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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA

o Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

g_été, D.C., veintiseis (26) de mayo de dos mil once (2011)

‘ADICACION NUM.: 11001-0324-000-2002-00280 01
ctor SALOMON S.A.

rocede Ia Sala a decidir en Unica instancia, la demanda de nulidad y
blecimiento del derecho presentada por la sociedad SALOMON S.A.,
ontra las Resoluciones nimeros 27454 del 11 de diciembre 1996, por

istinguir productos de la clase 25 internacional, y 43420 de diciembre 21 de
e 2001, medio de la cual se resolvié el recurso de reposicion, dictadas
bas por la Jefe de la Division de Signos Distintivos de la
Uperintendencia de Industria y Comercio, y la Resoluciéon N° 9067 del 20
¢,‘marzo de 2002, mediante la cual el Superintendente de Delegado para la
piedad Industrial al resolver el recurso de apelacién, confirmé las
‘ iores, quedando debidamente agotada la via gubernat‘iva.

I. LA DEMANDA

dia 27 de febrero de 2003, la sociedad SALOMON SA., legalmente
'sfifuida de conformidad con las leyes de Francia, radico ante esta
gfpo'racién una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, en la
‘i al'sol'icita gue se acceda a las sfguientes:

dio de la cual se denegé el registro de la marca SALOMON para”
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1.- Pretensiones

1.1.- Que se declare la nulidad de las Resoluciones numeros 27454 del
de diciembre 1996 y 43420 del 21 de diciembre de 2001, dictadas amba
por la Jefe de la Divisién de Slgnos Distintivos de la Superintendencia
Industria y Comercio y de la Resolucién 9067 del 20 de marzo de 2002

confirmatoria de las anteriores, en virtud de las cuales se denegb el regiétro
de la marca SALOMON solicitada por la sociedad actora. '

.1.2.'- Como consecuencia de lo anterior, pide que a titulo.de
restablecimiento del derecho se ordene a la entidad demandada conceder

registro de la marca SALOMON, para dlstnngwr productos de la clas
internacional.

1.3.- Ordenar Ia publicacién de Ia sentencia en la Gaceta de la Propleda
Industnal

2.- Hechos

En apoyo de sus pretensiones, la sociedad demandante expuso los.
siguientes fundamentos de hecho: "

2.1.- La sociedad SALOMON S.A. solicité el 26 de junio de 1987, el re str

como marca del signo denominativo SALOMON para amparar productos )
la clase 25 de la Clasificacion Internacional de Niza.

2.2.- Después de publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Indust
No se presentaron oposiciones. ‘
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-aduciendo de manera oficiosa la existencia previa de la solicitud de registro
"’dhel signo denominativo SALOMON, formulada por la sefiora MARIA ISABEL

fnternaCIonal de Niza (expediente 92-234625), negativa que fue

iojatorios de lo dispuesto por los articulos | a Il de la Convencion sobre
opiedad Industrial suscrita entre Colombia y Francia el 4 de septiembre de

rcas que han obtenido previamente el registro en uno de tales paises,

en el caso bajo examen, la marca solicitada ya se encontraba

jof
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Con el objeto de respaldar sus pretensiones, la sociedad actora afiadio q
la marca solicitada no es contraria a la moral ni a las buenas costumbresy
- que siendo titular de un mejor derecho, derivado del registro previo de la cdﬁtra |
marca en Francia, deben despacharse favorablemente sus pretensiones, sin L 1
2- Le

Interef

perder de vista que las decisiones administrativas que concedieron ¢
registro de la marca SALOMON a nombre de la sefiora MEJIA OSS

. fueron objeto de demanda ante esta misma jurisdiccion, motivo por el cual, 0 po:
al decidifse la presente controversia, debe tenerse en cuenta la decision ’fré’nte‘
que se adopte por parte de la Seccién Primera del Consejo de Estado, en 'S-'(:)ﬁi’iCitl |

proceso radicado bajo el nimero 7894. ' AdICIO

Il. CONTESTACION DE LA DEMANDA ’ac}edi
1.- El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio, se opu 0
a las pretensiones de la demanda, indicando que de conformidad con’

Convencién sobre Propiedad Industrial suscrita entre Colombia y Francia

el aflo 1901, el principio de reciprocidad en materia de propiedad industrial,
implica que a los ciudadanos franceses se les debe brindar el misn{S
tratamiento que a los nacionales colombianos y viceversa. Por lo mismo, . V
hace necesario que en casos como este, el interesado demuestre |
existencia de una reciprocidad formal entre Francia y Colombia, en cuante
~concierne a la proteccion automatica de las marcas registradas en tales.
paises.

Segun el criterio de la demandada, la posibilidad que tienen los ciudadan :
franceses de obtener en Colombia el registro de sus marcas, al igual que los
colombianos de obtener el registro de las suyas en Francia, no implica una
prote‘cCién automatica tal como lo entiende la demandante en forn
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~ equivocada. Tanto es asf, que lncluso eI inciso segundo del articulo 1l de la
Convencnon Colombo-Francesa de 1901, prevé el derecho del pals de

rehusarse al depésito y de prohibir el uso de cualquier marca cuando sea
.,contrana al orden publico o a la moral.

