CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Bogota, D.C., diez (10) de marzo de dos mil veintidos (2022)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PENA GARZON

NUamero Gnico de radicaciéon: 11001-03-24-000-2011-00019-00
Referencia: Accion de nulidad y restablecimiento del derecho

Actora: CCM IP S.A. (hoy CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA
S.A. DE C.V.)

TESIS: ENTRE EL SIGNO MIXTO CUESTIONADO "“"DOS EQUIS XX"” Y LA
MARCA MIXTA “XX” EXISTEN SEMEJANZAS ORTOGRAFICAS,
FONETICAS Y CONCEPTUALES SIGNIFICATIVAS, ASI COMO CONEXIDAD
COMPETITIVA ENTRE LOS PRODUCTOS QUE DISTINGUEN EN LA
CLASE 32 DE LA CLASIFICACION INTERNACIONAL DE NIZA.

SENTENCIA DE UNICA INSTANCIA

La Sala decide, en unica instancia, la demanda promovida por la
sociedad CCM IP S.A. (Hoy CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA
S.A. DE C.V.), mediante apoderado y en ejercicio de la accion de
nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el articulo

85 del CCA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones:

12, Son nulas las resoluciones nums. nums. 16269 de 24 de marzo de

2010, “Por medio de la cual se decide una solicitud de registro
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marcario”; 26763 de 26 de mayo de 2010, “Por la cual se resuelve

un recurso de reposicion”, expedidas por la Directora de Signos
Distintivos (C) de la Superintendencia de Industria y Comercio!; y 47113
de 31 de agosto de 2010, “Por la cual se resuelve un recurso de
apelacion”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad

Industrial de dicha entidad.

23, Que, a titulo de restablecimiento del derecho, se conceda el
registro del signo mixto “"DOS EQUIS XX", para distinguir los
productos de la Clase 32 de la Clasificacidon Internacional de Niza, y se
ordene la publicacién de la sentencia que se dicte en el proceso en la

Gaceta de la Propiedad Industrial.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO

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

sintesis, los siguientes:

19: Que el 22 de octubre de 2008, la sociedad CCM IP S.A.2, solicitd el

registro como marca del signo “"DOS EQUIS XX"” (mixto), para

! En adelante SIC.

2 Cabe sefialar que dicha sociedad se fusiond con la compafia CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA
S.A. DE C.V., por lo que se le tuvo como sucesor procesal de CCM IP S.A., mediante auto de 4 de febrero
de 2022, conforme consta en el indice nim. 59 del expediente digital agregado al sistema SAMAI.

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



NUmero Unico de radicadén: 11001-03-24-000-2011-00019-00
Actora: CCM IP S.A. (hoy CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA
S.A.DEC.V.)

distinguir productos de la Clase 323 de la Clasificacion Internacional de

Productos y Servicios para el Registro de las Marcas®.

2°: Que publicado el extracto en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la
sociedad GASEOSAS POSADA TOBON S.A -POSTOBON S.A.-5
presentd oposicidn con base en el registro previo de las marcas “XX"
(mixta) en la Clase 32 de la Clasificacién Internacional de Niza y “DOS

EQUIS XX"” (mixta), la cual fue cancelada por no uso.

39: Que mediante Resolucion nim. 16269 de 2010, la Jefe de la
Divisidn de Signos Distintivos® de la SIC declardé fundada la oposicidn
interpuesta por la sociedad POSTOBON S.A., con fundamento en la
marca previamente registrada “XX” (mixta) y, en consecuencia,
denegd el registro de la marca “DOS EQUIS XX"” (mixta) para

distinguir productos comprendidos en la citada Clase 32.

40- Que contra la citada decisién interpuso recurso de reposicion y, en
subsidio, de apelacién, siendo resueltos de manera confirmatoria. El
primero de ellos, a través de la Resolucion niim. 26763 de 2010,

expedida por la Jefe de la Divisidon de Signos Distintivos de la SIC, vy el

3 El signo fue solicitado para identificar el siguiente producto: "[...] Cerveza [...]”.
4 En adelante Clasificacién Internacional de Niza.

5 En adelante POSTOBON S.A.

6 Hoy Direccién de Signos Distintivos.
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segundo, mediante Resolucion nim. 47113 de ese aiio, expedida por

el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha

entidad.

