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La Sala decide en unica instancia la demanda que en ejercicio de
la accion de nulidad y restablecimiento del derecho interpuso la
sociedad PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA S.A. LA
ALQUERIA S.A. contra las siguientes resoluciones expedidas por
la Superintendencia de Industria y Comercio: la nimero 28188 del
29 de mayo de 2009 por medio de la cual se declaré infundada la
oposicion presentada por la demandante y se concedio el registro



de la marca mixta MAXILITRO COLANTA en la clase 29 a la
sociedad COOPERATIVA COLANTA LITDA. (en adelante
COLANTA), la numero 67360 del 28 de diciembre de 2009 a
través de la cual se resolvio el recurso de reposicién en el sentido
de confirmar la anterior decision, y la numero 10870 del 25 de
febrero de 2010 por la cual se resolvio el recurso de apelacion
confirmando igualmente el primer acto administrativo.

. LA DEMANDA

La parte actora, mediante apoderado presentd demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho ante esta Corporacion, la
cual fue interpretada como de nulidad relativa, en aplicacion de lo
dispuesto en el articulo 172 de la Decision 486 de la Comunidad
Andina!, para que la Sala se pronuncie con respecto a las
siguientes:

1.1. Pretensiones.

1.“Que, al estar la marca MEGALITRO de Productos Naturales de La
Sabana S.A. La Alqueria registrada y vigente al momento de
expedirse la Resolucion No. 28188 de 29 de mayo de 2009
demandada, la oposicion presentada contra la marca mixta
MAXILITRO COLANTA en Clase 29 era fundada, conforme a la
prohibicion contenida en el literal a) del Articulo 136 de la Decision
486 de la Comisiéon de la Comunidad Andina.

2. Que son nulas las Resoluciones Nos. 28188 de 29 de Mayo
de 2009 expedida por la Division de Signos Distintivos de la
Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se
declar6 infundada la oposicion presentada por PRODUCTOS
NATURALES DE LA SABANA S.A. LA ALQUERIA y se concedié el
registro de la marca mixta MAXILITRO COLANTA en la Clase 29; la
Resolucion No. 67630 de 28 de Diciembre de 2009 expedida por la
Division de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y
Comercio, por medio de la cual se confirmé la decisién contenida en
la Resolucion No. 28188 de 29 de Mayo de 2009; y la de 25 de
febrero de Resolucion No. 10870 de 25 de febrero de 2010 expedida

1 Auto del 15 de diciembre de 2010 mediante el cual se admiti6é la demanda de la referencia,
visible a folios 71 a 72 de éste Cuaderno.



por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la
Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se
confirmo la decision contenida en la Resolucion No. 28188 de 29 de
Mayo de 2009 y se agot6 la via gubernativa

3. Que, como consecuencia de la nulidad decretada y a titulo de
restablecimiento del derecho, se ordene a la Divisidbn de Signos
Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declarar
fundada la oposicién presentada por PRODUCTOS NATURALES DE
LA SABANA S.A. LA ALQUERIA S.A. y negar el registro de la marca
MAXILITRO COLANTA en Clase 29.™

1.2. Fundamentos de hecho
a. ALQUERIA es titular de las siguientes marcas:

e MEGALITRO, Nominativa, clase 29, certificado

310107.
e MEGALITRO, Nominativa, clase 30, certificado
310108.
e MEGALITRO, Nominativa, clase 32, certificado
310109.

b. El 4 de junio de 2008 COLANTA solicitd el registro de la
marca MAXILITRO COLANTA (mixta) para distinguir
productos de la clase 29 de la Clasificacion Internacional de
Niza.

c. Una vez publicada la anterior peticion en la Gaceta de
Propiedad Industrial, y estando dentro del término legal,
ALQUERIA presento oposicion.

d. La Superintendencia de Industria y Comercio resolvio
declarar infundada la oposicion de la actora y conceder el
registro solicitado por COLANTA, mediante Resolucion No.
28188 del 29 de mayo de 2009.

2 Folios 30 y 31 de este Cuaderno.



e. El 12 de junio de 2009 la demandante presentd recurso de
reposicidbn y en subsidio apelacion, los cuales fueron
resueltos en el sentido de confirmar la anterior decision, por
medio de las Resoluciones numeros 67360 del 28 de
diciembre de 2009 y 10870 del 25 de febrero de 2010.

