CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Bogota, D.C,, treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PENA GARZON

Ndamero Gnico de radicacion: 11001-03-24-000-2014-00626-00
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Actora: COMERCIAL ECCSA III S.A.

TESIS: ENTRE EL SIGNO CUESTIONADO “"MARQUIS” Y LA MARCA
PREVIAMENTE REGISTRADA "MARKIA” NO SE ADVIERTE SIMILITUD
ORTOGRAFICA NI FONETICA, TENIENDO EN CUENTA EL EMPLEO DE
TERMINACIONES DISIMILES, QUE LE APORTAN UNA FUERZA
DISTINTIVA ESPECIAL. LA PARTICULA “"MAR” ES DE USO COMUN EN
LA CLASE 35 DE LA CLASIFICACION INTERNACIONAL DE NIZA.

SENTENCIA DE UNICA INSTANCIA

La Sala decide, en Uunica instancia, la demanda promovida por la
sociedad COMERCIAL ECSSA III S.A. mediante apoderado y en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, previsto en el articulo 138 del CPACA, tendiente a obtener las

siguientes declaraciones:

12, Son nulas las resoluciones nims. 12355 de 21 de marzo de

2013, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la



NUmero Unico de radicaddn: 11001-03-24-000-2014-00626-00
Actora: COMERCIAL ECCSAIII S.A.

Superintendencia de Industria y Comercio!; y 31846 de 16 de mayo
de 2014, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad

Industrial de dicha entidad.

23, Que como consecuencia de la declaracion de nulidad de las
resoluciones en mencion, a titulo de restablecimiento del derecho, se
ordene a la SIC conceder la marca nominativa "MARQUIS” para
distinguir servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificacidon

Internacional de Niza.

33. Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicacidon 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 16 de agosto de 2012, solicité el registro como marca del

signo nominativo “MARQUIS" para distinguir servicios de la Clase 352

L En adelante SIC.
2 E| referido signo se solicitd para distinguir los siguientes servicios: “[...] abastecimiento para terceros