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

Expreso que la SIC, al expedir las resoluciones acusadas, violo el articulo
136, literal a), de la Decisidon 486, por interpretacion errénea, al declarar
fundada la oposicion presentada por la sociedad GASEOSAS POSADA
TOBON S.A. y negar el registro solicitado de la marca “"DOS EQUIS
XX" (mixta) para identificar cervezas en la Clase 32 de la Clasificacidon

Internacional de Niza.

Advirtié que los signos en controversia "DOS EQUIS XX” y "XX"” no son
confundibles desde los puntos de vista ortografico y fonético, dada la
diferenciacidén proporcionada por sus elementos graficos y la relevancia

de la expresion "DOS EQUIS” dentro del conjunto solicitado.

Menciond que, a su juicio, la marca previamente registrada “XX” es
puramente grafica, por lo que puede ser percibida por el consumidor de

diversas formas y no exclusivamente mediante las letras “"XX".
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Adujo que la marca previamente registrada “XX”, a nombre de la

sociedad POSTOBON S.A., que sirvi6 como fundamento a la SIC para
denegar el registro del signo solicitado, fue cancelada parcialmente
mediante la Resolucion nim. 12867 de 25 de marzo de 2009, al
encontrar que dicho signo se empleaba realmente en el mercado para

distinguir Unicamente “"gaseosas”.

Que, por lo anterior, se excluyd de la cobertura del registro nim. 74658,
el producto “cervezas”, limitando el signo exclusivamente para distinguir
“gaseosas, aguas minerales y otras bebidas no alcohdlicas, bebidas y

zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.”

Agregd que, a pesar de ello, la Administracion al resolver los recursos de
reposicion y apelacién interpuestos por la sociedad POSTOBON S.A.,
decidié revocar’ la Resolucién num. 12867 de 2009, argumentando que
el producto “"cerveza” no podia ser excluido de la cobertura del registro
marcario num. 74658, puesto que dicha bebida presenta relacion de
conexidad con las “"gaseosas” y otros productos que habian sido

mantenidos en la cobertura de ese registro marcario.

7 A través de las resoluciones nims. 54476 de 28 de octubre de 2009 y 7968 de 16 de febrero de 2010.
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Indicé que deben excluirse las “cervezas”, que distingue la marca

previamente registrada “XX”, al momento de realizar el andlisis de
conexidad competitiva entre los signos enfrentados, toda vez que, a su
juicio, dicho producto no esta en uso, razon por la cual el referido estudio
debe recaer Unicamente respecto de los productos que efectivamente se

encuentre usando en el mercado.

Alegd que entre las cervezas y las gaseosas que distinguen los signos
enfrentados no se presenta conexidad competitiva, por cuanto no son
productos sustituibles entre si y no tienen una misma finalidad, habida
cuenta que la cerveza es una bebida sobre la cual gira una cultura
gastrondmica, turistica y social, maxime si se tiene en cuenta que en
Colombia es consumida en eventos sociales como un liquido

embriagante.

Sefald que el articulo 136, literal a), de la Decision 486 hace referencia
a que la irregistrabilidad del sigho se produce siempre que su uso pueda
causar riesgo de confusion o asociacién, de manera que
independientemente de lo que se mencione en el listado de productos o
servicios que ampara un determinado signo, el analisis debe llevarse a

cabo teniendo en cuenta el uso que se hace o se hara en el mercado.

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



NUmero Unico de radicadén: 11001-03-24-000-2011-00019-00
Actora: CCM IP S.A. (hoy CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA
S.A.DEC.V.)

I1.- CONTESTACION DE LA DEMANDA

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

carecer de apoyo juridico y de sustento legal para que prosperen.

Asegurdé que el signo solicitado “"DOS EQUIS XX” (mixto) no es
susceptible de ser registrado como marca, toda vez que resulta
similarmente confundible con la marca previamente registrada “XX”
(mixta), de propiedad de POSTOBON S.A.; y que de haberse
concedido su registro, se habria dejado expuesto al consumidor al
riesgo de confusidn y/o asociacidon que previene la causal prevista en

el articulo 136, literal a), de la Decisién 486.

Adujo que no es cierto que la marca “"XX"” (mixta) haya sido cancelada
parcialmente por no uso, toda vez que dicha decisién fue revocada
mediante la Resolucion nim. 54476 de 28 de octubre de 2009, la cual
a su vez fue confirmada a través de la Resolucién num. 7968 de 16 de
febrero de 2010; y que dichos actos administrativos se encuentran
revestidos de la presuncidon de legalidad, pues a la fecha no han sido

revocados por la jurisdiccidn contencioso administrativa.

