CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Bogot3a, D.C,, veintisiete (27) de abril de dos mil veintitrés (2023)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PENA GARZON

Ndamero unico de radicacion: 11001-03-24-000-2014-00095-00
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Actora: BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A. -BIOMAX S.A.-

TESIS: ENTRE EL SIGNO CUESTIONADO “OILCHECK” Y LA MARCA
PREVIAMENTE REGISTRADA “OILTEC” NO SE ADVIERTE SIMILITUD
ORTOGRAFICA NI FONETICA, TENIENDO EN CUENTA EL EMPLEO DE
TERMINACIONES DISIMILES, QUE LE APORTAN UNA FUERZA
DISTINTIVA ESPECIAL. LA PARTICULA "OIL"” ES DE USO COMUN EN
LAS CLASES 42 Y 37 DE LA CLASIFICACION INTERNACIONAL DE
NIZA.

SENTENCIA DE UNICA INSTANCIA

La Sala decide, en Uunica instancia, la demanda promovida por la
sociedad BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A. -BIOMAX S.A.-,
mediante apoderada 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:

13, Es nula la Resolucion num. 00060967 de 16 de octubre de
2013, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad

Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio?.

1 En adelante SIC.
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23, Que como consecuencia de la declaracién de nulidad de la
resoluciéon en mencion, a titulo de restablecimiento del derecho, se
ordene a la SIC conceder la marca mixta "OILCHECK"” para distinguir
servicios comprendidos en la Clase 37 de la Clasificacion 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 26 de junio de 2012, solicitd el registro como marca del signo
mixto “OILCHECK"” para distinguir servicios de la Clase 372 de la
Clasificacion Internacional de Productos y Servicios para el Registro de

las Marcas3.

2 El referido signo se solicité para distinguir los siguientes servicios: “/...] Servicios de cambio de aceite y
de filtros, engrase de partes vehiculos, alineacion y balanceo, centro de lavado y embellecimiento. [...]”.
3 En adelante Clasificacion Internacional de Niza.
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2°: Que publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, la
sociedad ORGANIZACION TERPEL S.A. presentd oposicién a la
solicitud “OILCHECK"” (mixta) con fundamento en el riesgo de
confundibilidad que se presentaba con su marca, previamente

registrada, "OILTEC” (mixta).

39: Que mediante la Resolucién num. 11624 de 20 de marzo de 2013, la
Directora de Signos Distintivos de la SIC declaré infundada la oposicion
formulada por la sociedad ORGANIZACION TERPEL S.A. y concedié el
registro de la marca "OILCHECK" (MIXTA), para distinguir servicios

comprendidos en la Clase 37 de la Clasificacion Internacional de Niza.

490: Que contra la citada decision la sociedad ORGANIZACION TERPEL
S.A. interpuso recurso de apelaciéon, siendo resuelto por el
Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC que, a
través de la Resolucion num. 00060967 de 2013, revocd la decisidon
apelada, declard fundada la oposicidén presentada y, en consecuencia,
denegd el registro como marca del signo mixto “OILCHECK" para

distinguir servicios de la citada Clase 37.

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

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogota D.C. - Colombia
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Que la SIC al expedir la resolucion acusada vulnerd los articulos 134,
135, literal b) y 136, literal a), de la Decisién 486, toda vez que el signo
“OILCHECK"” (MIXTO), solicitado a registro, no es idéntico ni existe
semejanza capaz de generar riesgo de confusién o de asociacidn con la

marca previamente registrada "OILTEC” (MIXTA).

Manifestd que para el caso en concreto no existe riesgo de confusion o
asociacion marcaria entre los signos “"OILCHECK"” (MIXTA), por ella
solicitada, y "OILTEC” (MIXTA), previamente registrado, teniendo en
cuenta las diferencias existentes entre los signos, debido a que el
consumidor puede identificar, sin lugar a error, el origen empresarial de

los productos y servicios respectivos.