(servicios de —) [abastecimiento de productos y servicios para otras empresas]; actualizacion de
documentacidn publicitaria; agencias de colocacidon; agencias de importacidon-exportacion; agencias de
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informacién comercial; agencias de publicidad; alquiler de distribuidores automaticos; alquiler de espacios
publicitarios; alquiler de fotocopiadoras; alquiler de maquinas y aparatos de oficina; alquiler de material
publicitario; alquiler de tiempo publicitario en medios de comunicacion; andlisis del precio de costo;
anuncios publicitarios (difusion d —); archivos informaticos (gestiéon de —); artistas del espectaculo
(representacion comercial de —); asesoramiento en direccion de empresas; asesoramiento (informacion
y —) comerciales al consumidor; asistencia en la direccion de negé6cios; bases de datos informaticas
(compilacién de informacién en —); bases de datos informaticas (sistematizaciéon de datos en —);
busqueda de informacion en archivos informaticos para terceros; busqueda de mercados; busqueda de
patrocinadores; busquedas de negocios; colocacién de carteles [anuncios]; comercial (agencies de
informacion —); comercial (investigacion —); comerciales (asistencia en la direccion de empresas
industriales o —); comerciales (peritajes —); comparacion de precios (servicios de —); compilacién de
informacion en bases de datos informaticas; composicion de pagina con fines publicitarios (servicios de —
); comunicacion (presentacion de productos en cualquier medio de —) para su venta al por menor;
comunicaciones (transcripcion de —); comunicados de prensa (servicios de —); consultoria en direccidn
de negocios; consultoria en materia de recursos humanos; consultoria en organizacion de negocios;
consultoria en organizacidon y direccion de negocios; consultoria profesional en negocios; consumidor
(informacién y asesoramiento comerciales al —); contabilidad; contestador automatico (servicios de —)
para abonados ausentes; correo publicitario; dactilografia (servicios de —); declaraciones tributarias
(elaboracion de —); decoracidon de escaparates; demostracion de productos; desfiles de moda con fines
promocionales (organizaciéon de —); difusidn de anuncios publicitarios; direccion de empresas
(asesoramiento en —); direccién de empresas comerciales o industriales (asistencia en | —); direccién de
negocios (asistencia en la —); direccién de negocios (consultoria n —); distribucion de material publicitario
[folletos, prospectos, impresos, muestras]; distribucion de muestras; distribuidores automaticos (alquiler
de —); documentacidon publicitaria (actualizacion de —); documentos (reproduccion de —); empleo
(oficinas de —); empresas comerciales o industriales (asistencia en la direcciéon de —); empresas (servicios
de reubicacion para —); escaparates (decoracion dé —); estadisticas (recopilacion de —); estados de
cuenta (elaboracion de —); estenografia (servicios de —); estudio de mercados; expendedoras (alquiler
de maquinas —); expertos en rendimiento; exportacion (agencias de importacion—); exposiciones
(organizacién de —) con fines comerciales o publicitarios; externalizacidon (servicios de —) [asistencia
comercial]; facturacion; ferias (organizacion de - ( con fines comerciales o publicitarios fotocopia (servicios
de —); gerencia administrativa de hoteles; gestidon comercial de licencias de productos y servicios para
terceros; gestion de archivos informaticos; gestion profesional de negocios artisticos; hoteles (gerencia
administrativa de —); importacidn-exportacion (agencias de —); indagaciones sobre negocios; industriales
(asistencia en la direccion de empresas comerciales o —); informacién comercial (agencias de —);
informacion en archivos informaticos (blUsqueda de —) para terceros; informacién sobre negocios;
informacién y asesoramiento comerciales al consumidor; investigacion comercial; libros (teneduria de —
); licencias de productos y servicios (gestion comercial de —) para terceros; marketing; mecanografia
(servicios de —); mercados (busqueda de —); mercados (estudio de —); mercadotecnia; modelos
(servicios de —) para publicidad o promocidn de ventas; muestras (distribucién de —); negocios artisticos
(direccion profesional de —); negocios (asistencia en la direccién de —); negocios comerciales (valoracion
de —); negocios (consultoria en direccién de —); negocios (consultoria en organizacion y direccién de —
); negocios (consultoria profesional en —); negocios (indagaciones sobre —); negocios (informacion sobre
—); ndéminas (preparacién de —); oficina (alquiler de maquinas y aparatos de —); oficinas de empleo;
opinién (sondeos de —); organizacidon de desfiles de moda con fines promocionales; organizaciéon de
exposiciones con fines comerciales o publicitarios; organizacion de negocios (consultoria en —);
patrocinadores (busqueda de —); pedidos de compra (tramitacion administrativa de —); peliculas
publicitarias (produccién de —); periddicos (servicios de abono a —) para terceros; peritajes comerciales;
personal (seleccién de —); personal (tests psicotécnicos para la seleccién de —); precio de costo (analisis
del —); precios (servicios de comparacion de —); presentacion de productos en cualquier medio de
comunicacion para su venta al por menor; previsiones econémicas; produccién de peliculas publicitarias;
promocion de ventas para terceros; proyectos [asistencia en la direccion de negocios]; psicotécnicos (tests
—) para la seleccion de personal; publica subasta (ventas en —); publicaciéon de textos publicitarios;
publicas (relaciones —); publicidad; publicidad a través de una red informatica; publicidad callejera;
publicidad exterior; publicidad por correo directo; publicidad por correspondencia; publicidad radiofdnica;
publicidad televisada; publicitaria (actualizacién de documentacién —); publicitario (alquiler de material
—); publicitario (correo —); publicitario (difusion de material —) [folletos, prospectos, impresos,
muestras]; publicitarios (alquiler de espacios —); publicitarios (difusion de anuncios —); publicitarios
(publicacién de textos —); radiofdnica (publicidad —); recopilacion de estadisticas; recursos humanos
(consultoria en materia de —); redaccion de textos publicitarios; negocios comerciales (valoracion de —);
negocios (consultoria en direccion de —); negocios (consultoria en organizacion y direccion de —);
negocios (consultoria profesional en —); negocios (indagaciones sobré —); negocios (informacién sobre
—); ndminas (preparacion de —); oficina (alquiler de maquinas y aparatos de —); oficinas de empleo;
opinién (sondeos de —); organizacion de desfiles de moda con fines promocionales; organizacion de
exposiciones con fines comerciales o publicitarios; organizacion de negocios (consultoria en —);
patrocinadores (blusqueda de —); pedidos de compra (tramitacidn administrativa de —); peliculas
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de la Clasificacién Internacional de Productos y Servicios para el Registro

de las Marcas3.

2°: Que publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, no

se presentd oposicion alguna.

39: Que mediante la Resolucién num. 12355 de 21 de marzo de 2013, la
Directora de Signos Distintivos de la SIC denegd el registro como marca
del signo nominativo "MARQUIS"”, para identificar servicios de la Clase
35 de la Clasificacion Internacional de Niza, por cuanto, de oficio, lo
encontré similarmente confundible con la marca mixta “MARKIA”,
previamente registrada en la misma Clase a favor de la sociedad

MARCALI S.A.

40: Que contra la citada decision interpuso recurso de apelacion, siendo

resuelto de manera confirmatoria mediante la Resolucion nium. 31846

publicitarias (produccion de —); periddicos (servicios de abono a —) para terceros; peritajes comerciales;
personal (seleccion de —); personal (tests psicotécnicos para la seleccidn de —); precio de costo (analisis
del —); precios (servicios de comparacion de —); presentacion de productos en cualquier medio de
comunicacion para su venta al por menor; previsiones econémicas; produccion de peliculas publicitarias;
promocion de ventas para terceros; proyectos [asistencia en la direccion de negocios]; psicotécnicos (tests
—) para la seleccién de personal; publica subasta (ventas en —); publicacidn de textos publicitarios;
publicas (relaciones —); publicidad; publicidad a través de una red informatica; publicidad callejera;
publicidad exterior; publicidad por correo directo; publicidad por correspondencia; publicidad radiofénica;
publicidad televisada; publicitaria (actualizacién de documentacién —); publicitario (alquiler de material
—); publicitario (correo —); publicitario (difusién de material —); [folletos, prospectos, impresos,
muestras]; publicitarios (alquiler de espacios —); publicitarios (difusion de anuncios —); publicitarios
(publicacidon de textos —); radiofdnica (publicidad —); recopilacién de estadisticas; recursos humanos
redaccion de textos publicitarios. [...]".

