CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Bogota, D.C., primero (10.) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PENA GARZON

NGmero Gnico de radicaciéon: 11001-03-24-000-2020-00329-00
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Actora: MEZZACORONA S.C.A.

TESIS: SE DECLARA LA NULIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS
ACUSADOS. LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
VULNERO EL DEBIDO PROCESO DE LA PARTE ACTORA, POR CUANTO
AL RESOLVER EL RECURSO DE APELACION INTERPUESTO DENTRO
DEL TRAMITE ADMINISTRATIVO TUVO UNA CAUSAL DE
IRREGISTRABILIDAD DIFERENTE A LA TENIDA EN CUENTA EN
INSTANCIA ANTERIOR PARA DENEGAR EL REGISTRO COMO MARCA
DEL SIGNO SOLICITADO, SIN QUE LA PARTE INTERESADA PUDIERA
CONTROVERTIR DICHO ARGUMENTO.

SENTENCIA DE UNICA INSTANCIA

La Sala decide, en Unica instancia, la demanda promovida por la
sociedad MEZZACORONA S.C.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, Son nulas las resoluciones nums. 58356 de 29 de octubre de

2019, "Por la cual se niega un registro”, expedida por el Director



NUmero Unico de radicacién: 11001-03-24-000-2020-00329-00
Actora: MEZZACORONA S.CAA.

de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria vy
Comerciol; y 16841 de 14 de abril de 2020, “Por la cual se
resuelve un recurso de apelacion”, emanada de la Superintendente

Delegada 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 el registro como marca del signo nominativo

“MEZZACORONA".

33, Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicacién

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 11 de julio de 2019 solicito el registro como marca del signo
nominativo "MEZZACORONA", para distinguir productos de la Clase
332 de la Clasificacién Internacional de Productos y Servicios para el

Registro de las Marcas®.

! En adelante SIC.

2 El referido signo se solicitd para distinguir los siguientes productos: “[...] Bebidas alcohdlicas de origen
italiano [...]".

3 En adelante Clasificacion Internacional de Niza.
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2°: Que, publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial,

no se presentd oposicidon alguna por parte de terceros.

30: Que mediante la Resolucion num. 58356 de 29 de octubre de 2019,
el Director de Signos Distintivos de la SIC denegd el registro como
marca del signo nominativo “MEZZACORONA", para identificar
productos de la Clase 33 de la Clasificaciéon Internacional de Niza, al
encontrarlo de oficio similarmente confundible con las marcas mixta y
nominativa “MMM MEZZALUNA BRUT CASTELMONTIONI” vy
“"CORONA IMPERIAL", previamente registradas en la misma Clase a
favor de las sociedades COLVERONA DISTRIBUCIONES S.A.S. y

BODEGAS DEL RHIN S.A.S., respectivamente.

40: Que contra el citado acto administrativo interpuso recurso de
apelacion, siendo resuelto de manera confirmatoria a través de la
Resoluciéon num. 16841 de 14 de abril de 2020, emanada de la

Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de la SIC.

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

Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas viol6 los articulos 136,

literal @), y 135, literal i), de la Decisién 486 de 2000 de la Decisién

486 de 14 de septiembre de 2000% y 29 de la Constitucién Politica, por

4 En adelante Decision 486.
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indebida aplicacion, toda vez que al momento de resolverse el recurso
de apelacion interpuesto, dicha entidad, de manera errénea, concluyé
gue el signo "MEZZACORONA" resultaba enganoso al asemejarse a la
region geografica de "“MEZZOCORONA", reconocida por su produccion

de vino.

Adujo que tal situacidon vulnera su derecho de defensa, ya que en
primera instancia no se tuvo en cuenta esa causal de irregistrabilidad,
y no tuvo la oportunidad de esgrimir los argumentos por los cuales
estima que el signo solicitado “MEZZACORONA” no resultaba
engafnoso respecto de los productos comprendidos en la Clase 33 de la

Clasificacion Internacional de Niza.

Menciond que en el caso bajo examen no concurren los presupuestos
facticos que determinan que un signo no sea susceptible de registro
como marca, por tratarse de una expresion que puede engafiar sobre
la procedencia geografica del producto que va a identificar, toda vez
gue su domicilio se encuentra en Italia; y que a través del organigrama
del grupo empresarial al que pertenecen, puede observarse que la
fabricacion del producto identificado con la  expresidon

“MEZZACORONA", se realiza a través de su filial NOSIO S.P.A.
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Sefaldé que no existen semejanzas susceptibles de inducir en error al
publico consumidor entre el signo solicitado “"MEZZACORONA" y las
marcas "MMM MEZZALUNA BRUT CASTELMONTIONI"” y "CORONA

IMPERIAL".

Adujo que, en cuanto a la marca "CORONA IMPERIAL", existen
diferencias de tipo ortografico, fonético, ideoldgico y visual, que la
hacen diferente al signo cuestionado, maxime si se tiene en cuenta que
cuentan con diferente extensidn, numero de silabas y una

pronunciacion disimil.

Expreso que las referidas expresiones cuentan con palabras adicionales,
esto es, "IMPERIAL"” y "MEZZA", lo que lleva a que se refuercen las
diferencias entre ellas, mas aun si se tiene en cuenta que tales
particulas se encuentran escritas en diferentes idiomas, pues la primera

esta en castellano y la segunda en italiano.

Indicé que la palabra "MEZZACORONA" es un signo evocativo de la
region "MEZZOCORONA", en Italia, famosa por la elaboracién de
vinos; y que, por su parte, "CORONA IMPERIAL"” hace referencia al

ornamento monarquico que utiliza un emperador.

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



NUmero Unico de radicacién: 11001-03-24-000-2020-00329-00
Actora: MEZZACORONA S.CAA.

Menciond que la expresion "CORONA" es un término débil y de uso
comun para productos comprendidos en la Clase 33 de la Clasificacion
Internacional de Niza, motivo por el cual no existen impedimentos para

que pueda incorporar dicho vocablo en sus signos.

Adujo que en relacion con la marca previamente registrada, “MMM
MEZZALUNA BRUT CASTELMONTIONI", también existen diferencias
de tipo ortografico, fonético e ideoldgico, dadas las diferencias en su

composicion silabica, extensién y pronunciacién.

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 signo
cuestionado reproduce la expresion arbitraria “CORONA”, que

distingue la marca nominativa "CORONA IMPERIAL".

Senalé que frente a la marca mixta “MMM MEZZALUNA BRUT
CASTELMONTIONI", se apreciaba la reproduccidon de la expresion
de fantasia sobre la cual recaia la fuerza distintiva, esto es, la palabra
“MEZZA", sin que la inclusidon en el signo cuestionado de la palabra
“"CORONA", pueda servir de derrotero suficiente de diferenciacién en

el mercado.
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Asegurd que existe una relacidon de conexidad entre los productos que
pretende distinguir el signo solicitado y los amparados por las marcas
registradas, en razén a su sustituibilidad y a que los consumidores

pueden pensar razonablemente que comparten su origen empresarial.

II.-2. Las sociedades COLVERONA DISTRIBUCIONES S.A.S. y
BODEGAS DEL RHIN S.A.S., terceros con interés directo en las
resultas del proceso, a pesar de ser notificadas en debida forma>,

guardaron silencio.

III.- TRAMITE DE LA ACCION

Mediante providencia de 24 de septiembre de 2021, se ordend
prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el
articulo 180 del CPACA, en aplicacién de lo previsto en el numeral 1
del articulo 13 del Decreto 806 de 4 de junio de 2020°, adicionado
hoy en dia por el articulo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 20217,
toda vez que se trata de un asunto de puro derecho y en el que,

ademads, no se formularon excepciones previas y no habia prueba

5 Mediante auto admisorio de 29 de septiembre de 2020, visible a folios 30 a 34 del cuaderno fisico
principal y en concordancia con las constancias de entrega elaboradas por la Secretaria de la Seccidon
Primera, obrantes a folios 37 a 38, ibidem.

