CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Bogota, D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PENA GARZON

Ndamero unico de radicacion: 11001-03-24-000-2014-00067-00
Referencia. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

Actora: MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL S.A.

TESIS: EL SIGNO CUESTIONADO “SMOKING” SI RESULTA
REGISTRABLE COMO MARCA PARA DISTINGUIR SERVICIOS DE LA
CLASE 35 DE LA CLASIFICACION INTERNACIONAL DE NIZA, HABIDA
CUENTA QUE POSEE LA SUFICIENTE DISTINTIVIDAD, NO SOLO
DESDE EL PUNTO DE VISTA INTRINSECO, SINO TAMBIEN DESDE LA
PERSPECTIVA EXTRINSECA.

SENTENCIA DE UNICA INSTANCIA

La Sala decide, en Unica instancia, la demanda promovida por la
sociedad MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL S.A., mediante apoderado y
en ejercicio del medio de control de mediante apoderado y en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
previsto en el articulo 138 de la Ley 1437 de 20111, tendiente a obtener

las siguientes declaraciones:

1 En adelante CPACA.
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13, Son nulas las resoluciones nims. 37341 de 21 de junio de 2013,
“"Por medio de la cual se decide una solicitud de registro
marcario”, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la
Superintendencia de Industria y Comercio; y 00060501 de 18 de octubre
de 2013, “Por la cual se resuelve un recurso de apelacion”,
emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de

dicha entidad.

23, Que, como consecuencia de la declaracion de nulidad de la
resoluciéon en mencion, a titulo de restablecimiento del derecho, se
ordene a la SIC conceder la marca mixta "SMOKING" para distinguir
servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificacion Internacional

de Niza.

33, Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicacion en

la Gaceta de la Propiedad Industrial.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO

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

sintesis, los siguientes:
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19: Que el 9 de enero de 2013 solicitd el registro como marca del signo
mixto "SMOKING", para amparar servicios comprendidos en la Clase
352 de la Clasificacidon Internacional de Productos y Servicios para el

Registro de las Marcas®.

2°: Que una vez publicada la solicitud el senor VICTOR LEOPOLGO
GONZALEZ BECERRA formuld oposicién contra el registro solicitado,
con fundamento en que resultaba similarmente confundible con su signo
solicitado a registro "SMOCKING", que pretendia distinguir servicios de

la citada Clase 35.

39: Que mediante Resolucidn num. 37341 de 2013, la Directora de Signos
Distintivos de la SIC declard infundada la oposicion formulada por el sefor
GONZALEZ BECERRA y denegd de oficio el registro como marca del
signo "SMOKING"”, para identificar servicios de la Clase 35 de la
Clasificacion Internacional de Niza, por estimar que estaba incurso en la
causal de irregistrabilidad senalada en el literal b) del articulo 135 de la

Decision 486.

2 Este signo fue solicitado para los siguientes servicios: "“[...] Compra, venta distribucién, depdsito,
promocion y gestion de negocios relacionados con tabaco; articulos para fumadores a base de tabaco y
de sucedaneos del tabaco, papel de fumar, libritos de papel de fumar, cerrillas, pipas, cigarros, cigarrillos,
y toda clase de publicidad relacionada con los productos antes mencionados. [...]".

3 En adelante Clasificacion Internacional de Niza.

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



NUmero Unico de radicacion: 11001-03-24-000-2014-00067-00
Actora: MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL S.A.

40: Que contra la citada resolucidén interpuso recurso de apelacion,
siendo resuelto de manera confirmatoria a través de la Resolucién
num. 00060501 de 2013, emanada del Superintendente Delegado para

la Propiedad Industrial.

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

Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violo los articulos 134,
135, aparte final, y 150 de la Decision 486, toda vez que no hizo un
examen minucioso del signo cuestionado, pues al generalizarlo omitid
elementos que hacen parte de él, desconociendo las reglas que deben
aplicarse cuando se estudia la distintividad, pues, a su juicio, el signo
“"SMOKING"” cumple con todos los requisitos para ser registrado como

marca, maxime si se tiene en cuenta que goza de distintividad adquirida.

