CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA

Consejero ponente (E): MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Bogota, D.C., dos (2) de febrero de dos mil doce (2012)
Radicacion ndm.: 11001 0324 000 2002 00367 01
Actor: FUNDACION SOCIAL

La Sala decide en Unica instancia la demanda formulada por la
FUNDACION SOCIAL, en gjercicio de la accion de nulidad- y
restablecimiento del derecho, que se interpretd como de nulidad, contra las
resoluciones proferidas por la S_uperintendencia de Industria y Comercio,

mediante las cuales se concedid el registro de la marca mixta

MAKHTESHIM AGAN, a favor de la firma Makhteshim Chemical Works Ltd.

y Agan Chemical Manufacturers Ltd., para distinguir productos
comprendidos en la Clase 5 de la Clasificacién Internacional de Niza.

l.- LA DEMANDA

La FUNDACION SOCIAL, mediante apoderado judicial, presentd ante esta
Corporaciéon demanda de nulidad y restablecimiento del derecho,
interpretada por el Consejero sustanciador como de nulidad simple, para

que [a Sala se pronuncie con respecto a las siguientes

1.- Pretensiones.

“1. Que son nulos aquellos actos administrativos contenidos en las
Resoluciones NUmeros 17394 del 30 de agosto de 1999 y 26343 del 7
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de diciembre de 1999, ambas proferidas por la Jefe de la Divisién de
Signos Distintivos, y 10878 del 11 de abril de 2002, proferida por el
Superintendente de Industria y Comercio, mediante las cuales se
declaré -infundada ‘la observacién presentada por la FUNDACION
SOCIAL, y se concediéo a la sociedad MAKHTESHIM CHEMICAL
WORKS LTD. Y AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD. el
registro de la marca MAKHTESHIM AGAN (Mixta), para distinguir
pesticidas, funguicidas y herbicidas; productos comprendidos en la Clase
5 de la Clasificacion Internacional de Niza.

2. Que, como consecuencia de las anteriores declaraciones y a manera
de restablecimiento del derecho, se ordene la cancelacion del certificado
de registro correspondiente a la marca MAKHTESHIM AGAN (Mixta)
para distinguir productos de la clase 5 de la Clasificacion Internacional
de Niza.

3. Que se ordene a la Divisién de Signos Distintivos publicar en la Gaceta
de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en este proceso.” (fl.
51)

2.- Fundamentos de hecho
Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes:

1.- Las sociedades MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD. Y
AGANCHEMICAL MANUFACTURERS LTD. solicitaron el 27 de enero de
1999 (expediente No. 99 4243) a la Division de Signos Distintivos de la
Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca
MAKHTESHIM AGAN (mixta), cuyo elemento figurativo lo constituye una
figura de tres hexagonos dispuestos en forma simétrica, para distinguir
productos de la clase 5 de la Clasificacion Internacional de Niza. El extracto
de la solicitud de marca fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial
nuim.474 de fecha 26 de rﬁarzo de 1999.

2.- La FUNDACION SOCIAIT formulo observaciones al registro de la marca
MAKHTESHIM AGAN (mixta) solicitado por MAKHTESHIM CHEMICAL
WORKS LTD. Y AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD., que
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fundamenté en ¢ registro y |a notoriedad de [os siguientes sighos
distintivos:

S

3
e

e - Marca que consiste en la figura de tres hexagonos, registrada bajo e
humero 210.124, de 22 de julio de 1998 Y actualmente vigente, para
distinguir servicios comprendidos en la clase 36 internacional.

- Marca que consiste en la figura de tres hexagonos, registrada bajo el
numero 209.361, de 23 de junio de 1998 y actualmente vigente, para
distinguir servicios Comprendidos en la clase 35 internacional

- Marca que consiste en la figura de tres hexagonos registrada bajo el
namero 217.502, de 31 de 1999 y actualmente vigente, para distinguir

[T

6 servicios comprendidos en Ig clase 36 internacional.

- Marca que consiste en la figura de tres hexagonos, registrada bajo el
nimero 210.717, de 24 de julio de 1998 Yy actuaimente vigente, para
distinguir servicios comprendidos en la clase 37 internacional.

- Marca que consiste en la figura de tres hexagonos, registrada bajo el
ndmero 210.430, de 23 de julio de 1998 Yy actualmente vigente, para
distinguir servicios comprendidos en la clase 42 internacional.
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- Marca COLMENA vy la figura de tres hexagonos, registrada bajo el nimero
210.634, de 24 de julio de 1998 y actualmente vigente, para distinguir
servicios comprendidos en la clase 42 internacional.

- Marca COLMENA vy la figura de tres hexagonos, registrada bajo el nimero
210.233, de 22 de julio de 1998 y actualmente vigente, para distinguir

servicios comprendidos en la clase 35 internacional.

- Marca COLMENA vy la figura de tres hexagonos, registrada bajo el nimero
210.635, de 24 de julio de 1998 y actualmente vigente, para distinguir

servicios comprendidos en la clase 37 internacional.

- Marca COLMENA vy la figura de un minero y una franja de trihexagonos,
registrada bajo el numero 130.747, de 28 de noviembre de 1990
actualmente vigente, para distinguir servicios comprendidos en la clase 36

internacional.

- Marca que consiste en la figura de trihexagonos, registrada bajo el nimero
134.392, actualmente vigente, para distinguir servicios comprendidos en la

clase 36 internacional.

3.- La Divisién de Signos Distintivos mediante la Resolucion num. 17394 de
30 de agosto de 1999, declar6 infundada la observacién presentada por la
FUNDACION SOCIAL y concedio el registro de la marca MAKHTESHIM
AGAN (mixta) solicitada por MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD. Y
AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD., para distinguir pesticidas,
funguicidas y herbicidas, productos éstos comprendidos en la Clase 5 de la

Clasificacion Internacional de Niza.
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4.- El 13 de octubre de 1999, el apoderado de la FUNDACION SOCIAL
interpuso recurso de reposicion y en subsidio de apelaciéon contra la
Resolucion num. 17394 del 30 de agosto de 1999, proferida por la Jefe de |a
Divisién de Signos Distintivos, para que se revocara.