3 En adelante Clasificacion Internacional de Niza.

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



NUmero Unico de radicaddn: 11001-03-24-000-2014-00626-00
Actora: COMERCIAL ECCSAIII S.A.

de 16 de mayo de 2014, emanada del Superintendente Delegado para

la Propiedad Industrial de la citada entidad.

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

Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas viold el articulo 136,
literal a), de la Decisidn 486 de 1o. de diciembre de 2000% de la
Comisién de la Comunidad Andina, por cuanto pasé por alto que los
signos confrontados son absolutamente disimiles desde los puntos de
vista visual, ortografico y fonético, por lo que no se presenta riesgo de

confusién alguno para los consumidores.

Senald que la marca mixta "MARKIA" esta compuesta por un elemento
grafico que la dota de distintividad y la diferencia totalmente de la
expresion solicitada "MARQUIS"; y que, ademas, estd escrita en
cursiva y en dos colores: la particula "“MAR” en negro mientras que

“KIA" en gris.

Que, adicionalmente, se encuentra un disefo en punta que inicia desde
la letra "M"” y se inclina gradualmente hacia la derecha, el cual esta en

color gris y termina en un bosquejo circular que parece representar el

4 En adelante Decision 486.
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punto encima de la letra “I”, mientras que el signo solicitado no cuenta

con elementos graficos.

Asegurd que los signos en controversia Unicamente comparten la
palabra "MAR” y que las particulas "KIA” y "QUIS”, no tienen ninguna

relacion, pues incluso se pronuncian de manera diferente.

Respecto a la comparacion ortografica, indico que los signos
cotejados difieren en su longitud y en el numero de silabas que los
componen, lo cual resulta significativo teniendo en cuenta que se trata
de expresiones cortas; y que el cambio de dos a tres silabas entre éstos

es sustancial, dado que tiene un efecto en su pronunciacion.

Sostuvo que frente a la comparaciéon fonética las expresiones
enfrentadas solamente comparten el elemento "MAR”, el cual puede
estar presente igualmente en una infinidad de marcas, lo que lo

convierte en una expresion débil.

Afiadié que el signo solicitado dentro de sus elementos adicionales

incorpora la particula “QUIS”, mientras que la marca registrada
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incorpora las letras "KIA"”, compuesta por dos vocales y corresponde a

un hiato.

Que, ademas, el signo solicitado solamente se compone de una vocal
que es la “I" y finaliza con una consonante que es la “S”, lo que implica

una pronunciacion totalmente diferente e impactos fonéticos disimiles.

Seflalé que la SIC ya le habia concedido el registro de tres marcas
nominativas y mixta, que contienen el elemento "MARQUIS”, esto es,
"MARQUIS HOME"”, "MARQUIS HOME"” y "MQS BY MARQUIS", en

las clases 20 y 21 de la Clasificacion Internacional de Niza.

Adujo que es inentendible que le hayan negado el registro de la
expresion solicitada, cuando el mismo ya habia sido incluido en otras
marcas previamente registradas; y que por su caracter distintivo, ya
goza de un reconocimiento en el mercado y hace parte de una misma

familia de marcas.

Aseverd que no es dable sefalar un posible riesgo de confusién
respecto de la expresién "MARKIA", pues se estaria "desafiando" la

legalidad que revisten los actos administrativos a través de los cuales
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se concedieron los registros antes mencionados, amparados por una

presuncion de legalidad.

I1.- CONTESTACION DE LA DEMANDA

II.-1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte actora
por carecer de apoyo juridico. Para el efecto, adujo que el fundamento
legal de los actos administrativos acusados se ajustaba plenamente a
derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia

marcaria.

Seflalé que el signo solicitado es una expresidon compuesta que
incorpora el elemento sobre el cual pesa la distintividad de la marca
previamente registrada; y que tal coincidencia generaria confusién
indirecta, pues sin duda alguna la presencia de los términos
"MARQUIS” y "MARKIA”, en los signos enfrentados, los cuales
ocupan un lugar determinante dentro del conjunto, causa
irremediablemente en la mente del usuario una idea de asociacién

entre los servicios que distinguen cada una de éstas.

II.-2. La sociedad MARCALI S.A., tercero con interés directo en las

resultas del proceso, solicitd denegar las pretensiones de la demanda.
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Sefalé que las silabas "QUIS” y “KIA”, al ser pronunciadas por el
consumidor en complementacién de la silaba *“MAR”, no distinguen
entre una “"Q"” o una “K” y solo hasta que se percibe visualmente el
elemento, podria el consumidor determinar si corresponde o no a su
eleccion, denominandose lo anterior como la “percepcidén sensorial” del

elemento.