Menciond que la expresidon cuestionada, lejos de ser carente de
distintividad, es evocativa respecto de los servicios que pretende
distinguir en la Clase 35 de la Clasificacién Internacional de Niza, debido
a que posee la capacidad de transmitir a la mente del consumidor de

modo indirecto una imagen o idea respecto de dichos servicios.
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Indicé que el estudio realizado por la Direccidon de Signos Distintivos no
fue completo frente a las normas vigentes, sino hubo un enfoque
individual e improcedente, que omitié caracteristicas especiales del signo
solicitado, con lo que, a su juicio, se quebrantd el principio de seguridad

juridica y unidad de las decisiones administrativas.

Alegd que la entidad demandada no tuvo en cuenta las caracteristicas
propias, novedosas y originales del signo cuestionado “SMOKING”,
siendo éste completamente distintivo y, por lo tanto, registrable como
marca, ya que, ademas del elemento nominativo, cuenta con un grafico

que aumenta su grado de distintividad.

Sefald que el signo solicitado a registro ha sido concedido en cerca de
80 paises, incluyendo Peru, Bolivia y Ecuador; y que los registros en
estos Ultimos paises se hicieron siguiendo la normativa andina, lo cual si

bien no es obligatorio ha debido ser apreciado y valorado.

II.- CONTESTACION DE LA DEMANDA

II.-1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad

actora por carecer de apoyo juridico.
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Adujo que el signo cuestionado "SMOKING” no cuenta con la fuerza
distintiva para generar recordacion en el consumidor y, por el contrario
al ser pronunciado puede llegar a ser asociad con el género de los
articulos para fumadores y no a un origen empresarial determinado; y
que, ademas, no cuenta con elementos denominativos o graficos que

logren otorgarle suficiente distintividad.

Manifestd que el signo "SMOKING" (mixto), consiste en un gerundio
de origen anglosajon proveniente del verbo fumar y que como
sustantivo sugiere la accidon de fumar tabaco o tabaquismo o un area
especifica designada para fumadores; y que no existen en el signo
elementos que permitan en el mercado establecer claramente cual es
su procedencia empresarial y, por ende, no genera en el consumidor
la facultad de adquirir los servicios que con dicha expresion se

identifiquen.

Aseguro que la expresion "SMOKING"” guarda relacion directa con los
servicios que se pretenden identificar, en cuanto consisten
precisamente en actividades de compra, venta, promocién y gestién
de negocios relacionados con tabaco, articulos para fumadores a base
de tabaco y de sucedaneos del tabaco, papel de fumar, libritos de papel
de fumar, cerillas, pipas, cigarros, cigarrillos y toda clase de publicidad
relacionada con los productos antes mencionados, por lo que es forzoso
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concluir que el factor diferenciador e individualizador del signo es
inexistente en la expresion y los elementos graficos que se le
incorporan no son aquellos en los cuales pudiera recaer la distintividad.
Mencioné que, por lo anterior, el signo solicitado carece de la
distintividad para constituirse como marca, por la incapacidad de
distinguir en el mercado los servicios que pretende, careciendo de
elementos adicionales que le otorguen la fuerza distintiva que le

permita cumplir su funcion como marca.

I1.-2. El sefior VICTOR LEOPOLDO GONZALEZ BECERRA, tercero
con interés directo en las resultas del proceso, solicitd denegar las

pretensiones de la demanda.

Indicé que el signo cuestionado es similarmente confundible con su
signo “SMOCKING", que pretendia distinguir servicios de la Clase 35

de la Clasificacion Internacional de Niza.

Aleg6 que el signo solicitado es descriptivo para identificar los servicios
que pretende distinguir en la Clase 35 de la Clasificacion Internacional
de Niza, ya que hace alusion directa al sujeto fumador, articulos para

fumadores y cigarrillos, por lo que de concederse como marca, se
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generaria una ventaja antijuridica sobre los demas competidores en el

mercado.