1.3. Normas violadas y concepto de la violacion

La sociedad demandante invoco la violacion de los articulos 61 de
la Constitucion Politica, vy literal a) del articulo 136 de la Decisiéon
486 de la Comunidad Andina, teniendo para cada caso en cuenta
los siguientes fundamentos:

a. Adujo que la obligacion del Estado, de conformidad con lo
establecido en el articulo 61 Superior, es la de velar por los
derechos de propiedad intelectual, y en consecuencia, negar el
registro de las marcas de terceros que sean confundibles con
signos registrados previamente, puesto que se trata de derechos
exclusivos del respectivo titular, lo cual fue desconocido por la SIC
al otorgar el registro de la marca cuestionada.

b. Una vez transcrito el literal a) del articulo 136 de la decision
486 de la Comunidad Andina de Naciones, explic6 que se
cumplian con los presupuestos alli establecidos para declarar la
nulidad del registro de la marca MAXILITRO COLANTA, asi:

e La existencia previa de una marca solicitada o registrada:
ALQUERIA es titular desde el afio 2005 de la marca nominativa
MEGALITRO en las clases 29, 30 y 32, en tanto que COLANTA
solicitd el registro de la marca cuestionada el 4 de junio de 2008,
es decir, tres (3) afios después de la adquisicion del derecho por
la actora.

e Que el signo solicitado sea idéntico o se asemeje a la marca
previamente registrada: Indic6 que la marca MAXILITRO



COLANTA es mixta, pero que realizado el estudio prevalece el
elemento nominativo ante el figurativo, razén por la cual el coteja
debe realizarse sobre esa parte.

Sostuvo gue del analisis en conjunto del citado signo, era evidente
el predominio del término MAXILITRO pues era el que iba a ser
recordado por el consumidor dados los colores, tamafo y la
disposicién del mencionado elemento.

Estimé que de la comparacion de las marcas MAXILITRO vy
MEGALITRO eran evidentes las similitudes conceptuales, como
quiera que evocaban la misma idea, esto es, de “un litro que es
mas que un litro” o “un litro que rinde mas que un litro”, y que lo
anterior, aunado a que se trataba de un consumidor de productos
de consumo masivo que no entraba a diferenciar connotaciones
semanticas al momento de adquirir una bolsa de leche hacia que
el riesgo de confusion fuese mas grande. En ese mismo sentido,
indicé que para el ama de casa, para los nifios, para los tenderos
MEGALITRO y MAXILITRO son exactamente lo mismo.

e En relacién con el argumento de la SIC, segun el cual los
dos términos mencionados son descriptivos, arguyo que si bien es
cierto LITRO es inapropiable por ser genérico, también lo es que
MEGALITRO es una expresion de fantasia perfectamente
apropiable en exclusividad. Explicé que, sus empleados, de
manera altamente creativa inventaron una expresion que llevaba
al consumidor, a través de un esfuerzo imaginativo, a
representarse muchos conceptos: “el de un litro que rinde mas, o
el de un producto que cuesta como si fuera un litro pero que
contiene mas cantidad, o inclusive, un producto cuyo contenido
esta entre un litro y dos litros™, y que tal esfuerzo debe ser objeto
de proteccién marcaria con un derecho de uso exclusivo.

En consecuencia, los competidores podrian usar todo tipo de
expresiones que contengan la palabra LITRO, pero no para copiar

3 Folio 49 de éste Cuaderno.



conceptualmente la marca registrada limitandose a reemplazar
MEGA por MAXI o SUPER o similares.

e Que la marca se registre para los mismos servicios, 0 para
productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca
pueda causar un riesgo de confusion o de asociacion. En el
presente caso las marcas enfrentadas amparan exactamente los
mismos productos de la clase 29, todo lo cual lleva a concluir que
las resoluciones cuestionadas deben ser expulsadas del
ordenamiento juridico.

ll. CONTESTACION E INTERVENCION DE TERCEROS

2.1. La sociedad COLANTA intervino como tercero interesado
en las resultas del proceso defendiendo la legalidad de los actos
impugnados aduciendo que la marca MEGALITRO de Ila
demandante fue indebidamente concedida para identificar
productos de las clases 29, 30 y 32, por cuanto estan compuestas
unicamente por un elemento de uso comdn no apropiable, que
carece de elemento figurativo y que por lo tanto carecen de
distintividad: lo anterior implica que no se reivindique el uso
exclusivo de las mismas.

Precisé que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua
Espafola define la palabra LITRO como una “unidad de
capacidad del sistema métrico decimal que equivale al volumen
de un decimetro cubico o una cantidad de liquido que cabe en tal
medida™, y que MEGA significa “grande o amplificacion™, lo cual
conduce a pensar que MEGRALITRO hace referencia inequivoca
al concepto “litro grande de mayor tamano” o eventualmente a un
producto que contiene mas de un litro por el que los consumidores
pagan el precio correspondiente a un litro.

