CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SANCHEZ SANCHEZ

Bogot4, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

NUumero Unico de radicacion: 11001032400020130000900
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Demandante: Philip Morris Brands SARL

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero con interés: British American Tobacco (Brands) Inc.

Temas: Registro Marcario - Examen de Registrabilidad — Causales de Irregistrabilidad
— Reglas de Cotejo. Reiteracion Jurisprudencial.

SENTENCIA EN UNICA INSTANCIA

La Salat decide, en Unica instancia, la demanda presentada por Philip Morris Brands
SARL, contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la
nulidad de la Resolucién nim. 37559 de 22 de junio de 2012.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)

Consideraciones de la Salay, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuacion.

.  ANTECEDENTES

La demanda

1 La Sala mediante auto de 30 de enero de 2018, declaré fundado el impedimento manifestado por el Consejero
de Estado, Doctor Oswaldo Giraldo Lopez. Cfr. Folios 150 a 151.
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1. Philip Morris Brands SARL, en adelante la parte demandante?, presentd
demanda? contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte
demandada en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho?, para que se declare la nulidad de la Resolucién nim. 37559 de 22 de
junio de 2012, “por la cual se resuelve un recurso de apelacién™, expedida por el
Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de

Industria y Comercio.

2. A titulo de restablecimiento del derecho, solicitdé que se ordene a la parte
demandada conceder el registro como marca del signo mixto MARLBORO ICE
BLAST, para identificar productos comprendidos en la Clase 34 de la Clasificacion
Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante

Clasificacion Internacional de Niza.

Pretensiones

3. La parte demandante solicité que se reconozcan las siguientes pretensiones®:

“[...] 2.1. Declarar la nulidad de la Resolucién N" 37559 del 22 de junio de 2012,
a través de la cual. al decidir el recurso subsidiario de apelacion presentado por
BAT, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial (el
"Superintendente Delegado") revocé las Resoluciones No 28445 del 30 de mayo
de 2011 y No 47366 del 31 de agosto de 2011 expedidas por la Direccion de
Signos Distintivos (la "Direccion"). declarando fundada la oposicion de BAT v,
por tanto, negando el registro de la marca MARLBORO ICE BLAST (mixta) en
la clase 34, Expediente No 10 148459, solicitada por Philip Morris.

2.2. Que como consecuencia de la nulidad del acto administrativo atacado, se
ordene a la Superintendencia conceder el registro de la marca solicitada por
Philip Morris MARLBORO ICE BLAST (mixta) en la clase 34, tramitada bajo el
Expediente N° 10 148459.

2 Por intermedio de apoderado. Cfr. Folios 3 a 8

3 Cfr. Folios 28 a 54

4 Previsto en el articulo 1384 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, “Por la cual se expide el Codigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

5 Esta resolucién revoco la decision contenida en la Resolucion nim. 28445 de 30 de mayo de 2011, expedida
por el Director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y neg6 el registro como
marca del signo mixto MARLBORO ICE BLAST, para identificar servicios de la Clase 34 de la Clasificacion
Internacional de Niza.

6 Cfr. Folio 29
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2.3. Que se ordene la publicacion de la sentencia que se profiera en este proceso
en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

2.4. Que se ordene a la Direccion, dentro de los treinta (30) dias siguientes a la
comunicacion de tal fallo, dictar la resolucion correspondiente, en la cual se
adopten las medidas necesarias para el cumplimiento de la sentencia, tal como
se establece en el articulo 192 del Cédigo de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo (el "CPACA"). [...]".

Presupuestos facticos

4. La parte demandante indicG, en sintesis, los siguientes hechos para

fundamentar sus pretensiones:

4.1. Solicitd, el 25 de noviembre de 2010, el registro como marca del signo mixto
MARLBORO ICE BLAST, para distinguir productos comprendidos en la Clase 34 de

la Clasificacion Internacional de Niza.

4.2. La referida solicitud se publicé, el 20 de enero de 2011, en la Gaceta de
Propiedad Industrial nim. 624, la cual fue objeto de oposicidn por parte de British
American Tabacco (Brands), en adelante el tercero con interés directo en el
resultado del proceso, con fundamento en sus marcas mixta y denominativa KOOL
MIDNIGHT BLAST y MIDNIGHT BLAST respectivamente, que identifican productos

de la Clase 34 de la Clasificacion Internacional de Niza.

4.3. La Directora de la Division de Signos Distintivos de la Superintendencia de
Industria y Comercio, mediante la Resolucion num. 28445 del 30 de mayo de 2011,
concedi6 el registro de la marca mixta MARLBORO ICE BLAST, para distinguir

servicios comprendidos en la Clase 34 de la Clasificacion Internacional de Niza.

4.4. El tercero con interés directo en el resultado del proceso interpuso recurso de
reposicion y, en subsidio, de apelacion contra la Resolucion nim. 28445 del 30 de
mayo de 2011.

4.5. La Directora de la Division de Signos Distintivos de la Superintendencia de
Industria y Comercio de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la
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Resolucion num. 47366 del 31 de agosto de 2011, resolvio el recurso de reposicion,
en el sentido de confirmar la Resolucion num. 28445 del 30 de mayo de 2011.

4.6. ElI Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la
Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolucién nim.37559
de 22 de junio de 2012, resolvio el recurso de apelacion, en el sentido de revocar la
Resolucién num. 28445 del 30 de mayo de 2011 y negar el registro como marca del
signo mixto MARLBORO ICE BLAST.

Normas violadas

5. La parte demandante indicé la vulneracion del articulo del literal a) del articulo
136 de la Decision 486 de 2000 y el articulo 137 de la Ley 1437 de 2011.

Concepto de la violacion

6. La parte demandante formuld los siguientes cargos y explicé su concepto de

violacién asi:

6.1. Afirmé que la parte demandada violo el literal a) del articulo 136 de la Decision
486 de 2000, comoquiera que, al efectuar el cotejo marcario de los signos distintivos
en conflicto, no aplicé una visién en conjunto, si no por el contrario fraccioné el signo

mixto solicitado.

6.2. Adujo que la parte demandada prescindié arbitrariamente de los elementos
graficos de los signos distintivos cotejados, asi como de los deméas elementos
nominativos del signo solicitado, centrando su analisis en la palabra “BLAST” como

si fuera el Unico elemento que lo conformara.

6.3. Sostuvo que, en su dimension nominativa, el signo mixto solicitado se compone
de la expresion MARLBORO ICE BLAST, con la expresion MARLBORO
representada en la parte superior y en un tamafo de letra mas grande que la otra
expresion que lo acompafia "ICE BLAST". Lo anterior determina, que la expresiéon

"ICE BLAST" no es el elemento que predomina en la marca solicitada.
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6.4. Senal6 que el signo solicitado incorpora la marca notoriamente conocida
MARLBORO, la cual aparece en caracteres grandes e incorpora el disefio de techo,
elementos que hacen directa referencia al origen empresarial de los productos que

distingue y los cuales tienen un altisimo nivel de reconocimiento.

6.5. Mencion6 que la palabra BLAST es un término que brinda informacién sobre
las particularidades de ciertos productos y es relativamente débil respecto de los
mismos y, por tanto, la distintividad en los signos distintivos que la incorporan recae
en otros elementos que se incluyen y en la manera como €stos, en su conjunto, se
articulan. Unido a que existen numerosas marcas registradas y vigentes que
incluyen dicha palabra, lo cual no parece haberse tenido en cuenta al efectuar el

cotejo por la parte demandada.

6.6. Indicé que los signos distintivos en conflicto estan imbuidos en elementos
anicos y singulares que, ademas de hacerlos perfectamente distinguibles vy
diferenciables, también permiten al consumidor referirlas a sus respectivos

fabricantes sin ningun problema.