5.- Mediante la Resolucion num, 26343 de 7 de diciembre de 1999, la Jefe
de la Division de Signos Distintivos confirm¢ la decision contenida en Ia
Resolucién num. 17394 del 30 de agosto de 1999, concedit el recurso de

apelacion interpuesto como subsidiario y envié las diligencias al
Superintendente de Industria y Comercio para lo de su cargo.

6.- El Superintendente de Industria y Comercio, mediante la Resolucion
ndm. 10878 de 11 de abril de 2002, resolvié el recurso de apelacion y
confirm¢é la decisién contenida en la Resolucion num. 17394 del 30 de
agosto de 1999,

3.- Normas violadas Yy concepto de la violacidon

e
5

i En opinion de la parte demandante, los actos administrativos demandados
son violatorios de lo dispUesto en el articulo 83, literal a) de la Decision 344
de la Comisién del Acuerdo de Cartagena (hoy literal a) del articulo 136 de
la Decision 486 de la Comunidad Andina de Naciones); en el articulo 136,
literal h) de la Decision 486 de |a Comisién del Acuerdo de Cartagena; y en

el articulo 134 de la Decisidn 486 de la Comisién de la Comunidad Andina.

Al explicar el concepto de la violacion, la parte actora afirmo que con los
actos administrativos acusados |a Administracion violo directamente, por
aplicacion indebida, el articulo 83, literal a) de la Decisién 344, conforme al

cual: “... no podran registrarse como marcas las que, en relacién con
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derechos de terceros, presenten alguno de los siguientes impedimentos: a)
sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al publico a
error, 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 inducir al publico a error."

Sefalé que las sociedades MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD. Y
AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD. solicitaron el 27 de enero de
1999 (expediente No. 99 4243) a la Divisidn de Signos Distintivos de la
Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca
MAKHTESHIM AGAN (mixta), cuyo elemento figurativo se encuentra
constituido por la figura de tres hexagonos dispuestos en forma simétrica,
para distinguir productos de la clase & de la Clasificacion Internacional de
Niza., solicitud a la cual la FUNDACION SOCIAL formuld observaciones
fundamentadas en la notoriedad de la marca COLMENA (mixta), cuyo

componente grafico es la figura de tres hexagonos dispuestos en forma

simétrica, previamente registrada por la FUNDACION SOCIAL, en diversas

clases.

Destacd que en ningun momento se relaciond como fundamento de la
observacion presentada el literal a) del articulo 83 de la Decision 344 de la
Comision del Acuerdo de Cartagena - ya que dicha norma no aplica en este
especifico asunto, puesA la marca solicitada y las marcas previamente
registradas no distinguen los mismos productos o servicios, o productos o
servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al publico
a error, como lo exige la disposicidn en referida - sino el literal e) de ese
misrmo articulo, afirmando, con abundante respaldo probatorio, que la marca
COLMENA y su componente grafico consistente en la figura simétrica de

tres hexagonos, es notoriamente conocida y que, en tal caracter, su

frm
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proteccion se extiende a productos o servicios diferentes a los por ella
distinguidos, no obstante lo cual, en los actos administrativos acusados
inexplicablemente se hace el analisis de los hechos-a la luz del literal a) del
articulo 83 de la Decision 344, para concluir que "... los productos de la
clase 5 que distinguiria la marca solicitada y los servicios de las clases 35,
37 y 42 no se relacionan, ya que su finalidad no es la misma, no existe
complementariedad entre ellos y sus canales y medios de comercializacion
son diferentes”; por lo tanto, es claro que se aplicé indebidamente dicha

disposicion.

Estimé que a través de los actos administrativos acusados la Administracién
violé directamente, por falta de aplicacién, el literal h) del articulo 136 de la
Decision 486, el cual prevé que: “No podran registrarse como marcas
aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho
de tercero, en particular cuando: h) Constituyan una reproduccion, imitacién,
traduccion, transliteracién o transcripcién, total o parcial, de un signo
distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera
que sean los productos o servicios a los qué se aplique el signo, cuando su
uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusién o de asociaciéon con
ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del
prestigio del signo; o la diluciéon de su fuerza distintiva o de su valor

comercial o publicitario."

Apunto que para que se configure la causal de irregistrabilidad contenida en
esta disposicion es necesario que concurran los siguientes elementos: i)
una solicitud de registro de marca; ii) una marca notoriamente conocida v, ii)
la reproduccion, imitacion, traducciodn, transliteracion o transcripcion, total o
parcial, del signo distintivo notoriamente conocido por parte de la marca

solicitada.
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Indico que de tales elementos no existe controversia alguna sobre el
primero, es decir, la existencia de la solicitud de registro de la marca
MAKHTESHIM AGAN (I\/Iixta), cuyo elemento figurativo se encuentra
constituido por la figura de tres hexagonos dispuestos en forma simétrica
para distinguir algunos prbductos de la clase 5 de la Clasificacién
Internacional de Niza, por parte de las sociedades MAKHTESHIM
CHEMICAL WORKS LTD. Y AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD.:
que, en relacion con la notoriedad de la marca COLMENA de la
FUNDACION SOCIAL, debe resaltarse que mediante las Resoluciones
nimeros 17112 y 17114 del 31 de mayo de 2002, proferidas dentro de las
actuaciones surtidas en los expedientes nim. 97 49.542 y 97 73.893, la
propia Superintendencia de Industria y Comercio declard la notoriedad de la
marca COLMENA de la FUNDACION SOCIAL para distinguir servicios de la
clase 36, por el periodo comprendido entre mayo de 1998 y mayo de 2002;
y que la marca MAKHTESHIM AGAN (Mixta), cuyo elemento figurativo
se encuentra constituido por la figura de tres hexagonos dispuestos en
forma simétrica, fue presentada el 27 de enero de1999, es decir, dentro del
periodo en que se declaréd la notoriedad de la marca, notoriedad que abarca
tanto el elemento denominativo como el componente figurativo de dicha
marca, pues los actos administrativos citados no hacen diferenciacion
alguna y se refieren en general a la marca COLMENA de la FUNDACION
SOCIAL.