En ese sentido, MEGALITRO es de uso comun y totalmente

4 Folio 109 ibidem.
5 Ibidem.



descriptiva en relaciéon directa con los productos de las clases 29,
30 y 32, pues cualquiera entiende que es un litro grande. Agrego
gue se trataba de una expresion laudatoria, que posee un sentido
propio y forma parte del lenguaje corriente que normalmente es
utilizado para elogiar o encarecer ciertas bondades de cualquier
producto o servicio directa o indirectamente, pero que impide
conocer el origen empresarial.

IndicO que la palabra LITRO es actualmente reconocida como
parte integrante de la terminologia corriente de productos
comprendidos en diferentes clases internacionales, especialmente
en las clases relacionadas con alimentos y bebidas (29, 30 y 32).
Al respecto puso de presente el siguiente cuadro:

07 114014

07 123674
071245% 829 1608/
02114513 829 23077201

Calificd el signo registrado como deébil, y por consiguiente, no
susceptible de ser monopolizado.

Llamo la atencion sobre la existencia de la marca MAXILITRO
ALPINA, la cual coexiste con la marca MAXILITRO de propiedad
de la demandante, y respecto de la cual no existe inconformidad
en su registro pese a que es idéntica.

Estimo que del analisis en conjunto de las marcas cotejadas debia
desprenderse que la particula COLANTA contenida en la marca
cuestionada era de la mayor importancia debido a que ha sido la
base de comercializacion de los productos de dicha empresa, al



punto que en muchos de ellos se incluye dicha expresién para
identificarlos, razon por la cual no puede ser abstraida del analisis
de confundibilidad como pretende hacerlo la actora. Al respecto,
trajo a colacion la sentencia del 6 de marzo de 2008 proferida en
el proceso numero 11001-03-24-000-2004-00141-01, segun la
cual el prefijo ALPI ha sido comun en los registros marcarios de
ALPINA S.A. lo cual demostraba que ha sido base de la
comercializacion de sus productos al darle relevancia entre el
publico consumidor para que los relacionen con su origen
empresarial.

Senalé que de llegarse a concluir que existian similitudes, las
mismas no eran de tal entidad que pudieran llevar a confusion
pues los elementos graficos y visuales permitian concluir que son
diferentes. Asi por ejemplo, desde el punto de vista fonético al ser
pronunciadas sucesivamente entre si resulta un sonido clara y
totalmente diferente por cuanto se encuentran constituidos por
letras dispuestas de forma tal que al pronunciarlas emiten sonidos
disimiles y caracterizantes.

También son diferentes en cuanto a su extension, en cuanto a las
vocales y las consonantes que las conforman. La silaba ténica de
las denominaciones no es coincidente y tampoco ocupa la misma
posicion.

Ahora, como las marcas MEGALITRO y MAXILITRO COLANTA
no tienen significado propio, es decir, son de fantasia, no aplica
un analisis desde la perspectiva conceptual.

2.2. La NACION - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y
COMERCIO, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la
sociedad demandante.

Coincidié con el apoderado de la tercera interesada al establecer
como elemento predominante el denominativo, por contener la
fuerza expresiva necesaria para causar recordacion. No obstante,



también indic6 que MAXILITRO COLANTA no era un signo
denominativo complejo sino mixto, y que el disefio de la parte
gréafica le otorgaba distintividad.

En lo que hace al aspecto conceptual adujo que el signo solicitado
contenia el prefijo MAXI mientras que las marcas opositoras
contenian el prefijo MEGA, los cuales indicaban una caracteristica
de mayor cantidad a un litro. También sefial6 que compartian el
sufijo LITRO que significaba cantidad que contiene los productos.

Dada la diccion, la extension y estructura gramatical de los signos
enfrentados en el aspecto fonético también se advierten
diferencias. Desde el punto de vista ortografico ocurre lo propio,
toda vez que MAXILITRO COLANTA esta conformada por dos (2)
palabras, en tanto que MEGALITRO esta compuesta de una.
Encontré que las dos comparten sufijo LITRO y que la expresion
solicitada reproduce seis (6) letras de la marca registrada.

Resalté que los signos enfrentados estan compuestos de palabras
de uso comun, y que siendo ello asi, no otorgaban ningdn
derecho de exclusividad, pero que no obstante, el disefo, la letra,
la posicion de la palabra “COLANTA”, el resaltado curvo que
rodea “MAXILITRO” otorgaba suficiente distintividad a la
expresion solicitada.