Sefialé6 que los signos enfrentados “DOS EQUIS XX” y “XX” son

confundibles visual, ortografica, fonética y conceptualmente, toda vez
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gue el signo cuestionado incluye en su conformacion las dos letras

“XX”, las cuales conforman integramente la marca previamente
registrada “"XX"; y que la adicidén de las palabras "DOS EQUIS"” no es
suficiente para diferenciarlos, sino que, por el contrario, refuerza las

semejanzas ideoldgicas entre ellos al representar el mismo concepto.

Indicé que los signos objeto de controversia evocan el mismo concepto,
esto es "DOS XX" frente a dos “"XX", lo cual, a su juicio, no solo deja
entrever que ideoldégicamente son idénticas, sino que también
demuestra que se pronuncian y escuchan de igual forma o en forma

semejante.

Adujo que no puede perderse de vista que en ambos signhos las letras
gue mayor sobresalen en la parte gréafica son las “XX"”, las cuales se
encuentran en una mayor posicion a las demas palabras que
conforman el signo cuestionado y ubicadas en la parte central del

mismo.

Que no es cierto, como lo afirma la actora, que la marca previamente
registrada “XX” sea puramente grafica, puesto que la misma se
encuentra conformada por elementos denominativos y graficos; y que

tampoco es cierto que sea una expresion monosilabica, pues la marca
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“"XX” no se pronuncia en un solo golpe de voz, sino en dos, es decir,

X-X.

Arguyd que entre los productos que identifican los signos confrontados
existe conexidad competitiva, toda vez que el signo solicitado pretende
identificar uno de los productos amparados por la marca previamente
registrada, esto es, cervezas de la Clase 32 de la Clasificacidon

Internacional de Niza.

II.-2. La sociedad POSTOBON S.A., tercero con interés directo en las
resultas del proceso, solicitd desestimar las pretensiones de la

demanda.

Adujo que los actos acusados al haber denegado el registro como
marca del signo mixto "DOS EQUIS XX” no vulneraron lo previsto en
el articulo 136, literal a) de la Decision 486, pues en ellos se analizé de
forma ajustada la naturaleza de los productos amparados por los

signos en conflicto.

Indico que no es procedente argumentar que no exista conexidad entre
las cervezas y las gaseosas, toda vez que dichos productos,
comprendidos en la Clase 32 de la Clasificacion Internacional de Niza,

tienen una naturaleza y finalidad similar, habida cuenta que las
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gaseosas, jugos y aguas, al igual que las cervezas, se consumen segun

el gusto del consumidor de manera alternativa, para satisfacer una

misma necesidad, esto es, calmar la sed.

Expresd que dichos articulos son productos de consumo masivo, de
manera que el gusto de quien lo adquiera le permite optar por uno u
otro, segun la ocasién; y que, ademas, presentan un mismo
destinatario y comparten lugares de consumo y de comercializacidn, lo
que determina que en la mente del consumidor medio se generaria
riesgo de confusidn si se permitiera que una cerveza, jugo o refresco
vayan identificados con marcas similares o confundibles, como ocurre

en el presente caso.

III.- TRAMITE DE LA ACCION

A la demanda se le imprimié el tramite del procedimiento ordinario, en
desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisién, fijacion en lista,

probatoria y alegaciones.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION

IV-1. La actora reiterd los argumentos expuestos en la demanda, para
lo cual adujo que entre las cervezas y las gaseosas que distinguen los

signos enfrentados, no existe conexidad competitiva.
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Asegurd que la sociedad POSTOBON S.A. no se encuentra usando la

marca previamente registrada “"XX” para cervezas, por lo que la SIC
no debid impedir el registro del signo cuestionado “"DOS EQUIS XX”,
puesto que ambos conjuntos marcarios pueden coexistir pacificamente

sin mayor inconveniente.

IV-2. La SIC insisti6 en que se denieguen las pretensiones de la

demanda.

Para el efecto, reiteré que el signo solicitado “"DOS EQUIS XX”
reproduce las letras “"XX” contenidas en la marca previamente
registrada “XX”, siendo el elemento principal de ambos conjuntos
marcarios, lo que hace que en un primer momento el consumidor se
fije en dicho elemento por ser éste el de mayor recordacion, de manera
que la adicion de las expresiones "DOS EQUIS” no es suficiente para

diferenciarlos.

Explicd que la expresion adicional “DOS EQUIS” tiene una funcion
explicativa, pues evoca en el consumidor la misma idea del elemento

principal “XX".