6.7. Sostuvo que desde los aspectos visual, ortografico y fonético existen evidentes

diferencias, por lo que el signo solicitado es distintivo y susceptible de ser registrado.
6.8. Finalmente, mencioné que, en un procedimiento similar en la Republica de
Chile, se neg0 la oposicién al registro de la marca mixta MARLBORO ICE BLAST,
con base en el registro de la marca MIDNIGHT BLAST.

Contestacion de la demanda

Parte demandada

7. La parte demandada’ contestd la demanda® y se opuso a las pretensiones

formuladas, asi:

7 Actuando por intermedio de apoderada. Cfr. Folio 106
8 Cfr. Folios 91 a 105
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7.1 Indico que, con la expedicidén de los actos administrativos demandados, no se
ha incurrido en violacion de las normas contenidas en la Decision 486 de 2000 de
la Comunidad Andina, por el contrario, las decisiones se fundamentaron en la
normatividad vigente, en la jurisprudencia y en la doctrina reconocida, aplicables al

caso concreto.

7.2. Mencion0 que la parte demandada no viol6 el literal a) del articulo 136 de la
Decision 486 de 2000, toda vez que el signo MARLBORO ICE BLAST (mixto), es
irregistrable, carece de fuerza distintiva y su coexistencia en el mercado genera

riesgo de confusion o asociacion en los consumidores.

7.3. Afirmo que a partir del caracter distintivo de la expresion BLAST, en un idioma
extranjero, la cual no puede ser considerada como de conocimiento generalizado
por los usuarios promedios, cabe considerarla como de fantasia y, en tal sentido,

es un signo distintivo fuerte.

7.4. Explico, en lo relacionado con el registro del signo mixto MARLBORO ICE
BLAST en la Republica de Chile, que esos pronunciamientos no son vinculantes
para la parte demandada y que la realizacién del examen de registrabilidad es

obligatorio para cada oficina.

7.5. Concluyd, en cuanto a la conexién competitiva entre los productos identificados
por las marcas cotejadas, que se encuentran en la misma clase internacional, por
lo que, sin lugar a dudas, existe una clara conexion competitiva en la medida que

pueden compartir los mismos canales de comercializacién y distribucion.

8. El tercero con interés directo en el resultado del proceso guardo silencio en

esta etapa procesal®.

Solicitud de Interpretacion Prejudicial

9 Cfr. Folio 111
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9. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 2 de mayo de 20141,
ordend suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina la interpretacion prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas

aplicables.

10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirié la interpretacion
prejudicial 511-1P-2015 de 19 de agosto de 2016'!, en adelante la Interpretacion

Prejudicial, en la que indico:

“[...] La Corte consultante solicito la Interpretacion Prejudicial del articulo 136 literal
a) de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, el cual se interpretara
por ser procedente y de oficio, se interpretara el articulo 150 de la misma normativa,
toda vez que es la norma que establece ciertas caracteristicas de registrabilidad

[.J%=

11. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia
comunitaria que son aplicables.

Reanudacion del proceso

12. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 6 de marzo de 2019%,
atendiendo a que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirié la
interpretacion prejudicial solicitada, decreto la reanudacion del proceso y convoco y
fij6 fecha y hora para la realizacion de la audiencia inicial prevista en el articulo 180
de la Ley 1437.

Audiencia Inicial

13. EIl Despacho Sustanciador, en desarrollo de la primera etapa procesal, que se
inicié con la presentacion de la demanda'#, llevo a cabo la audiencia inicial, el 28 de
marzo de 2019%°,en donde se surtieron las siguientes actuaciones: resolvié adecuar

el tramite del medio de control de nulidad a la accion de nulidad relativa; declar6

10 Cfr. Folios 113y 114
11 Cfr. Folios 129 a 147
12 Cfr. Folios 235y 236
13 Cfr. Folios 159 y 160
14 Articulo 179 del Cédigo Contencioso Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
15 Cfr. Folios 196 a 212
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saneado el proceso; resolvidé sobre las excepciones de que trata el nim. 6°. del
articulo 180 y, de oficio, no encontré la configuracion de alguna excepcion para
declararla probada; fij6 el objeto del litigio; se declard precluida la posibilidad de
conciliacion; declar6 precluida la fase de medidas cautelares; realiz6 el respectivo
control de legalidad; resolvié sobre el decreto y practica de pruebas; y la parte
demandante interpuso recurso de suplica contra el auto que resolvido sobre el

decreto de pruebas.

13.1 La Seccion Primera del Consejo de Estado, mediante auto de 28 de noviembre
de 2019, resolvié confirmar el auto de pruebas proferido en la audiencia inicial

realizada el 28 de marzo de 2019.

13.2 El Despacho Sustanciador, mediante auto de 17 de febrero de 20207, convocé
y fijo fecha y hora para la realizacion de la continuacion de la audiencia inicial
prevista en el articulo 180 de la Ley 1437.

Continuacion de la Audiencia Inicial

13.3 El Despacho Sustanciador, llevo a cabo la continuacion de la audiencia inicial,
el 24 de febrero de 20208, en donde se requirié a la parte demandada para que
diera cumplimiento a lo ordenado en el auto de pruebas, declar6é saneado el proceso

y precluida esta etapa.

Alegatos de conclusién

14. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 4 de febrero de 2021%°,
considero: i) innecesaria la realizacion de la audiencia de pruebas; ii) innecesaria la
realizacion de la audiencia de alegaciones y juzgamiento; v iii) ordeno a las partes
e intervinientes la presentacion por escrito de los alegatos de conclusion e informé
al Ministerio Publico que, dentro de la misma oportunidad procesal, podria rendir

concepto si a bien lo tenia.

16 Cfr. Folios 289 a 291
17 Cfr. Folios 299 y 300
18 Cfr. Folios 307 a 312
19 Cfr. Folios 365 a 367



NUm. Unico de radicaciéon: 11001032400020130000900

15. Dentro del término legal, las partes reiteraron los argumentos de la demanda y

la contestacion de la misma.

16. Eltercero con interés directo en el resultado del proceso y el Ministerio Publico

guardaron silencio en esta etapa procesal®°.

.  CONSIDERACIONES DE LA SALA

17. La Sala abordara el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i)
competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema
juridico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el
marco normativo de la interpretacion prejudicial del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina; vi) la Interpretacion Prejudicial 511-IP-2015 de 19 de agosto de
2016; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusién o de asociacidbn como

causal de irregistrabilidad; y, viii) el andlisis del caso concreto.

Competencia de la Sala

18. Vistos el articulo 149 numeral 8.° de la Ley 1437 sobre competencia del
Consejo de Estado, en Unica instancia, y del articulo 13 del Acuerdo num. 80 de 12
de marzo de 20192, sobre distribucién de procesos entre las secciones, esta

Seccidn es competente para conocer del presente asunto.

19. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala
observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a

decidir el caso sub lite, como se desarrollarad a continuacion.

El acto administrativo acusado

20. El acto administrativo acusado es el siguiente??:

20 Cfr. indice 66 del aplicativo web “SAMAI”.

21 por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.