III.- TRAMITE DE LA ACCION

De conformidad con lo ordenado por el articulo 180 de la Ley 1437 de
20114, el 8 de febrero de 2016, se llevd a cabo la Audiencia Inicial, a
la cual asistieron la sociedad MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL S.A., en
su calidad de actora, asi como la SIC, en su condicién de entidad

demandada 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; enseguida se procedié al
saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes no
observaron ninguln vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo
gue el Despacho 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.

4 En adelante CPACA.
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Acto seguido se procedid a la fijacidon del litigio, en los siguientes

términos:

Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si las
resoluciones nims. 37341 de 21 de enero y 00060501 de 18 de
octubre de 2013, mediante la cual la SIC declaré infundada la
oposicién presentadas por el sefior VICTOR LEOPOLDO GONZALEZ
BECERRA y denegd el registro como marca del signo mixto
“"SMOKING", para distinguir servicios en la Clase 35 de la Clasificacidon
Internacional de Niza, solicitado por la actora, vulneran lo previsto en

los articulos 134, 135, ultimo parrafo y 150 de la Decision 486.

Las partes manifestaron no tener objecion a la fijacidn del litigio en los

términos expuestos.

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

directo en las resultas del proceso.
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Se sefialé que una vez finalizada la audiencia se suspenderia el proceso
para efectos de elaborar y remitir via electronica, por la Secretaria de

la Seccién Primera, la solicitud de interpretacion 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 actora reiter6 que debe accederse a las pretensiones de la
demanda. Para el efecto, menciond que el signo cuestionado si es
distintivo, toda vez que esta conformada por un tipo muy especial y
novedoso de letra que se inicia con una “S”, muy caracteristica,
seguida por las letras "M”, 0" y “K”, en un tipo especial de letra cuya
altura hace juego con la “S” inicial, para terminar con una "ING’ en la
que la parte final de la “"G” aparece alargada, formando una figura
novedosa, especial y caracteristica, que fue reivindicada con la solicitud

de registro.
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IV.-2. La SIC se ratifico en lo expuesto en el escrito de contestacidn
de la demanda. En efecto, adujo que el signo cuestionado "SMOKING”
no es distintivo, pues carece de los suficientes elementos que le den
fuerza distintiva, por lo que no cumple con los requisitos para ser

registrado como marca.

IV.-3. En esta etapa procesal, tanto el tercero con interés directo en
las resultas del proceso, 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 interpretacidon prejudicial de las normas comunitarias

invocada como violada en la demanda, concluyé®:

o]

1. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las
marcas.

1.1. Teniendo en consideracion que la controversia radica en

determinar si el signo solicitado SMOKING (mixto), cumple con
los requisitos para ser considerado como marca.

[..]

5 En adelante el Tribunal
® Proceso 23-IP-2018.

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



12

NUmero Unico de radicacion: 11001-03-24-000-2014-00067-00
Actora: MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL S.A.

1.6. Las marcas como medio de proteccion al consumidor
cumplen varias funciones (distintiva, de identificacion de origen
de los bienes y servicios, de garantia de calidad, funcion
publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se
refiere este punto, la destacable es la funcién distintiva, que
permite al consumidor identificar los productos o servicios de una
empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se
encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues
sin esta no existiria el signo marcario.

1.7. Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple
un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la
procedencia del producto 0 del servicio al que representa, funcion
publicitaria que es percibida por el publico y los medios
comerciales, pudiéndose no obstante causar engafio o confusion
por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios
protegidos.

[..]
2. La distintividad adquirida o “"secondary meaning”

2.1. En el presente proceso la demandante sefalé que el signo
SMOKING goza de distintividad adquirida, en ese sentido resulta
pertinente desarrollar los alcances del presente tema.

[..]