IV-3. La sociedad, POSTOBON S.A., tercero con interés directo en las

resultas del proceso, insistido en que se denieguen las pretensiones de
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la demanda. Para el efecto, adujo que los signos "DOS EQUIS XX" y

“XX"” no pueden coexistir en el mercado de manera pacifica, toda vez
que resultan similarmente confundibles; y que entre las cervezas y las
gaseosas que amparan los signos en conflicto si se presenta una

evidente conexidad competitiva.

IV-4. En esta etapa procesal, el Agente del Ministerio Publico guardo

silencio.

V.- INTERPRETACION PREJUDICIAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina8, en respuesta a la
solicitud de interpretacién prejudicial de la norma comunitaria invocada

como violada en la demanda, concluyé®:

o]

1.1. Como en el proceso interno se discute si los signos mixtos
XX y DOS EQUIS, son confundibles o no, es pertinente revisar el
articulo 136 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, el cual concretamente en la causal de irregistrabilidad
prevista en su literal a), manifiesta que:

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

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente
solicitada para registro o registrada por un tercero, para los
mismos productos o servicios, o para productos o servicios
respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un
riesgo de confusion o asociacion

8 En adelante el Tribunal
° Proceso 681-1P-2015.
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[.]

1.5. Por lo tanto, para resolver la controversia se debera examinar si
entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para
luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusion
(directo o indirecto) y/o de asociacion en el publico consumidor,
teniendo en cuenta en esta valoracion que la similitud entre dos
signos puede ser:

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

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

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

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

1.6. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se
deben observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos
distintivos:

1.6.1 La comparacion debe efectuarse sin descomponer los
elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto;
es decir, cada uno debe analizarse con una vision de conjunto,
teniendo en cuenta su unidad fonética, ortografica, grafica o
figurativa y conceptual.

1.6.2 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 analisis simultaneo, pues el
consumidor dificilmente observara los signos al mismo tiempo,
sino que lo hara en momentos diferentes.
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1.6.3 El anélisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y
no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se
puede percibir el riesgo de confusion o de asociacion.

1.6.4 Al efectuar la comparacion es importante colocarse en el
lugar del consumidor, atendiendo al criterio del consumidor
medio, el cual sirve para advertir cdmo el producto o servicio es
percibido por el publico en general, y consecuentemente para
inferir la posible incursion del mismo en riesgo de confusion o
de asociacion. De acuerdo con las maximas de la experiencia,
el consumidor medio se le presume normalmente informado,
razonablemente atento y perspicaz, cuyo nivel de atencidn
puede ser variable de percepcion en relacion con la categoria de
bienes o productos, lo cual debe tenerse en cuenta al apreciar
la posible percepcion que tendria el publico consumidor de los
productos de la Clase 32 de la Clasificacion Internacional de Niza
qgue identifican las marcas en conflicto.

[...]

1.8. Sin embargo, no seria suficiente basar la posible confundibilidad
Unicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus
formas, pues el anélisis debe comprender todos los aspectos que
sean necesarios, incluidos sobre productos amparados por los signos
DOS EQUIS y XX mixtos.

2. Comparacion entre signos mixtos

2.1. Como la controversia es respecto a la presunta confusion entre
signos mixtos se abordara en este acapite este tema.

[.]

2.5. De acuerdo a lo antes expuesto se debe determinar cual es el
elemento caracteristico del signo mixto y, posteriormente, proceder
al cotejo de los signos en conflicto.

2.6. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre
signos debera realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes
reglas para el cotejo de signos denominativos:

2.6.1 Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin
descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener
en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una funcion
diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaria a entender
como el signo es percibido en el mercado.
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2.6.2 Se debe tener en cuenta la silaba tdnica de los signos a
comparar, ya que, si ocupa la misma posicion, es idéntica o muy
dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podria ser evidente.

2.6.3 Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, ya que esto
indica la sonoridad de la denominacion.

2.6.4 Se debe determinar el elemento que impacta de una manera
mas fuerte en la mente del consumidor ya que esto mostraria como
es captada la marca en el mercado.

[.]

4. Conexion competitiva entre productos de la misma clase

[..]

4.5. Para apreciar la conexion competitiva, entre productos o
servicios, se suelen tomar en consideracion, entre otros, los
siguientes criterios:

a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma Clase de
la Clasificacion Internacional de Niza

[.]

b) Los canales de aprovisionamiento, distribucion y de
comercializacion, asi como los medios de publicidad empleados
para tales fines, la tecnologia empleada, la finalidad o funcién, el
mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios,
la utilizacidon de éstos, entre otros indicios o criterios.