Asegur6é que la impresion en el consumidor no solo es visual sino
también fonética y, en ese sentido, las expresiones "MARKIA” y

“MARQUIS"” no son disimiles en su pronunciacion.

III.- TRAMITE DE LA ACCION

De conformidad con lo ordenado por el articulo 180 de la Ley 1437 de
2011°, el 8 de agosto de 2016 se llevé a cabo la Audiencia Inicial, a la
cual asistieron, la sociedad COMERCIAL ECCSA III S.A., en su
calidad de actora del proceso, asi como la SIC, en su condicién de

entidad demandada y el Agente del Ministerio Publico.

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

nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el articulo

5 En adelante CPACA.
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138 del CPACA; enseguida se procedié al saneamiento del proceso,
sobre el cual las partes intervinientes no observaron ningun vicio que
pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador
declar6 debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que

pudiere adolecer el proceso.

Posteriormente, el Despacho Sustanciador se pronuncié respecto de las
excepciones de mérito propuestas por el tercero con interés directo en
las resultas del proceso y la parte demandada, denominadas,
respectivamente, “Imposibilidad de uso de la marca "MARQUIS” por
parte de la demandante por confusion con la razén social "MAKRIA S.A”
y la marca "MARKIA", “La publicidad y la posible induccion en error al
consumidor por el uso de la marca "MARQUIS” y la coexistencia de
"MARKIA"; y “Legalidad de los actos administrativos demandados” e
“Inexistencia de la alegada violacion del articulo 136, literal a), de la
Decision 486", frente a las cuales se decidié que éstas no prosperaban,
toda vez que sus fundamentos envolvian la defensa de los actos
acusados, lo cual significaba que no constituian excepciones

propiamente dichas.

Acto seguido se procedid a la fijacidon del litigio, en los siguientes

términos:
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Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si las
resoluciones nims. 12355 de 21 de marzo de 2013 y 31846 de
16 de mayo de 2014, mediante las cuales la SIC denegd a la actora
el registro como marca del signo nominativo “MARQUIS”, para
distinguir servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificacidon
Internacional de Niza, con fundamento en la marca mixta "MARKIA”
previamente registrada a nombre de la sociedad MARCALI S.A.,
tercero con interés directo en las resultas del proceso, vulneran lo

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

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

términos expuestos.

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

directo en las resultas del proceso.

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

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

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION

IV.-1. La sociedad MARCALI S.A., tercero con interés directo en las
resultas del proceso, reiterd los argumentos expuestos en el escrito de la
contestacion de la demanda, para lo cual sefialé que el signo cuestionado

es similarmente confundible con el de su propiedad.

IV.-2. El Agente del Ministerio Publico, mediante Concepto nim. 00133
de 30 de noviembre de 2018, solicité denegar las pretensiones de la
demanda. Al respecto, sostuvo que la marca objeto de controversia no
puede coexistir en el mercado con la marca mixta "MARKIA", por
cuanto se vulnerarian derechos exclusivos de propiedad intelectual
concedidos con anterioridad y se generaria riesgo de confusion en el

consumidor.

IV.-4. En esta etapa procesal, la parte actora y la SIC guardaron

silencio.

V.- INTERPRETACION PREJUDICIAL
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El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la
solicitud de Interpretacién Prejudicial de la norma comunitaria invocada

como violada en la demanda, concluyd®:

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

[..]

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

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

[..]

1.3. Se debera examinar si entre los signos confrontados existe
identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz
de generar riesgo de confusion (directo o indirecto) o de
asociacion en el publico consumidor, teniendo en cuenta en esta
valoracidon que la similitud entre dos signos puede ser:

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

b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los
signos en conflicto. La determinacion de tal similitud depende,
entre otros elementos, de la identidad en la silaba tdnica o de
la coincidencia en las raices o terminaciones; sin embargo,

6 Proceso 238-IP-2017.
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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.

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

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

[..]

2. Comparacion entre signos mixtos y denominativos

[..]

2.5. En consecuencia, al realizar el cotejo entre marcas
denominativas y mixtas, se debera identificar, cual de los
elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del
consumidor, si el denominativo o el grafico.

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

b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo,
debera realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes
reglas para el cotejo de signos denominativos:

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

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

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogota D.C. - Colombia
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Los segundos, son fragmentos minimos capaces de expresar un
significado y que unido a un lexema modifica su definicion.

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

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

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

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

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

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

[..]

3. Familia de marcas

[..]