: 2 La sefiora MARIA ISABEL MEJIA OSSA, en su ’»calidad de tercera
"interesada en las resultas del proceso, adujo que la sociedad demandante
;;v_no posee un mejor derecho que le permita alegar prioridad o ventaja alguna
frente al registro de su marca SALOMON, teniendo en cuenta que la
T‘sohcntud de registro radicada por dicha sociedad fue postenor
:Adlc:lonalmente la demandante no probé la notoriedad de la marca en
FranCIa ni en Colombia y, ademas de ello, ni la Convencion Colombo
’tFranoesa de 1901 ni la Convencién de Paris de 1898, la exoneran de

-acreditar el cumphmnento de los requisitos de registro establecidos en
~ Colombia.

)puso .

on la f_"Una proteccién automatica de las marcas francesas, tal como Io pretende la
ia en firma demandante, implicaria poner a los nacionales en condiciones de
strial ihferiOridad,' vulnerando asi los articulos 'y Il de la Convencion Colombo-

Francesa de 1901, pues la aplicacién del prmc:plo de reciprocidad implica
jque el extranjero cumpla las condiciones y requisitos exigidos por el pais en
el que pretende hacer extensiva la proteccion de sus derechos.

Agregé a lo anterior que la marca francesa SALOMON no es notoriaménte
conocida para identificar productos de la Clase 25 de la Clasificacion
lnternacaonal de Niza, en tanto que la marca colombiana SALOMON,
[ ewamente registrada a su nombre, es notoriamente conocida en varios
paises de América del Sur, en el ambito del disefio y la confeccion de ropa
elegante e informal para personas de ambos sexos.

o¢
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lll. ALEGATOS DE CONCLUSION

28N
1.- La parte actora, trajo a colacion en su alegato la sentehcia proferida pé‘?‘ ;;ni‘fhgt
la Seccion Primera del Consejo de Estado el 24 de febrero de 2005, con k
ponencia del H. Consejero Dr. RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA J
mediante la cual se declaré la nulidad de las resoluciones que otorgaron
‘registro de la marca SALOMON a la sefiora MARIA ISABEL MEJIA 0SS \,
todo lo cual deja sin piso los argumentos esgrimidos por la entldad
demandada al denegar el registro de la marca SALOMON a favor de Ia
sociedad SALOMON S.A..

En lo que atarie a la aplicabilidad de la Convencién Colombo Francesa de
1901, cit6 ademas la sentencia de casacion proferida por la Corte Suprema
de Justicia el 8 de febrero de 2002 y de la cual fuera Ponente el H.
Magistrado JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ, para concluir que la

mencionada Convencién es una ley de la Republica que debe aplicarse sip”ﬁf

gque sea necesario entrar a probar la vigencia de ese instrumentg_gj.,'__;,
internacional.

En | ablicacién de la Convencién Colombo Francesa de 1901, la
Superintendencia de Industria y Comercio estaba obligada a reconocer la }
prioridad de los derechos que tiene la sociedad SALOMON S.A. sobre |
~Mmarca objeto de controversia, para distinguir productos de la clase 25 o
internacional. | SEGI
2 Dentro del término legal, el apoderado de la Superintendencia d""

juridicos que se presentaban en la fecha de su expedicién y en aplicac
de las normas de la Comunidad Andina.
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' ‘,3 Ni el tercero interesado ni el agente del Mlmsteno Publico h|C|eron
Anmguna manifestacion.

| IV. INTERPRETACION PREJUDICIAL

{'El Trlbunal de Justicia de la Comunidad Andina en la lnterpretacnon
Prejudicial identificada bajo la referencia 63-IP-2009 de fecha 2 de
jivyseptsembre de 2009 luego de analizar la controversia planteada en este
proceso, concluyo lo siguiente;

:"."%\

PRIMERO: Sila norma sustancial vigente, para la fecha de la solicitud
o de registro de la marca ha sido derogada y reempla'zada
por otra en el curso del procedimiento correspondiente,
aquella norma, la derogada, sera la aplicable para
determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos
que se exigen para el registro del signo. Cosa distinta,
ocurre con la norma procesal, cuya aplicacién es de
caracter inmediato, es decir, procede sobre los hechos
producidos posteriormente a su entrada en vigencia,
rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir

de ese momento.

En caso de presentarse antinomias entre el ADerecho
Comunifario Andino y el Derecho Interno de los Paises
Miembros, prevalece el primero, al igual que se configurara
(sic) entre el Derecho Comunitario y las demas normas de
Derecho -lnternacio'nal; lo anterior, tiene como efecto

Derecho Comunitario Andino.

inmediato la inaplicabilidad de la- norma contraria al




TERCERO:

CUARTO:

QUINTO:

SEXTO:

.confusion  que pudiera existir entre los  signos
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Un signo puede registrarse como marca si retne ’63‘3
requisitos de novedad, Vvisibilidad y distintividad |
establecidos por el articulo 56 de la Decisién 85 y EP
ademas, si el signo no estd incurso en ninguna de Ia;s.ﬁ,
causales de irregistrabilidad sefialadas en el articulo 58 de’
la norma comunitaria citada.