Indico que el signo "OILCHECK"” (MIXTO) incorpora elementos graficos
coloridos y originales que generan un impacto visual diferenciador frente
a la marca “"OILTEC"” (MIXTA), habilitando la posibilidad de coexistir
en el mercado, pues la primera esta formada por la expresion “OIL"” en
color amarillo, seguida de "CHECK" en color blanco, mientras que la
segunda esta escrita en letras blancas, salvo la “T” que esta en azul

OSCUro.

En cuanto al aspecto gréafico y visual, adujo que la marca y el signo

enfrentados no presentan similitudes que hagan que visualmente el
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consumidor medio las identifique como iguales o que tienen un mismo

origen empresarial.

Agregd que la expresion “OIL” es de uso comun en tratandose de
servicios de la Clase 37 de la Clasificacidon Internacional de Niza, razon
por la cual no se puede pretender tener exclusividad sobre la misma,
maxime si se tiene en cuenta que el signo “OILCHECK” (MIXTO)
presenta una estructura gramatical diferente a la de la opositora, toda
vez que los sufijos "CHECK"” y “TEC"” son diferentes y no guardan
coincidencias entre si, lo que igualmente sucede con su extensidn,

combinacion y nimero de letras.

Sefalé que desde el punto de vista fonético la marca y el signo en
conflicto cuentan con diferencias tanto en el nimero de letras y
consonantes, asi como también en sus terminaciones, las cuales generan

sonidos distintos que hacen que no se presente confusién.

Sostuvo que la marca y el signo en conflicto presentan significados y
contenidos conceptuales diferentes, pues si bien es cierto que ambos
comparten el prefijo “"OIL"”, también lo es que los sufijos “"CHECK" vy

“TEC” traducen significados completamente distintos. Por un lado,
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“CHECK" significa revisar o chequear, y, por el otro, “TEC” hace

referencia a la tecnologia.

Alegd que de acuerdo con los criterios doctrinarios y jurisprudenciales,
el sigho “"OILCHECK"” (MIXTO) cuenta con la suficiente capacidad
distintiva e individualizadora frente a los signos pertenecientes a la
sociedad ORGANIZACION TERPEL S.A., toda vez que no existen

semejanzas graficas, fonéticas y conceptuales entre ellos.

II.- 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 del acto administrativo acusado se ajustaba plenamente a
derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia

marcaria.

Seflalé que entre la marca y el signo confrontados existen semejanzas
de tipo ortografico y fonético, toda vez que comparten la particula
“OIL"”; y que la adicion del vocablo "CHECK" en el signo cuestionado,
no es suficiente para diferenciarlo de la marca previamente registrada

“OILTEC”.
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Adujo que entre los productos y servicios que distinguen la marca y el
signo en conflicto existe conexidad competitiva, por cuanto comparten
los mismos canales de comercializacidn, presentan similares medios de

publicidad y tienen una relacién o vinculacién entre ellos.

II.-2. La sociedad ORGANIZACION TERPEL S.A., tercero con interés
directo en las resultas del proceso, solicité denegar las pretensiones de

la demanda.

Seflalé que el signo solicitado “OILCHECK"” no cuenta con las
calidades suficientes para ser registrado como marca, dadas las
semejanzas que presenta con la marca previamente registrada
“OILTEC”, habida cuenta que tienen una igual raiz, nimero de

fonemas y ubicacidn de las vocales.

Asegurd que la marca y el signo confrontados cuentan con similitudes
ortograficas, pues si bien es cierto que “"OIL"” es de uso comun, también
lo es que las particulas "CHECK” y “TEC"” son semejantes, puesto que
tienen la misma vocal “"E”; y que las diferencias entre las letras "CH" y

“T”, a su juicio, son casi imperceptibles.
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III.- TRAMITE DE LA ACCION

De conformidad con lo ordenado por el articulo 180 de la Ley 1437 de
20114, el 11 de septiembre de 2017 se llevd a cabo la Audiencia Inicial,
a la cual asistieron, la sociedad BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A. -
BIOMAX S.A.-, en su calidad de actora del proceso, asi como la SIC,
en su condicion de entidad demandada y la sociedad ORGANIZACION
TERPEL S.A., como tercero con interés directo en las resultas del

proceso.