Expresd, asi mismo, que la notoriedad de dicha marca se encuentra
debidamente acreditada en el expediente en el que se surtid el tramite
administrativo de registro de la marca MAKHTESHIM AGAN (mixta),
mediante diversos medios probatorios, los cuales no fueron tenidos en
cuenta por la Superintendencia de Industria y Comercio, pero que

demuestran los altos niveles de comercializacion, publicidad y mercadeo de
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los servicios distinguidos con la marca COLMENA, la intensidad de Ia
publicidad y promocién de Ia marca, la antigliedad de la misma, asi como
SU uso constante y, por ende, la extensién de su conocimiento dentro del
publico consumido'r; en su criterio, todos los documentos presentados
prueban fehacientemente la concurrencia de los elementos exigidos, tanto
por el articulo 84 de la Decisidn 344 como por el articulo 228 de la actual
Decision 486, para que se considere como notoria la marca COLMENA.

Afirmé que probada I notoriedad, corresponde Qemostrar que entre la
marca solicitada MAKHTESHIM AGAN (Mixta), cuyo elemento figurativo se
encuentra constituido por Ia figura de tres hexagonos dispuestos en forma
simétrica, y la marca COLMENA, cuyo elemento figurativo esta constituido
por una figura simétrica de tres hexagonos, previamente registrada para las
clases 35, 36, 37 y 42, por la FUNDACION SOCIAL, existe similitud hasta el

punto de producir confusion.

Resaltd que este punto no presenta discusion alguna, ya que incluso la
Superintendencia en uno de los actos administrativos que se solicita anular,
esto es, la Resolucion nim. 10878 de 11 de abril de 2002, sefiald que:
"Entre las marcas MAKHTESHIM AGAN (Mixta) en la cual predomina Ila
parte grafica y la marca FIGURATIVA [se] presentan grandes semejanzas
ya que la marca solicitada reproduce la figura registrada ..."; que en el
presente caso, también puede predicarse confusidn indirecta entre los
signos cotejados, por cuanto el consumidor erréneamente podria suponer
que los productos identificados con las marcas MAKHTESHIM AGAN
(mlxta) cuyo elemento figurativo se encuentra constituido por la figura de
tres hexégonos dispuestos en forma simétrica, y los servicios prestados
distinguidos con la marca COLMENA tienen el mismo origen empresarial; y
que la doctrina ha acogido este criterio de confusién indirecta y asi lo ha

.30
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aplicado la Superintendencia al decidir casos analogos al analizado en el
presente expediente, como en la Resolucion nim. 18120 de 27 de junio de
1997, proferida en el expediente nim. 92.297.760, en el que la Division de
Signos Distintivos negd el registro de la marca FINESSE solicitada por
INDUSTRIAS KARTEX LTDA., para amparar productos comprendidos en la
clase 24 internacional, por considerar que existe igualdad grafica, fonética y
conceptual con las marcas base de la oposicién presentada contra dicho
registro y que no obstante distinguir productos no relacionados entre si, se
puede inducir al publico consumidor a confusidn "habida cuenta que entre
las voces objeto de analisis se puede presentar riesgo de asociacion

empresarial",

Finalmente, sefiald que existe violacién, por aplicacién indebida, del articulo
134 de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, ya que la
marca MAKHTESHIM AGAN (Mixta), cuyo elemento figurativo se encuentra
constituido por la figura de tres hexagonos dispuestos en forma simétrica,
no es apta para distinguir productos comprendidos en la clase 5, en razén a
que dicha marca se enmarca en la causal de irregistrabilidad establecida en
el literal h) del articulo 136 de la Decision 486 de la Comunidad Andina de
Naciones, al asemejarse a una marca notoria anteriormente registrada por
un tercero, en este caso, la marca COLMENA de la FUNDACION SOCIAL.

CONTESTACION DE LA DEMANDA

.1 La NACION - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, con sustento

en las siguientes razones:
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Luego de referirse al literal a) del articulo 136 de la Decision 486 de |g
Comunidad Andina y a las circunstancias que deben concurrir para que
exista riesgo de confusién o asociacion, precisé que efectuado el examen
conjuntual de las marcas enfrentadas, se ’[iene1 que si bien la marca
solicitada reproduce tres hexagonos unidos por uno de sus lados, en ella se

destaca de manera preponderante la expresion nominativa “MAKHTESHIM
| AGAN”, lo que la hace suficientemente distintiva Y no conduce al publico a
error, pudiendo coexistir en el mercado, mas aun si se tiene en cuenta que
las marcas distinguen productos y servicios comprendidos en distintas

clases de la nomenclatura vigente.