No son registrables como marcas los signos que e
relacion con el derecho dé terceros, sean confundibles con
una marca registrada, o con un signo antenormene
solicitado para registro, o solicitada posteriormente con
reivindicacion valida de una prioridad para productos _9
servicios comprendidos en una misma clase, teniendo eh
cuenta que no es necesario que el signo solicitado para e'F“
registro efectivamente induzca a error o confusion a los;'

consumidores, sino que es suficiente la existencia del

riesgo de confusién para que se configure la prohibicion de
irregistrabilidad.

El Juez Consultante, debe establecer el riesgo de

denominativos SALOMON, aplicando los criteri

adoptados por este Tribunal para la comparacion entré ‘
esta clase de signos.

El articulo 72 de la Decision 85, establece el principi’s
‘registral” en el campo del derecho marcario. Bajo dich\by”

principio basico se soporta el sistema atributivo del registr%




SEPTIMO:
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marcario, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las
marcas nace del acto de registro.

La Normativa Comunitaria protege‘a la marca notoriamente
conocida; este tipo de marca goza de proteccioén especial,
que va mas alld de los principios de territorialidad y
especialidad. No pueden ser registradas las marcas que
sean confundibles con marcas notoriamente conocidas y
registradas en el pais o en el exterior para productos o
servicios idénticos o similares, tal y como lo prevé el literal g)
del articulo 58 de la Decision 85.

Lo anterior, no significa que la notoriedad surja del signo por
si sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que
probarse las circunstancias que, precisamente, le han dado
tal caracteristica.

Alegada la notoriedad de una marca como obstaculo para el
kegistro de un signo, la prueba de tal circunstancia
corresponde a quien la alega y en relacién con el moménto
de la solicitud de registro. Este dispondra, para ese objeto,
de los medios probatorios previstos en la legislacion interna
y el reconocimiehto corresponde otorgarlo a la Autoridad
Nacional Competente, con base en las pruebas
presentadas. |

La Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad
para, previo analisis de registrabilidad, conceder o no el

registro de la marca notoriamente conocida y registrada en

W
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el exterior, de conformidad con los multiples factores que
puedan intervenir en dicho estudio.

OCTAVO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de
Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado
auténomo, de conformidad con lo expresado en la presente
providencia.

V-. DECISION

No observandose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Salaa

decidir la controversia, previas las siguientes

CONSIDERACIONES
1.- El problema juridico a resolver

Se trata de establecer si de acuerdo con las disposiciones comunitaria

aplicables al caso y de conformidad con las normas contenidas en
Convencién sobre Propiedad Industrial celebrada el 4 de séptiembre de
1901 entre los gobiernos de Francia y Colombia, debe la Sala anular o
»los actos administrativos demandados y, en caso afirmativo, si procede
ordenar o no a la entidad demandada el otorgamiento del registro solicitado
por la sociedad SALOMON S.A.

En ese orden de ideas, se individualizaran las marcas nominativas a cotejar’

y los productos que distinguen; se precisara el marco juridico a partir d‘

cual se resolverd la controversia, analizando el punto relativo a
aplicabilidad de la Convencién sobre Propiedad Industrial celebrada por.
Colombia y Francia en el afio 1901; se formularan algunas consideracion

—
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5 'qu?e;. " sobre el caracter notorio y la pﬁoridad de la marca denegada; y se realizara
; el cotejo marcario, atendiendo las recomendaciones sefialadas en Ia
'lnterpretamon Prejudicial rendida por el Tribunal Andino de Justicia con
s ;‘qe: :,;,destlno a este proceso y la providencia proferida por la Sala . Para tales

:efectos se tendra en cuenta la situacion factica
- 2.- Las marcas nominativas en conflicto

Las marcas nominativas en conflicto, son las siguientes:

IMARCA PREVIAMENTE REGISTRADA | - |

alaa

MARIA ISABEL MEJIA OSSA

13 de julio de 1984 '
1° de octubre de 2001 mediante Res. N° 33006.
244.474

Productos de la clase 25 internacional (vestidos,
calzado, sombrereria)

MARCA DENEGADA | ;

¥ SALOMON S.A.