22 Se procede a transcribir los apartes mas relevantes, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada
uno de los cargos.
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20.1 La Resolucion num. 37559 de 22 de junio de 202223, mediante la cual el
Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial revoco la Resolucién nam.
28445 de 30 de mayo de 2011; y nego el registro como marca del signo mixto
MARLBORO ICE BLAST para distinguir productos de la Clase 34 de la Clasificacion

Internacional de Niza.
El problema juridico

21. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, la contestacion de

la misma, la fijacion del objeto del litigio y la Interpretacion Prejudicial, determinar:

21.1 Si la Resolucién num. 37559 de 22 de junio de 2012, expedida por la
Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se nego el registro
como marca del signo mixto MARLBORO ICE BLAST para identificar servicios de
la Clase 34 de la Clasificacion Internacional de Niza, vulnera el literal a) del articulo
136 de la Decision 486 de 2000.

21.2 En este sentido, se analizara, si existe riesgo de confusién o de asociaciéon
entre el signo mixto solicitado y las marcas mixta y nominativa KOOL MIDNIGHT
BLAST y MIDNIGHT BLAST, que identifican productos de la Clase 34 de la
Clasificacion Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en

el resultado del proceso.

22. La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpreto

el literal a) del articulo 136 de la Decision 486 y, de oficio, el articulo 150 ibidem.

23. La Sala advierte que, la parte demandante invocé como vulnerado el articulo
137 de la Ley 1437. Al respecto, la parte demandante no desarroll6 argumento
alguno para explicar porque consideraba vulnera dicha norma. En este orden de
ideas, la Sala considera que, en el caso sub examine, no procede el analisis de
vulneracion del articulo 137 de la Ley 1437, por lo que no se incluye en el problema

juridico a resolver, el cual se centrara, como se expuso previamente, en el estudio

23 Cfr. Folios 68 a 74
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de los supuestos previstos en el literal a) del articulo 136 de la Decision 486 de
2000.

24. En este orden de ideas, la Sala determinara si hay lugar a declarar o no la
nulidad del acto administrativo acusado expedido por la parte demandada.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial

25. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta hormativa se
ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organizacion
internacional de integracion, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de
Cartagena?*, la cual sucedi6 al Pacto Andino o Acuerdo de Integracién Subregional
Andino. Igualmente resaltar que el régimen comun en esta materia esta contenido

en la Decision 486 de 20002 de la Comision de la Comunidad Andina?®.

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

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

i) El Acuerdo de Integracion Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su
articulo 27 establecio la obligacion de adoptar un “régimen comun sobre el tratamiento a los capitales extranjeros
y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalias”, motivo por lo cual, la Comision del Acuerdo de
Cartagena expidio la Decision 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el articulo G “transitorio”
gue era necesario adoptar un reglamento para la aplicacion de las normas sobre propiedad industrial. En
cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perd, la Comision del Pacto Andino aprobdé la
Decision 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicacion de las Normas sobre Propiedad Industrial”;

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

iii) En el marco de la VI Reunidn del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el
mes de diciembre de 1991 — Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decision 311, en el sentido de sustituir
el articulo 119y eliminar la tercera disposicién transitoria, por lo cual se expidié la Decision 313 de 6 de diciembre
de 1992;

iv) Posteriormente, la Comision del Acuerdo de Cartagena expidio la Decision 344 de 21 de octubre de 1993,
denominada “Régimen Comun sobre Propiedad Industrial”, la cual empezd a regir a partir del 1 de enero de
1994, en donde se corrigieron algunos vacios de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas,
ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importacion que
anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco afios a partir del otorgamiento de la patente;

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

26 La Comision de la Comunidad Andina, como uno de los érganos del sistema andino de integracion, expresa
su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento
juridico comunitario andino.
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Marco normativo de la interpretacién prejudicial del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina?’

26. La normativa comunitaria andina regula la interpretacion prejudicial, como un
mecanismo de cooperacion judicial internacional entre los jueces de los Estados

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

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

los Estados Miembros?°.

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

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

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

Tribunal, el juez debera decidir el proceso [...]'.

27 El Tribunal de Justicia, se cre6 en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por
el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996. El Tratado de creacion fue aprobado por Ley 17
de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron
declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con
ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Mufioz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado
que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y esta
en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que esta produciendo efectos juridicos respecto de nuestro
Estado.

28 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decision 500 de 22 de junio de 2001,
aprobé el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema
de la interpretacion prejudicial.

29 En el Capitulo lll del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Seccién Il se regula la
interpretacion prejudicial, en los articulos 32, 33, 34 y 35.
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30. La Sala considera de la mayor importancia sefialar que esa misma disposicion
establece en su inciso segundo que ‘...] en todos los procesos en los que la
sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspendera
el procedimiento y solicitara directamente de oficio o a peticion de parte la

interpretacion del Tribunal [...J".

31. En el articulo 34 se establece que “[...] El Tribunal no podra interpretar el
contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso,
no obstante, lo cual podra referirse a estos cuando ello sea indispensable a los

efectos de la interpretacion solicitada [...].

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

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

Interpretacion Prejudicial 511-1P-2015 de 19 de agosto de 2016

33. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretacion
Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este

caso30:

“[...] 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusion.
Riesgo de asociacion. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos.
La confusion ideolégica.

1.1. Como en el proceso interno se discute si el signo MARLBORO ICE BLAST
(mixto) es confundible con las marcas MIDNIGHT BLAST (denominativa) y
KOOL MIDNIGHT BLAST (mixta), el Tribunal habra de analizar la causal de
irregistrabilidad prevista en el Literal a) del Articulo 136 de la Decision 486 de la
Comision de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente: [...]

[..]

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

1.9.2. En la comparacion se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto
es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un

30 Cfr. Folios 130 a 146|
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andlisis simultaneo, pues el consumidor dificilmente observara los signos al
mismo tiempo, sino que lo hard en momentos diferentes.

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

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

2. Comparacion entre signos mixtos con parte denominativa compuesta y
denominativos compuestos

2.1. De otra parte como la controversia informa de la presunta confusion entre
el signo mixto MARLBORO ICE BLAST con el signo denominativo MIDNIGHT
BLAST, es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que los
denominativos pueden estar conformados por una o0 mas palabras
pronunciables, dotadas o no de un significado conceptual, mientras que los
mixtos se compone de este elemento denominativo y de otro grafico
representado por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales
pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, iconos, etc.

2.2. Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el
preponderante, dado que las palabras impactan mas en la mente del
consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste
sino el elemento grafico, ya sea por su tamafio, color, disefio y otras
caracteristicas puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo
con las particularidades de cada caso.

[..]

2.5. De acuerdo con las reglas que vienen de explicarse, se debera realizar el
cotejo del signo mixto MARLBORO ICE BLAST vy el denominativo MIDNIGTH
BLAST en conflicto para poder determinar o descartar el probable riesgo de
confusion y/o de asociacion entre los mismos, con el fin de proveer sobre la
legalidad de los actos demandados en cuyo proceso se solicita esta
interpretacion, ademas de tener en cuenta con el mismo fin, las pautas de
interpretacion sobre los elementos especificos que han sido controvertidos en el
mismo asunto, conforme habran de desprenderse de los temas que se
desarrollaran a continuacién en esta providencia.

3. Comparacién entre signos mixtos con parte denominativa compuesta

3.1. Como la controversia también informa de la presunta confusién entre los
signos mixtos MARLBORO ICE BLAST y KOOL MIDNIGHT BLAST, es
necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta los siguientes
parametros:

NUm. Unico de radicaciéon: 11001032400020130000900
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3.2. Se deberd establecerse cual es el elemento predominante de los signos
mixtos, aplicando posteriormente las siguientes reglas de comparacion:

3.2.1. Si el elemento grafico es el preponderante en un signo y en el otro
no, en principio no habria riesgo de confusion.

3.2.2. Si el elemento grafico es preponderante en los dos signos en
conflicto, debe tener en cuenta las reglas de comparacién entre signos
figurativos, en relacién con los cuales se pueden distinguir dos elementos:

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

- El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de
quien la observa.