6 “Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologias de la informacion y las
comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atencion a
los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Econémica, Social y Ecolégica.”

7 "Por medio de la cual se reforma el Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestion en los
procesos que se tramitan ante la jurisdiccion”,
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alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas

eran documentales.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas,

no se adoptd decision al respecto.

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.

Mediante providencia de la misma fecha se suspendié el proceso para
efectos de elaborar y remitir via electrénica, por la Secretaria de la

Seccidn Primera, la solicitud de interpretacion prejudicial.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION

IV.-1. La actora insistié en que se accedan a las pretensiones de la
demanda y, ademas, reiter6 que se le vulneré el debido proceso
dentro del trdmite administrativo, por cuanto en la segunda instancia
se cambio la totalidad del debate juridico, respecto del cual no tuvo
la oportunidad de ejercer su derecho de contradiccion y se le
desmejord su situacidon con causales ajenas a las tenidas en cuenta

inicialmente.

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



NUmero Unico de radicacién: 11001-03-24-000-2020-00329-00
Actora: MEZZACORONA S.CAA.

IV.-2. La SIC reiterd los argumentos expuestos en la contestacion de
la demanda. Para el efecto, senald que las expresiones enfrentadas
eran similares y que existia una estrecha relacién de conexidad entre

los productos que distinguian.

IV.-3. En esta etapa procesal, las sociedades COLVERONA
DISTRIBUCIONES S.A.S. y BODEGAS DEL RHIN S.A.S. y el

Agente del Ministerio Publico, guardaron silencio.

V.- INTERPRETACION PREJUDICIAL

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

invocadas como violadas en la demanda, concluyé?g:

V]

1. Irregistrabilidad de signos engafnosos

[.]

1.2. Los signos enganosos son aquellos que por si mismos puedan
engafnar a los medios comerciales o al publico en general sobre la
procedencia geografica, la naturaleza, etc. de los productos o
servicios que buscan identificar.

1.3. El literal i) del articulo 135 de la Decision 486 dispone:

i) Puedan engafar a los medios comerciales o al publico, en particular
sobre la procedencia geogréfica, la naturaleza, el modo de
fabricacion, las caracteristicas, cualidades o aptitud para el empleo
de los productos o servicios de que se trate;

8 Proceso 275-IP-2021.
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[.]

2. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Riesgo de confusion directo, indirecto y de asociacion.
Similitud ortografica, fonética, conceptual o ideoldgica 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;

[.]

2.3. 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 valoracion 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 el riesgo de 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 debe 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.

[.]
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2.5. Por otra parte, es importante que al analizar el caso concreto se
verifique si se determinaron las similitudes de los signos en conflicto,
considerando los distintos tipos de semejanza que pueden
presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podria
incurrir en riesgo de confusion directo o indirecto, o en riesgo de
asociacion.

2.6. Sin embargo, no seria suficiente basar la posible confundibilidad
Unicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus
formas, pues el andlisis debe comprender todos los aspectos que
sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los
signos en conflicto. En ese sentido, se debera verificar si existe o no
confusion respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y
reglas antes expuestas.

3. Comparacion entre signos denominativos

[.]

3.3. En consecuencia, al realizar la comparacion entre marcas
denominativas se debera realizar el cotejo conforme a las siguientes
reglas:

a) 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 funcién diferenciadora en el conjunto, debido a
que esto ayudaria a entender cdmo el signo es percibido en el
mercado.

b) 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
qgue 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-¢, 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 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 tonica.
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. 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.

c) Se debe tener en cuenta la silaba tonica 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.

d) 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.

e) 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.

[.]

4. Comparacion entre signos denominativos y mixtos

[.]

4.4. Al realizar la comparacion entre signos denominativos y signos
mixtos, se debera identificar cual es el elemento -denominativo o
grafico- mas relevante, caracteristico o determinante del signo mixto
respectivo.

a) Si se determina que en el signo mixto respectivo el elemento
grafico genera mayor influencia en la mente del consumidor y,
en consecuencia, es el aspecto mas relevante, caracteristico o
determinante, en principio non habria lugar a generar riesgo
de confusion o asociacion, pudiendo coexistir pacificamente en
el ambito comercial con el signo denominativo en conflicto;
salvo que, los elementos gréficos y denominativos
predominantes puedan evocar una misma idea o concepto, en
cuyo caso podria generarse riesgo de confusion o asociacion,
lo que debera determinarse en el caso concreto.

b) Si en el signo mixto respectivo predomina el elemento
denominativo, debera realizarse de conformidad con las reglas
previstas en el literal a) del parrafo 3.3 del presente acapite

[.]"
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VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las
resoluciones nims. 58356 de 29 de octubre de 2019 y 16841
de 14 de abril de 2020, denegod el registro como marca del signo
nominativo "MEZZACORONA" a la actora, para amparar productos
comprendidos en la Clase 33 de la Clasificacidon Internacional de Niza,
al estimar de oficio, en el acto administrativo que resolvid la
apelacion, que resultaba engafioso, ya que constituia una alteracion
gramatical de la ubicacion geografica “MEZZOCORONA", region
famosa en Italia por la produccién de vino de alta calidad; y se inhibié
de realizar el analisis de confundibilidad frente a las marcas traidas

colacién en primera instancia.

A juicio de la demandante, tal situacion vulnera su derecho de defensa,
ya que en primera instancia no se tuvo en cuenta esa causal de
irregistrabilidad, por lo que se quedd sin la oportunidad de esgrimir los
argumentos mediante los cuales considera que el signo solicitado
“"MEZZACORONA" no resultaba engafoso respecto de los productos

comprendidos en la Clase 33 de la Clasificacion Internacional de Niza.

Por su parte, la SIC sefialé que el signo cuestionado reproduce la
expresion arbitraria "CORONA", que distingue la marca nominativa

“"CORONA IMPERIAL".
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Sefalé que frente a la marca mixta “MMM MEZZALUNA BRUT
CASTELMONTIONI" se apreciaba la reproducciéon de la expresion de
fantasia sobre la cual recaia la fuerza distintiva, esto es, la palabra
“MEZZA", sin que la inclusidon en el signo cuestionado de la palabra
“"CORONA", pueda servir de derrotero suficiente de diferenciacion en

el mercado.

El Tribunal, en la Interpretacion Prejudicial solicitada por esta
Corporaciéon, estimé que para el caso sub examine era viable la
interpretacion de los articulos 135, literal i), y 136, literal a), de la

Decision 486, "[...] por ser pertinentes [...]".

El texto de las normas aludidas es el siguiente:

Decision 486.

"]

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

[..]

i) puedan engafar a los medios comerciales o al publico, en
particular sobre la procedencia geografica, la naturaleza, el modo
de fabricacién, las caracteristicas, cualidades o aptitud para el
empleo de los productos o servicios de que se trate;

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
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respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo
de confusion o de asociacion;

[...]"

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad del signo objeto de
controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo

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

"[...] 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 comparacion se debe emplear el método del cotejo
sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un andlisis simultaneo, pues el
consumidor dificilmente observara los signos al mismo tiempo,
sino que lo hard 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 [...]"