19 de octubre de 1983, bajo el nimero 3530
1.250.845 de 10 de diciembre de 1986

7521 del 10 de diciembre de 1986

Productos de la clase 25 internacional (vestidos
i calzado, sombrereria)
26 dejumq de 1987

| 20 de marzo de 2002




vigencia de la Decisién 85 de la Comisién del Acuerdo de Cartagena
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3.- Normas aplicables al caso particular

El Tribunal Andino de Justicia, con el objeto de determinar las normas de
caracter procedimental y sustancial aplicables al asunto bajo examen,
reiterd la posicion que ha venido prohijando con respecto a la aplicacion

las normas comunitarias en el tiempo, poniendo de relieve lo siguiente:

[...] toda circunstancia juridica en que deba ser aplicada una norma comunitaria.
sera regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada
dicha circunstancia, bajo los pardmetros por aquélla disciplinados. || [...]la nor

sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de
registro de un signo como marca, seréa la aplicable para resolver sobre la concesion
o0 denegatoria del mismo; y, en caso de impugnacion —tanto en sede administrativa
como judicial— de la resolucion interna que exprese la voluntad de la Ofici
Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, sera aplicable para juzg )
sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se
encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario. |...] || A
manera de conclusion, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de
registro de la marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del §
procedimiento correspondiente, aquella norma sera la aplicable para determinar si
se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro de dicho’

signo distintivo.
En ese orden-de ideas, y como quiera que la solicitud de registro de Ia
marca denominativa “SALOMON” se presentd el 26 de junio de 1987, en:

procedio a identificar como normas aplicables las siguientes:

DECISION 85

) . - . ar
Articulo 56.- Podra registrarse como marcas de fabrica o de servicios, los §# «'
signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos”.

Articulo 58.- No podran ser objeto de registro como marcas: (... . aer

f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con 7_'1
anterioridad por un tercero o solicitadas posteriormente con reivindicacién .

valida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una
misma clase; '
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g) Las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y

registradas en el pais o en el exterior para productos o servicios idénticos o
similares”; (...)

Articulo 72.- El derecho exclusivo a una marca se adquirird por el registro
de la misma ante la respectiva oficiha nacional competente.

'DECISION 344

Gt
SR

Articulo 96.- Vencido el plazo establecido en el articulo 93 sin que se

procedera a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el

registro de la marca. Este techo sera comunicado al interesante mediante
resolucién debidamente motivada.

DECISION 486

Disposicién Transitoria Primera. Todo derecho de propiedad industrial
validamente concedido de conformidad con la legislacion comunitaria
anterior a la presente Decisién, se regira por las disposiciones aplicables en
la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de
vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se
adecuaran a lo previsto en esta Decisién. B

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prérrogas
se aplicaran las normas contenidas en esta Decisién.

Para el caso de procedimientos en tramite, la presente Decision regira en las

etapas que aun no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en
vigencia.

-4, iApIicabilidad de la Convencion Colombo Francesa de 1901

Eéylicomo se indico al exponer los antecedentes del presente proceso, los
“jcarAgos que se formulan en la demanda se estructuran fundamentalmente a
partir de la consideracién de que los actos administrativos acusados, al
"deriégar el registro de la marca SALOMON solicitado por. la firma
LOMON S.A., trasgredieron lo dispuesto en los articulos | a IlI de la
Convencién sobre Propiedad Industrial celebrada entre Colombia y Francia
4 de septiembre de 1901, la cual fue ratificada el 5 de julio de 1904 vy

prquIgada como ley de la Republica mediante Decreto 597 de 7 de julio de

—

hubieren presentado observaciones, la oficina  nacional competente
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-ese mismo afio. Los preceptos antes aludidos establecen ad pedem literae’ La a.
lo que sigue: E marc
85 de
s\e’»a hi

Articulo I.- Los ciudadanos de cada una de las Altas Partes contratantes’
tendran, en el territorio de la otra, los mismos derechos que los nacionales, en.
lo que mira tanto & los privilegios de invencion, marcas de fabrica, etiquetas,”
rétulos, nombres de comercio y de fabrica, razones sociales, dibujos y modelos g% ConfL
de fabrica, cuanto 4 las indicaciones y nombres de los lugares de origen. ‘ .
" o.en.
Articulo Il.- Para asegurarse la proteccién garantida (sic) en el articuo § - resall
“anterior, los solicitantes de uno y otro Estado no necesitan de establecer su " ‘
domicilio, su residencia, o su representacion mercantil en el pais cuya ¢ .
proteccion reclamen; pero si deberan observar las demas condiciones yE oo Pdrb
formalidades prescritas en las leyes y reglamentos de ese pais. T A
cla de

- €Onoc

i
Vit

Articulo Ill.- La presente Convencién es aplicable para proteger en Francia Iaé .
marcas que se hayan adquirido legitimamente en Colombia por los industriales

y negociantes que usan de ellas, y viceversa, ; Subre

Queda entendido sin embargo que uno de los dos Estados se reserva elf
| derecho de rehusar el depésito y de prohibir el uso de cualquier marca que en_E ¥

si misma fuere contraria al orden publico, & a la moral y las buenas

costumbres. i |

Si bien el Tribunal Andino de Justicia no hizo referencia expresa a l_a"
aplicabilidad de la Convencidon sobre Propiedad Industrial de 1901,’3
limitandose a reafirmar que el Derecho Comunitario Andino prevalece sobre

el derecho Interno de los paises miembros y sobre las demas normas de_;