En el cotejo de dos signos figurativos debera atender a la distincion de los
elementos mencionados, pues la confusion bien puede presentarse en los trazos
del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la
parte conceptual o ideoldgica suele prevalecer.

Ademas, teniendo en cuenta que el demandante argumentd que el disefio de
techo es notoriamente conocido, se debera determinar si dicho elemento es una
marca notoriamente conocida, para posteriormente identificar la incidencia que
tendria en todo el conjunto marcario, y con dicha informacién establecer la
distintividad del signo mixto MARLBORO ICE BLAST, teniendo en cuenta todos
los pardmetros establecidos en la presente providencia.

3.2.3. Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos, el
cotejo debera realizarse de conformidad con las reglas aplicables al cotejo de
signos denominativos, determinadas en el acapite precedente.

3.3. Por lo tanto, se debera aplicar los mencionados parametros, con el fin de
establecer el riesgo de confusion y/o de asociacion que pudiera existir entre los
signos mixtos MARLBORO ICE BLAST y KOOL MIDNIGTH BLAST, cuyo
analisis pueda permitirle a la vez identificar, para el efecto, si existe un elemento
compartido y preponderante o relevante en ambos signos.

4. Andlisis de registrabilidad de signos compuestos por palabras o
expresiones descriptivas o de uso comun.

4.1. Como se argumenté en el proceso interno que la palabra BLAST es
descriptiva y de uso comun, el Tribunal abordara este tema siguiendo su linea
jurisprudencial al respecto y teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes
del Régimen de Propiedad Industrial de la Comunidad Andina.

[..]

4.11. No obstante, si la exclusion de los componentes de esas caracteristicas
(de uso comun o descriptivos) llegare a reducir el signo de tal manera que
resultara imposible hacer una comparacion, puede hacerse el cotejo
considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el
signo que los contenga tendria un grado de distintividad débil, en cuyo escenario

NUm. dnico de radicacion: 11001032400020130000900
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se debera analizar los signos en su conjunto, la percepcion del publico
consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de
distintividad de los signos en conflicto.

4.12. Para finalizar el tema comprendido en este punto, los elementos de uso
comun o descriptivos en una clase determinada, pueden no ser asi en otra. Por
via de ejemplo, los vocablos de esta connotacion para la clase de servicios
mecéanicos, pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la
inversa.

Signos en idioma extranjero

4.13. Como el expediente informa que el elemento denominativo del signo
solicitado a registro se encuentra conformado por palabras en idioma extranjero,
el Tribunal se referira a este tema sobre el cual ha trazado en mdiltiples
pronunciamientos las pautas generales de interpretacién que ha considerado
atendibles para analizar este componente en los casos pertinentes.

4.14. Los signos formados por una o mas palabras en idioma extranjero que no
sean parte del conocimiento comun, pueden ser considerados signos de fantasia
y, en consecuencia, proceder su registro como marcas.

4.15. Por el contrario, si el significado del conocimiento de la mayoria del publico
consumidor o usuarios y, si ademas se trata exclusivamente de vocablos
genéricos, descriptivos o de uso comun en relacion con los productos o servicios
gue se pretende identificar, dichos signos no seran registrables.

[..]

4.17. En consecuencia, se deberd determinar si el signo solicitado esta
conformado por alguna palabra en idioma extranjero cuyo significado sea de
conocimiento generalizado en el sector del publico al cual se encuentran
dirigidos los productos de la Clase 3 de la Clasificaciéon Internacional de Niza,
para luego determinar si dicha palabra o palabras resultan o no descriptivas,
genéricas o de uso comun de los mismos productos.

5. El examen de registrabilidad que realiza la oficina de marcas. Auténomo
integral, motivado y de oficio

5.1. Como la demandante argument6 que se resolvié un caso similar en Chile, y
teniendo en cuenta que la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO indic6 que es auténoma e independiente en relacion con

las decisiones tomadas en otros paises, el Tribunal se referira al tema,
reiterando lo que ha sostenido sobre el particular en multiples asuntos.

5.2. El articulo 150 de la Decision 486 prevé que la oficina nacional competente,
una vez vencido en plazo para presentar oposiciones (articulo 148), debera
realizar el examen de registrabilidad. Dicho examen tiene las siguientes
caracteristicas:

5.2.1. Es auténomo: sus decisiones son independientes, tanto en relacién con
las decisiones emitidas por otras entidades de registro de marcas, como en

NUm. Unico de radicaciéon: 11001032400020130000900
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relacion con las emitidas por la propia oficina. Significa esto que se debe realizar
el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir,
estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la
informacion recaudada para el procedimiento en cuestién, independiente del
analisis efectuado ya sobre signos idénticos o similares.

Lo anterior no tiene el alcance de afirmar que las oficinas de registro de marcas
no tengan limites en sus actuaciones, o0 que no pueda referirse a sus propios
precedentes en el desarrollo de sus funciones, sino que tiene la obligacién al
hacer el analisis de registrabilidad, de estudiar cada caso en particular,
considerando todas sus caracteristicas y teniendo en cuenta las pruebas que
obren en el respectivo tramite, y desde luego las Normas Comunitarias
aplicables. Por lo mismo, el limite de sus actuaciones esta dado por el Derecho
Comunitario, en concordancia con las garantias procesales consagradas en las
respectivas legislaciones de los Paises a través de las acciones judiciales
correspondientes para conocer de la legalidad de los actos administrativos que
en el desarrollo de su funciéon emitan.

5.2.2. Es de oficio: se debe realizar aunque no se hubieren presentado
oposiciones, 0 no hubiere solicitud expresa de un tercero.

5.2.3. Es integral: Se debe hacer un examen total del signo solicitado para
registro, lo cual implica analizar si incurre en las causales de irregistrabilidad
absolutas y relativas previstas en los articulos 134, 135, 136, 137 y 172 de la
Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina.

5.2.4. Es motivado: debe ser plasmado en la Resolucion que concede o deniega
el registro de marcas. Esto quiere decir que la oficina nacional debe
fundamentarlo y no puede mantener en secreto dicho examen y, en
consecuencia, la resolucion respectiva, que en Ultimas es la que se notifica al
solicitante, debe dar razén del andlisis efectuado. [...].”

Marco normativo sobre el riesgo de confusion o de asociacion como causal

de irregistrabilidad

34. Visto el literal a) del articulo 136 de la Decision 486 de 2000 no podran
registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte
indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando 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 0 servicios
respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusién o de

asociacion.

Analisis del caso concreto
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35. Vistas las normas indicadas en los acapites desarrollados supra del marco
normativo sobre el riesgo de confusion o de asociacion como causal
de irregistrabilidad; y atendiendo a los argumentos de las partes demandante
y demandada; la Sala procedera a resolver los problemas juridicos

planteados supra.

36. En este sentido, el signo y la marca objeto de estudio son como se muestran a

continuacion:

MARCA SOLICITADA 3 MARCAS PREVIAMENTE REGISTRADAS??

woniGHTBLAST | TR e

AZUL TONOS

MIDHIEET BLA

FONDO

BLANCO :Eg:g:g}
-'r-=':|'1_. .I BiT .|'|'! MH
AZULY
VERDE
Solicitante:\ PHILIP MORRIS Titular: BRITISH Titular: BRITISH
BRANDS SARL AMERICAN TOBACCO AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) INC. (BRANDS) INC.
Certificado nim. 323037 Certificado nim. 324972

Clase 34: “tabaco, crudo o | Clase 34: “cigarrillos, | Clase 34: “cigarrillos,
procesado; productos de tabaco, | tabaco, productos del | tabaco, productos del
incluyendo cigarros, cigarretes, | tabaco, elementos para | tabaco, elementos para
cigarrillos, tabaco para enrollar | fumador, encendedores y | fumador, encendedores
sus propios cigarrillos, tabaco de | fésforos.” y fésforos.”

pipa, tabaco para mascar,
tabaco para oler, kretek;
sustitutos del tabaco (no para
propésitos médicos); articulos
para fumador, incluyendo papel
y tubos para cigarrillo, filtros para
cigarrillo, latas de tabaco, cajas
para cigarrillos y ceniceros no de
metales preciosos, sus
aleaciones o recubiertos con los
mismos, pipas, aparatos de
bolsillo para enrollar cigarrillos,
encendedores; fosforos.”