Sefiald que si se examinan con detenimiento, tanto los productos
comprendidos en la clase 5 como los servicios de las clases 35, 36, 37y 42
de la nomenblatura vigente, no puede predicarse una potencial posibilidad
de confusion por parte de los consumidores de unos y otros nj del mercado

en general,

.2 La firma Makhteshim Chemicél Works Ltd. y Agan Chemical
Manufacturers Ltd., tercero con interés directo en el proceso, fue notificada
legalmente de la demanda g traveés de su representante en Colombia para
asuntos de propiedad industrial, no obstante lo cual no intervino en el

proceso.

ll.- ALEGATOS DE CONCLUSION Y CONCEPTO DEL MINISTERIO
PUBLICO

Las partes demandante y demanda presentaron sus respectivos alegatos de
conclusion, reiterando, en lineas generales, los mismos planteamientos y
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consideraciones a los cuales se hizo referencia en las paginas precedentes.
(fls. 156 a 176)

El sefior Agente del Ministerio Publico, por su parte, guardd silencio.

V.- LAINTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
DE LA COMUNIDAD ANDINA

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitié la interpretacion
prejudicial No. 100-1P-2010 de fecha 14 de octubre de 2010, en donde se
exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria
y que a juicio de dicha Coi'poracién son aplicables al caso particular. En sus

conclusiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expreso:

1. En materia de propiedad industrial, las normas del ordenamiento

juridico comunitario andino, que regulan los requisitos de validez de

un signo, que se encontraren vigentes al momento de la presentacion
de la solicitud de registro son las aplicables en el periodo de

transicion de la normatividad andina.

Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro
de un signo ha sido derogada y reemplazada 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 aplicacion 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.

.y..
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La solicitud relativa al registro del signo "MAKHTESHIM AGAN"
(mixto) fue presentada el 27 de enero de 1999, en vigencia de |a
Decision 344 de la Comision del Acuerdo de Cartagena, en
consecuencia, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen.

Un signo puede ser registrado como marca si redne los requisitos de
distintividad, perceptibilidad Yy susceptibilidad de representacion
grafica, establecidos por el articulo 81 de la Decision 344 de la
Comisién del Acuerdo. Esa aptitud se confirmara, por cierto, si el
signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en
ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los

articulos 82 y 83 de la mencionada Decision.

La ensefia comercial se ha entendido como aquel signo distintivo que

se utiliza para identificar un establecimiento mercantil.

Pese a esta independencia conceptual de la ensefia comercial y pese
a la falta de una regulacion expresa para la misma en la Decisién 344,
el Tribunal se ha pronunciado sobre la proteccion que se debe dar a
la ensefia comercial y, de esta manera, se entiende que dicha
proteccion se regirda por las disposiciones relativas al nombre

comercial, lo que significa que:

e Para que una ensefia comercial sea protegida, no es necesario
Su registro, sino la prueba de su uso real, efectivo y constante
en el mercado, antes de la solicitud de registro de un signo
identico o similar. Esta circunstancia debe ser probada por

quien la alega.

;)/ {
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e Quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro
de un signo idéntico o similar, si éste pudiera causar riesgo de
confusion y/o de asociacion con su ensefia comercial
protegida en el publico consumidor.

En la comparacién de un signo grafico se debe tomar en cuenta el
efecto visual que la figura, apreciada en su conjunto, causa sobre la

actitud y reaccién normal del publico consumidor.

A los signos graficos les son aplicables las mismas reglas de
comparacion de cualquier otro tipo de signos, para determinar su
grado de confusién e irregistrabilidad.

El hecho de que el producto sea mas agradable a la vista aftade valor
estético y comercial a dicho producto, lo que lo hace mas competitivo

en el mercado.

LLos signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o
varias palabras, letras o nimeros) y un elemento grafico (una o varias
imagenes). En este tipo de signos hay que tener presente que, por lo
general, el elemento denominativo prevalece sobre el grafico. Sin
embargo, en algunos casos, puede suceder lo contrario, siendo el

elemento grafico el predominante.

En el caso de los signos mixtos, el Juez Consultante debera identificar

cual de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente
del consumidor, si el denominativo o el grafico. Si en el signo mixto
predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de

los signos aplicando las reglas establecidas en esta interpretacion
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prejudicial; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento
grafico frente al denominativo, como ya se indico, en principio, no
habria lugar a la confusién entre los signos, pudiendo éstos coexistir

pacificamente en el ambito comercial.

No puede registrase un sigho que sea idéntico o semejante a una
marca o0 a una ensefia comercial, a los cuales la normativa
comunitaria protege, si su existencia y uso es anterior al registro
solicitado y si la identidad o semejanza son de tal naturaleza que

induzcan al publico a error.

Para establecer el riesgo de confusién entre una ensefia comercial y
Una marca se aplican los mismos criterios que para el cotejo o
comparacion entre marcas.

La comparaciéon entre signos susceptibles de inducir a error o
confusion en el mercado habrd de hacerse desde sus elementos
fonetico, grafico y conceptual, pero conducida por Ia impresion
unitaria que cada uno de dichos signos habra de producir en la
sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o usuario medio al
que estan destinados los productos o servicios. Por tanto, la
valoracion debera hacerse sin descomponer la unidad de cada signo,
de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo
prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de
un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razén

especial, se constituya en factor determinante de la valoracién.

Basta que exista riesgo de confusion para proceder a Ia

irregistrabilidad del signo solicitado.

J

9
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El riesgo de confusion debera ser analizado por la Autoridad Nacional
Competente o por el Juez, segln corresponda, sujetandose a las
reglas de comparacion de signos enunciadas en la presente

interpretacion prejudicial.

La marca notoriamente conocida es la que adquiere esa calidad
porque se encuentra ampliamente difundida entre una colectividad de

individuos y ha logrado el reconocimiento del mismo.

La calidad de marca notoriamente conocida no se presume debiendo
probarse por quien la alega las circunstancias y vigencia que le dan
ese estatus, en el momento procesal pertinente. El solo registro de la
marca en uno o mas paises no le otorga la categoria de marca
notoria, sino que esa calidad resulta del conjunto de factores que es
necesario probar, tales como: la extension de su conocimiento entre
el publico consumidor, la intensidad y el ambito de la difusion y de la
publicidad, la antigliedad de la marca, su uso constante, y el analisis

de produccién y mercadeo de los productos que distingue la marca.