Derecho Internacional, la Sala considera que en el sub lite no se presentg{l o e
en realidad ninguna antinomia o contradiccién entre el Derecho Comunitari‘c")i cause
Andino y las normas de la Convencién sobre Propiedad Industrial de 1901, § produ
la cuales, corho ya se dijo, fueron incorporadas a nuestro derecho internoyj_ - i’gﬂﬂ
por virtud del Decreto 597 de 1904, mediante el cual se promulgo ese ¥ M

instrumento bilateral como Ley de la Republica de Colombia. B P recx
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literae i ‘La anterior aseveracién se sustenta en el hecho de que los derechos
‘f_marcanos a los cuales aluden las disposiciones convencionales
| upuestamente violadas, en nada contradicen lo preceptuado en la Decisidn

itantes

85 de la Comisién del Acuerdo de Cartagena en cuyo articulo 58 literal g)
les, en'
,3;:; ,ﬁse hace referencia a la irregistrabilidad de aquellas marcas que sean

odelos: ‘;confundibles [...] con otras notoriamente conocidas y registradas en el pafs

0 en_el exterior para productos 0 Sservicios /denz‘/cos 0 srm/lares” (El

| esaltado es ajeno al texto).

Por otra parte, no puede soslayarse tampoco que el articulo 83, literal d) de
lg de'c;isién 344, se refiere a aquellos signos distintivos notoriamente

_ conocidos en el pais en el cual se solicita el registro, o en el comercio

~ subregional o internacional suieto a reciprocidad.

va efi«d
Je en
Ienas’

"':AI decretar en el proceso radicado bajo el nimero 11001-03-24-000-2002-
:00140 -01 la nulidad de los actos administrativos que concedieron el registro
de la marca SALOMON a la sefiora MARIA ISABEL MEJIA OSSA, esta
' ;Corporacmn admitié que los preceptos de la Convencién Colombo Francesa

a |
301 . de 1901 son compatibles y concordantes con las disposiciones de las
Ybre Decnswnes 85y 344 de la Comision del Acuerdo de Cartagena, relativas al

' ‘derecho de prioridad de los signos registrados o deposrtados en alguno de
esos dos paises, pues lo cierto es que tales Decisiones contemplaban como
céusal de irregistrabilidad “[...] el registro de marcas similares que puedan

. prodUC/r confusién con una marca conocida en cualquier pals, o con un

| 31qno notoriamente conocido en un pafs que diera un trato reciproco al pais

Jenﬁ_donde se pretende hacer valer la_notoriedad.” (subrayas de la Sala).
. Precisamente por tales razones, es que el Consejo de Estado concluyé de

Sentencva del 4 de Agosto de 2005, Consejero Ponente Doctor RAFAEL ENRIQUE OSTAU DE
..AFONT PIANETA, Actor: SALOMON S. A
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manera categorica en la sentencia antes referenciada, aquello que 5e. 8

. propir |
trascribe a continuacion: deme
sentic
\ las e
De la lectura sistematica de sus estipulaciones, se deduce que la Convencion toca § acorc
con ambos tépicos, esto es, el de la proteccién, que es el tema central, y el del QOIOY
registro, alli denominado “depésito” de las marcas de nacionales de uno y otro’; inclus
pais, pero ello no significa que el segundo sea condicién o requisito necesario para el se
la efectividad del primero, esto es, de la proteccion reciproca pactada, comd SALC
tampoco que ésta excluya el registro en el otro pais de una marca registrada en § otras |
uno de los dos Estados firmantes de la Convencién. || Lo que ocurre es que Iz de le
proteccion pactada en la Convencién siempre va requerir que sea reclamada o'} SALC
pedida por el propietario de la marca mediante los mecanismos internos del pas. taqto
donde pretenda hacerla valer, v . gr. mediante la oposicién o demanda de artic
observaciones a solicitudes de registro, solicitud a la Oficina Nacional Competente interg
de cancelacion de registros posteriores al registro de su marca, o mediante accién regist
“judicial, segun el caso. ” Ello es lo que significa la Convencion cuando dice que respe
‘Para asegurarse la proteccion garantida (sic),... los solicitantes de uno y ofro una ¢
Estado no necesitan de establecer su domicilio, su residencia, o su representacion del te
mercantil en el pais cuya proteccion reclamen; pero si deberén observar las demés
condiciones y formalidades prescritas en las leyes y reglamentos de ese pais. De e
modo que tales condiciones y formalidades son justamente las que se requieran En consor
para hacer uso de los mecanismos pertinentes, por ejemplo, los requisitos o e
formalidades que sefialan las normas comunitarias y - del derecho interno v Sa;la de Ce
colombiano para presentar observaciones u oposicién a una solicitud de registro - -
de una marca o pedir su cancelacién. || De otra parte, si el propietario de la marca « proferida €
registrada en su pais de origen también la tiene registrada en el otro pais, por este VIUTTON
tltimo goza de los demés privilegios que le otorga el registro, en especial, el de la e
obligacién que tiene la oficina nacional competente de considerarla oficiosamente - GOMEZ, c
esto es, sin necesidad de oposicién a una solicitud de registro de una marca o de o
_peticién de cancelacidon de una ya registrada - para efectos de establecer si ella de 1901, ¢
puede impedir el registro de una marca solicitada o la vigencia de una ya ‘
concedida. || La convencién ciertamente no exonera las marcas del “depdsito’ marca op
entendido como registro, como si lo estan los nombres mercantiles, las razones de- RN )
_ . . N . . - registrada
comercio y los rétulos por disposicion expresa del articulo IV de la Convencié
atendiendo la interpretacion arménica de las disposiciones transcritas y d ~alcances, |
precitado - articulo IV. En efecto, el inciso segundo del articulo [l sefala qu o
“Queda entendido sin embargo que uno de los dos Estados se reserva el derech en materi
de rehusar el depdsito y de prohibir el uso de cualquier marca que en si misma’ i
fuere contraria al orden publico, 6 & la moral y las buenas costumbres. De otra " industrial,
parte, en el comentado articulo IV no se incluyen las marcas dentro de los: i
elementos que se exceptuan del depésito, pues como atras se anotd, sélo o estan ‘alcy:ances y
los nombres mercantiles, las razones de comercio y los rétulos. | Pero ello no. " tutela jurid
significa que la proteccién convenida se encuentre supeditada al mismo, pues, o
como atras se preciso, una cosa son los privilegios que otorga el registro en el circunscrib
mismo pals y otra, muy distinta, son los privilegios de la proteccion reciproca T o
establecida en la Convencién cuando se trata de una marca que solo esta = Una conno
registrada en su pais de origen, de suerte que se trata de dos situaciones juridica R
que igualmente sirven para proteger- al propietario de la marca, pero con las ‘He/,lugar de