2.5, En virtud de la distintividad adquirida, un signo que ab initio
no era distintivo es calificado como distintivo teniendo en cuenta
su uso constante, real y efectivo en el mercado. En otras
palabras, signos que inicialmente no tenian aptitud para
individualizar productos o servicios pueden ser protegidos
posteriormente por el caracter distintivo que adquieren por su
uso como marca.

3. Signos conformados por palabras en idioma extranjero

3.1. En atencidn a que el signo solicitado SMOKING (mixto) es
una palabra del idioma inglés, resulta necesario tratar el tema de
las palabras en idioma extranjero en la conformacion de signos.

3.2. Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento
comun son consideradas signos de fantasia y, en consecuencia,
es procedente su registro como marcas.

3.3. Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras
en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoria
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del publico consumidor o usuario y, ademds, se trata
exclusivamente de vocablos de uso comun en relacién con los
productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos
no seran registrables.

[...]

3.7. En el presente caso, se debera determinar si el signo
solicitado esta conformado por alguna palabra en idioma
extranjero que sea de conocimiento generalizado en el sector del
publico consumidor medio al que se encuentran dirigidos los
productos de la correspondiente clase de la Clasificacion
Internacional de Niza a los cuates se aplica el signo. [...]”.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las
resoluciones niims. 37341 de 21 de junio de 2013 y 00060501 de
18 de octubre de 2013, le denegd a la actora el registro como marca
del signo mixto “"SMOKING", para distinguir los siguientes servicios de
la Clase 35 de la Clasificacion Internacional de Niza: "[...] Compra, venta
distribucion, depdsito, promocion y gestion de negocios relacionados con
tabaco, articulos para fumadores a base de tabaco y de sucedaneos del
tabaco, papel de fumar, libritos de papel de fumar, cerrillas, pipas,
cigarros, cigarrillos, y toda clase de publicidad relacionada con los
productos antes mencionados [...]”, al estimar que dicho signo carecia
de distintividad, puesto que al ser pronunciada podia llegar a ser
asociada con el género de los articulos para fumadores y no a un origen

empresarial determinado.
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A juicio de la actora, la expresidon cuestionada, lejos de ser carente de
distintividad, es evocativa respecto de los servicios que pretende
distinguir en la Clase 35 de la Clasificacion Internacional de Niza, debido
a que posee la capacidad de transmitir a la mente del consumidor de

modo indirecto una imagen o idea respecto de dichos servicios.

El Tribunal, en la Interpretacion Prejudicial solicitada por esta
Corporaciéon, sefald que para el caso sub examine era viable la
interpretacion los articulos 134 y 135, Ultimo parrafo, de la Decisidon
486, “[...] por ser pertinente [...]”; y que no se interpretaria el articulo
150, ibidem, “[...] por no tratarse la controversia del examen de

registrabilidad de registro [...]”.

Al respecto, la Sala precisa que aunque la actora invocé como
vulnerados los articulos 134 y 135, ultimo parrafo, de la Decisidon 486,
al exponer el concepto de violacién de los mismos adujo que el signo
solicitado no carecia de distintividad, sino que, por el contrario, lejos
de ser carente de distintividad, es evocativa respecto de los servicios que
pretende distinguir en la Clase 35 de la Clasificacién Internacional de
Niza, debido a que posee la capacidad de transmitir a la mente del
consumidor de modo indirecto una imagen o idea respecto de dichos

servicios, es decir, alegd la ausencia de falta de distintividad, prevista
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en la causal de irregistrabilidad contenida articulo 135, literal b),

ibidem?.

En efecto, la parte demandante argumentdé que la SIC no hizo un
examen minucioso del signo cuestionado, pues al generalizarlo omitid
elementos que hacen parte de él, desconociendo las reglas que deben
aplicarse cuando se estudia la distintividad, pues, a su juicio, el signo
“"SMOKING"” cumple con todos los requisitos para ser registrado como

marca.

En este orden de ideas, la Sala considera que en el caso sub lite
procede también el analisis de vulneracion del literal b), del articulo
135 de la Decisién 486, razon por la cual su estudio se incluye en el

problema juridico a resolvers.