3.2 Una familia de marcas es un conjunto de signos distintivos
que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo
distintivo comun, mediante el cual el publico consumidor las
asocia entre si y las relaciona con un mismo origen empresarial

[.]"
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VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

La SIC mediante los actos administrativos acusados, esto es, las
resoluciones niums. 12355 de 21 de marzo de 2013 y 31846 de
16 de mayo de 2014, denegd el registro como marca del signo
nominativo “MARQUIS” a la actora, para amparar servicios
comprendidos en la Clases 35 de la Clasificacion Internacional de Niza,
al estimar que resultaba similarmente confundible con la marca
previamente registrada “"MARKIA"”, que también ampara servicios de

la citada Clase 35.

A juicio de la demandante, los signos enfrentados “"MARKIA" y
“"MARQUIS” son absolutamente disimiles desde los puntos de vista
visual, ortografico y fonético, por lo que no se presenta riesgo de

confusién alguno para los consumidores.

El Tribunal, en la Interpretacion Prejudicial solicitada por esta
Corporaciéon, estimdé 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 norma aludida es la siguiente:

Decision 486.

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogota D.C. - Colombia
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"[...]

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

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

[.J"

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de los signos en
controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo

marcario, que senald el Tribunal en este proceso, asi:

“[...] 1.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto,
se debera observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:

a) 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 o ideoldgica.

b) 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.

c) 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.

d) Al realizar la comparacion es importante colocarse en el lugar
del consumidor y su grado de percepcion, de conformidad con
el tipo de productos o servicios de que se trate [...]".

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogota D.C. - Colombia
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Para efectos de realizar el cotejo a continuacion se presentan los signos

en conflicto, asi:

MARQUIS

SIGNO NOMINATIVO CUESTIONADO’

MARCA MIXTA PREVIAMENTE REGISTRADA?®

Ahora, como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta
“"MARKIA"”, como lo es la previamente registrada, con otro signo
nominativo, "“MARQUIS"”, solicitado por la actora, es necesario
establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que el
examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de
determinar cual de los elementos es el que capta con mayor facilidad

y recuerda en el mercado.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en
la marca mixta, no asi las graficas que la acompainan, pues su sola

lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que

7 Folio 13 del cuaderno principal.
8 Folio 13 del cuaderno principal.
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distinguen, sin que la parte grafica sea de relevancia, amén de que los
servicios amparados bajo la misma son solicitados a su prestador por

su denominacién y no por la descripcion de aquella.

En ese sentido, es menester precisar que la Interpretacién Prejudicial
enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo el
cotejo se debera realizar de conformidad con las siguientes reglas para

la comparacion entre signos mixtos:

“[...]” 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-ologo.

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

Si los signos en conflicto comparten un lexema o raiz 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 ténica.

. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podria generarse
riesgo de confusion ideoldgica. Los lexemas imprimen de significado

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

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 Decisibn 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 servicios que se pretenden proteger con el signo, al

punto de poder causar confusion en aquél.

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

que pueda existir entre los mismos.

A efectos de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los

siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretacion Prejudicial:

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogota D.C. - Colombia
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“[...] a) Ortografica: Se refiere a la semejanza de las letras de
los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuracion;
esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de
la o las palabras, el numero de silabas, las raices, o las
terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales
pueden inducir en mayor grado a que la confusion sea mas
palpable u obvio.

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

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

Antes de ello, cabe sefalar que el Tribunal ha reiterado que el Juez
Consultante no debe tener en cuenta las expresiones de uso comun
que forman parte de los signos al realizar el examen comparativo de

las mismos.

Frente a dicho aspecto, la Sala en sentencia de 23 de enero de 2014°

dijo lo siguiente:

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

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

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

° Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion Primera, sentencia de 23 de enero de
2014, expediente identificado con el nimero Unico de radicacion 2007-00230-00, C.P. Maria Elizabeth
Garcia Gonzalez.
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"Al realizar el examen comparativo de marcas que se
encuentran conformadas por palabras de uso comun, éstas no
deben ser consideradas a efecto de determinar_si existe
confusion, siendo ésta una circunstancia de excepcion a la

regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse

atendiendo a una simple vision de conjunto de los signos que
se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

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

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

que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el publico en
general los siga utilizando [...]”. (Resaltado fuera de texto).

Sin embargo, debe advertirse que si la exclusidon de los componentes
de esas caracteristicas llega a reducir el signo de tal manera que
resultara imposible hacer una comparacion puede hacerse el cotejo
analizando los signos en su conjunto, la percepcién del publico
consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado

de distintividad de los signos en conflicto, conforme lo sefialé el

Tribunal, en la Interpretacién Prejudicial 318-IP-2019:

"]

3.8. No obstante, si la exclusion de los componentes de esas
caracteristicas (de uso comun) 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 se debera analizar los 'signos en
su conjunto, la percepcion del publico consumidor o cualquier
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circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los
signos en conflicto.

[.]"

