuera de texto).

Por tal razén, en aplicacién de los principios prior tempore, potior
iure e in dubio pro signo priori, deben protegerse las marcas
previamente registradas, esto es, “"XX”. Asi, lo ha sefalado el

Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales?!>:

"[...] La confusion no se requiere que sea inminente o real basta
la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con
la comercializacién o utilizacion de los signos pueda producirse
ese error o confusion, para que la oficina nacional competente
impida el registro del signo posteriormente solicitado. Todo esto
en aplicaciéon de los principios “primero en el tiempo, primero
en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el
caso de duda ("in dubio pro signo priori”) [...]”.

En este orden de ideas, para la Sala, en el presente caso se configurd
la causal de irregistrabilidad sefialada en el articulo 136, literal a), de

la Decision 486.

15 Entre otros, en las interpretaciones prejudiciales emitidas con los nims. 32-IP-96, 13-IP-98 y 59-IP-
2001.

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



35

NUmero Unico de radicadén: 11001-03-24-000-2014-00016-00
Actora: CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.

Cabe sefialar que la Sala ya tuvo oportunidad de pronunciarse sobre
un asunto de similares supuestos de hecho y de derecho, en el que
se enfrentaban las mismas partes, esto es, en la sentencia de 10 de
marzo de 2022, que se prohija, en la que se llegd a la misma
conclusién en el sentido de que los signos enfrentados “"DOS EQUIS
XX" y "XX" eran similarmente confundibles y que entre los productos
que distinguian en la Clase 32 de la Clasificacién Internacional de
Niza se presentaba conexidad competitiva.l® Para tal efecto,

sostuvo:

"[...]JAsi las cosas, respecto a la similitud ortografica entre
el signo cuestionado, “DOS EQUIS XX” y la marca
previamente registrada “"XX”, la Sala advierte significativas
similitudes, que pueden inducir a mayor grado de confusion,
teniendo en cuenta que el signo cuestionado reproduce
totalmente la expresion “XX”, contenida en la marca
previamente registrada, en la cual se encuentra toda la
fuerza distintiva de la expresion y que la unica diferencia
radica en la inclusion de las particulas "DOS EQUIS”, en el
signo cuestionado, las cuales no gozan de la suficiente
distintividad y no contribuyen a diferenciarlo de la marca
previamente registrada, “"XX”.

Al respecto, se precisa que si bien es cierto que el signo
cuestionado cuenta con dos palabras adicionales, esto es,
"DOS” y "EQUIS", ello no desvirtua el riesgo de confusidn,
en el presente caso, teniendo en cuenta que el mismo lleva
la carga distintiva en la denominacion que reproduce por
completo de la marca previamente registrada, esto es, en
“"XX"”, lo que conlleva que el signo solicitado “"DOS EQUIS
XX” no sea suficientemente distintivo y diferente al
previamente registrado.

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccidén Primera, sentencia de 10 de marzo
de 2022, ndm. Unico de radicacién 2011-00019-00, C.P. Nubia Margoth Pefia Garzdn.
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Referente a la similitud fonética, es del caso indicar que la
pronunciacion de las expresiones cotejadas es similar,
porque ademas de que coinciden en la denominacion “"XX”,
siendo éste el elemento principal del signo cuestionado
"DOS EQUIS XX”, las palabras "DOS EQUIS” se pronuncian
y escuchan exactamente igual que las "XX” que conforman a
la marca previamente registrada.

En todo caso, cabe mencionar que aunque el signo solicitado
contiene dichas expresiones "DOS” y "EQUIS”, la palabra de
mayor fuerza en el conjunto marcario es "XX” y las otras
palabras, que conforman dicho signo, no le quitan tal
caracteristica.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio para apreciar tal
semejanza:

[..]

Ahora, en cuanto a la similitud ideolégica o conceptual,
la Sala considera que también existe similitud, puesto gque
ambos signos evocan una misma idea o concepto, al hacer
alusion a las letras "XX” del abecedario.

Al respecto, es del caso destacar que el Tribunal, en la
Interpretacion Prejudicial 417-IP-2015, sefiald lo siguiente:

"[...] La similitud conceptual o ideolégica se produce entre
signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del
contenido o del parecido conceptual de los signos. Por lo
tanto, cuando lo signos representan o evocan una
misma cosa, caracteristica o idea, se podria impedir al
consumidor distinguir una de otra. [..]” (Destacado
fuera de texto).

Ademas, vale pena advertir que un consumidor medio al
llegar al estante de un almacén donde se encuentran
ubicados productos de las expresiones en disputa, al
observarlos répidamente puede confundirlos y equivocarse
en su adquisicién, en razén a las semejanzas que ellos
presentan en la expresion “"XX”, lo que hace que el signo
solicitado no posea la suficiente capacidad distintiva.