En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales
surtidas, en el que se expuso que la demanda se admitié6 como de
nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el articulo
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
declaré debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que

pudiere adolecer el proceso.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas por

la parte demandada, no se adopté decision al respecto.

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

términos:

Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si la
Resolucion num. 00060967 de 16 de octubre de 2013, mediante
la cual la SIC declaré fundada la oposicidén presentada por la sociedad
ORGANIZACION TERPEL S.A. y le denegd a la actora el registro
como marca del signo mixto "OILCHECK"”, para distinguir servicios
comprendidos en la Clase 37 de la Clasificacion Internacional de Niza,
vulneran lo dispuesto en los articulos 134, 135, literal b) y 136, literal

a), de la Decisién 486.

Las partes manifestaron no tener objecion a la fijacién 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.

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



10

NUmero Unico de radicadon: 2014-00095-00
Actora: BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A. -BIOMAX S.A.-

Se sefialé que una vez finalizada la audiencia se suspenderia el proceso
para efectos de elaborar y remitir via electrénica, por la Secretaria de

la Seccién Primera, la solicitud de interpretacion prejudicial.

Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna
en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas.
Teniendo en cuenta lo anterior, se declar6 saneado el proceso hasta

ese momento.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION

IV.-1. La sociedad actora insistié en que se acceda a las pretensiones
de la demanda. Para el efecto, adujo que el signo cuestionado
“OILCHECK"” es distintivo y diferente de la marca previamente

registrada “OILTEC".

IV.-2. La SIC reiteré los argumentos expuestos en el escrito de la
contestacién de la demanda, para lo cual sefialé que la marca y el signo
enfrentados son similarmente confundibles, pues la expresion
solicitada “"OILCHECK"” no cumple con el requisito de distintividad

extrinseca y, por ende, es irregistrable como marca.
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IV.-3. La sociedad ORGANIZACION TERPEL S.A., tercero con interés
directo en las resultas del proceso, solicitd denegar las pretensiones de
la demanda. Al respecto, sostuvo que existe riesgo de confusidon para
el publico consumidor si se llegase a registrar como marca el signo
cuestionado “"OILCHECK", puesto que presenta similitudes desde los
puntos de vista ortografico, visual y fonético con su marca previamente

registrada “OILTEC".

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

silencio.

V.- INTERPRETACION PREJUDICIAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la
solicitud de Interpretacion Prejudicial de las normas comunitarias

invocadas como violadas en la demanda, concluyé’:

"[...] 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:

5 Proceso 19-IP-2018.
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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,
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 ideolégica: 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 gréficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta
los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

[..]
2. Comparacion entre signos mixtos
[..]

2.3. Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en
cuenta lo siguiente:
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a) Si en los signos mixtos 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 como 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 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 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 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 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 Ila
denominacion.
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(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.

b) Si al realizar la comparacion se determina que en los signos
mixtos predomina el elemento grafico 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.

[..]

2.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se debera
determinar el elemento caracteristico de los signos mixtos y,
posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de
conformidad con los criterios sefalados en los puntos
precedentes.

3. Palabras de uso comun en la conformacion de marcas.

[..]
3.2. El Literal g) del Articulo 135 de la Decision 486 dispone:

"Articulo 135.- No podran registrarse como marcas los signos
que:

(..)

g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una
designacion comun o usual del producto o servicio de que se
trate en el lenguaje corriente o en la usanza del pais;

(..)"

3.3. En el marco del Literal g) del Articulo 135 de la Decision
486, se entiende por signo comun o usual aquel que se
encuentra integrado exclusivamente por uno o mas vocablos o
indicaciones de los que se utilizan en el lenguaje corriente o en
el uso comercial del pais en que se ha solicitado el registro del
signo, para identificar los productos o servicios de que se trate.