diferencias comentadas en los mecanismos para hacerla efectiva, las cuales se
pueden resumir en que los del registro pueden ser incluso oficiosos, en tanto que’

o los €|
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los emanados solamente de la Convencién siempre requieren peticion del
propietario de la marca. II Asi. las cosas, la interpretacion que la entidad
demandada hizo de las disposiciones en comento y que la actora censura, en el
sentido de que el cumplimiento de “las condiciones y formalidades prescritas en
- las leyes y reglamentos del Pais Miembro® para hacer efectiva la proteccion
ibntoca acordada, implica el registro en el pais donde ésta se pide, en este caso,
y el del - Colombia, no es acertada, ya que es opuesta a la Convencién, como quiera que
dyotro ' incluso la dejaria sin efecto alguno. || De esta forma le asiste razén a la actora en

Irio para el sentido de que se debe otorgar la proteccién solicitada para su marca

SALOMON registrada en Francia para distinguir productos de la clase 25, entre
otras, por el hecho de ser titular de dicho registro en ese Pais Miembro, por efecto
de la convencién mencionada, frente a la solicitud de registro de la marca
~ SALOMON para distinguir productos de la clase 25 objeto del sub lite. | Porlo
Jel pais - tanto, el cargo de violacién de la ley por errénea interpretacion de los citados
nda de . articulos de la Convencién tiene vocacién de prosperar, toda vez que esa
petente - , interpretacion condujo a la Administracién a no considerar las implicaciones del
' accion © C registro en Francia de la marca SALOMON de propiedad de la actora, frente o
ice que - o respecto de la solicitud de la marca aqui impugnada. Dicho de otra forma, hubo

otro™ . una clara violacién del articulo |l de la citada Convencién. (E/ subrayado es propio
del texto) '

En consonancia con lo anterior, resulta oportuno observar ademas que la
) AY *’Sﬂa‘la de Casacion Civil de la Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencia
e [ proferida el 8 de febrero de 2002, Exp. Nam 5950, Actor: Sociedad LOUIS
oreste B VIUTTON SA., Mag. Ponente, Doctor JOSE FERNANDO RAMIREZ

GOMEZ, al referirse a los alcances de la Convencién Colombo - francesa

"?1901, anotd que si bien por regla general la proteccién juridica de una
mé[ca opera ‘dentro de la jurisdiccion geogréfica para la cual fue

égistr,ada”, éste postulado ha cedido en cuanto a su rigidez y a sus
' lcances, no solo por la celebracion de tratados bilaterales y multilaterales
n materia de proteccion de los derechos inherentes a la propiedad
ndustrial, sino porque el principio en si mismo se ha reformulado en sus
Icances y dimension geogréfica, particularmente en cuanto concierne a la
ﬁ;téla juridica de las llamadas marcas notorias, de tal suerte que “no se
ireunscribe la proteccién al pais en donde se registré, sino que adquiere

na connotacion internacional, universal si se quiere, porque cualquiera sea

n It o lugar de su registro, el titular puede hacer valer sus derechos en el marco
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afirma la Corte Suprema de Justicia, “El alcance exz‘raterr/z‘or/a/ de las

marcas no esta limitado a un grupo de paises o a un territorio espeo/ﬁco

previstas en la ley marcaria, como la notoriedad y los acuerdos de ,
comercializacién, como lo establecen los articulos 83 literal d), y 107 del "

lo consn |
DeCISIon (344)". “adminis

- 03-24-0
Sobre el punto de la notoriedad de la marca SALOMON, registrada eng’ -
Francia con anterioridad a nombre de la actora, ha de tenerse en cuentaff =,",,7En las ¢
que de conformidad con el fallo proferido por la Sala el 24 de febrero de ;,.,A',Supenn |