[...]
c) El grado de sustitucion (o intercambiabilidad) o
complementariedad de los productos

[..]

4.6 Conforme los criterios sefalados, se debera determinar la
existencia de conexién competitiva entre los productos que
distinguen los signos confrontados. Sin embargo, a objeto de
verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta
necesario precisar que habra circunstancias en las que uno o dos
criterios seran suficientes para establecer la conexion competitiva,
tal es el caso de los productos que son sustituibles entre si para
las mismas finalidades y/o son complementarios. Dependiendo de
la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un
criterio, aisladamente considerado, no sera suficiente para
establecer la conexion competitiva, como ocurre por ejemplo con
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productos o servicios que uUnicamente comparten los mismos
medios de publicidad. Bajo ese ultimo supuesto, se requerira la
concurrencia de otros criterios para la consecucion del propdsito
de establecer la conexion competitiva. [...]".

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

La SIC, mediante la Resolucion nim. 16269 de 2010, denegd el
registro como marca del signo mixto "DOS EQUIS XX", a la sociedad
CCM IP S.A., para distinguir el siguiente producto: "/...] cerveza [...]",
comprendido en la Clase 32 de la Clasificacién Internacional de Niza, por
estimar que resultaba similarmente confundible con la marca mixta

previamente registrada “XX” a nombre de la sociedad POSTOBON S.A.

Al respecto, la demandante alegd que los signos en controversia "DOS
EQUIS XX" y “"XX” no son confundibles desde los puntos de vista
ortografico y fonético, dada la diferenciacién proporcionada por sus
elementos graficos y la relevancia de la expresiéon "DOS EQUIS"” dentro

del conjunto solicitado.

Alegd que entre las cervezas y las gaseosas que distinguen los signos
enfrentados no se presenta conexidad competitiva, por cuanto no son
productos sustituibles entre si y no tienen una misma finalidad, habida
cuenta que la cerveza es una bebida sobre la cual gira una cultura

gastrondmica, turistica y social, maxime si se tiene en cuenta que en
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Colombia es consumida en eventos sociales como un liquido

embriagante.

El Tribunal, en la Interpretacion Prejudicial solicitada por esta
Corporaciéon, sefald que para el caso sub examine era viable la
interpretacion del articulo 136, literal a), de la Decisién 486, "[...] por

ser pertinente [...]".

El texto de la normativa aludida es el siguiente:

"[...]Decision 486

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

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente
solicitada para registro o registrada por un tercero, para los
mismos productos o servicios, o para productos o servicios
respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo
de confusién o asociacion [...]".

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en
controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo
marcario, que sefiald el Tribunal en este proceso, asi:

“[...] 1.6. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto,

se deben observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos
distintivos:

1.6.1 La comparacion debe efectuarse sin descomponer los
elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto;
es decir, cada uno debe analizarse con una vision de conjunto,

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



18

NUmero Unico de radicadién: 11001-03-24-000-2011-00019-00
Actora: CCM IP S.A. (hoy CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA
S.A.DECV.)
teniendo en cuenta su unidad fonética, ortografica, grafica o
figurativa y conceptual.

1.6.2 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 analisis simultaneo, pues el
consumidor dificilmente observara los signos al mismo tiempo,
sino que lo hard en momentos diferentes.

1.6.3 El anélisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y
no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se
puede percibir el riesgo de confusion o de asociacion.

1.6.4 Al efectuar la comparacion es importante colocarse en el
lugar del consumidor, atendiendo al criterio del consumidor
medio, el cual sirve para advertir cdmo el producto o servicio es
percibido por el publico en general, y consecuentemente para
inferir la posible incursion del mismo en riesgo de confusiéon o
de asociacion. De acuerdo con las maximas de la experiencia,
el consumidor medio se le presume normalmente informado,
razonablemente atento y perspicaz, cuyo nivel de atencidn
puede ser variable de percepcion en relacion con la categoria de
bienes o productos, lo cual debe tenerse en cuenta al apreciar
la posible percepcion que tendria el publico consumidor de los
productos de la Clase 32 de la Clasificacion Internacional de Niza
que identifican las marcas en conflicto. [...]".

Para efectos de realizar el cotejo a continuacidn se presentan las marcas

en conflicto, asi:

SIGNO MIXTO CUESTIONADO®®

10 Folio 6 del cuaderno principal.
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MARCA MIXTA PREVIAMENTE REGISTRADA!!