Al respecto, la Sala precisa que aunque la actora invocdé como
vulnerados los articulos 135, literal i) y 136), literal a), de la Decisidn
486, los cuales fueron interpretados por el Tribunal, al exponer los
conceptos de violacién en la demanda, también trajo a colacién la
vulneracién del articulo 29 de la Constitucién Politica, por cuanto, a
su juicio, se le transgredio el derecho al debido proceso, ya que se

resolvid el recurso de apelacion interpuesto dentro del tramite
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administrativo, sin que se le otorgara la oportunidad pertinente para
pronunciarse respecto del analisis hecho por la SIC, en el que concluyo
que el signo cuestionado “MEZZACORONA" resultaba enganoso
respecto de los productos comprendidos en la Clase 33 de la
Clasificacion Internacional de Niza; no obstante, que los argumentos
iniciales para denegar el registro del referido signo iban dirigidos a
sefialar que resultaba confundible con las marcas mixta y nominativa
“MMM MEZZALUNA BRUT CASTELMONTION” y "“CORONA

IMPERIAL", respecto de las cuales realizé de oficio el cotejo marcario.

Es del caso sefalar que conforme se indicdé en la Interpretacion
Prejudicial rendida en el proceso num. 137-1P-2012, “[...] la normativa
comunitaria no regula la procedencia, clase o tramite de los recursos
contra el acto administrativo que concede o niega un registro

marcario, por lo que es un asunto que corresponde ser requlado por

la normativa interna, siguiendo el principio de complemento

indispensable [...]7.

Asi pues, la Sala inicialmente se pronunciara frente al cargo de la
presunta transgresién del articulo 29 de la Constitucién Politica,

norma que prevé la garantia al debido proceso administrativo que, de

° Destacado fuera de texto.

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



17

NUmero Unico de radicacién: 11001-03-24-000-2020-00329-00
Actora: MEZZACORONA S.CA.

acuerdo con lo establecido por la Corte Constitucional®, se traduce

en:

“[...] El derecho que comprende a todas las personas de acceso a
un proceso justo y adecuado. Es entonces la garantia
infranqueable que debe acompahar a todos aquellos actos que
pretendan imponer legitimamente a los sujetos cargas, castigos o
sanciones como establecer prerrogativas. Si bien la preservacion
de los intereses de la administracion y el cumplimiento de los fines
propios de la actuacion estatal son un mandato imperativo de
todos los procedimientos que se surtan a este nivel, en cada caso
concreto debe llevarse a cabo una ponderaciéon que armonice
estas prerrogativas con los derechos fundamentales de los
asociados.

La Corte Constitucional, desde la Sentencia T-442 de 19921%,
desarrolld ampliamente la esencia del derecho fundamental al
debido proceso administrativo, al sefalar que éste se mueve

dentro del contexto de garantizar la correcta produccion de
los actos administrativos, y por ello extiende su cobertura

a todo el ejercicio que debe desarrollar la administracion
publica, en la realizacion de sus objetivos y fines estatales.

De esa manera, el debido proceso cobija todas las
manifestaciones de la administracion, en cuanto a la

formacion y ejecucion de los actos, a las peticiones que
realicen los particulares, a los procesos que por motivo y
con ocasion de sus funciones cada entidad administrativa
debe desarrollar.

Conforme a lo anterior, las actuaciones administrativas deben
adelantarse conforme a las reglas previstas en la ley o
reglamentos, garantizandose el debido proceso, obviamente, a
quien dentro de lo reglado de una u otra forma se ha hecho
participe en la actuacion, o que queriéndolo hacer en debida
forma, la administracion no se lo permita injustificadamente. Por
tanto, a quien no se le adelanta un proceso ni se hace parte de él
0 sus resultados no lo involucran, le resulta impropio concluir que
se le puede violentar el derecho consagrado en el articulo 29 de
la Constitucion [...]".

10 Corte Constitucional, Sentencia T-119 de 2016, Magistrado Ponente: Gloria Stella Ortiz Delgado.
11 Magistrados Ponentes Jaime Sanin Greiffenstein y Ciro Angarita Baron.
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Asimismo, dicha Corporacion en sentencia T-324 de 201512, sefald
gue en el campo especifico de los procedimientos administrativos las
garantias que integran el debido proceso son, entre otras, las

siguientes:

"[..] 22. En el campo especifico de los procedimientos
administrativos, la Corte ha explicado que las garantias que
integran el derecho son, entre otras “i) el derecho a conocer el
inicio de la actuacion,; ii) a ser oido durante el tramite; iii) a
ser notificado en debida forma; iv) a que se adelante por la
autoridad competente y con pleno respeto de las formas propias
de cada juicio definidas por el legislador; v) a que no se presenten
dilaciones injustificadas; vii) a gozar de la presuncién de
inocencia; viii) a ejercer los derechos de defensa y
contradiccion; ix) a presentar pruebas y a controvertir las
que se alleguen por la parte contraria; x) a que se resuelva
en forma motivada,; xi) a impugnar la decision que se adopte
y a xii) promover la nulidad de los actos que se expidan con
vulneracion del debido proceso*3 [...]”. (Resaltado fuera del texto
original)

Ahora bien, descendiendo el caso concreto, se resalta que mediante
la Resolucion nim. 58356 de 29 de octubre de 2019 el Director de
Signos Distintivos de la SIC denegd el registro como marca del signo

nominativo "MEZZACORONA", para amparar productos en la Clase

33 de la Clasificacion Internacional de Niza, al estimar lo siguiente:

"[...] Estudio de registrabilidad del signo solicitado
Confundibilidad con marca previamente registrada
Visto el registro nacional de propiedad industrial, se encontrd la

siguiente informacion relevante para el presente examen de
registrabilidad:

12 Magistrada Maria Victoria Calle Correa.
13 Ver, sentencias C-248 de 2013 (MP. Mauricio Gonzalez Cuervo), C-085 de 2014 (MP. Alberto Rojas
Rios) y C-929 de 2014 (MP. Mauricio Gonzalez Cuervo).
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[...]

En primer lugar, se observa que el signo solicitado reproduce la
expresion arbitraria MEZZACORONA y CORONA que distingue la
marca registrada bajo el expediente numero 9220646233. Esta
circunstancia ocasiona, ademas, una similitud conceptual referente
a un aro que se coloca sobre la cabeza para adornar:
MEZZACORONA / CORONA IMPERIAL.

Por otro lado, y en lo que respecta a la marca registrada bajo el
expediente numero 13294180 se aprecia la reproduccion de la
expresion de fantasia sobre el cual recae su fuerza distintiva como
lo es la expresion MEZZA, sin que la inclusion de la palabra
CORONA pueda servir de derrotero suficiente de diferenciacion.
Esta circunstancia ocasiona, ademas, una similitud fonética al ser
articulados los conjuntos bajo analisis: MEZZACORONA / MMM
MEZZA LUNA BRUT CASTELMONTIONI.

[..]

De esta forma, y ante la presencia del primer presupuesto, esto es,
que los signos presenten similitudes susceptibles de generar
confusion, resulta relevante que la administracion se pronuncie
sobre la eventual relacion que pueda existir entre los productos que
distinguen los signos en conflicto, para lo cual deberan tenerse en
cuenta las pautas o criterios que permiten conducir a establecer o
fijar la similitud o la conexion competitiva entre ellos.

Conexion competitiva

[.]

En atencidn a los criterios de conexion competitiva, esta Direccion
encuentra una relacion de conexidad entre los productos que
pretende distinguir el signo solicitado y los distinguidos por las
marcas registradas, en razén a su sustituibilidad y a que los
consumidores pueden pensar razonablemente que comparten su
origen empresarial.