31 Cfr. Folio 75
32 Cfr. Folio 81 Anexo
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37. La Sala procedera a determinar si el signo mixto MARLBORO ICE BLAST,
solicitado por la parte demandante para identificar productos de la Clase 34 de la
Clasificacion Internacional de Niza, se encuentra incurso en la causal de
irregistrabilidad invocada, es decir, el literal a) del articulo 136 de la Decision 486
de 2000.

38. Asimismo, la Sala seguird la linea jurisprudencial establecida por esta Seccién
con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, en relacidén con el analisis metodolégico para la comparacion entre signos

distintivos, particularmente entre signos mixtos y denominativos.

Del cargo de violacion del literal a) del articulo 136 de la Decision 486 de 2000

39. En este orden de ideas, la Sala procedera a determinar si el signo mixto
MARBOLO ICE BLAST solicitado por la parte demandante, se subsume dentro de
los supuestos facticos indicados en la norma comunitaria indicada supra y, en

consecuencia, si procederia o no el registro marcario.

40. Con el fin de realizar el cotejo entre el signo y las marcas en conflicto, la Sala
observard las reglas para el cotejo de marcas, indicadas por el Tribunal de Justicia

de la Comunidad Andina en la Interpretacion Prejudicial proferida para este proceso.

“...] 1.9.1 La comparacion debe efectuarse sin descomponer los
elementos que conforman el conjunto de los signhos en conflicto; es decir,
cada uno debe analizarse con una visidon de conjunto, teniendo en cuenta
su unidad fonética, ortografica, gréafica y conceptual.

1.9.2 En la comparacién se debe emplear el método del cotejo sucesivo;
esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente
realizar un andlisis simultaneo, pues el consumidor dificilmente observara los
signos al mismo tiempo, sino que lo hara en momentos diferentes.

1.9.3 El andlisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las
diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo
de confusién o de asociacion.

1.9.4 Al efectuar la comparacién en estos casos, es importante colocarse
en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir como el
producto o servicio es percibido por el publico consumidor en general y
consecuencialmente para inferir la posible incursién del mismo en riesgo
de confusién o de asociacion. De acuerdo con las maximas de la
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experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado,
razonablemente atento, cuyo nivel de atencién puede ser de variable percepcion
en relacién con la categoria de bienes o productos, lo cual debe tenerse en
cuenta al apreciar la posible percepcion que tendria el publico consumidor
[...]’®. (Destacado de la Sala)
41. La Sala, adicionalmente, tendra en cuenta que, segun lo expuesto por el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretacion Prejudicial
proferida para el presente proceso, la similitud entre las marcas comparadas puede

presentarse desde el ambito fonético, ortografico y conceptual:

“...] 1.6.1 Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los
signos en conflicto. Puede darse en la estructura silabica, vocal, consonante
0 ténica de las palabas, por lo que para determinar un posible riesgo de
confusién se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto.

1.6.2 Ortografica: Se refiere ala semejanza de las letras de los signos en
conflicto desde el punto de vista de su configuracion, esto es, tomando
en cuenta la impresion visual de los signos en conflicto.

1.6.3 Figurativa o Grafica: Se refiere a la semejanza de los elementos gréficos de
los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que
evocan.

1.6.4 Conceptual o ideoldgica: Se configura entre signos que evocan una
idea y/o valor idéntico y/o semejante. [...]’**. (Destacado de la Sala)

42. Ahora bien, como la controversia radica en una supuesta confusion entre unas
marcas mixta y nominativa previamente registradas, y un signo mixto, resulta
necesario definir cuél elemento, ya sea el nominativo o el grafico, es el que genera
mayor impacto en el conjunto del signo solicitado y la marca mixta registrada y el
signo mixto, para después proceder al cotejo aplicando los criterios establecidos por
el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el efecto.

43. En este sentido, la Sala considera que, observando el signo mixto MARLBORO
ICE BLAST, en su conjunto, prevalece el elemento nominativo, comoquiera que este
es el que tiene mayor influencia, impacto y recordacion en la mente del consumidor,

al determinar la impresion general que el signo van a suscitar en los consumidores,

33 Cfr. Folio 137
34 Cfr. Folio 136
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y al ser este elemento el que los consumidores utilizaran en el mercado para solicitar

el producto de que se trate.

44. Unido a lo anterior, es el conjunto de palabras “MARLBORO ICE BLAST” las
que se fijan en la mente del consumidor y el elemento grafico, no le afiade al
conjunto un concepto diferente del que se extrae de la lectura del componente

nominativo.

45. Asimismo, la Sala considera que, observando la marca mixta KOOL MIDNIGHT
BLAST, en su conjunto, también prevalece el elemento nominativo, comoquiera que
este es el que tiene mayor influencia, impacto y recordacion en la mente del
consumidor, al determinar la impresion general que el signo distintivo van a suscitar
en los consumidores, y al ser este elemento el que los consumidores utilizaran en

el mercado para solicitar el producto de que se trate.

46. Por lo anterior, la Sala llevara a cabo la comparacién del signo y las marcas
objeto de cotejo teniendo en cuenta las reglas definidas por el Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina que resultan aplicables al cotejo de marcas mixtas en las

gue predomina el elemento nominativo, a saber:

“q...] 2.3.2 Si el elemento denominativo es preponderante. El cotejo debera
realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos
denominativos:

2.3.2.1 Sedebe 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 funcién diferenciadora en el conjunto, debido
a que esto ayudaria a entender cémo el signo es percibido en el mercado.

2.3.2.2 Se debe tener en cuenta la silaba tdnica de los signos a comparar, ya que,
si la ocupa la misma posicion, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza
entre los signos podria ser evidente.

2.3.2.3 Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que indican la sonoridad
de la denominacion.

2.3.2.4 Se debe determinar el elemento que impacta de una manera mas fuerte
en la mente del consumidor, pues esto mostrariacémo es captadala marca en
el mercado
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2.3.2.5. Se debe determinar si existe un elemento comun preponderante o relevante
en ambos signos [...]"*. (Destacado fuera del texto)

47. También hay tener en cuenta que, tanto el signo mixto solicitado, como las
marcas mixta y nominativa previamente registradas, estdn compuestos por un
namero plural de palabras, por lo que es necesario observar las reglas de
comparacion de los signos mixtos que cuentan con un elemento denominativo

compuesto.

48. Tratandose de marcas compuestas, esta Seccién en sentencia de 22 de mayo

de 2014, preciso:

“[...] Sobre las marcas compuestas, indica el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina en su interpretacion prejudicial allegada, lo siguiente:

“Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberé analizar
el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y asi
proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado:

“En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto,
caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habra de examinarse
especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman.
Existen vocablos que dotan al signo de (...) la suficiente carga semantica que
permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen
empresarial (...)". (Sentencia del Proceso N° 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si
existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo,
podra ser objeto de registro.” (Proceso 50-IP-2005. Interpretacion Prejudicial de 11
de mayo de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217,
de 11 de julio de 2005) [...]”.*® (Resaltado fuera de texto).