Ahora, como en el presente caso se va a cotejar un signo mixto *'DOS
EQUIS XX"”, como lo es el cuestionado, con otra marca mixta, “XX",
previamente registrada, a favor del tercero con interés directo en las
resultas del proceso, es necesario establecer el elemento que
predomina, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el
lugar del consumidor con el fin de determinar cudl de los elementos es

el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado.

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

descripcion de aquellos.

1 Folio 6 del cuaderno principal.
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Ahora, es menester precisar que el Tribunal, en la Interpretacion

Prejudicial 506-IP-2019, enfatizd en que si el elemento determinante
es el denominativo, el cotejo se debera realizar de conformidad con las

siguientes reglas para la comparacion entre marcas mixtas:

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

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

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

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

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

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

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

iii) Se debe tener en cuenta la silaba ténica de los signos a comparar,
pues si ocupa la misma posicion, es idéntica o muy dificil de
distinguir, la semejanza entre los signos podria ser evidente.
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iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se
encuentran en el mismo orden asumiran una importancia decisiva
para fijar la sonoridad de la denominacion.

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

Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista
en el literal a) del articulo 136 de la Decision 486, exige que se
consideren probados dos requisitos. De una parte, la semejanza
determinante de error en el publico consumidor; y, de otra, la identidad
o similitud entre los productos que se pretenden proteger con el signo,

al punto de poder causar confusién en aquél.

Siendo ello asi, la Sala procedera a analizar las caracteristicas propias
de las marcas en controversia, respecto a sus semejanzas ortograficas,
fonéticas e ideoldgicas, con el fin de determinar el grado de confusidn
que pueda existir entre los mismos.
A efectos de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los
siguientes conceptos aludidos en la Interpretacion Prejudicial, rendida en
este proceso:

“[...] 1.5.1 Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de

los signos en conflicto. La determinacion de tal similitud depende,

entre otros elementos, de la identidad en la silaba tdnica o de la

coincidencia en las raices o terminaciones; sin embargo, también

deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el

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

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

1.5.4 Conceptual o ideoldgica: Se configura entre signos que
evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. [...]”.

Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parametros antes

enunciados, la Sala procede al cotejo de las marcas en conflicto.

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

la marca previamente registrada, “"XX".
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Al respecto, se precisa que si bien es cierto que el signo cuestionado

cuenta con dos palabras adicionales, esto es, "DOS"” y “"EQUIS”, ello
no desvirtla el riesgo de confusion, en el presente caso, teniendo en
cuenta que el mismo lleva la carga distintiva en la denominacién que
reproduce por completo de la marca previamente registrada, esto es,
en “XX"”, lo que conlleva que el signo solicitado “"DOS EQUIS XX" no

sea suficientemente distintivo y diferente al previamente registrado.

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

conforman a la marca previamente registrada.

En todo caso, cabe mencionar que aunque el signo solicitado contiene
dichas expresiones "DOS"” y "EQUIS”, |la palabra de mayor fuerza en
el conjunto marcario es "XX” y las otras palabras, que conforman dicho

signo, no le quitan tal caracteristica.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio para apreciar tal

semejanza:
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XX - DOS EQUIS XX - XX - DOS EQUIS XX - XX - DOS EQUIS XX

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

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

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

del abecedario.

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

Prejudicial 417-IP-2015, sefial6 lo siguiente:

"[...] La similitud conceptual o ideoldgica se produce entre signos
qgue evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o
del parecido conceptual de los signos. Por lo tanto, cuando lo
signos representan o evocan una misma _cosa,

caracteristica o idea, se podria impedir al consumidor
distinguir una de otra. [...]” (Destacado fuera de texto).

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

posea la suficiente capacidad distintiva.
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Lo anterior, debido a que en el analisis de confundibilidad el principal

elemento es la impresién final del consumidor medio, luego de observar

dos signos enfrentados.

Ahora, comoquiera que la SIC alegd que no puede perderse de vista la
posicion de las letras "XX"” en los graficos de los signos enfrentados; y
que Sala ha adoptado de manera excepcional, en algunos casos,
realizar el analisis de manera integral y desde una visidon en conjunto
de los signos enfrentados!?, se observa que, en efecto, las letras que
mayor sobresalen en la parte grafica de los signos enfrentados son las
“XX", las cuales se encuentran acompafadas de una figura de rombo.
Adicionalmente, se debe sefalar que las letras “XX”, en el signo
cuestionado, se encuentran ubicadas en el centro del mismo y con
mayor relevancia por su tamano, frente a las demas palabras que lo

conforman.