En el caso sub examine, se encontrd que en la pagina web de la entidad
demandadal® figuran las siguientes marcas, que a la fecha de la
expedicion de los actos administrativos acusados se encontraban

registradas en la citada Clase 35, que contienen la expresion "MAR":

SIGNO TITULAR
MARKETING STUDIO CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE
INVESTIGACIONES (Mixta)
MARQUARDT (Mixta) PAUL RAMIRO LEON CARDENAS
MARKETING ESTRATEGIA MARKETING
COMUNICACIONES (Mixta) COMUNICACIONES LTDA
MEDIMARKET ALEXANDER CASTRO BARRETO
PHARMACEUTICAL
(Nominativa)
FULL MARKET (Mixta) COLOMBIANA DE GAS VEHICULAR
S.A.

Lo anterior pone de manifiesto que es una expresiéon de uso comun y
débil respecto de los servicios de la Clase 35 de la Clasificacién

Internacional de Niza.

10 www.sipi.gov.co. Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las
marcas “MARKETING STUDIO INVESTIGACIONES”, “"MARQUARDT"”, “"MARKETING COMUNICACIONES”,
“MEDIMARKET PHARMACEUTICAL"” y “FULL MARKET” el 24 de marzo de 2023, en el aplicativo SIPI, de
conformidad con el articulo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de
Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022).
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Y al tratarse de una particula de uso comun no puede ser utilizada o
apropiada Unicamente por un titular marcario, es decir, que como es
un vocablo usual, puede ser utilizado por cualquier persona para
conformar sus marcas, siempre y cuando las mismas contengan

palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva.

Sobre el particular, el Tribunal ha precisado lo siguientel!:

“[...] 3.7. Si bien la norma transcrita prohibe el registro de signos
conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales,
las palabras o particulas de uso comun al estar combinadas con otras
pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se
puede proceder a su registro. En este ultimo caso, el titular de
dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso
comun puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello,
significa que su marca es débil porque tiene una fuerza
limitada de oposicion, ya que las particulas genéricas o de uso
comun se deben excluir del cotejo de la marca [...]”. (Resaltado
fuera de texto)

Por lo tanto, el tercero con interés directo en las resultas del proceso
como titular de una marca con un elemento de uso comun, esto es,
“MAR”, no puede impedir la inclusiéon de dicha particula o palabra en
marcas de terceros y fundar en esa sola circunstancia la existencia de
confundibilidad, ya que se le estaria otorgando un privilegio sobre un

elemento de uso generall?.

1 Interpretacion Prejudicial 318-IP-2019.
12 Andlisis este efectuado por la Sala en sentencia de 6 de abril de 2017, expediente identificado con el
ndmero Unico de radicacién 2010-00023-00, M.P. Maria Elizabeth Garcia Gonzalez, que ahora se prohija.
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Sobre el particular, la Sala puntualiza que si bien es cierto que, en
principio, la expresidon de uso comun “MAR”, que forma parte de los
signos cotejados, no debe ser tenida en cuenta al realizar el examen
comparativo de las mismas, también lo es que al excluir dicha particula
de uso comun se reducen los signos de tal manera que resulta
imposible hacer una comparacion, razén por la cual, en este caso, el

Juez debe hacer el cotejo analizando los signos en su conjunto.

Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parametros antes

enunciados, la Sala procede al cotejo de los signos en conflicto.

Respecto a la similitud ortografica, es preciso indicar que los signos
en conflicto cuentan con diferente extension, asi como distinta
secuencia vocadlica y consonantica, pues el signo cuestionado,
“MARQUIS"”, se conforma por una (1) palabra, dos silabas (2) (MAR-
QUIS), cuatro (4) consonantes (M-R-Q-S) vy tres (3) vocales (A-U-I),
mientras que la marca previamente registrada, “MARKIA”, esta
compuesta por una (1) palabra, dos (2) silabas (MAR-KIA), tres (3)

consonantes (M-R-K) y tres vocales (A-I-A).

Cabe mencionar que el signo solicitado, al estar acompanado de otro

vocablo en su final, como lo es la particula “"QUIS"”, genera un signo
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completamente distintivo, que lo hace registrable y permite concluir

gue no hay similitud ortografica.

En efecto, si bien es cierto que los signos enfrentados comparten la
particula de uso comun, “"MAR”, la cual, como ya se dijo, puede ser
utilizada por cualquier persona para formar sus marcas, también lo es
que este vocablo en el signho cuestionado se encuentra combinado con

una expresion diferente, “"QUIS".

En virtud de lo expuesto, de la comparacién entre los signos
enfrentados no se evidencia que exista similitud ortografica alguna, en

la medida que corresponden a expresiones totalmente diferentes.

En cuanto a la similitud fonética, la Sala estima que la pronunciacién
de los signos cotejados es diferente, debido a que, como se dijo, son
expresiones totalmente diferentes, maxime si se tiene en cuenta que

presentan terminaciones distintas.