49. La Sala considera que, para realizar un adecuado cotejo, es necesario analizar
la distintividad de los elementos que componen el signo mixto antes de proceder al
cotejo¥, para lo cual se debe realizar un “[...] analisis integral de los signos para
determinar la relevancia de sus componentes en el conjunto y, sobre todo, su

incidencia en su distintividad [...]™.

35 Cfr. Folio 138

36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion Primera, sentencia de 22 de mayo de
2014, expediente identificado con el nimero Unico de radicacion 2008-00053-00, M.P. Maria Elizabeth Garcia
Gonzélez.

37 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretacién Prejudicial Proceso 07-IP-2019, de 28 de febrero
de 2020, pag. 23

38 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretacion Prejudicial Proceso 321-IP-2015
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50. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado
que “...] al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional debera analizar el
grado de distintividad de los elementos que lo componen y asi proceder al cotejo de

los signos en conflicto [...]™™.

51. Para efectos de lo anterior, resulta pertinente aplicar los criterios establecidos
en la Interpretacion prejudicial, para el cotejo de signos distintivos con estas

caracteristicas, asi:

“...] 2.4. Como el elemento denominativo del signo solicitado y del registrado es
compuesto (conformado por dos o mas palabras), sin perjuicio de las reglas ya
expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia
de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya
direccién son aplicables los siguientes parametros:

2.4.1. Ubicacién de las palabras en el signho denominativo compuesto. La
primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordacién en el
publico consumidor.

2.4.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensién
de la palabra. Las palabras mas cortas, por lo general, tienen mayor impacto en
la mente del consumidor.

2.4.3. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad
de la palabra. Entre mas fuerte sea la sonoridad de la palabra podria tener mayor
impacto en la mente del consumidor.

2.4.4. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los
productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del
signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendra un mayor grado
de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendria relevancia en el conjunto.

2.4.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso comun. Las
palabras genéricas, descriptivas o de uso comun se deben excluir del cotejo
marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas
como relevantes o preponderantes.

2.4.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta
otros signos ya registrados del mismo titular. Se debe identificar la palabra
dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente:

2.4.6.1. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida,
tendrd mayor relevancia.

2.4.6.2. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca
derivada. o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendra mayor
relevancia.

39 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretacion Prejudicial proferida dentro del proceso 268-I1P-
2016
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2.4.6.3. Se debe analizar cualquier otra situaciébn que le otorgue mayor

distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto [...J"*°.

(Destacado de la Sala)

52. En este sentido, la Sala procedera a analizar si el signo mixto y las marcas en
cuestidon contienen elementos descriptivos, genéricos, evocativos o de uso comun,
para establecer su caracter distintivo y, posteriormente, realizar el cotejo, ya que,
de contener particulas de estas caracteristicas, las mismas se deben excluir del

cotejo.

53. En primera medida, las expresiones genéricas se entienden como aquellas que
se refieren exclusivamente al género del objeto o servicio que identifica. Esto
significa que el aspecto genérico de un signo debe ser apreciado en relacion directa
con los productos o servicios de gque se trate. Al igual que ocurre con las expresiones
de uso comun, por su naturaleza, las expresiones genéricas deben ser excluidas
del cotejo marcario. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha indicado que
la expresion genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta “; qué es?”
en relacién con el producto o servicio designado, se responde empleando la
denominacion genérica*. Asi, “[...] desde el punto de vista de las marcas, un término
es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para sefialar el producto

0 servicio que desea proteger o cuanto por si mismo pueda servir para identificarlo.

[.]%=.

54. En segunda medida, respecto de las expresiones de uso comun, es pertinente
sefalar que son aquellos vocablos o palabras que se utilizan en el lenguaje corriente
o en el uso comercial para identificar productos o servicios de que se trate; es decir,
son aquellos que se han convertido en habituales para designar productos o

servicios determinados.

55. Sobre las expresiones de uso comun el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina ha sefialado que estas no pueden ser objeto de monopolio o dominio
absoluto por persona alguna y que, por lo tanto, el titular de una marca que incluya

40 Cfr. Folios 139y 140

41 Ver interpretaciones prejudiciales Proceso 110-1P-2015 de 25 de septiembre de 2015 y Proceso 07-1P-2019,
de 28 de febrero de 2020

42 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretacion Prejudicial Proceso 07-IP-2019, de 28 de
febrero de 2020, pag. 22
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estos componentes no puede impedir que otros empresarios los utilicen. Ademas,
en caso de conflicto marcario, los mencionados elementos deben ser excluidos del
cotejo. En términos de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad

Andina:

“...] 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 confusién, siendo ésta una circunstancia de
excepcion a la regla de gue 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 comaun, la
distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que
dichas palabras son marcariamente débiles. [...]*® (Destacado fuera del texto)

56. Y, en tercera medida, sobre las expresiones evocativas, el Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina ha explicado que son aquellas que tienen la capacidad
para sugerir indirectamente en el consumidor cierta relacién con el producto o
servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia*. Es decir, las
marcas evocativas no se refieren de manera directa a una caracteristica o cualidad
del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la

imaginacion para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo.

57. Los signos evocativos, al tener capacidad distintiva, son registrables. Sin
embargo, es pertinente precisar que entre mayor sea la proximidad del signo
evocativo con el producto o servicio que pretende identificar, podra ser considerado
como un signo débil y, en consecuencia, su titular tendra que soportar el registro de

signos que en algin modo se asemejen a su signo distintivo*.

Andlisis de los supuestos normativos

Primer supuesto: Identidad o semejanza entre el signo y las marcas

43 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretacion Prejudicial Proceso 38-1P-2008, pag. 15.

44 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretacion Prejudicial Proceso 321-1P-2016 de 21 de
septiembre de 2016, pag. 9

45 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretacion Prejudicial Proceso 530-1P-2016 de 5 de abril de
2018
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58. La Sala considera que, en el signo mixto solicitado MARLBORO ICE BLAST y
en las marcas mixta y nominativa KOOL MIDNIGHT BLAST y MIDNIGHT BLAST,
no se encuentran palabras o particulas de uso comun para la Clase 34 de la
Clasificacion Internacional de Niza, lo anterior se evidencio al revisar el Sistema de

Informacién para la Propiedad Industrial de la parte demandada“®.

59. Ahora bien, conforme se indicO en acépite supra de esta providencia, no
podran registrarse como marca los signos descriptivos, es decir, que consistan
exclusivamente en expresiones que indiquen la calidad, cantidad, destino, valor, la
procedencia geografica, época de produccién u otros datos, caracteristicas o
informaciones del producto que pretende distinguir en el mercado. Asimismo,
tampoco podran registrarse los signos que contengan exclusivamente el nombre

genérico o técnico del producto.

60. En el caso sub examine, la Sala encuentra, que el signo mixto MARLBORO
ICE BLAST, estd compuesto por las expresiones ICE BLAST, las cuales no tienen
significado alguno en el idioma castellano, razén por la cual se debe, en primer
lugar, analizar si tales palabras son de conocimiento comun del consumidor
promedio en el Estado de la Republica de Colombia, y, en segundo lugar,
determinar si dichas expresiones son genéricas o descriptivas respecto de los

productos que el signo pretende identificar.

61. En relacidbn con marcas compuestas por expresiones en idioma extranjero, la

Interpretacion Prejudicial allegada al presente proceso*’, se indico:

“[...] Signos en idioma extranjero

[..]