A rengldn seguido, afirmé que como las marcas no eran
confundibles no era necesario acudir al otro criterio de
distintividad, es decir a analizar la conexidad entre los productos.

ll. ALEGATOS DE CONCLUSION
Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO

3.1. El apoderado la sociedad COLANTA reitero lo expuesto en el
memorial de intervencidn y agrego que para resolver el asunto de
la referencia debia tenerse en cuenta la Resolucion No. 7788 del
17 de febrero de 2011 mediante la cual se nego el registro de la



marca SUPERLITRO en la clase 29 a la demandante, ya que
refuerza la tesis esgrimida en éste caso.

3.2. La Superintendencia de Industria y Comercio
también se refirid a los mismos argumentos que expuso en la
contestacion de la demanda.

3.3. La sociedad ALQUERIA no allegd escrito de
alegaciones.

IV.LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitid la
interpretacion prejudicial N°. 024-1P-2012 de fecha 25 de junio de
2012, en donde se exponen las reglas y criterios establecidos por
la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporacion
son aplicables al caso particular.

‘PRIMERO: ElI Juez Consultante debe analizar si el signo
PETROLIZADO (denominativo), cumple con los requisitos de
registrabilidad establecidos en el articulo 134 de la Decision 486 de la
Comision de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro
de las causales de irregistrabilidad previstas en los articulos 135 y 136
de la misma Decision.

SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el
comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relacion con éste,
el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una
marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro,
para los mismos productos o servicios, 0 para productos o0 servicios
respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al publico a
error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para
registro induzca a confusion a los consumidores sino que es suficiente la
existencia del riesgo de confusién y/o de asociacion para que se
configure la prohibicion de irregistrabilidad.

TERCERO: Corresponde a la Administracion y, en su caso, al Juzgador
determinar el riesgo de confusibn y/o de asociaciébn con base a
principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia
sefialados en la presente interpretacion prejudicial y que se refieren



basicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre
los signos y entre los productos y/o servicios que estos amparan.

CUARTO: En el analisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en
cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un
signo denominativo, comparado con un signo denominativo y otros
signos mixtos, es necesario conservar la unidad grafica y fonética del
mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el
examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cual de sus
elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor,
si el denominativo o el gréafico y proceder en consecuencia.

Al comparar un signo denominativo y otro signo mixto se determina que
si en éste predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de
los signos aplicando las reglas que para ese propésito ha establecido la
doctrina; vy, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento
grafico frente al denominativo, no habria, en principio, lugar a la
confusién entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacificamente en el
ambito comercial.

QUINTO: EIl derecho de prioridad —prior in tempore potior iure- (primero
en el tiempo; mejor en el derecho) es el reconocimiento juridico que se
otorga a quien con anterioridad solicit6 el registro de una marca o quién
ha sido titular del registro de una marca similar o idéntica al signo que
pretende registrarse. En la practica resulta un criterio dirimente en caso
de existir conflicto en las pretensiones de registro marcario.

El Consejo de Estado de la Republica de Colombia, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Secciébn Primera, deberd adoptar la
presente interpretacién prejudicial cuando dicte sentencia dentro del
proceso interno N° 2003-00421, de conformidad con lo dispuesto por el
articulo 35 del Tratado de Creacion del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, asi como dar cumplimiento a lo previsto en el
articulo 128, parrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFIQUESE y remitase copia de la presente interpretacion a la
Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicacion en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.”

V. CONSIDERACIONES
5.1. Problema juridico

El problema juridico consiste en dirimir si el signo MAXILITRO
COLANTA (mixto) que distingue productos de la clase 29 de la



sociedad COLANTA, es confundible con el signo MEGALITRO
(nominativo), registrado a favor de ALQUERIA para identificar
productos de la clase 29.

Para resolver el anterior problema la Sala partira de hacer un
analisis de las normas comunitarias aplicables al asunto de la
referencia, para lo cual seguira los parametros que brinda la
interpretacion prejudicial tal y como a continuacion se analiza:

5.2. Lacomparacion entre las marcas

Las marcas en conflicto estan estructuradas de la siguiente
manera:

Marca Cuestionada




Marca Solicitada

v

La marca cuestionada es mixta y estd conformada por las
palabras MAXILITRO COLANTA.

Los productos que busca distinguir con ella son de la clase 29, a
saber: “productos alimenticios de origen animal, asi como las
verduras, hortalizas y legumbres, y otros productos horticolas
comestibles preparados para su consumo o conservacion. Esta
clase comprende en particular: las bebidas lacteadas en las que
predomine la leche”.

De otra parte, la marca opositora de propiedad de ALQUERIA es
MEGALITRO nominativa, y distingue igualmente productos de la
clase 29 Internacional de Niza.