Ahora, comoquiera que la SIC alegd que no puede perderse
de vista la posicion de las letras "XX” en los graficos de los
signos enfrentados; y que Sala ha adoptado de manera
excepcional, en algunos casos, realizar el analisis de manera
integral y desde una vision en conjunto de los signos
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enfrentados!’, se observa que, en efecto, las letras que
mayor sobresalen en la parte grafica de los signos
enfrentados son las "XX”, las cuales se encuentran
acompanadas de una figura de rombo.

Adicionalmente, se debe sefalar que las letras "XX”, en el
signo cuestionado, se encuentran ubicadas en el centro del
mismo y con mayor relevancia por su tamafo, frente a las
demas palabras que lo conforman.

Lo anterior, refuerza las semejanzas existentes entre los
signos controvertidos "DOS EQUIS XX” y "XX”.

Por lo tanto, al existir semejanzas de tipo ortografico,
fonético y conceptual entre los signos enfrentados, la Sala
estima que se cumple el primer supuesto del articulo 136,
literal a), de la Decision 486, en cuanto a la semejanza a
una marca registrada por un tercero.

[..]

De acuerdo con lo anterior no cabe duda que existe conexion
competitiva, pues al comparar los productos que reivindica
el signo cuestionado y aquellos que distingue la marca
previamente registrada en la Clase 32 de la Clasificacion
Internacional de Niza, ademas de que pertenecen a una
misma Clase del nomenclator, tienen el mismo género, esto
es, el producto de bebidas,; se pueden comercializar tanto en
grandes  superficies como en supermercados; @ se
promocionan por iguales medios, tales como folletos,
television, prensa y redes sociales; tienen la misma
finalidad, es decir, calmar la sed; y sus consumidores
podrian asumir razonablemente que los productos en
cuestion provienen del mismo empresario, en atencion a la
semejanza de las marcas [...]".

Ademas, la Sala pone de presente que conforme consta en el Sistema
de Informacion de Propiedad Industrial -SIPI-, de la SIC, la marca
previamente registrada “XX”, con registro nim. 423807, que identificaba

productos de la Clase 32 de la Clasificacién Internacional de Niza, fue

7 Al respecto, ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion
Primera, sentencia de 22 de octubre de 2021, C.P. Nubia Margoth Pefla Garzén, num. Unico de
radicacién 2010-00083-00.
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cancelada totalmente el 26 de mayo de 2017 por la Superintendencia

de Industria y Comercio, mediante la Resolucion num. 29723.

Ahora, segun la actora, el tramite de registro de la marca “DOS
EQUIS”, presentada por la sociedad POSTOBON S.A., debid
suspenderse hasta tanto se resolviera sobre la solicitud de registro
del signo cuestionado; sin embargo, la SIC, de manera equivocada,
resolvié primero la solicitud de la marca “"DOS EQUIS"” (nominativa),
requerida por POSTOBON S.A. y objeto de oposicién por parte de ella,
y luego, en sede de apelacion, decidié la suerte definitiva de la solicitud
de registro de la marca andina opositora, “DOS EQUIS XX

IMPORTED BEER".

Al respecto, cabe sefialar que la Decisidn 486 al interior del tramite de
registro de una marca permite la presentacion de la oposicidon andina a
quien considere tener un interés legitimo para desvirtuar su registro.

En efecto, el articulo 147 prevé lo siguiente:

“[...] Articulo 147.- A efectos de lo previsto en el articulo
anterior, se entendera que también tienen legitimo interés
para presentar oposiciones en los demas Paises Miembros,
tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos
0 servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda
inducir al publico a error, como quien primero solicitd el
registro de esa marca en cualquiera de los Paises Miembros.
En ambos casos, el opositor deberd acreditar su interés real
en el mercado del Pais Miembro donde interponga la
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oposicion, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la
marca al momento de interponerla.

La interposicion de una oposicion con base en una marca
previamente registrada en cualquiera de los Paises Miembros
de conformidad con lo dispuesto en este articulo, facultara a la
oficina nacional competente a denegar el registro de la
segunda marca.

La interposicidn de una oposicion con base en una solicitud
de registro de marca previamente presentada en
cualquiera de los Paises Miembros de conformidad con lo
dispuesto en este articulo, acarreara la suspension del registro
de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea
conferido. En tal evento sera de aplicacion lo dispuesto en el
parrafo precedente. [...]"”

De acuerdo con el articulo 147 citado, quien alega tener un interés
legitimo para presentar oposiciones a un registro marcario debe
acreditar alguno de los dos siguientes supuestos: i) que es titular
de una marca idéntica o similar para productos o servicios respecto
de los cuales el uso de la marca puede inducir al publico a error; o ii)
que ha solicitado primero el registro en cualquiera de los Paises
Miembros del mismo signo. Adicionalmente, dicha norma establece
que el interesado debe solicitar el registro de la marca al momento
de manifestar su oposicidn, para probar el interés real en que se

niegue la solicitud de registro.