No se podran registrar como marcas, los signos que constituyan la
reproduccion, la imitacién, la traduccion o la transcripcion, total o
parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el pais en el
que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional
sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a
un tercero. Dicha prohibioic’)n serd aplicable, con independencia de la
clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los
mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente

canocida, como en aquéllos en los que el uso se destine a productos
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0 servicios distintos, de acuerdo con lo establecido en el literal d) del

articulo 83 de la Decision 344.

A pesar de que el signo no sea notorio en el pais en el que se intenta
proteger, gozard de tal calidad si es notorio en el comercio
subregional, es decir, que basta por lo menos que lo sea en uno de
los Paises Miembros, para que goce de especial proteccion. Ademas.

tal proteccion debe darse siempre y cuando sean notorios en e

comercio internacional sujeto a reciprocidad con alguno de los Paises
Miembros de la Comunidad Andina.

11.  Tampoco se podra registrar un signo que sea confundible con una
marca notoriamente conocida, siendo indiferente para el efecto, la
clase de productos o servicios para los cuales se hubiere solicitado
dicho registro, conforme consta en el articulo 83 literal e) de Ia

Decisién 344 interpretada.

12.  Para llegar a determinar la similitud entre dos signos se ha de

considerar también los criterios que permiten establecer la posible
conexion competitiva existente entre los productos y servicios que
distinguen las marcas y los establecimientos mercantiles. En ese
contexto, debera tenerse en cuenta, en principio, que al no existir
conexion, la similitud de los signos no impediria el registro del signo

que se solicite.

V.- DECISION

~ No observandose ninguna causal de nulidad que invalide lo actuado
procede la Sala a decidir el asunto sub examine, previas las siguientes
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CONSIDERACIONES

1- La normativa comunitaria aplicable a este asunto

De acuerdo con lo expresado en las conclusiones de la interpretacién
prejudicial emitida en este proceso por el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, como la solicitud de registro del signo "MAKHTESHIM

AGAN" (mixto) fue presentada el 27 de enero de 1999, en vigencia de la

Decision 344 de la Comisién del Acuerdo de Cartagena, dicha normativa es

la que debe ser aplicada al asunto bajo examen.

En ese orden, las normas aplicables a este caso y que son objeto de la
interpretacion prejudicial son los articulos 81, 83 literales a), d)y e) y 84 de
la Decision 344 de la Comisidn del Acuerdo de Cartagena y la Disposicién
Transitoria Primera de la Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad

Andina, normas cuyo tenor literal es el siguiente:

DECISION 344 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE
CARTAGENA :

"Articulo 81.- Podran registrarse como marcas los signos que
sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de
representacion grafica.

Se entendera por marca todo signo perceptible capaz de distinguir
en el mercado, los productos o servicios producidos o
comercializados por una persona de los productos o servicios
identicos o similares de otra persona.”

“Articulo 83.- Asimismo, no podrén registrarse como marcas
aquellos signos que, en relacién con derechos de terceros,
presenten algunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al
publico a error, a una marca anteriormente solicitada para registro
0 registrada por un tercero, para ios mismos productos o
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servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el
uso de la marca pueda inducir al publico a error:

[.]

d) Constituyan la reproduccion, la imitacién, la traduccién o la
transcripcion, total o parcial de un signo distintivo notoriamente
conocido en el pais en el que solicita el registro o en el comercio
subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores
interesados y. que pertenezca a un tercero. Dicha prohibicion sera
aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los
que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios
amparados por la marca notoriamente conocida, como en
aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios
distintos.

e) Sean similares hasta el punto de producir confusién con una
marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de
los productos o servicios para los cuales se solicite el registro.

Esta disposicién no sera aplicable cuando el peticionario sea el
legitimo titular de la marca notoriamente conocida;

[...]

“Articulo 84.- para determinar si una marca es notoriamente
conocida, se tendran en cuenta, entre otros, los siguientes
criterios:

a) La extension de su conocimiento entre el publico consumidor
como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue
acordada;

b) La intensidad y el ambito de la difusién y.de la publicidad o
promocion de la marca:;

¢) La antigtiedad de la marca Y su uso constante;

d) El analisis de produccién y mercadeo de los productos que
distingue la marca.”

DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA
"DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA: Todo derecho de propiedad industrial validamente
concedido de conformidad con la legislacién comunitaria anterior
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a la presente Decisidn, se regirad 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.

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

Para el caso de los procedimientos en tramite, la presente
Decision regira en las etapas que alin no se hubieren cumplido a
la fecha de su entrada en vigencia.”

2.- l.a marca notoria. Riesgos a los que s¢ exponen en el mercado.

Prueba de la notoriedad de la marca

Como quedd expuesto en los antecedentes, en el curso del tramite
administrativo que concluy6 con la expedicion de los actos acusados, la
FUNDACION SOCIAL se opuso a la solicitud de registro de la marca
MAKHTESHIM AGAN (mixta), con fundamento en el registro y la notoriedad

de los signos distintivos antes referidos en esta providencia.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina caracteriza a la marca
notoria como ‘“aquella que retne la calidad de ser conocida por una
colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de
consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es

aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo™.

En tal sentido, la difusion de la marca en los diferentes mercados, la

intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, influyen

' Proceso 07-1P-98, publicado en la G.O.A.C. Num. 299 de 17 de octubre de 1997, marca:
"ELEGANTE TRIGUENA CON TURBANTE" Jurisprudencia de!l Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina.
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decisivamente para que ésta adquiera el caracter de notoria, ya que asi el
consumidor reconocera y asignara dicha caracteristica, debido al esfuerzo
que el titular de la misma realice para elevarla de la categorla de marca

comun u ordinaria al status de notoria.