Precisado lo anterior, el texto de las normas aludidas es el siguiente:

Decision 486.

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

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccidon Primera, sentencia de 20 de
noviembre de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, nium. Unico de radicacion 2009-00167-00.

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion Primera, sentencia de 20 de
noviembre de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, nium. Unico de radicacion 2009-00167-00.
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Podran constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinacion de palabras;

b) las imagenes, figuras, simbolos, graficos, logotipos,
monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

c) los sonidos y los olores;

d) las letras y los numeros;

e) un color delimitado por una forma, o una combinacion de
colores;

f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

g) cualquier combinacion de los signos o medios indicados en los
apartados anteriores.

Articulo 135.- No podran registrarse como marcas los signos

que:

[..]

b) carezcan de distintividad.

[..]

No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un

signo podra ser registrado como marca si quien solicita el

registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente

en el Pais Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido

aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los

cuales se aplica. [...]".
De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal, un signo puede registrarse
como marca si reine los requisitos de distintividad y susceptibilidad de
representacion grafica; y, ademas, si no esta incurso en ninguna de las

causales de irregistrabilidad sefialadas en los articulos 135 y 136 de la

Decision 486.

El requisito de distintividad es definido como la capacidad o aptitud que

tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el
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mercado los productos o servicios haciendo posible que el consumidor

0 usuario los seleccione.

De acuerdo con la Interpretacion Prejudicial 514-1P-2016, 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 asociacion al publico consumidor.

En el caso sub examine y teniendo en cuenta lo alegado por la actora,
resulta necesario analizar el signo mixto cuestionado “SMOKING" es
evocativo respecto de los productos que identifica o si, por el contrario,
carece de distintividad, de conformidad con lo alegado por la entidad

demandada.

Ahora, la Sala también deberd examinar, conforme lo expuesto por el
tercero con interés directo en las resultas del proceso, si la expresion
“"SMOKING"” resulta descriptiva para los servicios comprendidos en la

Clase 35 de la Clasificacion Internacional de Niza.
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Sobre el particular, es del caso traer a colacion la sentencia de 22 de
julio de 2010°, en la cual esta Seccién tuvo en cuenta el concepto de
signo descriptivo, de la siguiente manera:
“[...] La_marca descriptiva'’, entendida esta como aquella que
directamente informa al consumidor acerca de la calidad, valor,
destino, cantidad, lugar de origen, época de produccidn, o alguna
otra caracteristica o dato primario o esencial del producto o
servicio respectivo [...]".
Al respecto, para fijar la descriptividad de las marcas, el Tribunal y esta
Corporacion han establecido que es necesario plantear la pregunta:
écomo es? frente al producto o servicio de que se trata. Si la respuesta
designa la cualidad o descripcion del producto o servicio, o alguna otra

caracteristica del mismo que sea primaria o esencial, entonces dicho

signo es irregistrable.

En el caso sub examine, los servicios que distingue el signo "SMOKING”
son de la clase 35 de la Clasificacion Internacional de Niza,
particularmente, compra, venta distribucidn, depdsito, promocién y
gestion de negocios relacionados con tabaco; articulos para fumadores
a base de tabaco y de sucedaneos del tabaco, papel de fumar, libritos

de papel de fumar, cerrillas, pipas, cigarros, cigarrillos, y toda clase de

° Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccién Primera, sentencia de 22 de julio de
2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, expediente identificado con el nimero Unico de radicacion 2005-
00378-00.

10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccidon Primera, Sentencia de 8 de mayo de
2008, expediente identificado con el niumero Unico de radicacion 2001-00175-00. C.P. Marco Antonio
Velilla Moreno.
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publicidad relacionada con los productos antes mencionados, de manera
que al realizar la pregunta écomo es?, la respuesta ldégica es que no
describe o informa de manera directa acerca de una cualidad o
descripcion o caracteristica esencial y primordial de los servicios
comprendidos en la Clase 35 de la Clasificacidon Internacional de Niza,

que pretende distinguir dicho signo.