En efecto, se observa que las bebidas alcohdlicas de origen italiano
qgue pretende distinguir el signo solicitado en la clase 33 de la
Clasificacion Internacional de Niza son sustitutos razonables de los
vinos espirituosos y licores y, de las bebidas alcohdlicas que
distinguen las marcas registradas en la misma seccion del
nomenclator. Asi, un consumidor desprevenido puede terminar
eligiendo cualquiera de los productos de las marcas bajo analisis
para satisfacer su necesidad.
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Lo anterior, aunado a la reproduccién gramatical ya identificada,
puede llevar a pensar equivocadamente al consumidor promedio
que el empresario que ofrece las bebidas alcohdlicas que ya conoce
ha decidido ampliar sus lineas de producciéon a un tipo de licor
especial, con el fin de consolidar su participacion en el mercado,
generandose la idea de que unos y otros comparten el mismo
origen empresarial.

[..]

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud esta

comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en
el articulo 136 literal a) de la Decision 486 de la Comision

de la Comunidad Andina.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el registro de la marca
MEZZACORONA (nominativa) para  distinguir  productos
comprendidos en la clase 33 de la Clasificacion Internacional de
Niza, solicitada por MEZZACORONA S.C.A., por las razones
expuestas en la parte motiva de la presente resolucion.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar de esta resolucion
MEZZACORONA S.C.A., solicitante del registro marcario,
entregandole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella
procede el recurso de apelacion ante el Superintendente Delegado
para la Propiedad Industrial, el cual debera interponerse dentro de
los diez (10) dias habiles siguientes a su notificacion [...]".
(Destacado fuera de texto).

Frente a dicha decisidn, la actora mediante escrito de 2 de diciembre

de 2019 interpuso recurso de apelacién, en el que sostuvo:

“[...] Las marcas MEZZACORONA y CORONA IMPERIAL presentan
diferencias suficientes para no generar riesgo de confusion y/o
asociacion entre si, de manera tal que pueden coexistir
pacificamente.

[..]

Solicito a este Despacho tener en cuenta que los signos en conflicto
difieren sustancialmente, pues uno esta conformado por una sola
palabra, y el otro por dos, y el consumidor claramente va a
diferenciar entre un signo simple y uno compuesto.
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[.]

Considerando lo anterior, al no conceder el registro de la marca de
mi representada se estaria vulnerando el derecho a la igualdad, por
cuanto es evidente que ya coexisten varias marcas que incluyen el
término CORONA.

[.]

Solicito a este Despacho, tener en cuenta que esta Direccion
incurriéo en un grave error al considerar que entre la marca de mi
representada MEZZACORONA y MMM MEZZALUNA BRUT
CASTELMONTION se puede generar relacion alguna, de ningun tipo
fonético, ortografico y/o conceptual.

Adicionalmente, solicito a este Despacho tener en cuenta que el
término MESA, el cual es fonéticamente idéntico al término MEZZA,
es un elemento de uso comun dentro de las marcas de la clase 33
Internacional, respecto de la cual no es posible reclamar y/o
otorgar derecho de exclusiva alguno [...]".

Posteriormente, la Superintendente Delegada para la Propiedad
Industrial de la SIC a través de la Resolucién nim. 16841 de 14 de abril

de 2020, resolvio:

"[...] 2.1.1. Signos distintivos enganosos, literal i) art. 135
de la Decision 486 de 2000.

[...]
3. CASO CONCRETO
3.1. El signo solicitado en registro es engainoso

No obstante, lo anterior, no se debe perder de vista que el término
qgue compone el signo bajo estudio "MEZZACORONA” constituye
una sucinta alteracion gramatical de la ubicacion geografica
"MEZZOCORONA”, regién cuya participacion en este caso debe ser
analizada rigurosamente, pues en una zona rica en tradicion
vinicola, pronto se hizo famosa por la agricultura y la produccion
de vino de alta calidad. En estos dias es famoso por su vino tinto
Teroldego Rotaliano DOC, un ejemplo verdaderamente
sobresaliente de la elaboracidon del vino trentino.

[..]
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En virtud de lo anunciado, se tiene que, al ser Mezzacorona una
expresion en esencia semejante a Mezzocorona, una ubicacion
geografica amplia y publicamente reconocida por la produccion de
vinos, el analisis que en este caso compete a este Despacho, se
ajustara al examen de la solicitud con causa a la posibilidad o no
gue tiene esta, de engafar al consumidor y/o a los medios
comerciales, en este caso, sobre la procedencia de los productos
que buscan ser identificados bajo el signo nominativo
MEZZACORONA, precautelando los derechos del consumidor de
cara a signos que en la practica, puedan falsear la dinamica del
mercado al proporcionar informaciones que no obedezcan a la
realidad.

[.]

Asi las cosas, el signo distintivo solicitado en registro es engafoso
de conformidad con lo previsto por la disposicion andina vigente.
Lo anterior, de suerte que en este Despacho no cuenta con material
probatorio que favorezca las pretensiones del solicitante,
orientadas a la registrabilidad del signo nominativo MEZZACORONA
para identificar los productos que incluye la clase 33 Internacional
de Niza.

4. ANALISIS DE LA CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD:
CONFUNDIBILIDAD

4.1. Literal a) del articulo 136 de la Decision 486

Teniendo en cuenta que tras realizar el examen de la
solicitud de registro en virtud de Ila causal de

irregistrabilidad absoluta contemplada en el literal i) del
articulo 135 de la Decision 486 de 2000, se hallé que el signo
nominativo MEZZACORONA es engainoso _al referenciar de
manera directa la presunta proveniencia de los bienes que
se buscan _identificar, incluidos estos en la clase 33
Internacional de Niza.

Asi las cosas, este Despacho se inhibira de realizar el
analisis de confundibilidad respecto de las marcas que en

principio fundaron la negacion del aqui pretendido, no
siendo necesario proceder con este considerando como una
causal relativa de irregistrabilidad; motivo que se debe
analizar una vez se haya verificado que el signo supera de
manera satisfactoria los supuestos de irregistrabilidad que

contempla el articulo 135 de la misma disposicion,
circunstancia que no ocurre en el caso concreto.

5. CONCLUSION
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Segun las consideraciones antes presentadas, y teniendo en
cuenta que el signo distintivo solicitado para registro no es
procedente, esta Delegatura negara el registro del signo
nominativo MEZZACORONA al encontrar que se encuentra
incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el

literal i) del articulo 135 de la Decision 486 de la Comunidad

Andina de Naciones.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisién contenida en Ia

Resolucion No. 58356 de 29 de octubre de 2019, proferida
por la Direccion de Signos Distintivos.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar a MEZZACORONA S.C.A.,

parte solicitante, el contenido de la presente Resolucion,
entregandole copia de ésta y advirtiéndole que contra ella

no procede recurso alguno [...]”. (Destacado fuera de texto).

De lo anterior, se observa que al resolverse el recurso de apelacion
interpuesto la autoridad demandada desestimdé los fundamentos
tenidos en cuenta en la instancia anterior para denegar el registro del
signo cuestionado, en la que se habia argumentado que era
similarmente confundible con las marcas mixta y nominativa
“"MEZZALUNA BRUT CASTELMONTION"” y "CORONA IMPERIAL";
y que entre los productos que distinguian en la Clase 33 de la
Clasificacion Internacional de Niza, existia conexidad competitiva, por

lo que se encuadraba en la causal de irregistrabilidad del articulo 136,

literal a), de la Decision 486.

Asimismo, de manera contraria a lo sostenido en la primera instancia,
se inhibid de realizar el analisis de confundibilidad respecto de las

mencionadas marcas que, en principio, fundaron la negacion del signo
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solicitado, por lo que consideré que no era necesario analizar dicha

causal relativa de irregistrabilidad.