5.2.1.Comparaciéon entre marcas mixtas con parte
denominativa compuesta y marcas nominativas.
Elemento predominante

Tal y como lo observé el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, se debe determinar primero cual es el elemento
predominante dado que la marca solicitada es mixta con parte
denominativa compuesta y la expresion registrada es nominativa.

6 Informacién contenida en el siguiente enlace
http://www.wipo.int/classifications/nivilo/nice/esnnot.htm, el dia 9 de marzo de 2017 a las
3:49 p.m.



http://www.wipo.int/classifications/nivilo/nice/esnnot.htm

Aun cuando las pautas del mencionado Tribunal recomiendan
determinar cudl es la parte predominante del signo mixto, la Sala
observa que la apreciacion que tendria el consumidor medio
respecto del signo solicitado seria integral, no siendo factible la
separacion en parte nominativa y parte grafica.

En efecto, el consumidor no solo recordara los colores rojo y
amarillo y las ondas en las cuales se encuentra inserta la palabra
MAXILITRO, sino que también quedara en su mente el elemento
denominativo, todo lo cual dejaria como forzada conclusién una
sentencia desestimatoria, dado que los signos no son
confundibles y por lo tanto pueden coexistir pacificamente en el
mercado.

Sin embargo, atendiendo a los argumentos esbozados por las
partes sobre un posible riesgo de confusion a partir del andlisis de
la parte denominativa de las expresiones en conflicto, la Sala
efectuara el estudio correspondiente teniendo en cuenta los
criterios precisados por el Tribunal para resolver si el
sefalamiento de asociacion es acertado:

5.2.2.Analisis de confundibilidad directo

Para valorar la similitud marcaria es necesario considerar las
reglas que ha discernido la doctrina y la jurisprudencia del
Tribunal de Justicia Andino en la materia, estas son, similitud
ortografica, fonética e ideoldgica.

Desde el punto de vista ortografico se evidencia que el signo
solicitado esta compuesto de dos palabras, en tanto que el
registrado consta de una sola. Adicionalmente, se advierte que
coinciden en el sufijo LITRO.

Dada la extension de las dos marcas, la estructura gramatical y la
pronunciacion de las dos expresiones, no existe similitud desde el
punto de vista fonético, a excepcion de la particula LITRO.



Conceptualmente la expresion solicitada contiene el prefijo MAXI
que significa “muy grande o muy largo” y MEGA que equivale a
decir “grande™. A su turno, la palabra LITRO indica una unidad de
volumen®, es decir, evocan en el consumidor la misma idea, esto
es, que los productos que identifican las marcas contienen algo
mas grande que un litro. Todo lo anterior descarta la posibilidad
de calificarlas como de fantasia dado su contenido conceptual.

En tal escenario, habrian mas diferencias que semejanzas en el
registro de las dos denominaciones lo que supondria negar las
pretensiones. Sin embargo, resulta necesario acudir al siguiente
criterio sugerido por el Tribunal, es decir, determinar si la marca
solicitada es débil, y por lo tanto, iregistrable.

5.2.3.Marca débil. Marcas conformadas por palabras de
uUso comun, descriptivas, genéricas y evocativas

Segun lo que se ha dicho sobre el particular, al conformar una
marca su creador puede valerse de toda clase de elementos
como: palabras, prefijjos o sufijos, raices o terminaciones, que
individualmente  consideradas pueden  estimarse como
expresiones descriptivas, genéricas o de uso comun, por lo que
no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por
persona alguna.

Si bien la norma andina prohibe el registro de signos conformados
exclusivamente por designaciones comunes o0 usuales, las
palabras de uso comun al estar combinadas con otras pueden
generar signos completamente distintivos, caso en el cual puede
proceder su registro.

7 http://dle.rae.es/?id=NSNt8yR Enlace consultado el 10 de marzo de 2017 a las 3:21 p.m.
8 Ibidem.
9 http://dle.rae.es/?id=NSNt8yR Enlace consultado el 10 de marzo de 2017 a las 3:21 p.m.
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El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca,
descarta que palabras o particulas necesarias 0 usuales
pertenecientes al dominio publico puedan ser utilizadas
Unicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos
usuales, no se puede impedir que el publico en general los siga
utilizando.

Sobre el tema Jorge Otamendi senala que:

“El titular de una marca con un elemento de uso comun sabe que
tendra que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han
de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existira entre las
marcas asi configuradas el parecido que se deriva, necesariamente,
de las particulas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario.
Esto necesariamente tendra efectos sobre el criterio que se aplique en

el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso comun

son marcariamente débiles”.*°

Al realizar el examen comparativo de expresiones que se
encuentran conformadas por palabras de uso comun, éstas no
deben ser consideradas a efectos de determinar si existe
confusion, ya que se trata de una circunstancia excepcional a la
regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a
una simple vision de conjunto de los signos que se enfrentan,
donde el todo prevalece sobre sus componentes.