3.4. En este caso, el signo no sera suficientemente distintivo y
no podra otorgarse a su titular el derecho al uso exclusivo de las
indicaciones comunes o usuales que lo integren.
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3.5. La prohibicion alcanza tanto a los signos denominativos
como a los graficos: en efecto, cuando la disposicion alude a la
indicacion que se utiliza en el lenguaje corriente, cabe
interpretar que se refiere al signo denominativo, y cuando trata
de la indicacion comun en el uso comercial, cabe considerar que
la prohibicién se refiere también al signo grafico.

[..]

3.7. Si bien la norma transcrita prohibe el registro de signos
conformado 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 pude 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
0 de uso comun se deben excluir del cotejo de la marca.

[..]

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 circunstancia que eleve o
disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.

[..]

3.12. En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan
elementos de uso comun en la correspondiente clase de la
Clasificacion Internacional de Niza, para establecer su caracter
distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo
los elementos de uso comun, siendo que su presencia no
impedira el registro de la denominacion en caso de que el
conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo
doten de distintividad suficiente.

4. Conexion entre servicios de Ila Clasificacion
Internacional de Niza

[.]"
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VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

La SIC, mediante el acto administrativo acusado, esto es, la Resolucion
niam. 00060967 de 16 de octubre de 2013, denegd el registro
como marca del signo mixto "OILCHECK” a la actora, para amparar
servicios comprendidos en la Clases 37 de la Clasificacidon Internacional
de Niza, al estimar que resultaba similarmente confundible con la
marca previamente registrada “"OILTEC"”, que ampara productos de la

Clase 42 de la citada Clasificacion.

A juicio de la demandante, la expresién “OIL"” es de uso comun en
tratandose de servicios de la Clase 37 de la Clasificacién Internacional
de Niza, razon por la cual no se puede pretender tener exclusividad sobre
la misma, maxime si se tiene en cuenta que el signo “"OILCHECK"”
(MIXTO) presenta una estructura gramatical diferente a la de Ia
opositora, toda vez que los sufijos "CHECK"” y “TEC"” son diferentes y
no guardan coincidencias entre si, lo que igualmente sucede con su

extension, combinacién y nimero de letras.

El Tribunal, en la Interpretacion Prejudicial solicitada por esta

Corporacion, estimdé que para el caso sub examine era viable la
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interpretacion de los articulos 135, literal g)¢ y 136, literal a), de la
Decision 486 "[...] por ser pertinentes [...]”, no asi la de los articulos
134 y 135, literal b), ibidem, "[...] debido a que no es materia
controvertida el concepto de marca ni la distintividad intrinseca del

signo solicitado [...]".

El texto de las normas aludidas es la siguiente:

Decision 486.

o]

Articulo 135- No podran registrarse como marcas los signos que:

[.]

g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una
designacion comun o usual del producto o servicio de que se trate
en el lenguaje corriente o en la usanza del pais;

[..]

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; [...]"

6 Este articulo fue interpretado de oficio por el Tribunal.
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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, ortogréfica, 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 analisis simultaneo, pues el
consumidor dificilmente observara los signos al mismo tiempo,
sino que lo hara en momentos diferentes.

c) El analisis 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 [...]".

Para efectos de realizar el cotejo a continuacién se presentan los signos

en conflicto, asi:
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SIGNO MIXTO CUESTIONADO’

MARCA MIXTA PREVIAMENTE REGISTRADA?

Ahora, como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta
“"OILTEC"”, como lo es la previamente registrada, con otro signo mixto,
“"OILCHECK"”, 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 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
la marca y el signo confrontados, no asi las graficas que los
acompafan, pues su sola lectura es la que trae en la mente del
consumidor las palabras que distinguen, sin que la parte grafica sea de

relevancia, amén de que los productos y servicios amparados bajo los

7 www.sipi.gov.co. Consultadas la resolucion que denegd registro como marca del signo citado, el 21 de
abril de 2023, en la que consta la parte grafica del mismo, 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).

8 Folio 19 del cuaderno principal.
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mismos son solicitados a su prestador y/o expendedor por su

denominacioén y no por la descripcién de aquellos.