En la interpretacion prejudicial  100-IP-2010, correspondiente a este
proceso, el citado Tribunal se refiriere en Ia siguiente forma a los riesgos a
los que se exponen las marcas notorias, remitiéndose para el efecto al
pronunciamiento expresado por él mismo dentro del proceso 35-1P-2008:

- El riesgo de confusion es Ia posibilidad de que el consumldor al adqulrlr un
producto piense que esta adquiriendo otro (confusién dlrecta) 0 que piense
que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente

posee (confusion indirecta).

- El'riesgo de asociacion es Ia posibilidad de que el consumidor, que aunque
diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al
adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen

una relacién o vinculacién econdmica.

- El riesgo de dilucion es la posibilidad de que el uso de otros signos
idénticos o similares cause el debilitamiento de la altisima capacidad
distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado,
aunque se use para productos que no tengan ningln grado de conexidad

con los que ampara el signo notoriamente conocido.

- Y, por Ultimo, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un
competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos

notoriamente conocidos, aunque la accién se realice sobre productos o
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servicios que no tengan ningun grado de conexidad con los que ampara el

signo notoriamente conocido.
Del mismo modo, en este tema el Tribunal acudid a los criterios
consignados en la interpretacion prejudicial 82-1P-2009, de los cuales se

destacan los siguientes apartes:

“El articulo 83, literal a), establece:

"Art. 83.- Asimismo, no podran registrarse como marcas aquellos
signos que, en relacion con derechos de terceros, presenten
algunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir
publico a error, a una marca anteriormente solicitada para registro
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 inducir al publico, a error;"

La mencionada norma habla de "error" y, por lo tanto se deben
hacer las siguientes precisiones:

Los consumidores pueden caer en error por confusién o por
asociaciéon; pues podrian pensar que estan obteniendo un
producto diferente al que estan comprando (confusion directa), y/o
que el producto tiene un origen empresarial diferente al que
realmente posee (confusion indirecta), y/o pensar que empresas
que comercializan productos con diferentes marcas tienen
relaciéon o vinculacidn entre si (riesgo de asociaciéon). Por lo tanto,
el error puede ser por confusion y/o asociacion vy, en
consecuencia, las marcas se encuentran protegidas contra dichos
resgos.

Si bien el literal mencionado se refiere a las marcas ordinarias, la
proteccion contra el riesgo de asociacion también es extensiva a
las marcas notoriamente conocidas, dado que éstas gozan de
mayor proteccién. Por lo tanto, en este escenario no puede
pensarse que mientras las marcas ordinarias se protegen contra
el riesgo de asociacién, las notorias notoriamente conocidas no.

Aunque el literal e) del articulo 83 de la Decision 344 sélo se
refiera al término confusién, como se mostré anteriormente, la
marca notoriamente conocida también es protegida contra el
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riesgo de asociacion.

En relaciéon con el riesgo de dilucién, el Tribunal ha manifestado lo
siguiente:

‘En efecto, al diferenciar las causales de irregistrabilidad de las
marcas, no dispone, como lo hace la Decision 486, la proteccion
de las marcas comunes en relacion con los riesgos de confusién y
asociacion, sino se limita a decir en el literal a) del articulo 83, que
no se pueden registrar como marcas signos que sean idénticos o
se asemejen de forma que puedan inducir al publico a error, 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 inducir
al publico a error.

[.]

En efecto, con la anterior disposicién se otorga proteccion
ampliada al signo notoriamente conocido, que como ya se ha
dicho, excede el principio de especialidad y territorialidad. Dicha
norma no hace referencia a la proteccidn de los signos
notoriamente conocidos respecto de ciertos riesgos determinados,
pero se debe entender que la norma trata de salvaguardar los
signos notoriamente conocidos del riesgo de confusion en que
puede incurrir el publico consumidor, como lo hace expresamente
en relacion con la marca general.

Por otro lado, el literal e) del articulo 83 de la Decisién 344, es una
disposiciéon de caracter especial en relaciéon con proteccion de la
marca notoria, al disponer que no se pueden registrar como
marcas signos “que sean similares hasta el punto de producir
confusion con una  marca notoriamente  conocida,
independientemente de la clase de los productos o servicios para
los cuales se solicite el registro [...]"

Con esta Ultima disposicion se protege a la marca notoria mas alla
del principio de especialidad, pero unicamente refiriéndose al
riesgo de confusién. No se refiere a la proteccién en relacién con
Otros riesgos como uso parasitario y dilucion.

La Decision 344 sélo se refiere a los riesgos a que estan
expuestas las marcas en el mercado, al establecer los derechos
conferidos por el registro de un signo como marca. Es asi como
en el articulo 104, literal d), establece que el titular de una marca
registrada puede actuar contra un tercero que use en el comercio
'un signo idéntico o similar a la marca registrada, con relacion a

iy



24

Radicacién ntiim.: 11001-03-24-000-2002-00367-01
Actor: FUNDACION SOCIAL

productos o servicios distintos de aquellos para los cuales se ha
registrado la 'misma, cuando el uso de ese signo respecto a tales
productos o servicios pudiese inducir al publico a error o
confusién, pudiese causar a su titular un dafo econdmico o
comercial injusto, o produzca una dilucién de la fuerza distintiva o
del valor comercial de dicha marca'.

De manera que en dicha norma se protege no sélo a la marca
notoriamente conocida, sino a las marcas comunes de los riesgos
de confusién y de dilucion que pudiese causar el uso indebido de
un signo distintivo en el mercado. Se advierte que no se esta
hablando de las causales de irregistrabilidad, sino de las
conductas lesivas contra una marca registrada, que el titular de la
misma puede atacar.