4.14. Los signos formados por una o mas palabras en idioma extranjero que no
sean parte del conocimiento comun, pueden ser considerados signos de fantasia
Y, €n consecuencia, proceder su registro como marcas.

4.15. Por el contrario, si el significado del conocimiento de la mayoria del
publico consumidor o usuarios y, si ademas se trata exclusivamente de
vocablos genéricos, descriptivos o de uso comun en relacion con los

% La relacion de los registros marcarios se hace conforme a lo determinado en el Articulo 177 de la Ley 1564
de 2012. https://sipi.sic.gov.co.Consulta realizada el 28 de noviembre de 2023.
47 Cfr. Folio 144


https://sipi.sic.gov.co.consulta/
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productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no seran
registrables. [...]”

62. Al respecto la Sala advierte que, en el caso sub examine, las expresiones “ICE”
y “BLAST” no corresponden al idioma castellano, sino que pertenecen al inglés, con

los significados de “[...] hielo [...]”y “[...] explosion [...]".

63. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que, el significado de las
expresiones mencionadas supra no es de conocimiento generalizado para el
consumidor promedio. Asimismo, las expresiones “ICE” y “BLAST” no son claras y
facilmente reconocibles para el consumidor de habla espafiol, pues: i) no poseen
una semejanza con su traduccién; ii) no son expresiones que sirven de raiz
equivalente en el castellano; y, iii) no poseen gran similitud fonética con la

correspondiente traduccion en espafiol.

64. En ese sentido, la Sala considera que las expresiones ICE BLAST en el signo
mixto MARLBORO ICE BLAST, no corresponden a expresiones descriptivas,
genéricas o evocativas, del producto reivindicado, en la medida en que, al ser
expresiones de fantasia, no informan al consumidor de las calidades y propiedades

del producto que pretende identificar.

65. Asimismo, la Sala resalta que el signo mixto solicitado, también estd compuesto
por la palabra MARLBORO. Al respecto, la Sala encuentra que dicha expresion,
tampoco posee un significado en la lengua castellana por lo que también debe

considerarse como una expresion de fantasia.

66. Igualmente, la Sala resalta que la expresion MARLBORO, hace parte de varios
registros marcarios de titularidad de la parte demandante, los cuales, al presentar
un elemento distintivo comuan, permiten que el publico establecer asociaciones entre

las marcas individuales, reputandoles un mismo origen empresarial.

67. Lo anterior, tal y como se evidenci6 de la revision de las pruebas obrantes en
el expediente, consistentes en 4 certificados de registros marcarios, donde la Sala
observa que la palabra MARLBORO esta presente en las marcas registradas a

nombre de la parte demandante, como se observa a continuacion:
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MARCA CERTIFICADO TIPO CLASE
NUM.
MARLBORO 160512 MIXTO 34
MARLBORO
LIGHTS 107890 MIXTO 34
MARLBORO MEGA
ICE BLAST 562255 MIXTO 34
MARLBORO
FUSION BLAST
SELECTED 548912 MIXTO 34
PREMIUM
TOBACCOS

68. De lo anterior, la Sala considera que, el cotejo marcario debe hacerse, entre
los signos MARLBORO ICE BLAST, solicitado por la parte demandante para
identificar productos de la Clase 34 y las marcas KOOL MIDNIGHT BLAST vy
MIDNIGHT BLAST, para identificar servicios de la Clase 34, cuyo titular es el tercero

con interés directo en el resultado del proceso.

Andlisis de los supuestos normativos

Primer supuesto: ldentidad o semejanza entre las marcas

Comparacion Ortografica

69. El aspecto ortografico se refiere a la semejanza de las letras del signo solicitado
concedida y las marcas registradas desde el punto de vista de su configuracion;
esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el
namero de silabas, las raices o las terminaciones comunes del signo solicitado y las

marcas registradas.

Cotejo entre el signo mixto y las marcas

70. La comparacion ortografica de los signos distintivos confrontados es como

sigue:



29

NUm. Unico de radicaciéon: 11001032400020130000900

SIGNO SOLICITADO

AR | L |B|OIR|O I C E B L A S T
213 4|5 |6 |7 |8 9 10 | 11 10 | 11 | 12 | 13 | 14
MARCAS REGISTRADAS
O[O L M |1 |D|N/|I G| H | T B L ITA | S | T
3 | 4 5S |6 |7 |8 [9 |10 |11 | 12 13 |14 |15 | 16 | 17

71. De la comparacion de los elementos nominativos, la Sala encuentra que las
marcas tienen diferente conformacién. En efecto, la Sala considera que no existe
similitud, pues, a pesar de que las dos marcas poseen tres palabras, estas no
comparten una misma secuencia vocalica, difieren en las consonantes, y en el

namero de silabas que las componen.

72. La Sala advierte que, si bien, al comparar los elementos nominativos en su
conjunto, se evidencia que el signo solicitado contiene una reproduccion parcial de
parte de la marca registrada, ello comoquiera que reproduce la palabra BLAST, la
introduccién de las palabras MARLBORO ICE en el signo solicitado y KOOL
MIDNIGHT en la marca mixta registrada, proveen suficiente distintividad a los

conjuntos marcarios de manera que contribuye a diferenciarlos.

73. Lo anterior, nos permite determinar que entre las marcas en conflicto no existe

semejanza ortogréfica.

Cotejo entre el signo mixto y la marca nominativa

74. La comparaciéon ortografica de los signos distintivos confrontados es como

sigue:
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SIGNO SOLICITADO

AR | L |B|OIR|O I | C | E B | L | A |S

213 4|5 |6 |7 |8 9 |10 | 11 10 | 11 | 12 | 13

14

MARCA REGISTRADA

M| I [D|N I G H T B L A S T

1 123 (4 ]5 6 7 8 9 |10 |11 | 12 | 13

75. De la comparacion de los elementos nominativos, la Sala encuentra que las
marcas tienen diferente conformacion. Asimismo, tal como se expuso supra, la Sala
aclara que, al comparar los elementos nominativos en su conjunto, se evidencia que
el signo solicitado contiene una reproduccion parcial de parte de la marca registrada,
ello comoquiera que reproduce la palabra BLAST, la introduccion de las expresiones
MARLBORO ICE en el signo mixto solicitado y MIDNIGHT en la marca previamente
registrada, proveen suficiente distintividad a los conjuntos marcarios de manera que

contribuye a diferenciarlos.

76. Lo anterior, nos permite determinar que entre las marcas en conflicto no existe

semejanza ortogréfica.

Comparacion Fonética

77. Bajo el entendido que la similitud fonética se refiere a la semejanza de los
sonidos en los signos distintivos, para lo cual debe tenerse en cuenta la silaba
ténica, la raiz y su terminacién, para apreciar ese grado de similitud basta con
pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal de

Justicia de la Comunidad Andina:

Cotejo entre el signo mixto MARLBORO ICE BLAST y la marca mixta KOOL
MIDNIGHT BLAST:
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MARLBORO ICE BLAST- KOOL MIDNIGHT BLAST
MARLBORO ICE BLAST- KOOL MIDNIGHT BLAST
MARLBORO ICE BLAST- KOOL MIDNIGHT BLAST
MARLBORO ICE BLAST- KOOL MIDNIGHT BLAST

78. De lo anterior, esta Sala considera que comoquiera que las marcas son
ortograficamente disimiles, es claro al ser pronunciadas en voz alta en forma

sucesiva no tienen similitudes en este aspecto.