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:

“[...]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
como 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.
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iii) Se debe tener en cuenta la silaba tdnica 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 la marca y el signo en controversia, respecto a sus semejanzas
ortograficas, fonéticas e ideoldgicas, con el fin de determinar el grado

de confusion 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:

“[...] a) Ortografica: Se refiere a la semejanza de las letras de
los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuracion;
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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 ténica 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 senalar 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 sefalar 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:

"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

° 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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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
qgue 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 sefalé el

Tribunal, en la Interpretacién Prejudicial 318-1P-2019:

o]

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
circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los
signos en conflicto.

[.]"
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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 del acto administrativo acusado se encontraban registradas
en las clases 42 y 37 de la Clasificacion Internacional de Niza, que

contienen la expresion "OIL":

e Clase 42:

SIGNO TITULAR
OIL FILTER'S (MIXTA) REPRESENTACIONES OIL FILTERS
S.A.
OILMAX (MIXTA) OILMAX S.A.S.
KROIL (MIXTA) C.I KROIL S.A.
GOLD GREEN OIL (MIXTA) ORLANDO ENRIQUE LONDONO
GUTIERREZ
CARTEROIL (MIXTA) ALMACEN OCCIDENTAL ALOSA S.A.

e Clase 37:

SIGNO TITULAR
OILFLOW SOLUTIONS OILFLOW SOLUTIONS HOLDINGS
(MIXTA) LIMITED
OILTEK COLOMBIA (MIXTA) SUPERIOR ENERGY SERVICES
COLOMBIA LLC, SUCURSAL
COLOMBIA
OILCORP (MIXTA) C.I. CORPORACION PETROLERA S.A.

10 www.sipi.gov.co. Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las
marcas citadas, el 21 de abril 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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OILTOOLS (MIXTA) KMC OILTOOLS BERMUDA
LIMITED
MR. OIL (MIXTA) MR. OIL LTDA

Lo anterior pone de manifiesto que es una expresiéon de uso comun y
débil respecto de los productos y servicios de las clases 42 y 37 de la

Clasificacion Internacional de Niza.

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 siguiente!!:

"[...] 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
comin se deben excluir del cotejo de la marca [...]”. (Resaltado
fuera de texto)

1 Interpretacion Prejudicial 318-IP-2019.
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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,
“OIL"”, no puede impedir la inclusidon 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?.

Sobre el particular, la Sala puntualiza que si bien es cierto que, en
principio, la expresion de uso comun “OIL”, que forma parte de la
marca y el signo 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 de tal manera que resulta imposible
hacer una comparacion, razén por la cual, en este caso, el Juez debe

hacer el cotejo analizandolos en su conjunto.

Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parametros antes
enunciados, la Sala procede al cotejo de la marca y el signo en

conflicto.

Respecto a la similitud ortografica, es preciso indicar que el signo y

la marca en conflicto cuentan con diferente extensién, asi como distinta

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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terminacion y secuencia consonantica, pues el signo cuestionado,
“"OILCHECK", se conforma por una (1) palabra, dos silabas (2) (OIL-
CHECK), cinco (5) consonantes (L-C-H-C-K) y tres (3) vocales (O-I-
E), mientras que la marca previamente registrada, “OILTEC”, esta
compuesta por una (1) palabra, dos (2) silabas (OIL-TEC), tres (3)

consonantes (L-T-C) y tres vocales (O-I-E).

Cabe mencionar que el signo solicitado al estar acompafado de otro
vocablo en su final, como lo es la particula “"CHECK", genera un signo
completamente distintivo que lo hace registrable y permite concluir que

no hay similitud ortografica.

En efecto, si bien es cierto que la marca y el signho enfrentados
comparten la particula de uso comun, “OIL”, la cual, como ya se dijo,
puede ser utilizada por cualquier persona para formar sus marcas,
también lo es que este vocablo en el signo cuestionado se encuentra
combinado con una expresidn diferente, "CHECK"”, mientras que en la

marca previamente registrada estd acompafado de la particula “TEC".