[.]

De conformidad con la figura de la marca notoriamente conocida y
la finalidad de su proteccion, en materia de causales de
irregistrabilidad si es procedente su proteccion contra el riesgo de
dilucion. Lo anterior por lo siguiente:

- L.a proteccion de la marca notoriamente conocida se instaura
para salvaguardar la gran capacidad distintiva que han adquirido
dichas marcas en el mercado.

- Uno de los principios que gobiernan del derecho marcarlo es el
del uso real y efectivo de la marca en el mercado y, en
consecuencia, de permitirse que se registre una marca que al ser
usada en el mercado genere dilucién de una marca notoria, no
habria consonancia con el objetivo perseguido al instaurar la
figura de la marca notoria y su proteccion en el régimen
comunitario andino.

- Ademas de lo anterior, no habria concordancia entre que se
proteja a las marcas registradas contra el uso de signos idénticos
y similares que generen riesgo de dilucion (art. 104, literal d), con
la falta de proteccion contra dicho riesgo respecto las marcas
notoriamente conocidas en el ambito registral. Es decir, no es
consecuente que se prevea proteccion en este dmbito contra el
uso indebido, si por otro lado, en cuestién de marcas notorias, se
permitiera el registro de signos idénticos o similares que al ser
usados en el mercado puedan causar riesgo de dilucion de su
capacidad distintiva.

Lo anteriormente expuesto quiere decir, que debe hacerse una
interpretacion conjunta de los literales d) y e) del articulo 83 con el

Py
phils
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objetivo perseguido al proteger a la marca notoriamente conocida,
que en relacion con el registro de un signo idéntico o similar a un
signo notoriamente conocido, de manera que el Juez Nacional o
la Oficina Nacional Competente, en su caso, deberan tener en
cuenta la proteccion ampliada que establece Ja normativa
comunitaria en el articulo 83, literales d) y e), siempre y cuando la
solicitud de registro como marca de un signo idéntico o similar a
un signo notoriamente conocido pueda generar riesgo de
confusion, asociacién o dilucion de sy capacidad distintiva.

A pesar de que el riesgo de dilucién ha ido aparejado con la
proteccion de los signos notoriamente conocidos, como se vio, el
articulo 104, literal d), lo ha extendido también a todo tipo de
marca registrada cuando se presente su uso no autorizado.
Haciendo una adecuacién del concepto con la norma comentada,
la proteccién contra dicho riesgo tiene como objetivo salvaguardar
a las marcas en relacién con cualquier uso de otros signos
idénticos o similares que cause el debilitamiento de su capacidad
distintiva, aunque se use para productos que no sean idénticos,
similares o que no tengan ningun grado de conexidad con los que
ampara la marca registrada". (Proceso  145-1P-20086,
Interpretacion Prejudicial de 16 de noviembre de 2006. Marca:
"CAPITAN Z", publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N° 1452, de 10 de enero de 2007).”

Ahora bien, siguiendo los lineamientos de la jurisprudencia del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina, la Sala? ha precisado que la notoriedad de
la marca es un hecho que debe ser probado por quien la alega. En efecto,
no basta simplemente con alegar en estos casos la notoriedad de una
marca para obtener su tutela por parte del derecho, pues el conocimiento
generalizado que pueda tenerse de la misma en el mercado por parte de los
consumidores y competidores, es un hecho que esta sujeto a acreditacion
probatoria.

2 Sentencia de 12 de mayo de 2011, proferida en el proceso con radicacion nam. 11004 0324 000
2002 00107 01, demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A., Consejero Ponente: Dr. Rafael E.
Ostau De Lafont Pianeta.

3
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A este respecto, es preciso sefialar que quien acuda ante la justicia en
procura de obtener la proteccion juridica de una marca notoria, no se
encuentra liberado de la carga de la prueba, pues lo cierto es que la
‘notoriedad” que se predica de ciertos signos marcarios, no tiene
absolutamente nada que ver con la teoria de los “hechos notorios”. Asi las
cosas, el aforismo notoria non agunt probationem?®, que aparece incorporado
en nuestro derecho procesal en el inciso 2° del articulo 177 del Codigo de

Procedimiento Civil*, no tiene aplicacién en estos casos, pues para los

efectos del Derecho Marcario, quien alegue la notoriedad debera
demostrarla, por tratarse precisamente de un hecho objetivo que la
autoridad judicial o administrativa debe reconocer y admitir, tan sélo cuando
tenga una conviccién plena alrededor de su existencia. Por esa razon,
ningun sujeto procesal se encuentra eximido de la obligacion de probar la
notoriedad de fa marca cuya proteccion juridica pretende.

L.a Decision 344 de la Comunidad Andina, a su turno, enuncia en su articulo
84 algunos criterios gue deben tenerse en cuenta al momento de determinar

la notoriedad de una marca. Al respecto la norma comunitaria establece lo

siguiente:

"Articulo 84

Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se
tendran en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

a) La extensidon de su conocimiento entre el publico consumidor
como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue
acordada;

b) La intensidad y el ambito de la difusidén y de la publicidad o
promocién de la marca;

®“L.o notorio no requiere prueba”.

 “Articulo. 177. Carga de la prueba - Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las
normas que consagran el efecto juridico que ellas persiguen. // Los hechos notorios y las
afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba.”
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c) La antigiiedad de la marca Y SU uso constante:;

d) El analisis de producciéon y mercadeo de los productos que
distingue la marca".

Aunque la decisién comunitaria trascrita tiene fuerza vinculante en e orden
interno, resulta claro que al regir en nuestro derecho procesal el principio de
libertad probatoria, Ia notoriedad de una marca podra ser demostrada no
solo como lo establecen las normas andinas ya mencionadas, pudiendo
acudirse, en consecuencia, a cualquiera de los medios probatorios
éstablecidos en nuestra legislacion. Al fin y al cabo los preceptos
contenidos en la Decisidn 344 son meramente enunciativos y la regulacion
de la materia no exige una prueba especifica que tenga caracter obligatorio.