Resulta entonces necesario analizar la parte denominativa de
MAXILITRO COLANTA y MEGALITRO, siendo necesaria la
descomposicion en MEGA, MAXI y LITRO.

5.2.3.1. La palabra MEGA

Certificado Denominacion Titular
No.
253766 MEGA VACA ITALCOL S.A. 31
MEGA MASS NUTRILATINA LABORATORIOS LTDA. 29

10 OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires,
Argentina, 2010. Pag. 215.
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307220 PATTEX MEGA POWER | HENKEL AG [&] Co. KGaA 17
LABORATORIO DE PRODUCTOS
251151 MAX MEGA NATURASOL MORENO GARCIA 5
ROJAS E HIJOS [&] CIA S. EN C.S.
263094 MEGA PLAN MEGAPLAN S.A. 36
264454 MEGA FRUNAS COMESTIBLES ALDOR S.A.S. 30
297192 LA MEGA RADIO CADENA NACIONAL S.A.S. 30
329803 ARROZ MEGA MEGACEITES S A S 30
T - MEGA
321425 CONSULTORES MAURICIO GONZALEZ JARAMILLO 35
349683 MEGA PEGA SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.S. 19
329099 MEGA 333 SCHLAGE LOCK DE COLOMBIA S.A. 6
331094 MEGA FORZA PROVEAGRO S.A. 31
RICHARD SEGUNDO CASTIBLANCO
MEGA-LITE GOMEZ 5
347554 MEGA POWER 6000 DISTRIBUIDORA PROFESIONAL DE 11
ION BELLEZA S.A.S.
359362 FRUNAS MEGA COMESTIBLES ALDOR S.A.S. 30
DISTRIBUIDORA
351320 PROFESIONAL DE DISTRIBUIDORA PROFESIONAL DE 9
BELLEZA MEGA BELLEZA S.A.S.
POWER D B
438179 MEGA SEXO GOLD CATALINA SANTA MAZO 5
MEGA GRUPO IMPORTACION Y
362531 M MEGA EXPORTACION LTDA. 6
MARINO JOSE RODRIGUEZ
361419 MEGA GYM BECERRA 41
383146 MEGA BIG COLA ACAVA LIMITED 32
385584 MEGA COCINA MEGATRADE INTERNATIONAL, INC. 11
SERGIO FERNANDO VELASQUEZ
391034 MEGA PIZZA ROMERO 43
391597 MEGA TUMIX FABCO CAPITAL GROUP LIMITED 30
19346 MEGA ANDINA MEGA ANDINA COMPANIA LIMITADA 31
5.2.3.2. La palabra LITRO
Cert,'\{:)cado Denominacion Titular C:’ls
REY DE COPAS (LA
EXPRESION VINO DE
03079424 MESA BLANCO, ARGENTRADE E.U 33
CONTENIDO 1 LITRO
ES EXPLICATIVA)
08037316 PARMALAT SUPER PARMALAT COLOMBIA LTDA. 29