2005, dentro del expediente nimero 11001-03-24-000-2002-00140- 01, I
Superintendencia consideré ‘probada suficientemente” dicha notonedad
“incluso antes de la solicitud que se estudia”, con base en un detemdoh
anahs:s del material probatorio aportado por dicha empresa al mtervemr
como observante. en la actuacion administrativa radicada bajo el numero”} o
92.234.625, lo cual determing que la marca SALOMON, registrada a"-iv'.,g‘erébiem
nombre de la sefiora MEJIA OSSA, haya sido objeto de anulacién por parte éUestior

de Ia Sala. Por o mismo y como quiera que la notoriedad de la marcagr

los  act

denegada constituye un aspecto cobijado por el principio constitucional de ’,SALO‘N
la cosa juzgada, también ha de tenerse como cierto en este proceso. se»n»tenc
i | | *f fundam

Las'anteriores consideraciones permiten colegir, en suma, que el caréctergf |
notorio de la marca SALOMON, solicitada a registro por la socnedad

SALOMON SA la anterioridad del deposito por ella efectuado ante

deca|m|

‘ f”dlspues

tﬂevxtualn
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:';gual consta en los antecedentes del tramite administrativo allegados al
_‘;r'bceso, constituyen razones mas que suficientes para predicar, que de
‘ onformidad con las normas de la Convencién tantas veces aludida en esta
molo R decisidn, la sociedad actora ostenta ciertamente un derecho de privilegio

"‘mpmento el registro de la marca SALOMON solicitado por la sefiora MARIA
_QISYABEL MEJIA OSSA en el expediente administrativo 92.234.625, tal como
lo consideré en su momento el H. Consejo de Estado, al anular los actos

administrativos demandados en el proceso radicado bajo el numero 11001-
0 24-000-2002-00140- 01

En las consideraciones la Resolucion 27454 del 11 de dtClembre de 1998, la
’Supermtendencna de Industria y Comercuo concluyd que debia denegar el
':I".e\ngtI'O solicitado por la firma SALOMON S.A,, teniendo en cuenta ‘Que Ia
méfca SALOMON, para distinguir todos los productos comprendidos en la

'234625 solicitada por MARIA ISABEL MEJIA OSSA”

Habiendo sido esa la razén determinante de la decision que aqui se
cuestiona, se impone destacar entonces que al decretarse la anulacién de
' actos administrativos que concedieron el registro de la marca
JSALOMON a nombre de la sefiora MEJIA OSSA, tal como lo dispuso la
sentenc;ia del 4 de agosto de 2005, desaparecieron con ella los
fundamentos facticos y juridicos de la denegacion, produciéndose el
réciéi decaimiento sobreviniente de los actos demandados, de conformidad con lo
dlépuesto en el ordinal 2° del articulo 66 del C.C.A., en donde se establece
1te _e"l'}:, £ textualmente lo sig,uiente:‘ | |

)r.e-)df_é”'

dolo

;q’ue ha debido tenerse en cuenta por parte de la Superintendencia de .
Industria y Comercio y, precisamente por ello, ha debido denegarse en su \’

m/sma clase 25, se encuentra en trédmite de Registro, bajo el Exped/ente 92 |
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Artlculo 66.- Salvo norma expresa en contrario, los actos admmlstr vos
seran obligatorios, mientras no hayan sido anulados o suspendidos

jurisdiccion en lo contencioso administrativo, pero perderan su fuer
ejecutoria en los siguientes casos:

L1 | “presenta '
2°.- Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho. '

las partic
No obstante lo anterior y como quiera que los actos acusados produ;eron ' |

efectos juridicos desde su expedicion y hasta el momento en la cual 86
produjo su decaimiento, la Sala estima procedente manifestar, que a
pesar de haber operado dicho fenémeno, ha de efectuarse tn C
prohunciamiento de fondo con respecto a las pretensiones de la demanda YEn -_'VirtL ,

~imposibl .
5.- Analisis de registrabilidad de la marca denegada vorlas .

Con independencié de los argUmentos que quedaron expuestos en;el ;’£
epngrafe anterior y que por si mismos son suficientes para decretar lagr %Deé;ole'
nuhdad de los actos demandados, no huelga analizar la registrabilidad de Ja . es unr
- David
-.‘vj de la R
. tambiér

marca denegada, atendiendo las recomendaciones consignadas en. la
interpretacion prejudicial 063-1P-2009 de fecha 2 de septiembre de 2009,

Pues bien, retomando las consideraciones de la sentencia proferida por la ‘sabidur

Sala el 4 de agosto de 2005, ha de concluirse en este proceso que eX|ste A '.i,s‘ignos
plena identidad entre los signos en conflicto desde el punto de V|st ‘?"iideolc’)‘g
ortogra’r" ico, fonético, visual y conceptual.