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

diferencia:

MARQUIS - MARKIA - MARQUIS - MARKIA - MARQUIS - MARKIA
MARQUIS - MARKIA - MARQUIS - MARKIA - MARQUIS - MARKIA
MARQUIS - MARKIA - MARQUIS - MARKIA - MARQUIS - MARKIA
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MARQUIS - MARKIA - MARQUIS - MARKIA - MARQUIS - MARKIA

Al respecto, la Sala advierte que el hecho de que los signos cotejados
tengan terminaciones diferentes hace que su pronunciaciéon y fonética
sean distintas, por cuanto al acudir al método de cotejo sucesivo se
puede apreciar que el empleo de terminaciones distintas le aporta una
fuerza distintiva especial a los signos, lo que los hace registrables, sin
que se lleve al consumidor a pensar que se trata de un mismo servicio

0 se genere algun riesgo de confusién o asociacion.!3

En efecto, la Sala observa que al pronunciar el signo solicitado
“"MARQUIS” que cuenta con una letra “S"” en su final, hace que se
genere un fonema consonantico fricativo dentoalveolar sordo, mientras
la previamente registrada “MARKIA"” al terminar con la letra “"A”,

forma un fonema vocalico abierto central.

Respecto a la similitud ideoldgica, la Sala estima que los signos
objeto de controversia son de fantasia porque no tiene un significado

conceptual propio en el idioma castellano que sea identificable por el

3 Asi lo ha sostenido esta Seccidn. Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion
Primera, sentencia de 31 de agosto de 2017, C.P. Maria Elizabeth Garcia Gonzalez, niUmero Unico de
radicacién 11001032400020120027500. Reiterado en sentencia de 31 de enero de 2019, C.P. Hernando
Sanchez Sanchez (E), numero Unico de radicacion 11001-03-24-000-2014-00121-00. Reiterado en
sentencia de 11 de junio de 2020, C.P. Nubia Margoth Pefia Garzdn, nimero Unico de radicacién 11001-
03-24-000-2011-00061-00.
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consumidor promedio colombianol4, razén por la que no se pueden
I

cotejar desde este aspecto?>.

Asi las cosas, del andlisis de los conceptos resefiados y de los signos
confrontados, la Sala no advierte similitud ortografica ni fonética, que
lleve a considerar que se configura riesgo de confusidon, dado que el
signo solicitado cuestionado, “MARQUIS”, es lo suficientemente

distintivo y diferente de la previamente registrada.

Comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de
irregistrabilidad analizada (articulo 136, literal a), de la Decisién 486),
es decir, que existan similitudes entre los signos cotejados de las que
se pueda derivar un riesgo de confusidn o asociacién para el
consumidor, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto
del articulo en mencidén, relativo a la conexidad de los servicios que
identifican dichos signos, debido a que la causal en mencidn exige del

cumplimiento de los dos supuestos para su aplicacion.

4 No obra en el plenario medio probatorio que determine que la traduccion de las palabras "MARQUIS”,
y "“MARKIA" sean de conocimiento generalizado. Criterio sefialado por la Sala en sentencia de 18 de marzo
de 2021, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion Primera, C.P. Roberto Augusto
Serrato Valdés, num. Unico de radicaciéon 2011-00321-00.

1> Criterio sefialado en sentencia de 1o de julio de 2021. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Seccion Primera, C.P. Nubia Margoth Pefia Garzdn, num. Unico de radicacién 20212-00055-
00.
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Ahora, la actora indicd que la SIC pasé por alto que es titular de una
familia de marcas, las cuales contienen la palabra " MARQUIS", entre

estos, los siguientes registros marcarios:

MARCA CLASE | CERTIFICADO
MARQUIS HOME 20 310983
(NOMINATIVA)
MARQUIS HOME 21 309107
(NOMINATIVA)
21 459220
MQS BY MARQUIS (MIXTA)

Sobre el particular, el Tribunal precisé que la familia de marcas debe
ser entendida 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, de la siguiente manera:

“[...] 4.2. Una familia de marcas es un conjunto de signos
distintivos que pertenecen a un mismo titular y que poseen un
rasgo distintivo comun, mediante el cual el publico consumidor las
asocia entre si'y las relaciona con un mismo origen empresarial.

4.3. 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 en la denominacion, sera,
por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante
comun hara que todas las marcas que lo incluyan produzcan una
impresién general comun, toda vez que induciréa a los
consumidores a asociarlas entre si y a pensar que los productos a
que se refieren participan de un origen comun. Dada que el
elemento dominante comun obra como un indicador de
pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que
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el consumidor medio considere que el producto o servicio donde
figura el citado elemento comun constituye objeto de una marca
que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el
registro de aquélla, en caso de corresponder a distinto titular,
podria inducir a confusion.

4.4. El fenébmeno de la familia de marcas se diferencia
claramente de las marcas conformadas por una particula de
uso comiin, 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 comiin no puede impedir que otros la usen
en la conformacion de otro signo distintivo,; caso contrario sucede
con la familia de marcas, cuyo titular si puede impedir que el rasgo
distintivo comun, que no es genérico, descriptivo o de uso comun,
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 [...]”. (Resaltado fuera de texto).