Lo anterior, refuerza las semejanzas existentes entre los signos

controvertidos "DOS EQUIS XX" y "XX".

Por lo tanto, al existir semejanzas de tipo ortografico, fonético vy

conceptual entre los signos enfrentados, la Sala estima que se cumple

12 Al respecto, ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion Primera,
sentencia de 22 de octubre de 2021, C.P. Nubia Margoth Pefia Garzén, nim. Unico de radicacién 2010-
00083-00.
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el primer supuesto del articulo 136, literal a), de la Decisidon 486, en

cuanto a la semejanza a una marca registrada por un tercero.

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

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

Tratandose de esta materia, esta Seccidon en la sentencia proferida el
26 de noviembre de 201813 trajo a colacion los criterios expuestos por

el Tribunal, asi:

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

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

[..]

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

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

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccidn Primera, sentencia de 28 de noviembre
de 2018, C.P. Hemando Sanchez Sandhez, nimero Unico de radicacion 2009-00314-00.
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[..]

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

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

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

entre los productos amparados hay circunstancias en las que uno
o dos criterios son suficientes para establecer la conexidn
competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos

para la consecucion del propdsito de establecer dicha

conexidad.

En el caso sub lite, el signo cuestionado “"DOS EQUIS XX" fue
solicitada para amparar los siguientes productos de la Clase 32 de la

Clasificacion Internacional de Niza: “[...] cerveza [...]".

La marca mixta previamente registrada “XX"” distingue los siguientes
productos de la citada Clase 32: "“[...] agua minerales y gaseosas y
otras bebidas no alcohdlicas, bebidas y zumos de frutas; cervezas;

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

De acuerdo con lo anterior no cabe duda que existe conexidn

competitiva, pues al comparar los productos que reivindica el signo
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cuestionado y aquellos que distingue la marca previamente registrada

en la Clase 32 de la Clasificacion Internacional de Niza, ademas de que
pertenecen a una misma Clase del nomenclator, tienen el mismo
género, esto es, el producto de bebidas; se pueden comercializar tanto
en grandes superficies como en supermercados; se promocionan por
iguales medios, tales como folletos, televisidn, prensa y redes sociales;
tienen la misma finalidad, es decir, calmar la sed; y sus consumidores
podrian asumir razonablemente que los productos en cuestion
provienen del mismo empresario, en atencidon a la semejanza de las

marcas!4,

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

origen empresarial comun.

14 sobre el particular, es del caso traer a colacién lo sefialado por esta Seccién en la citada sentencia de
19 de septiembre de 2013, expediente identificado con el nimero Unico de radicacion 2009-00155-00, en
la que se precisé lo siguiente: "[...] Esa similitud entre las marcas ciertamente produciria una
confusién directa como indirecta. En efecto, como en este caso se trata de signos que amparan
un mismo tipo de productos, los de la Clase 32 del nomenclator internacional y, que por ende,
comparte la misma naturaleza, finalidad y canales de comercializacion, es probable que el
comprador al adquirir el producto crea que esta comprando otro, o que atribuya, en contra de
la realidad, que los productos que se le ofrecen tienen un mismo origen empresarial. Asi mismo,
es probable que surja en este caso un riesgo de asociaciéon, pues aunque el consumidor llegara
a diferenciar las marcas y su origen empresarial, podria pensar al adquirir el producto que el
productor del mismo y la otra empresa tienen una relaciéon o vinculacién econémica.
Precisamente a través de los registros marcarios se quieren evitar los riesgos de confusion o
asociacion en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaria atentando
contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando por
contera los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un
tercero [...]”. (Resaltado fuera de texto).
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Asi las cosas, al existir entre los signos confrontados semejanzas

significativas y una relacidon entre los productos que distinguen, debe
concluirse que existe riesgo de confusion directa; y los mismos no pueden
coexistir pacificamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrian
generar riesgo de confusion, que llevaria al consumidor promedio a
asumir que dichos elementos tienen un mismo origen empresarial, lo
cual beneficiaria la actividad empresarial de la demandante, en caso
de registrar su signo.

Ello, teniendo en cuenta que en la Interpretacién Prejudicial rendida en

este proceso se sefiald lo siguiente:

"[...] Se debera examinar si entre los signos confrontados existe
identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de
generar riesgo de confusién (directo o indirecto) o de asociacion
en el publico consumidor [...]".