LITRO
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SANFERNANDO

ALIMENTOS DEL VALLE S.A. (ALIVAL

08089784 | SpER MEGA LITRO | S.A) 29
SANFERNANDO ALIMENTOS DEL VALLE S.A. (ALIVAL
08089786 | ExTRA MEGA LITRO | S.A)) 29
SANFERNANDO HIPER | ALIMENTOS DEL VALLE S.A. (ALIVAL
08089794 | \\eGA LITRO S.A) 29
08096760 | SUPER LITRO PARMALAT COLOMBIA LTDA. 29
11146367 | EXTRALITRO12Dias | cpeqial ECHE SA. 29
S freskaleche
11
FUNDACION UN LITRO DE LUZ !
13047155 | LITRO DE LUZ o oo ?:171
11
FUNDACION UN LITRO DE LUZ !
13047161 | LITRO DE LUZ o oo ?:171
FRESKALECHE LECHE
142810973 | [ SESRALECTE LECHE | pRESKALECHE S.A. 29
5.2.3.3. La palabra MAXI
Denominacion Titular Clase(s)
EDNA KATERINE ARCE GUALTEROS
13629 MAXI-POLLO DIEGO ARMANDO CORTEZ 29
ANDRADES
MAXI-CLIN LADY MARIA PICON RINCON 3
276053 MAXI PAN EXTRA INSUGRAS S.A.S. 42
UNIVERSAL DE CASINOS SA.
272085 MAX| POKER e oy 28
UNIVERSAL DE CASINOS S.A.
272083 MAXI POKER UNIDELCA S.A 41
313813 MINICHIPS MAXI ga'\’éPAN'A DE GALLETAS NOEL 30
MAX| D’'LECHE GOOD FOODS SA. 30
384518 MAXI-BRAKE COLRECAMBIOS SAS 12
347343 MAXI-COSI MAXI MILIAAN B.V. 18
373208 MAX| COLA EMBOTELLADORA CAPRI LTDA 32
SOCIEDAD DE FABRICACION DE
375084 CITIUS MAXI AUTOMOTORES S.A. SOFASAS.A. | 12
383889 MAXI CHOCOLATE GELANOVA Y CIA. S. EN C. 30
391088 MAX| FRUT EMBOTELLADORA CAPRI LTDA 32
MAX| ACEITE
397589 yalares GELANOVA Y CIA. S. EN C. 29
397838 MAXI POWER EMBOTELLADORA CAPRI LTDA 32
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420144 MAXI MANZANA EMBOTELLADORA CAPRI LTDA 32
397839 MAXI CHEVERE EMBOTELLADORA CAPRI LTDA 32
397840 MAXI EMBOTELLADORA CAPRI LTDA 32
404424 MAXI SPORT EMBOTELLADORA CAPRI LTDA 32
388724 QUITZ MAXI COLGALLETAS S.A. 30
422553 MAXI HOGAR ELIZABETH HURTADO RESTREPO 35
433205 MAXI GRANOLA MFFB | MARIA FLOR FRANCO BARBOSA 30
431071 ELITE MAXI ROLLO EMPRESAS CMPC S.A. 16

Como se observa, se trata de signos conformados por palabras
de uso comun o débiles, que dada la naturaleza explicada, no
deben tomarse en cuenta al efectuar el cotejo marcario, porque
pertenecen al dominio publico y, por lo tanto, no pueden ser
utilizadas Unica y exclusivamente por un titular marcario.

Resultaria registrable el signo solicitado en la medida en que se
encuentre acompanado o combinado con elementos graficos o
con otras denominaciones, ya que son tales elementos los que le
otorgan la distintividad necesaria para evitar el riesgo de
confusion que exige el ordenamiento juridico.

Para el caso, observa la Sala que la expresién solicitada contiene
elementos gréficos, tales como las ondas en las cuales se
encuentra incluida la palabra MAXILITRO, y los colores rojo vy
amarillo que le otorgan distintividad frente a la marca
MEGALITRO.

También se advierte un elemento nominativo adicional, esto es, la
palabra COLANTA, que le indica al consumidor el origen
empresarial del producto que se pretende identificar. Tal
particula, ademas, se encuentra ubicada en un lugar visible y en
color verde, lo cual la hace suficientemente perceptible por el
consumidor.




5.2.4.Familia de marcas

El Tribunal también recomend6 abordar éste tépico, figura que se
ha entendido como el conjunto de marcas que pertenecen a un
mismo titular y poseen un rasgo distintivo comun, mediante el cual
el publico consumidor las asocia entre si y las relaciona con un
mismo origen empresarial:

“En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una
pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo comun. Si este
elemento comun figura al inicio de la denominacién, serd, por lo general,
el elemento dominante. El elemento dominante comdn hara que todas
las marcas que lo incluyan produzcan una impresion general coman,
toda vez que inducird a los consumidores a asociarlas entre si y a
pensar que los productos a que se refieren participan de un origen
comun. Dado que el elemento dominante comun obra como un
indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es
probable que el consumidor medio considere que el producto donde
figura el citado elemento comdn constituye objeto de una marca que
pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de
aquella, caso de corresponder a distinto titular, podria inducir a
confusion”. (Proceso 96-IP-2002 de 25 de marzo de 2003, Marca
“ALPINA”, publicada en la Gaceta Oficial N° 912, de 25 de marzo de
2003)."*

La Sala estima que no se trata un caso de familia marcaria,
habida cuenta de que la palabra MAXILITRO que forma la
expresion solicitada, no logra identificar de manera exclusiva los

11 Folio 185 de este Cuaderno.



productos de la clase 29 respecto de los cuales la sociedad
COLANTA solicité su registro. Tan cierto es lo anterior que existe
otro registro similar, incluso en la misma clase, utilizando esa
misma particula. Veamos:

Expediente Denominacién Titular Clase
07001950 | MAXILITRO ALPINA ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S A 29
08056561 MAXILITRO COLANTA | COOPERATIVA COLANTA LTDA 29

En tal escenario, mal podria impedirse que otras personas utilicen
MAXILITRO para identificar sus productos, ya que, se insiste, el
elemento distintivo no identifica plenamente los productos que
comercializa el titular del conjunto de marcas de COLANTA.