También, cabe precisar, sobre el particular, que la marca previamente
registrada al estar combinadas al final con otro vocablo como lo es la

particula “TEC"”, asi como el cuestionado de la expresién “CHECK",
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generan unos signos completamente distintivos y diferentes, lo que

permite concluir que no hay similitud ortogréafica.

En otras palabras, la expresion “"CHECK"”, refuerza las diferencias entre la
marca y el signo en disputa, dotando al signo cuestionado de mayor
distintividad, otorgandole “[...] la suficiente carga semantica que
permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el
origen empresarial [...]”3, lo que incide en que no se genere riesgo de

confusion o asociacion.

En cuanto a la similitud fonética, la Sala estima que la pronunciacién
de la marca previamente registrada y el signo cotejado es diferente,
debido a que, como ya 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:

OILCHECK - OILTEC - OILCHECK - OILTEC - OILCHECK - OILTEC
OILCHECK - OILTEC - OILCHECK - OILTEC - OILCHECK - OILTEC
OILCHECK - OILTEC - OILCHECK - OILTEC - OILCHECK - OILTEC
OILCHECK - OILTEC - OILCHECK - OILTEC - OILCHECK - OILTEC

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccién Primera, sentencia de 25 de agosto
de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, nimero Unico de radicacion 11001032400020000653501.
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Al respecto, la Sala advierte que el hecho de que la marca registrada
con anterioridad y el signo solicitado tengan terminaciones diferentes
(CHECK - TEC) hace que su pronunciacion 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 mismos, lo que los hace registrables, sin que se lleve al
consumidor a pensar que se trata de un mismo servicio o se genere

algun riesgo de confusion o asociacion.4

Respecto a la similitud ideoldgica, la Sala estima que la marca y el
signo objeto de controversia son de fantasia porque no tiene un
significado conceptual propio en el idioma castellano que sea
identificable por el consumidor promedio colombiano'>, razén por la

gue no se pueden cotejar desde este aspectol®.

14 Asi lo ha sostenido esta Seccion. 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 radicacién 11001-03-24-000-2014-00121-00. Reiterado en
sentencia de 11 de junio de 2020, C.P. Nubia Margoth Pefia Garzén, nimero Unico de radicacion 11001-
03-24-000-2011-00061-00.

> No obra en el plenario medio probatorio que determine que la traduccién de las palabras “OILTEC”, y
“"OILCHECK" sean de conocimiento generalizado. Criterio sefalado por la Sala en sentencia de 18 de
marzo de 2021, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secciéon Primera, C.P. Roberto
Augusto Serrato Valdés, nim. Unico de radicacién 2011-00321-00.

16 Criterio sefialado en sentencia de 1o de julio de 2021. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Seccién Primera, C.P. Nubia Margoth Pefia Garzén, num. Unico de radicacién 2012-00055-
00.
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Asi las cosas, del analisis de los conceptos resefiados y de la marca
opositora y el signo confrontado, la Sala no advierte similitud
ortografica ni fonética que lleve a considerar que se configura riesgo
de confusidn, dado que el signo solicitado cuestionado, “OILCHECK”,
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 la marca y el signo 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 éstos, debido a que la causal en mencion exige del

cumplimiento de los dos supuestos para su aplicacion.

En este orden de ideas, al poseer el signo solicitado "OILCHECK" la
condicion de “distintividad” necesaria y no existir entre éste y la marca
previamente registrada 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 la Decisién 486 de 2000, lo que impone declarar la nulidad
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del acto acusado, como en efecto se 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 Republica y por autoridad de la Ley

FALLA

PRIMERO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo acusado,
esto es, la Resolucién num. 00060967 de 16 de octubre de 2013,
expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial

de la Superintendencia de Industria y Comercio.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la SIC
conceder el registro de la marca mixta "OILCHECK" para distinguir
servicios comprendidos en la Clase 37 de la Clasificacidon 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.
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CUARTO: 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 sesidon del dia 27 de abril de 2023.

OSWALDO GIRALDO LOPEZ NUBIA MARGOTH PENA GARZON
Presidente
HERNANDO SANCHEZ SANCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDES

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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