La citada norma también establece que la formulacién de una

oposicidon con base en una solicitud de registro previamente

presentada en cualquiera de los Paises Miembros, cumpliendo los
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requisitos de dicho articulo, acarreara la suspensién del registro de la
segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea concedido.

En tal evento, debera denegarse el registro de la segunda marca.

Precisado lo anterior, la Sala observa que, en efecto, la sociedad
POSTOBON S.A. presentd la solicitud de registro como marca del
signo "DOS EQUIS”, para distinguir productos de la Clase 32 de la
Clasificacion Internacional de Niza el 20 de octubre de 2011; y que la
misma fue objeto de oposicidon andina por parte de la actora, al ser

titular de las marcas “"DOS EQUIS XX"” en Peru, Ecuador y Bolivia.

Asimismo, se constatd que para acreditar su interés real en el
mercado presentd la solicitud de registro como marca del signo aqui
cuestionado, "DOS EQUIS XX IMPORTED BEER"”, para distinguir

productos de la Clase 32 de la Clasificacion Internacional de Niza.

De lo resefiado, la Sala observa que la actora acredité el primer
supuesto para la presentacion de la oposiciéon andina, esto es, ser

titular de una marca previamente registrada en cualquiera de

los Paises Miembros.
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En otras palabras, la actora no habia solicitado previamente en

alguno de los paises miembros una solicitud de registro como marca,
sino que al momento de presentar la oposicion en el tramite de
registro de la marca solicitada por POSTOBON S.A., ya era titular

de las marcas “"DOS EQUIS XX"” en Peru, Ecuador y Bolivial8,

Cabe sefalar que la suspension de tramites prevista en el articulo

147 Unicamente aplica cuando la oposicidon se presenta con base en

una solicitud de registro de marca previamente presentada en

cualquiera de los paises miembros, situacién que no ocurrié en el

caso sub examine.

Ello guarda relacién con lo expuesto por el Tribunal en la
Interpretacion Prejudicial, rendida en este proceso, cuando al

respecto sostuvo que:

“[...] 3.7. Para determinar los efectos de la oposicion formulada
sobre la base del registro de una marca o de solicitudes de
registro en otros Paises Miembros, se debera tener en cuenta
dos situaciones:

a) la oposicion formulada sobre la base de una marca que
previamente ha sido registrada en cualquiera de los

paises _miembros tiene como efecto la posibilidad de
impedir el registro solicitado, en virtud del tramite previsto
en los articulos 148 a 150 de la Decision 486.

18 Identificadas con los certificados de registro nims.95862, 55404-C, DNPI-0368-94, respectivamente.
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b) la oposicion formulada sobre la base de una solicitud
de registro previamente presentada en cualquiera de los
paises miembros, ademas de tener la posibilidad de
obstaculizar el registro del signo solicitado,_tiene como efecto

la suspension del tramite de registro hasta que la oficina

nacional del pais miembro donde previamente se solicito
haya resuelto tal solicitud. [...]” (Destacado fuera de texto).

Lo anterior pone de manifiesto que la SIC bien podia decidir respecto
de la primera solicitud de registro presentada ante su entidad, esto
es, la marca “"DOS EQUIS"”, solicitada por POSTOBON S.A., tercero
con interés directo en las resultas del proceso, sin estar obligada a
suspender su tramite y, posteriormente, resolver la segunda solicitud
presentada con posterioridad, es decir, la del signo aqui cuestionado,
de manera que no se advierte vulneracién alguna de los articulos 147

de la Decisidn 486, 3° del CPACA y 29 de la Constitucién Politica.

En este orden de ideas, la Sala concluye que no se transgredieron las
normas alegadas como violadas por la actora; y que le asistié razon a
la SIC al denegar el registro del signo cuestionado, "DOS EQUIS XX
IMPORTED BEER"”, para amparar los productos en la Clase 32 de la
Clasificacion Internacional de Niza, razéon suficiente para que se
mantenga incélume la presuncién de legalidad que ampara a los
actos administrativos acusados, los cuales estdan acorde a los

parametros fijados por el ordenamiento juridico comunitario.
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En consecuencia, la Sala denegara las pretensiones de la demanda,
como en efecto lo dispondra en la parte resolutiva de esta

providencia.

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

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

FALLA

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las

razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

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 Decision 500 de la Comision de la Comunidad Andina.

COPIESE, NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

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

y aprobada por la Sala, en la sesidn del dia 16 de marzo de 2023.

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

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