No obstante lo anterior, estimdé que concurria, de igual manera, la

causal de irreqgistrabilidad contenida en el articulo 135, literal i), ibidem,

al encontrar que resultaba engafoso, ya que constituia una alteracion
gramatical de la ubicacidn geografica “MEZZOCORONA", region

famosa en Italia por la produccién de vino de alta calidad.

Asi las cosas, para la Sala es claro que la SIC le negd la posibilidad a la
parte actora de ser oida en el tramite del procedimiento administrativo,
asi como de ejercer su derecho de defensa y el principio de

contradiccién y de presentar pruebas e impugnar la decisidon adoptada.

Ello, teniendo en cuenta que existido una nueva situaciéon planteada por
la entidad demandada al momento de resolver el recurso de apelacion,
esto es, que presuntamente el signo solicitado resultaba engafoso al
referenciar de manera directa la presunta proveniencia de los bienes
que se buscaban identificar incluidos en la Clase 33 de la Clasificacién
Internacional de Niza, planteamiento éste que la actora no pudo
controvertir, maxime si se tiene en cuenta que en el acto acusado, que

agotd la via gubernativa, se le advirtiéo que contra esa decisién no

procedia recurso alguno, violandose con ello el debido proceso de la
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sociedad demandante establecido en el articulo 3° del CPACA que indica
que "[..] las actuaciones administrativas se adelantaran de
conformidad con las normas de procedimiento y competencia

establecidas en la Constitucion y la ley, con plena garantia de los

derechos de representacion, defensa y contradiccion |[...]".

Sobre un asunto similar, la Sala ya tuvo la oportunidad de pronunciarse,
esto es, en sentencia de 31 de mayo de 201814, en el que se declard la

nulidad de los actos administrativos alli acusados,_al encontrar que la

decision gue resolvio el recurso de apelacién tuvo como sustento una

marca gue no habia sido tenida en cuenta con anterioridad dentro del

tramite administrativo. En Dicha oportunidad se dijo:

“[...] I1.3.2.4.8.- En el procedimiento administrativo que dio lugar
que se negara el registro de la marca «MAYO MANIA»
(nominativa), para distinguir el producto «mayonesa»,
comprendido en la Clase 30 de la Clasificacién Internacional de
Niza, es necesario subrayar que la Superintendencia de
Industria y Comercio, en la Resolucion 16.882 de 25 de agosto
de 1999, sustentd su decision en que la marca solicitada era
confundible con la marca «MANIA» (nominativa), con
certificado de registro 187.729, cuyo titular era la sociedad
TORRECAFE AGUILA ROJA Y CIA LTDA.

I1.3.2.4.9.- En relacion con lo decidido por la autoridad
administrativa, la sociedad BESTFOOD presentd recurso de
reposicidn y en subsidio el de apelacion, manifestando que la marca
«MAYO MANIA>» (nominativa), para distinguir el producto
«mayonesa», comprendido en la Clase 30 de la Clasificacién

14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccién primera, C.P. Roberto Augusto
Serrato Valdés, num. Unico de radicacion 2003-00523-00. Criterio que ya habia sido fijado,
respectivamente, por la Sala en sentencias de 9 de marzo de 2006 y 1° de febrero de 2018, C.P. Maria
Claudia Rojas Lasso y C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, expedientes identificados con los ndms.
Unicos de radicacion 2001-00061-01 y 2009-00599-00.
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Internacional de Niza, era suficientemente distintiva en relacidon
con la marca opositora «MANIA» (nominativa).

I1.3.2.4.10.- La Resolucion 23.699 de 17 de noviembre, al
resolver el recurso de reposicion presentado en contra la
Resolucion 16.882 de 25 de agosto, resolvid confirmar los
argumentos expuestos en el acto administrativo impugnado vy,
concedio el recurso de apelacion. Mediante la Resolucion 18.631 de
27 de junio de 2003, la autoridad administrativa desaté el recurso
de apelacién, sefialando que:

«[...] 4.3. Comparacién de los signos [...] Si bien es cierto que la

2

marca fundamento de la negacion MANIA, con certificado
187729, que se tramitaba bajo el expediente 93/412293,

fue cancelada por la division de signos distintivos mediante
resolucion 6371 del 2000, al revisar de oficio los registros
de la propiedad industrial encontramos que se encuentra
registrada otra marca MANIA con la cual procederemos a
realizar el analisis de confundibilidad.

Asi_las cosas, en el caso de la refer:encia. se trata de
comparar el signo solicitado MAYO MANIA (nominativa) con
la marca MANIA (nominativo), para distinguir productos de
la clase 30 internacional, a nombre de la sociedad Torrecafe
Aguila Roja & Cia S.A., certificado nimero 262611, vigente
hasta el 22 de mayo de 2011, informacién que reposa en el
Expediente 00/19715 [...]

Aplicando los criterios anteriormente establecidos encontramos
que existen semejanzas de orden fo,nético, conceptual y ortografico
entre el signo solicitado MAYO MANIA y la marca MANIA. En efecto,
como podemos apreciar el signo solicitado a registro reproduce en
su integridad la marca registrada, agregandole simplemente la
expresion MAYO la cual no logra imprimirle la distintividad
requerida para coexistir en el mercado con la marca registrada sin
crear un riesgo de confusion entre el publico consumidor.

Finalmente, debemos tener en cuenta que la marca solicitada a
registro pretende amparar mayonesa un producto de la clase 30
Internacional al igual que la marca registrada, que entre otros
productos, ampara salsas.

En consecuencia, la marca objeto de la solicitud estéd comprendida
en la causal de irregistrabilidad establecida en el articulo 136 literal
a) de la Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina [...].

I1.3.2.4.11.- Resulta claro que la autoridad administrativa, tras
constatar que se habia cancelado el registro de la marca opositora,
invocO una nueva marca, «MANIA» (nominativa), con
certificado de registro 262.611, la cual fue el sustento de la
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autoridad administrativa para negar el registro de la marca
«MAYO MANIA>» (nominativa), cuya solicitud de registro fue
presentada el dia 17 de marzo de 2000, conforme se acredita
con la certificacion expedida por la Superintendencia de Industria
y Comercio que reposa al folio 212 del cuaderno principal, esto es,
con posterioridad a la solicitud presentada por la sociedad
BESTFOOD para registrar la marca «MAYO MANIA»
(nominativa), que corresponde al dia 29 de octubre de 1998.

I1.3.2.4.12.- Con dicho comportamiento, la Superintendencia
de Industria y Comercio, negod la posibilidad a la precitada

sociedad de ser oida en el tramite del procedimiento

administrativo, asi como el ejercicio de los derechos de
defensa y contradiccion _y la posibilidad de presentar

pruebas e impugnar la decision adoptada, en la medida en
que, frente a la nueva situacion planteada por la
administracion, se negdé cualquier tipo de controversia,
violandose el debido proceso de la sociedad precitada,
previsto en el articulo 29 de la Carta Politica, como el
principio de contradiccion establecido en el articulo 3° del
CCA, que indica que «/[...] los interesados tendran la oportunidad
de conocer y de controvertir esas decisiones por los medios legales
[...]», maxime cuando se puede evidenciar que se invoco,
oficiosamente, como marca opositora, un signo distintivo cuya
solicitud de registro fue presentada con posterioridad a la marca
aqui cuestionada, lo cual resulta contrario a las disposiciones de la
Decision 344 de la Comunidad Andina, tal y como fueron
interpretadas en la Interpretacion Prejudicial 137-IP-2012, rendida
para este proceso, por lo que el cargo tiene vocacién de
prosperidad.