Lo anterior ratifica el hecho de que las denominaciones
MEGALITRO y MAXILITRO sean de uso comun, pues el Tribunal
ha diferenciado éste fendmeno con el de la familia marcaria
aduciendo que cuando una expresion se ha calificado como de
uso comun no puede ser familia marcaria. Asi se pronuncié sobre
el particular:

“El fendmeno de la familia de marcas se diferencia claramente de la
marcas conformadas por una particula de uso comun, ya que estas
poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para
identificar cierta clase de productos. Por tal razon, el titular de una marca
que contenga una particula de uso comun no puede impedir que otros la
usen en la conformacién de otro signo distintivo; caso contrario sucede
con la familia de marcas, cuyo titular si puede impedir que el rasgo
distintivo comdan pueda ser utilizado por otra persona, ya que este
elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa
el titular del conjunto de marcas y, ademas, genera en el consumidor la
impresion de que tienen un origen comun”. (Proceso 30-1P-2011, de 12
de mayo de 2011, Marca: “U.S. Polo ASSN SINCE 1890”, publicado en
la Gaceta Oficial N° 1964, de 13 de julio de 2011).”12

5.2.5.Marcas derivadas

12 |bidem.
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El Tribunal entendi6 de la siguiente manera el concepto de
marcas derivadas:

“Ahora bien, en lo respecta a las marcas derivadas este Tribunal ha
indicado que: a) “si, en general, resulta admisible que el titular de una
marca registrada goce de la facultad de usar la marca con variaciones
no sustanciales o respecto de elementos accesorios, sin que este hecho
disminuya su proteccion, a fortiori se desprende que el propietario de la
marca inscrita podra presentar nuevas solicitudes de registro respecto
de signos que constituyan una derivacién de la marca ya protegida, v,
por tanto, del derecho previamente adquirido”; b) estas “marcas
derivadas” sin embargo, “no pretenderan reivindicar productos distintos a
los amparados por el registro previo, pues en este caso no podra
considerarselas como una manifestacion del derecho conferido por las
inscripciones anteriores, sino como un registro totalmente auténomo e
independiente, por lo que el solicitante no podra pretender que el nuevo
registro constituya la derivacion de un derecho adquirido” y c) “el
propietario de la marca inscrita podra presentar nuevas solicitudes de
registro respecto de signos que constituyan una derivacion de la marca
ya protegida, y por tanto, del derecho previamente adquirido, siempre
que la nueva solicitud comprenda la misma marca con variaciones no
sustanciales, y, ademas, que los productos reivindicados en la solicitud
correspondan a los amparados por la marca ya registrada”. (Proceso 84-
IP-2000, Marca: “KRYSTAL’, publicado en la Gaceta Oficial N° 677, de
13 de junio de 2001; Procesos 91-IP-2002, Marca: “ALPIN” y 97-1P-
2002, Marca: "ALPINETTE”, publicados en la Gaceta Oficial N° 912, de
25 de marzo de 2003).”3

Segun lo expuesto, para determinar si estamos en presencia de
una marca derivada debemos identificar los siguientes dos
aspectos:

a. Si las variaciones de la marca que se pretende registrar son
sustanciales o0 accesorias en relacion con la marca
registrada, de modo que si son solamente accesorias
procede la calificacion como derivada.

b. El registro marcario que se solicita debe amparar los
mismos productos que identifica el registro previo.

13 |bidem.



Vistas las anteriores consideraciones, aun cuando Ila
denominacién COLANTA? identifica productos de la misma clase
qgue ampara MAXILITRO COLANTA (clase 29), para la Sala la
expresion MAXILITRO COLANTA no es una marca derivada de
COLANTA pues la variacion de ésta es sustancial, al punto que
forma una palabra separada.

Lo dicho entonces permite concluir que las marcas MEGALITRO
cuyo titular es ALQUERIA y MAXILITRO COLANTA de propiedad
de la COOPERATIVA COLANTA LTDA., las dos concedidas para
amparar productos de la clase 29, no son confundibles y por ello
no hay lugar a acceder a las suplicas de la demanda.

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.- NEGAR Ilas pretensiones de la demanda de

conformidad con lo expuesto en la parte motiva de ésta

providencia.

Segundo.- PUBLICAR la presente sentencia en la Gaceta de
Propiedad Industrial.

Copiese, notifiquese, comuniquese y cumplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en
reunién celebrada el dia 30 de marzo de 2017.

14 Expediente 06115655, Certificado 333398, con vigencia hasta el 6 de junio de 2017 (folio
113 de éste Cuaderno).
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