De acuerdo con lo anterior, la Sala estima que las marcas traidas a colacion
por la actora no pertenecen a una familia marcaria, habida cuenta que la
particula "MAR”, que forma parte de los signos cotejados, como ya se dijo,
es una expresidon que es comunmente utilizada en la Clase 35 de la
Clasificacién Internacional de Niza, en la medida en que existen muchas
otras personas que han registrado sus marcas en la misma Clase utilizando
la citada particula; y, por ello, dicho vocablo no lograria identificar de
manera exclusiva los servicios de la Clase 35 de la Clasificacion

Internacional de Niza.
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En tal escenario, mal podria impedirse que otras personas utilicen el
término “MAR", para identificar sus servicios, pues el elemento
distintivo no identifica plenamente los servicios que comercializa su

titular en la citada Clase 35.

Sobre la familia de marcas y las expresiones de uso comun, esta Seccion

en sentencia de 9 de julio de 2020, que ahora se prohija, sostuvo:

“[...] De la familia de marcas

65. Aunado a lo anterior el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina también recomendd abordar el tema de familia de marcas
para entenderla 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. Esta Seccién!® se pronunci6 sobre
la familia de marcas en los siguientes términos:

“[...] La Sala recuerda que una familia de marcas es un
conjunto de signos 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. [...] Asimismo, el Tribunal
ha precisado que "[...] el fenémeno de la familia de
marcas se diferencia claramente de las 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 razén, el titular de una marca que contenga una
particula de uso comun no puede impedir que otros la
usen en la conformacion de otro signo distintivo; caso
contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular si
puede impedir que el rasgo distintivo comun pueda ser
utilizado por otra persona, ya que este elemento
distintivo identifica plenamente los productos que

16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion Primera; sentencia de 10 de mayo
de 2018; C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; nimero Unico de radicacién 11001032400020100038600.
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comercializa el titular del conjunto de marcas y, ademas,
genera en el consumidor la impresion de que tienen un
origen comun [...]”.

66. A juicio de la Sala, en el caso sub examine no
se presenta una familia marcaria, habida cuenta de
que la particula GRI que forma parte de la marca
concedida, no logra identificar de manera
exclusiva los productos de la Clase 9 de Ila
Clasificacion Internacional de Niza respecto de los
cuales el tercero con interés directo en las resultas
del proceso solicité su registro, en la medida en
que existen muchas otras personas que han
registrado productos similares, incluso en Ila
misma clase utilizando la citada particula’. De ello
da cuenta el cuadro a que se aludié al momento de
realizar el estudio de las palabras o expresiones de
uso comun en esta providencia.

67. En tal escenario, mal podria impedirse que
otras personas utilicen esa particula para
identificar sus productos, ya que, se insiste, la
particula GRI no identifica plenamente los
productos que comercializa la parte demandante.
Ademas, dentro del expediente no se encuentra
probado que el consumidor medio considere que el
producto donde figura el citado elemento comin
constituye objeto de una marca que pertenezca a
determinada familia de marcas, en particular, a
aquellas que es titular la parte demandante [...]".18

En este orden de ideas, al poseer el signo solicitado "MARQUIS” la
condicién de “distintividad” necesaria y no existir entre los signos
confrontados semejanzas significativas que puedan inducir a error al
consumidor, la Sala considera que en el presente caso no se configurd

la causal de irregistrabilidad sefialada en el articulo 136, literal a), de

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion Primera; sentencia de 23 de octubre
de 2014; C.P. Guillermo Vargas Ayala; nimero unico de radicacién 11001032400020090000400.

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccién Primera; sentencia de 9 de julio de
2020; C.P. Hernando Sanchez Sanchez; nimero Unico de radicacion 11001032400020090050000.
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la Decisién 486 de 2000, lo que impone declarar la nulidad de los actos
acusados, como en efecto se dispondra en la parte resolutiva de esta

providencia.

Finalmente, se le reconocerd personeria a la doctora MARIA
CRISTINA RINCON GIRALDO, como apoderada de la
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de
conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes en el

indice 76 del expediente digital agregado al sistema SAMAL.

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

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

FALLA

PRIMERO: DECLARAR Ia nulidad de los actos administrativos

acusados.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la SIC
conceder el registro de la marca nominativa “MARQUIS” para

distinguir servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificacidon
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Internacional de Niza, en favor de la actora; y publicar la parte

resolutiva de esta providencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

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

articulo 128 de la Decision 500 de la CAN.

CUARTO: TENER a la doctora MARIA CRISTINA RINCON
GIRALDO, como apoderada de l|la SUPERINTENDENCIA DE
INDUSTRIA Y COMERCIO, de conformidad con el poder y los
documentos anexos obrantes en el indice 76 del expediente digital

agregado al sistema SAMAL.

QUINTO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las

anotaciones de rigor.

COPIESE, NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leida, discutida y

aprobada por la Sala, en la sesion del dia 31 de marzo de 2023.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDES OSWALDO GIRALDO LOPEZ
Presidente (E) Ausente con permiso
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NUBIA MARGOTH PENA GARZON HERNANDO SANCHEZ SANCHEZ

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