. : -Las co
En efecto desde el punto de vista de su conformacién morfologlca se : ‘fpreten'é

observa sin esfuerzo alguno que las marcas en conflicto son totalmente f_confiér

iguales, al estar compuestas por las mismas vocales y las mlsm‘ias . deposi
consonantes, las cuales estan dispuestas exactamente en el mismo orden | 4 ;’idejg_g
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rrativos. ortografico y visual, por tratarse de signos idénticos tanto en sus raices
'ff::_joerrz'l:i : como en sus desinencias. Desde el punto de vista fonético o auditivo, las
marcas también son iguales, al tener la misma composicién silabica y
esentar la misma notacién prosddica. Dicha identidad se corrobora al
pronunciar las marcas de manera sucesiva, esto es, sin descomponerlas en

las particulas que de ellas hacen parte:

- SALOMON - SALOMON — SALOMON — SALOMON — ;
- SALOMON - SALOMON - SALOMON - SALOMON - '

virtud de lo anterior, para el consumidor medio resulta totalmente
) imposible distinguir cual de las marcas SALOMON es la solicitada a régistro

natural que interviene como tercero en este proceso.

. ;:’Desde el punto de vista conceptual o ideoldgico, la palabra SALOMON
: es un nombre propio que corresponde al ‘rey de Israel y de Judd, hijo de
Dawd", que vivi6 entre los 970 y 931 a. C., tal como reza en el Diccionario
fe>‘la Real Academia de la Lengua (222 Edicién), en donde dicho nombre
,_;t_éymbién aparece como evocativo de la idea de un “Hombre de gran
/"Sé.bidur/’a”. Por lo anterior, es evidente que la igualdad existente entre los

signos en conflicto, se hace extensiva también a su dimensién conceptual o
deologica.

as coincidencias anotadas hasta aqui, militan en este caso a favor de las
ezten'Siones de la sociedad actora, pues en razon del privilegio que le
confiere la Convencién Colombo Francesa de 1901 por haber realizado él
eposito de la solicitud de registro de la marca SALOMON el 19 de octubre
e 1983 ante las autoridades francesas, ha de concluirse, como en efecto lo
hizo la Sala en su providencia del 24 de febrero de 2005, que la marca
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registrada a nombre la sefiora MEJIA OSSA, se encontraba incursa en) Prdpieda

causal de irregistrabilidad, al ser |dent|ca a una marca que con antenorlda" “'s‘e‘;deneg
habia sido solicitada para registro por parte de la somedad SALOMON 8. A 'égtora, e
para identificar productos de la misma clase 25. dvésde su
de acuer
En suma, teniendo en cuenta el caracter notorio de la marca denegada y S |
SEGUNL
| | resféblec
ostentaba ciertamente un derecho de privilegio derivado de las norma co'n'Cedel

reglstro anterior a nombre de la sociedad actora ante las autorldades

convencionales reiteradamente mencionadas en esta providencia. Por o _. para dist

favorable, por cuanto los actos demandados son sin duda violatorios de TERCEF :

~que proc
Acuerdo de Cartagena y de los articulos | a lll de Ia Convencion sobi - dela Prc
Propiedad Industrial, celebrada entre los Gobiérnos de Colombia y Fran
- CUART(
promulgada como ley de la Repubhca mediante Decreto 597 de 7 de Juho ‘cqmplrim

ese mismo afio. establec

Administrativo, Seccién Primera, administrando justicia en nombre def"‘lia 4
Republica y por autoridad de la ley, 'Se deja
aprobad

o
MAlgaO ,

FALLA

L

PRIMERO.- DECLARASE LA NULIDAD de las Resoluciones numeros§
27454 del 11 de diciembre 1996 y 43420 del 21 de diciembre de 2001
dictadas ambas por la Jefe de la Divisién de Signos Distintivos de 'Ia
SupermtendenCIa de Industria y Comercio y de la Resolucién 9067 del 20 de
marzo de 2002, proferida por el Superintendente Delegado para la
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sa en Propiedad Industrial, confirmatoria de las anteriores, en virtud de las cuales
oridad

1 S.A

~ VSe denegd el registro de la marca SALOMON solicitada por la sociedad
tora, en atencién a los efectos juridicos que se derivaron de tales actos
desde su expedicion y hasta el momento en que se produjo su decalmlento
:f‘e acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia ..

SEGUNDO.- Como consecuencia de lo anterior y a titulo  de

A restablecimiento del derecho, ORDENASE a la entidad demandada

eras éonceder el registro de la marca SALOMON, a la sociedad SALOMON S.A.,
‘ para distinguir productos de la clase 25 internacional.

TERCERO.- ORDENASE a la Superintendencia de Industria y ComerCIo

que proceda a publicar la parte resolutiva de esta providencia en Ia Gaceta
la Propiedad Industrial.

' CUARTO.- ORDENASE a la Superintendencia de Industria y Comercio dar
liode: B cumplimiento a lo resuelto en esta providencia, dentro del término
establecido por el articulo 176 del Cddigo Contencioso Administrativo.

COPIESE, NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE

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

aprobada por la Sala en la sesion del 26 de mayo de 2011.
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