Cotejo entre el signo mixto MARLBORO ICE BLAST y la marca nominativa
MIDNIGHT BLAST

MARLBORO ICE BLAST- MIDNIGHT BLAST
MARLBORO ICE BLAST- MIDNIGHT BLAST
MARLBORO ICE BLAST- MIDNIGHT BLAST
MARLBORO ICE BLAST- MIDNIGHT BLAST

79. Tal como se expuso supra, Sala considera que, al pronunciar las marcas de

manera sucesiva, se observa que se escuchan de forma diferente.

Comparacion ldeoldgica

80. Atendiendo a que la similitud ideoldgica o conceptual “...] se produce entre
signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o
parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o
evocan una misma cosa, caracteristica o idea, se estaria impidiendo al consumidor
distinguir una de otra [...]™8, la Sala precisa, que tal comparacién es relevante en

aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algun significado.

81. La Sala considera que, tal como se expuso en acapite supra, tomando en
conjunto las marcas objeto de comparacion, considera que son signos de fantasia
porque no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano, por lo

gue no procede su analisis desde este punto de vista.

48 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretacion Prejudicial 127-1P-2009
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82. Respecto los signos de fantasia, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

los ha definido en los siguientes términos:

‘[...] Los signos de fantasia son producto del ingenio e imaginacién de sus
autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que
pueden despertar alguna idea o concepto, 0 que teniendo significado propio no
evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades.

[..]

“Son palabras de fantasia los vocablos creados por el empresario que pueden
no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo
son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio
sin evocar ninguna de sus propiedades. Caracteristicaimportante de esta clase
de marcas es la de ser altamente distintivas (...) se pueden crear combinaciones
originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas
que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”. (Proceso 72-IP-2003.
Interpretacién Prejudicial de 04 de septiembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial
del Acuerdo de Cartagena N° 989 de 29 de septiembre de 2003).

Los signos de fantasia tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por
lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposicidn en relacion
con marcas idénticas o semejantes [...J”*°. (Destacado fuera del texto)

83. Asi, para la Sala no es posible comparar ideolégicamente las palabras
MARLBORO ICE BLAST con los términos KOOL MIDNIGHT BLAST y MIDNIGHT

BLAST, por cuanto son expresiones de fantasia y no tienen un significado en el

idioma en espairiol.

84. En este sentido, la Sala considera que entre la marca concedida y las marcas

registradas no existen similitudes ortograficas, visuales y fonéticas.

85. Aunado a lo expuesto, la Sala considera pertinente resaltar que el signo

solicitado reproduce parcialmente la marca registrada al contener la expresién

BLAST. Al respecto, en las sentencias de 12 de julio de 2018%°, 3 de diciembre de

49 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretacion Prejudicial Proceso 61-IP-2014 de 20 de julio de

2014

50 Consejo de Estado, Seccién Primera, sentencia de 12 de julio de 2018, nim. Unico de radicacién
11001032400020110002900, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
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2018°%%, 29 de mayo de 20202, 11 de junio de 20203, 26 de junio de 2020%* y 9 de
julio de 2020, esta Sala ha adoptado unos criterios para los eventos en los
cuales una marca o signo reproduce elementos de otra marca, precisando que
procede el registro, siempre y cuando se acompafie de una particula que sea

diferente de las otras marcas y que le otorga un matiz diferenciador.

86. En este orden, la Sala reitera que en los casos en los cuales una marca o signo
reproduzca elementos de otra marca, para que esta sea registrable, debe tener una
particula que sea lo suficientemente distintiva y diferente de las marcas opositoras,
a tal grado que le otorgue un matiz diferenciador y contundente, que la dote, por si
misma, de la suficiente carga semantica, y de una eficacia particularizadora que
conduzca a identificar su origen empresarial, lo que descarta cualquier riesgo de

confusion y de asociaciéon en el publico consumidor.

87. En el caso sub examine, la Sala considera que las palabras MARLBORO ICE
cumplen con el supuesto indicado anteriormente, esto es, otorga a la marca
MARLBORO ICE BLAST un matiz diferenciador y contundente, que la dota de la
suficiente carga semantica, para identificar su origen empresarial, lo que descarta
cualquier riesgo de confusién y de asociacion en el publico consumidor acerca de
su origen empresarial determinado®® por lo que, se concluye que dicha marca no
genera riesgo de confusion o asociacion con las marcas KOOL MIDNIGHT BLAST
y MIDNIGHT BLAST.

Segundo supuesto: Conexidad de los productos que pretende identificar cada

una de las marcas en conflicto

51 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccién Primera, sentencia de 3 de diciembre de
2018, num. Unico de radicacion 11001032400020110002900, C.P. Hernando Sanchez Sanchez.

52 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion Primera, sentencia de 29 de mayo de
2020, num. Unico de radicacion 11001032400020090012400, C.P. Nubia Margoth Pefia Garzon.

53 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccién Primera, sentencia de 11 de junio de
2020, ndim. Unico de radicacion 11001032400020080016100, C.P. Nubia Margoth Pefia Garzon.

54 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccién Primera, sentencia de 26 de junio de
2020, ndim. Unico de radicacion 11001032400020100020700, C.P. Nubia Margoth Pefia Garzon.

55 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccién Primera, sentencia de 9 de julio de 2020,
nam. Unico de radicacion 11001032400020110027800, C.P. Hernando Sanchez Sanchez.

56 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccién Primera, sentencia proferida el 29 de
marzo de 2019, C.P. Nubia Margoth Pefia Garzén, nium. Unico de radicacién 11001032400020060007500.
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88. La Sala considera que, debido a que no se cumple el primer supuesto de la
causal de irregistrabilidad del literal a) del articulo 136 de la Decision 486 de 2000,
es decir, que no existan similitudes o semejanzas entre las marcas confrontadas;
es innecesario analizar el segundo supuesto, relativo a la conexidad de los

productos que identifica cada una de las marcas.

Conclusion

89. La Sala®’ considera que, en el caso sub examine, el signo mixto MARLBORO
ICE BLAST, que pretende identificar servicios de la Clase 34 de la Clasificacion
Internacional de Niza, no se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad
prevista en el literal a) del articulo 136 de la Decision 486 de 2000, comoquiera que
no se cumplen con los supuestos facticos previstos en la normativa indicada, al no
existir identidad o semejanza con las marcas mixta y nominativa KOOL MIDNIGHT
BLAST y MIDNIGHT BLAST, que identifican productos de la Clase 34 de la

Clasificacion Internacional de Niza, cuyo titular es la parte demandante.

90. En este orden de ideas, ante la vocacion de prosperidad de los cargos
formulados en la demanda, la Sala declarara la nulidad del acto administrativo

acusado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso

Administrativo, Secciéon Primera, Administrando Justicia en nombre de la

Republicay por autoridad de la Ley,

Ill. RESUELVE

57 Este Despacho, mediante auto de 30 de enero de 2018, declar6 fundado el impedimento manifestado por el
Consejero de Estado, Doctor Oswaldo Giraldo Lépez.
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PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Resolucién nim. 37559 de 22 de junio de
2012, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual
se nego el registro del signo mixto MARLBORO ICE BLAST para identificar productos
de la Clase 34 de la Clasificacidon Internacional de Niza, por las razones expuestas en

la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio, conceder
el registro de la marca mixta MARLBORO ICE BLAST para identificar productos de
la Clase 34 de la Clasificacion Internacional de Niza, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el articulo 128 de la Decisién
500 de la Comisién de la Comunidad Andina.

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

a que haya lugar.

COPIESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leida, discutida y aprobada por
la Sala en la sesion de la fecha.

GERMAN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PENA GARZON
Consejero de Estado Consejera de Estado

HERNANDO SANCHEZ SANCHEZ
Consejero de Estado

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,
conservacion y posterior consulta, de conformidad con la ley.