Cabe sefialar que los signos seran considerados descriptivos cuando
entregan al publico consumidor, de manera directa, informacién sobre
una o varias caracteristicas, cualidades u otros antecedentes
esenciales que pueden servir para designar las particularidades del
producto, servicio o establecimiento de que se trate, circunstancia que

no se presenta en el caso sub lite. 1!

En efecto, el referido no sefiala las caracteristicas especificas de los
servicios que pretende amparar, tales como su género o naturaleza,

destinacion, valor o cualidad.

Asimismo, tampoco puede considerarse dicho sigho como evocativo en
la medida que no posee la capacidad de transmitir a la mente una

imagen o una idea sobre los servicios, esto es, a través de llevar a cabo

11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccidn Primera, sentencia de 1° de septiembre
de 2022, nim. Unico de radicacién 2011-00074-00 (acumulado), C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
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un desarrollo de la imaginacién que conduzca a la configuracion en la

mente del consumidor de los servicios amparados.

En ese orden de ideas, la Sala considera que el signo cuestionado
“"SMOKING"” debe ser catalogado como de fantasia y no como
evocativo, como lo sugeria la actora, puesto que si bien es cierto que
dicha expresidon se encuentra escrita en idioma inglés, también lo es
gue no tiene un significado conceptual propio en el idioma castellano

gue sea identificable por el consumidor promedio colombiano?’2.

En efecto, la Sala advierte que la expresion “SMOKING” es lo
suficientemente distintiva, porque aunque su traduccién al espanol
significa fumar!3, no se logré demostrar que el usuario comun distinga
la expresidn para los servicios que ampara, teniendo en cuenta que los
consumidores promedio son personas no versadas en el idioma inglés
y, por lo tanto, contrario a lo afirmado por la SIC, en los actos
administrativos acusados, el signo no se constituye como carente de
distintividad y mucho menos de ser asociado con el género de los

articulos para fumadores.

12 No obra en el plenario medio probatorio que determine que la traduccidn de la palabra "“SMOKING"” sea
de conocimiento generalizado. Criterio sefialado por la Sala en sentencia de 18 de marzo de 2021, Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion Primera, expediente num. 2011-00321-00, C.P.
Roberto Augusto Serrato Valdés. Reiterado en sentencia de 11 de mayo de 2023, nim. Unico de radicacidn
2013-00074-00, C.P. Nubia Margoth Pefia Garzén.

13 https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/smoking Consultado el 10 de agosto de 2023.
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Respecto de las marcas compuestas por expresiones en otro idioma, la
jurisprudencia de esta Corporaciéon ha senalado que se presume que el
significado de éstas no forma parte del conocimiento comun y, en

consecuencia, se consideran como de fantasia.

En efecto, la Sala en sentencia de 26 de noviembre de 202014, sefald

lo siguiente:

“[..] En _ese orden, la Sala encuentra que el signo
solicitado «Sponge Towels» (nominativo) consiste en

una frase del idioma inglés, que no corresponde a unos

vocablos de conocimiento generalizado, pues, a partir de
un _juicio objetivo, se requiere de un conocimiento del

idioma inglés y de un grado medio de complejidad del
aprendizaje de este idioma para saber de qué se trata.

Se refuerza esta idea, cuando el significado del signo en inglés
no es comprensible por parte del consumidor promedio de los
productos respecto de los cuales se solicito el registro, a saber,
“"Toallas de papel, toallas faciales de papel, toallas de papel para
desmaquillar, toallitas de papel y celulosa para bebé,
desechables, toallas de cocina; papel higiénico, servilletas,
pafuelos faciales, pafiales desechables, papel, cartén, y articulo
de estos materiales no comprendidos en otras clases”,
comprendidos en la Clase 16 Internacional de la Clasificacion de
Niza. Sobre el particular se trae a colacion el estudio publicado
por el periédico El Tiempo el 22 de noviembre de 2020 ,
denominado EF English Proficiency Index (EPI) y realizado por la
firma Education First a 100 naciones cuya lengua nativa no es el
inglés, en el cual Colombia ocupd el puesto 77 con una
puntuacion de 448 sobre 1000, clasificandose asi en el nivel muy
bajo. En dicho estudié ademas, se analizaron 19 departamentos
de los cuales los mejor punteados fueron, Atlantico, Antioquia,
Santander, Quindio y Caldas, en ese orden y los peor calificados
fueron Narifio, Tolima, Cérdoba, Huila y Cauca, respecto de las
ciudades las mejores fueron Medellin, Barranquilla,