III.- CONCLUSIONES

III.1.- Se constatd, entonces, que la autoridad administrativa, en
el procedimiento administrativo de registro de la marca «MAYO
MANIA>» (nominativa), trasgredié el debido proceso
administrativo previsto en el articulo 29 de la Carta Politica, al
invocar como sustento del acto administrativo mediante el cual
resolvié el recurso de apelacion en contra de la Resolucion 16.882
de 1999, una marca que no habia sido tenido en cuenta con
anterioridad dentro del tramite administrativo, «MANIA»
(nominativa), con certificado de registro 262.611, sin
permitir que la sociedad solicitante pudiera esgrimir, ante esta
nueva situacién, sus argumentos y pruebas para desvirtuar lo
decidido.

II1.2.- No debe perderse de vista lo expresado por el Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretacidon prejudicial
adoptada para este proceso, en el sentido de sefalar que «[...] las
actuaciones administrativas que tienen que ver con el registro
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marcario deben estar gobernadas por los principios generales del

derecho y, en especial, respetando el postulado del debido
proceso y, sobre todo procurando el respeto integral del

Ordenamiento Juridico Comunitario Andino [...]
II1.5.- Conforme a lo expuesto, entonces, debe procederse

a declarar la nulidad de los actos administrativos
enjuiciados [...]” (Destacado fuera de texto).

Dicha posicion fue reiterada por la Sala en sentencias de 23 de junio y
14 de septiembre de 20231>, en asuntos similares, en los que las alli
actoras no pudieron controvertir los nuevos argumentos planteados por
la SIC al resolver los recursos de apelacion, que correspondian a una
presunta confundibilidad con unas marcas traidas de oficio a los cotejos
marcarios, por lo que se le ordené a dicha entidad realizar unos nuevos

estudios de registrabilidad de los signos alli deprecados.

En efecto:

“[...] De lo anterior, se observa que al resolverse el Ultimo recurso
interpuesto la autoridad demandada desestimé los fundamentos
tenidos en cuenta en la instancia anterior para denegar el registro
del signo cuestionado, en la que se habia argumentado que las
palabras que conformaban el mismo eran descriptivas y que no le
otorgaban distintividad alguna para ser registrado como marca, por
lo que se encuadraba en la causal de irregistrabilidad del articulo
135, literal e), de la Decision 486.

Asimismo, de manera contraria a lo sostenido en la primera
instancia, sefald que el andlisis debia recaer sobre la integridad de
la expresidn cuestionada sin separar sus elementos, pues estos le
conferian distintividad, lo que significaba que “[..] no era
exclusivamente descriptiva [...]” y que se configuraba la causal de
irregistrabilidad contenida en el articulo 136, literal a), ibidem, al
encontrar de oficio el signo solicitado similarmente confundible con

15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccién Primera, C.P. Nubia Margoth Pefia
Garzdn, nums. Unico de radicacién 2013-00155-00 y 2016-00039-00.
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la marca nominativa previamente registrada "PORCELANATO", de
propiedad de COLCERAMICA S.A.; y que, ademas, entre los
productos que distinguian existia conexidad competitiva.

Asi las cosas, para la Sala es claro que la SIC neg6 la posibilidad a
la parte actora de ser oida en el tramite del procedimiento
administrativo, asi como de ejercer su derecho de defensa y el
principio de contradiccién y de presentar pruebas e impugnar la
decisiéon adoptada.

Ello, teniendo en cuenta que existid una nueva situacién planteada
por la entidad demandada al momento de resolver el recurso de
apelacion, esto es, la presunta confundibilidad con la marca
previamente registrada “PORCELANATO”, de propiedad de
COLCERAMICA S.A., planteamiento éste que la actora no pudo
controvertir, maxime si se tiene en cuenta que en el acto acusado,
que agoto la via gubernativa, se le advirtié que contra esa decisidon
no procedia recurso alguno, violandose con ello el debido proceso
de la sociedad demandante establecido en el articulo 3° del CPACA
que indica que “[...] las actuaciones administrativas se adelantaran
de conformidad con las normas de procedimiento y competencia
establecidas en la Constitucion y la ley, con plena garantia de
los derechos de representacion, defensa y contradiccion.

[...]

Ahora, la Sala encuentra que debido a que se encontré vulnerado
el primer cargo abordado, esto es, la transgresion del articulo 29
de la Constitucién Politica, resulta innecesario entrar a analizar
los restantes cargos de la demanda®.

Lo anterior, impone a la Sala declarar la nulidad de los actos
acusados, no obstante, no se accedera al restablecimiento del
derecho deprecado tendiente a ordenar en esta instancia el
registro como marca del signo mixto “PORCELANATO
CERAMICA PARA TODA LA VIDA PORCELANITE”, pues de
conformidad con el régimen de propiedad industrial de la

Comunidad Andina, corresponde a la oficina nacional
competente efectuar el examen de registrabilidad

pertinente'’.

16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccién Primera, sentencia de 1o. de junio
de 2023, expediente identificado con el nimero Unico de radicacion 2011-00244-00, C.O. Hernando
Sanchez Sanchez, en dicha oportunidad se sefiald: “[...] Por lo expuesto anteriormente, esta Sala
declarard la nulidad de los actos administrativos acusados y se abstendra de pronunciarse en relacion
con los demas problemas juridicos expresados supra [...]”.

17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccién Primera, sentencia de 14 de
diciembre de 2022, expediente identificado con el nimero Unico de radicacion 2008-0006-00, C.P. Nubia
Margoth Pefia Garzon, en dicha oportunidad se sefiald: "[...] Ahora, en este punto de la controversia se
advierte que, de conformidad con el régimen de propiedad industrial de la Comunidad Andina, es a la
oficina nacional a la que corresponde efectuar el mencionado analisis de verificacion de requisitos de la
fusion de patentes, esto es, que no constituya una ampliacion de la proteccidn inicial y que cumpla con
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En efecto, el articulo 150 de la Decisiéon 486 establece lo
siguiente:

“[...] Articulo 150.- Vencido el plazo establecido en el
articulo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones,
la oficina nacional competente procedera a realizar
el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen
presentado oposiciones, la oficina nacional competente se
pronunciaré sobre éstas y sobre la concesién o
denegatoria del registro de la marca mediante
resolucion. [...]” (Destacado fuera de texto).

Y lo anterior tiene fundamento en lo dispuesto en el inciso 3° del
articulo 187 del CPACA, en cuanto indica que el Juez, al momento
de proferir las sentencias judiciales, en los medios de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, para restablecer el
derecho particular, podra estatuir disposiciones nuevas en

reemplazo de las acusadas y modificar o reformar éstas.

La citada norma prevé:

“[...] ARTICULO 187. CONTENIDO DE LA SENTENCIA.
La sentencia tiene que ser motivada. En ella se hara un
breve resumen de la demanda y de su contestacion y un
analisis critico de las pruebas y de los razonamientos
legales, de equidad vy doctrinarios estrictamente
necesarios para fundamentar las conclusiones,
exponiéndolos con brevedad y precisidon y citando los
textos legales que se apliquen.

En la sentencia se decidira sobre las excepciones
propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador
encuentre probada El silencio del inferior no impedira que
el superior estudie y decida todas las excepciones de
fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio
in pejus.

Para restablecer el derecho particular, la
Jurisdiccion de lo Contencioso Administrativo podra

estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las
acusadas y modificar o reformar estas.