También se advierte que existe riesgo de confusion indirecta para el
consumidor promedio, en lo tocante al origen empresarial, por razén
de las significativas similitudes antes anotadas, lo que daria lugar a
que el consumidor en mencién creyera que los productos y servicios

que distinguen los signos enfrentados provienen del mismo titular.

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

productores relacionados econédmicamente.
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Frente a la confusién indirecta y el riesgo de asociacion, esta Seccion
en la sentencia de 5 de febrero de 20151>, que ahora se prohija, sefald

lo siguiente:

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

"... El riesgo de confusion es la posibilidad de que el
consumidor al adquirir un producto piense que esta adquiriendo
otro (confusion directa), o que piense que dicho producto
tiene un origen empresarial diferente al que realmente
posee (confusion indirecta).

El riesgo de asociacion es la posibilidad de que el consumidor,
que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen
empresarial del producto, al adquirirlo piense que el
productor de dicho producto y otra empresa tienen una
relacion o vinculacion econdémica”. (Proceso 70-IP-2008,
publicado en la G.O.A.C. N9 1648 del 21 de agosto de 2008,
marca: SHERATON).

(..)

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

Por tal razén, en aplicacidon de los principios prior tempore, potior

iure e in dubio pro signo priori, deben protegerse la marca

15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccién Primera, sentencia de 5 de febrero
de 2015, C.P. Maria Elizabeth Garcia Gonzalez, nimero Unico de radicacién 2008-00065-00.
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previamente registrada, esto es, “XX". Asi, lo ha sefialado el Tribunal

en numerosas interpretaciones prejudicialesi®:

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

En este orden de ideas, para la Sala, en el presente caso se configurd
la causal de irregistrabilidad sefialada en el articulo 136, literal a), de
la Decision 486, lo que impone declarar la nulidad del acto acusado,

como en efecto se dispondra en la parte resolutiva de esta providencia.

Finalmente, en cuanto al argumento de la actora relativo a que deben
excluirse las “cervezas”, que distingue la marca previamente registrada
“XX” al momento de realizar el analisis de conexidad competitiva entre
los signos enfrentados, toda vez que, a su juicio, dicho producto no esta
en uso, motivo por el cual el mencionado estudio debe recaer
Unicamente respecto de los productos que efectivamente se encuentre
usando en el mercado, la Sala estima que no le asiste razén debido a

gue el andlisis de conexidad competitiva se efectia respecto de todos

16 Entre otros, en las interpretaciones prejudiciales emitidas con los nims. 32-IP-96, 13-IP-98 y 59-IP-
2001.
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los productos para los cuales fueron solicitados y registrados los signos

enfrentados, maxime si se tiene en cuenta que no existe prueba alguna
en el expediente que demuestre que la marca “"XX"” haya sido cancelada
para distinguir “cervezas” al momento de la expedicion de los actos
acusados.

En efecto, la Sala resalta que aunque la actora presenté una accion de
cancelacion por no uso en contra de la marca mixta “"XX”, de propiedad
de la sociedad POSTOBON S.A., la SIC mediante las resoluciones nums.
54476 de 28 de octubre de 2009 y 7968 de 16 de febrero de 2010,
denego la cancelacién total y en subsidio parcial por no uso, de manera
gue el tercero con interés directo el las resultas del proceso, conservé la
cobertura inicial para la cual habia obtenido el registro de dicho signo,
por lo que era procedente incluir dentro del analisis de conexidad las

"cervezas”,

En este orden de ideas, la Sala concluye que no se violaron las normas
del ordenamiento juridico comunitario; y que le asistio razén a la SIC
al denegar el registro del signo cuestionado, “"DOS EQUIS XX", para
amparar los productos en la Clase 32 de la Clasificacidon Internacional
de Niza, razon suficiente para que se mantenga incélume la presuncion
de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados, los
cuales estan acorde a los parametros fijados por el ordenamiento

juridico comunitario.
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En consecuencia, la Sala denegara las pretensiones de la demanda,

como en efecto lo dispondra en la parte resolutiva de esta providencia.

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

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

FALLA

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

providencia.

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

128 de la Decision 500 de la Comision de la Comunidad Andina.

COPIESE, NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

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

aprobada por la Sala, en la sesién del dia 10 de marzo de 2022.
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ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDES OSWALDO GIRALDO LOPEZ
Presidente
NUBIA MARGOTH PENA GARZON HERNANDO SANCHEZ SANCHEZ

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