14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccién Primera, sentencia de 26 de
noviembre de 2020, num. Unico de radicacion 2011-00304-00, C.P. Oswaldo Giraldo Lopez.

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



22

NUmero Unico de radicacion: 11001-03-24-000-2014-00067-00
Actora: MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL S.A.

Bucaramanga y Bogota; no obstante, en todos los niveles el
dominio de la lengua inglesa se clasificé en los niveles bajo y
muy bajo.

Asi las cosas, es claro para la Sala que el idioma ingles no

es una lengua de comun conocimiento y referencia por
parte de la mayoria poblaciéon colombiana y bajo esta

perspectiva, al ser una expresion cuyo entendimiento no
es generalizado, se advierte que el signo bajo examen no
consiste _de manera exclusiva en una expresion que
informa directamente acerca de uno de los productos que

identifica, ni de las caracteristicas de los productos que

pretende identificar, maxime cuando el signo negado no
se _expresa en _un idioma que sirve de raiz al vocablo

equivalente en la lengua espaiola al de la marca
examinada. Por lo tanto, la genericidad de la misma no se
configura y al no ser de comin entendimiento en Ila
mayoria de la poblacion colombiana, se constituye como

un signo de fantasia en idioma extranjero.

Por lo anterior, la expresion «Sponge Towels» se

constituye como una expresion con fuerza distintiva, pues
el consumidor _al observarla no la reputard como un
elemento que indica las calidades de los productos o el
producto en si.

En consecuencia, la Sala advierte que la expresion

«Sponge Towels» no es genérica de los productos
amparados en la clase 16, porque si bien su traduccion al

espainol significa «Toalla/ Esponja» no se logrdo
demostrar que el usuario comun distinga la expresion
para los productos que ampara, teniendo en cuenta que
los consumidores promedio son personas no versadas en

el idioma inglés y por lo tanto el signo no se constituye

como descriptivo para los productos que la marca
ampara. [...]”. (Destacado fuera de texto).

Y en igual sentido se pronuncié el Tribunal en la Interpretacion

Prejudicial 042-IP-2013, al indicar que:

"[...] Se presume que las palabras en idioma extranjero y
su significado no son de conocimiento comun, por lo que,
al formar parte de un signo pretendido para ser registrado
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como marca, se las considera como signo de fantasia,
procediendo, en consecuencia, su registro. Al respecto,
conforme Ilo ha manifestado el Tribunal, 'Las
denominaciones de fantasia (...) implican la creacion de un
vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Es asi
que una marca de fantasia gozara generalmente de un mayor
poder distintivo. Por lo tanto, las marcas de fantasia o
caprichosas por ser elaboracion del ingenio propio de sus
titulares carecen de connotacién conceptual o significado
idiomatico, de tal manera que si una denominacion genérica va
acompafada de una palabra de fantasia, la posibilidad de que
sea admitido su registro aumenta”. (Proceso 16-IP-98, publicado
en la G.O.A.C. N9 398, de 10 de septiembre de 1998, marca:
SALTIN etiqueta).

[..]

Finalmente, se ha reconocido la existencia de ciertos vocablos
de origen extranjero que “han llegado a ser aceptados
oficialmente en el idioma local con acepcion comun equivalente,
como serian los italianismos, galicismos o anglicismos que
terminan siendo prohijados por los organismos rectores del
idioma en un pais dado”. (Proceso 3-IP-95, publicado en la
G.0.A.C. N9 189, de 10 de septiembre de 1995, marca:
CONCENTRADOQOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI).

Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado,

entre otros vocablos, por una o mas palabras de uso
comiun, su presencia no impedira el registro de la

denominacién, caso que el conjunto del signo se halle

provisto de otros elementos que lo doten de distintividad
suficiente [...]” (Destacado fuera de texto).

Adicionalmente, dicha Corporacién en la Interpretacidon Prejudicial
rendida en este proceso, determiné que "[...] las palabras que no

sean parte del conocimiento comin son consideradas signos de

fantasia y, en consecuencia, es procedente su registro como

marca [...]”, tal y como ocurre en el caso sub examine con la expresion

“SMOKING".
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Asi las cosas, la Sala considera que la expresiéon “SMOKING" si resulta
registrable como marca, habida cuenta que posee la suficiente
distintividad, no sdlo desde el punto de vista intrinseco, en cuanto tiene
la capacidad de distinguir los servicios que ampara de los de la
competencia, sino también desde la perspectiva extrinseca, esto es,

que puede diferenciarse de otras marcas en el mercado.

Y al ser distintiva el referido signo, cumple con la funcién de indicar

el origen empresarial, sin causar riesgo de confusidén y/o asociacion

al publico consumidor.

Finalmente, la Sala se relevara de analizar el argumento del tercero
con interés directo en las resultas del proceso, relativo a la presunta
confundibilidad con su signo “SMOCKING"”, comoquiera que en el
presente caso el problema juridico a resolver se circunscribiéo a
determinar si el signo cuestionado “SMOCKING” carecia de
distintividad o, si por el contrario, era lo suficientemente distintivo para

ser registrado como marca.

Por lo precedente, para la Sala no se configuré6 la causal de
irregistrabilidad prevista en el articulo 135, literal b), de la Decisidn
486, sefialada por la SIC en los actos acusados, por lo que no asistid
razéon en el andlisis que efectué y que determind la negativa de la

concesion del registro marcario, razon por la cual habra de accederse a
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las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondra en la parte

resolutiva de esta providencia.

Cabe sefalar que ante la prosperidad del cargo de nulidad examinado
anteriormente, la Sala se releva de estudiar los demas cargos alegados
en la demanda, criterio adoptado en otras ocasiones, entre ellas, en

sentencia de 11 de febrero de 2016'>, en la que se preciso lo siguiente:

"[...] Al haber prosperado los cargos formulados en la demanda
en contra del articulo 20 del Decreto 1070 de 31 de marzo de
2009, la Sala se releva de estudiar los relacionados con la
infraccion de las normas que consagran la obligacion de
consultar los derechos de las comunidades indigenas cuando con
la decision resulten desconocidos sus derechos [.]" (Destacado
fuera de texto).

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: DECLARAR la nulidad de los actos administrativos
acusados, esto es, las resoluciones nims. 37341 de 21 de junio de
2013 y 00060501 de 18 de octubre de 2013, expedidas por la

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

5> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccidén Primera, sentencia de 11 de febrero
de 2016, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, nim. Unico de radicacién 2009-00457-00.
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SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la SIC
conceder el registro de la marca mixta "SMOKING"” para distinguir
servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificacion Internacional
de Niza, en favor de la actora; y publicar la parte resolutiva de esta

providencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

TERCERO: ENVIESE copia de esta providencia al Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el

articulo 128 de la Decision 500 de la Comisién de la Comunidad Andina.
CUARTO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las
anotaciones de rigor.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

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

aprobada por la Sala, en la sesidon del dia 10 de agosto de 2023.

OSWALDO GIRALDO LOPEZ NUBIA MARGOTH PENA GARZON
Presidente
Aclara voto

HERNANDO SANCHEZ SANCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDES
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CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electronicamente por los
integrantes de la Seccién Primera en la sede electrénica para la gestion judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservacién y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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