PARAGRAFO. Cuando la sentencia sea declaratoria de
responsabilidad en los medios de control de reparacion
directa y controversias contractuales y el dafio haya sido
causado por un acto de corrupcion, el juez debera

una unidad de invencién; asimismo, es la entidad la que debe determinar si la solicitud fusionada cumple
o no los requisitos de patentabilidad previstos en el ordenamiento andino [...]”.
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imponer, adicional al dafio probado en el proceso, multa
al responsable hasta de mil (1.000) salarios minimos
mensuales legales vigentes, la cual atenderd a la
gravedad de la conducta, el grado de participaciéon del
demandado y su capacidad econdémica. El pago de la
multa impuesta deberd dirigirse al Fondo de Reparacion
de las Victimas de Actos de Corrupcion.

En la sentencia se deberan decretar las medidas
cautelares que garanticen el pago de la sancion. [...]".
(Destacado fuera de texto).

Por ello, se ordenard a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA
Y COMERCIO que realice nuevamente el estudio de
registrabilidad del signo mixto “"PORCELANATO CERAMICA
PARA TODA LA VIDA PORCELANITE", solicitado para amparar
productos en la Clase 19 de la Clasificacion Internacional de Niza,
como en efecto se dispondra en la parte resolutiva de esta
providencia [...]".

“[...] De lo anterior, se observa que, al resolverse el recurso de
apelacién interpuesto, la autoridad demandada desestimé los
fundamentos tenidos en cuenta en la instancia anterior para
denegar el registro del signo cuestionado, en la que se habia
argumentado que era similarmente confundible con las marcas
mixtas “LA NUBE”; y que entre los productos y servicios que
distinguia ésta Ultima en la Clase 43 de la Clasificacién
Internacional de Niza, existia conexidad competitiva, por lo que
se encuadraba en la causal de irregistrabilidad del articulo 136,
literal a), de la Decisién 486.

Asimismo, de manera contraria a lo sostenido en la primera
instancia, sefald que los productos y servicios amparados por el
sigho y las marcas mixtas "LA NUBE"” no eran complementarios
de manera alguna, por cuanto los servicios de restauracion
generalmente eran prestados por empresas especializadas en
este campo, lo cual diferia del producto “café gourmet”,
distinguido por el signo solicitado, que era elaborado por personas
dedicadas Unicamente a la fabricacién de alimentos, por lo que, a
su juicio, no habia lugar a realizar pronunciamiento alguno a
demostrar la confundibilidad deprecada, ya que podian coexistir
en el mercado, razon por la que declard infundada la oposicidn
presentada por la sociedad VASGO Y CIA LTDA.

No obstante, lo anterior, estimd que concurria, de igual manera,
la_causal de irregistrabilidad contenida en el articulo 136, literal
a), ibidem, al encontrar de oficio el signo solicitado similarmente
confundible con la marca mixta previamente registrada "SUPER
CHOCO NUBES"”, de propiedad de la sociedad BORGYNET
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INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION; y que, ademas,
entre los productos que distinguian existia conexidad competitiva.

Asi las cosas, para la Sala es claro que la SIC le neg6 la posibilidad
a la parte actora de ser oida en el tramite del procedimiento
administrativo, asi como de ejercer su derecho de defensa y el
principio de contradiccién y de presentar pruebas e impugnar la
decision adoptada.

Ello, teniendo en cuenta que existi6 una nueva situacion
planteada por la entidad demandada al momento de resolver el
recurso de apelacién, esto es, la presunta confundibilidad con la
marca previamente registrada “SUPER CHOCO NUBES"”, de
propiedad de la sociedad BORGYNET INTERNATIONAL
HOLDINGS CORPORATION, planteamiento éste que la actora
no pudo controvertir, maxime si se tiene en cuenta que en el acto
acusado, que agotd la via gubernativa, se le advirtié que
contra esa decisidon no procedia recurso alguno, violandose
con ello el debido proceso de la sociedad demandante establecido
en el articulo 3° del CPACA que indica que “[...] las actuaciones
administrativas se adelantaran de conformidad con las normas de
procedimiento y competencia establecidas en la Constitucion y la
ley, con plena garantia de los derechos de representacion,

defensa y contradiccion |[...]".

Sobre un asunto similar, la Sala ya tuvo la oportunidad de
pronunciarse, esto es, en sentencia de 31 de mayo de 201818, en
el que se declaré la nulidad de los actos administrativos alli
acusados, al encontrar que la decisién que resolvié el recurso de
apelacion tuvo como sustento una marca que no habia sido tenida
en cuenta con anterioridad dentro del tramite administrativo. En
Dicha oportunidad se dijo:

[...]

Dicha posicién fue reiterada por la Sala en sentencia de 23 de
junio de 2023'°, en un asunto similar, en el que la alli actora no
pudo controvertir el nuevo argumento planteado por la SIC al
resolver el recurso de apelacidn, que correspondia a una presunta
confundibilidad con una marca traida de oficio al cotejo marcario,

18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccién primera, C.P. Roberto Augusto
Serrato Valdés, expediente identificado con el nimero Unico de radicacion 2003-00523-00. Criterio que
ya habia sido fijado respectivamente por la sala en sentencias de 9 de marzo de 2006 y 10. de febrero
de 2018, expedientes identificados con los nimeros Unicos de radicacion 2001-00061-01 y 2009-00599-
00, C.P. Maria Claudia Rojas Lasso y C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.

1% Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccién Primera, C.P. Nubia Margoth Pefia
Garzdn, expediente identificado con el nimero Unico de radicacién 2013-00155-00.
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por lo que se le ordend a dicha entidad realizar un nuevo estudio
de registrabilidad del signo alli deprecado. En efecto:

[...]

Ahora, la Sala encuentra que debido a que se encontrd vulnerado
el primer cargo abordado, esto es, la transgresion del articulo 29
de la Constitucion Politica, resulta innecesario entrar a analizar
los restantes cargos de la demanda?°.

Lo anterior, impone a la Sala declarar la nulidad de los actos
acusados, no obstante, no se accedera al restablecimiento del
derecho deprecado tendiente a ordenar en esta instancia el
registro como marca del sigho mixto "LAS NUBES”, pues de
conformidad con el régimen de propiedad industrial de Ila

Comunidad Andina, corresponde a la oficina nacional
competente efectuar el examen de registrabilidad

pertinente?’.

En efecto, el articulo 150 de la Decision 486 establece lo
siguiente:

"[...] Articulo 150.- Vencido el plazo establecido en el
articulo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones,
la oficina nacional competente procedera a realizar
el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen
presentado oposiciones, la oficina nacional competente
se pronunciara sobre éstas y sobre la concesion o
denegatoria del registro de la marca mediante
resolucion. [...]” (Destacado fuera de texto).

Y lo anterior tiene fundamento en lo dispuesto en el inciso 3° del
articulo 187 del CPACA, en cuanto indica que el Juez, al momento
de proferir las sentencias judiciales, en los medios de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, para restablecer el
derecho particular, podra estatuir disposiciones nuevas en
reemplazo de las acusadas y modificar o reformar éstas.

20 consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccién Primera, sentencia de 10. de junio
de 2023, expediente identificado con el nimero Unico de radicacion 2011-00244-00, C.O. Hernando
Sanchez Sanchez, en dicha oportunidad se sefiald: “[...] Por lo expuesto anteriormente, esta Sala
declarard la nulidad de los actos administrativos acusados y se abstendra de pronunciarse en relacion
con los demas problemas juridicos expresados supra [...]”.

2l Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccidn Primera, sentencia de 14 de
diciembre de 2022, expediente identificado con el nimero Unico de radicacion 2008-0006-00, C.P. Nubia
Margoth Pefia Garzon, en dicha oportunidad se sefiald: “[...] Ahora, en este punto de la controversia se
advierte que, de conformidad con el régimen de propiedad industrial de la Comunidad Andina, es a la
oficina nacional a la que corresponde efectuar el mencionado analisis de verificacion de requisitos de la
fusion de patentes, esto es, que no constituya una ampliacion de la proteccidn inicial y que cumpla con
una unidad de invencién; asimismo, es la entidad la que debe determinar si la solicitud fusionada cumple
o no los requisitos de patentabilidad previstos en el ordenamiento andino [...]".
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En efecto, la citada norma prevé lo siguiente:

“[..] ARTICULO 187. CONTENIDO DE LA
SENTENCIA. La sentencia tiene que ser motivada. En
ella se hard un breve resumen de la demanda y de su
contestacion y un analisis critico de las pruebas y de los
razonamientos legales, de equidad y doctrinarios
estrictcamente necesarios para fundamentar Ilas
conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precision y
citando los textos legales que se apliquen.

En la sentencia se decidird sobre las excepciones
propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador
encuentre probada El silencio del inferior no impedira
que el superior estudie y decida todas las excepciones de
fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio
in pejus.

Para restablecer el derecho particular, la
Jurisdiccion de lo Contencioso Administrativo

podra estatuir disposiciones nuevas en reemplazo
de las acusadas y modificar o reformar estas.

PARAGRAFO. Cuando la sentencia sea declaratoria de
responsabilidad en los medios de control de reparacién
directa y controversias contractuales y el dafio haya sido
causado por un acto de corrupcion, el juez debera
imponer, adicional al dafio probado en el proceso, multa
al responsable hasta de mil (1.000) salarios minimos
mensuales legales vigentes, la cual atendera a la
gravedad de la conducta, el grado de participacién del
demandado y su capacidad econémica. El pago de la
multa impuesta debera dirigirse al Fondo de Reparacién
de las Victimas de Actos de Corrupcidn.

En la sentencia se deberdn decretar las medidas
cautelares que garanticen el pago de la sancién [...]"
(Destacado fuera de texto).

Por ello, se ordenara a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA
Y COMERCIO que realice nuevamente el estudio de
registrabilidad del signo mixto “LAS NUBES”, solicitado para
amparar productos en la Clase 30 de la Clasificacidon Internacional
de Niza, como en efecto se dispondra en la parte resolutiva de
esta providencia [...]".
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Ahora, la Sala encuentra que debido a que se encontrd vulnerado el
primer cargo abordado, esto es, la transgresion del articulo 29 de la
Constitucion Politica, resulta innecesario entrar a analizar los

restantes cargos de la demanda?2.

Lo anterior, impone a la Sala declarar la nulidad de los actos
acusados, no obstante, no se accedera al restablecimiento del derecho
deprecado tendiente a ordenar en esta instancia el registro como
marca del signo nominativo *“{MEZZACORONA", pues de conformidad

con el régimen de propiedad industrial de la Comunidad Andina,

corresponde a la oficina nacional competente efectuar el

examen de registrabilidad pertinente?3.

En efecto, el articulo 150 de la Decisién 486 establece lo siguiente:

"[...] Articulo 150.- Vencido el plazo establecido en el articulo
148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina
nacional competente procedera a realizar el examen de
registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones,
la oficina nacional competente se pronunciara sobre éstas y

2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccién Primera, sentencia de 1o. de junio
de 2023, nim. Unico de radicacion 2011-00244-00, C.P. Hernando Séanchez Sanchez, en dicha
oportunidad se sefald: "“[...] Por lo expuesto anteriormente, esta Sala declararé la nulidad de los actos
administrativos acusados y se abstendra de pronunciarse en relacion con los demas problemas juridicos
expresados supra [...]".

2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccidn Primera, sentencia de 14 de
diciembre de 2022, nim. Unico de radicacién 2008-0006-00, C.P. Nubia Margoth Pefia Garzén, en dicha
oportunidad se sefiald: "[...] Ahora, en este punto de la controversia se advierte que, de conformidad
con el régimen de propiedad industrial de la Comunidad Andina, es a la oficina nacional a la que
corresponde efectuar el mencionado analisis de verificacion de requisitos de la fusion de patentes, esto
es, que no constituya una ampliacion de la proteccidn inicial y que cumpla con una unidad de invencion;
asimismo, es la entidad la que debe determinar si la solicitud fusionada cumple o no los requisitos de
patentabilidad previstos en el ordenamiento andino [...]".
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sobre la concesion o denegatoria del registro de la marca
mediante resolucion. [...]” (Destacado fuera de texto).

Y lo anterior tiene fundamento en lo dispuesto en el inciso 3° del
articulo 187 del CPACA, en cuanto indica que el Juez, al momento de
proferir las sentencias judiciales, en los medios de control de nulidad

y restablecimiento del derecho, para restablecer el derecho particular,

podra estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las

acusadas y modificar o reformar éstas.

En efecto, la citada norma prevé lo siguiente:

“[..] ARTICULO 187. CONTENIDO DE LA SENTENCIA. La
sentencia tiene que ser motivada. En ella se hara un breve
resumen de la demanda y de su contestacion y un analisis
critico de las pruebas y de los razonamientos legales, de
equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para
fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con brevedad y
precision y citando los textos legales que se apliquen.

En la sentencia se decidira sobre las excepciones propuestas
y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada El
silencio del inferior no impedira que el superior estudie y
decida todas las excepciones de fondo, propuestas o no, sin
perjuicio de la no reformatio in pejus.

Para restablecer el derecho particular, la Jurisdiccion

de lo Contencioso Administrativo podra estatuir

disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas y
modificar o reformar estas.

PARAGRAFO. Cuando la sentencia sea declaratoria de
responsabilidad en los medios de control de reparacién directa
y controversias contractuales y el dafio haya sido causado por
un acto de corrupcion, el juez debera imponer, adicional al
dafio probado en el proceso, multa al responsable hasta de
mil (1.000) salarios minimos mensuales legales vigentes, la
cual atendera a la gravedad de la conducta, el grado de
participacion del demandado y su capacidad econdémica. El
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pago de la multa impuesta debera dirigirse al Fondo de
Reparacion de las Victimas de Actos de Corrupcion.

En la sentencia se deberan decretar las medidas cautelares
que garanticen el pago de la sancion. [...]”. (Destacado fuera
de texto).

Por ello, se ordenara a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO que realice nuevamente el estudio de registrabilidad del
signo nominativo “MEZZACORONA, solicitado para amparar
productos en la Clase 33 de la Clasificacion Internacional de Niza,
como en efecto se dispondra en la parte resolutiva de esta

providencia.

Finalmente, se le reconocera personeria al doctor HENRY JAVIER
RODRIGUEZ JIMENEZ como apoderado de la actora, de
conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes en el

indice 36 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, esto es, las resoluciones nims. 58356 de 29 de
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octubre de 2019 y 16841 de 14 de abril de 2020, expedidas por

la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a |Ia
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO realizar
nuevamente el estudio de registrabilidad del signo nominativo
“"MEZZACORONA", solicitado para amparar productos en la Clase 33
de la Clasificaciéon Internacional de Niza, de conformidad con lo

expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: TENER al doctor HENRY JAVIER RODRIGUEZ
JIMENEZ como apoderado de la actora, de conformidad con el poder
y los documentos anexos obrantes en el indice 36 del expediente

digital agregado al sistema SAMAI.

CUARTO: 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.

QUINTO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas

las anotaciones de rigor.
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NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

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

y aprobada por la Sala en la sesidn del dia 10. de febrero de 2024.

GERMAN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LOPEZ
Presidente
NUBIA MARGOTH PENA GARZON HERNANDO SANCHEZ SANCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrénicamente por los
integrantes de la Seccién 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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