En ese sentido, la demostracién de la notoriedad que se predique de una
marca, podra hacerse a través de cualquiera de los medios de prueba
previstos en el articulo 175 del C. de P. C., en donde se dispone que “Sirven
como pruebas, la declaracién de parte, el juramento, el testimonio de
terceros, el dictamen pericial, la inspeccién Judicial, los documentos, los
indicios y cualesquiera otros medios que sean utiles para la formacién del

convencimiento del juez.”,

A efectos de probar e caracter notorio de Jlos signos distintivos la
FUNDACION SOCIAL allegd al tramite administrativo que culmind con la
expedicién de los actos censurados, los siguientes documentos, cuya copia
obra en los antecedentes remitidos a este proceso por la Superintendencia

de Industria y Comercio:

- Certificacion de fecha 21 de diciembre de 1993, expedida por la sefiora
Angela Montoya de Mora, representante legal de la Revista Semana, en la
cual consta que dicho medio ha mantenido relaciones comerciales con

i
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COLMENA para efectos de la realizacion de pauta publicitaria con
cobertura nacional durante los afios 1991, 1992 y 1993. (fl. 43 cdno de
anexos)

- Certificacion expedida por el sefior Juan Camilo Cortazar, Subgerente
General de CASA EDITORIAL EL TIEMPO LTDA,, en la cual consta la
publicacion durante los afios 1991, 1992 y 1993 de anuncios publicitarios de
campafias promocionales utilizando la marca COLMENA. (fl. 45 cdno de

anexos)

- Certificacién de 12 de noviembre de 1997, expedida por el sefior Alvaro

Guerra Veélez, Gerente General de la sociedad MULTIREVISTAS -

EDITORES S.A., en la cual consta que la CORPORACION DE AHORRO Y
VIVIENDA COLMENA ha venido pautando desde el afio de 1995 en las
publicaciones de ALO REVISTA. (fl. 41 cdno de anexos)

- Carta firmada por la sefiora Angela‘l\/iontoya de Mora, Gerente General de
la Revista SEMANA, en la cual anexa la relacién de inversién realizada en
campanas publicitarias llevadas a cabo en la Revista SEMANA por la
CORPORACION SOCIAL DE AHORRO Y VIVIENDA COLMENA, durante los
afios de 1996 y 1997. (fls. 36 a 40 cdno de anexos)

- Certificacion de fecha 26 de noviembre de 1997, expedida por el sefor
Jairo Trujillo Amaya, Gerente General del diario LA REPUBLICA, en la cual
consta que la CORPORACION SOCIAL DE AHORRO Y VIVIENDA
COLMENA, ha publicado avisos de ley, tales como: tasas de interés

(quincenales, mensuales y trimestrales). (fl. 44 cdno de anexos)
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- Certificacion expedida el 12 de septiembre de 1997 por la Revisora Fiscal,
sefiora Abril Rocio Paez Arzuaga, en la cual constan datos y cifras
correspondientes a las actividades de la CORPORACION DE AHORRO Y
VIVIENDA COLMENA, durante los afios de 1996, 1995 y 1994, por concepto
de (I) NUmero de oficinas, (i) Nimero de viviendas financiadas, (iii) Numero
de ahorradores, (iv) Numero de empleados, vy (v) NUmero de ciudades. (fl.

42 cdno de anexos)

Segun dicha certificacion la CORPORACION DE AHORRO Y VIVIENDA
COLMENA tenia 128 oficinas en 1994, 145 en 1995 y 164 en 1996; 13.628
viviendas financiadas en 1994, 13.301 en 1995 y 13.675 en 1996; 919.261
ahorradores en 1994, 1.122.586 en 1995 y 1.310.457 en 1993; 2.625
empleados en 1994, 3.004 en 1995 y 3.294 en 1996; esta presente en 42
ciudades en 1994, en 45 en 1995 y en 51 en 1996.

- Fotografias de avisos de COLMENA (nombre mas figura de hexagonos)
en oficinas de esa entidad. (fls. 49 a 52 cdno de anexos)

- Ejemplares de volantes e impresos de la Corporacion donde aparece la
marca COLMENA vy la figura de tres hexagonos y se hace publicidad de los

servicios que presta dicha entidad. (fls. 48 y 53 a 58 del cdno de anexos)

Los citados documentos, en principio, serian suficientes para demostrar la
notoriedad de la marca COLMENA, ya que permitirian establecer la
intensidad y el ambito de la difusién y de la publicidad de dicha marca en el

publico consumidor.

No obstante lo anterior, debera examinarse a continuacién si entre los
signos distintivos existe alguna similitud o no, en orden a determinar si

1\
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resulta relevante en este caso extender la protecciéon que el ordenamiento

comunitario confiere a las marcas notoriamente conocidas.

3.- Los actos administrativos acusados. La marca cuestionada y los

sighos distintivos opositores

lLas resoluciones acusadas, numeros 17394 de 30 de agosto de 1999,
26343 de 7 de diciembre de 1999 y 10878 del 11 de abril de 2002,
expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, declararon
infundada la oposicion presentada por la FUNDACION SOCIAL vy, en
consecuencia, concedieron el registro de la marca mixta MAKHTESHIM
AGAN, a favor de la firma Makhteshim Chemical Works Ltd. y Agan
Chemical Manufacturers Ltd., para distinguir productos comprendidos en la

Clase 5 de la Clasificacion Internacional de Niza.

En el curso del tramite administrativo correspondiente, como antes se dijo,
la FUNDACION SOCIAL se opuso a la solicitud de registro de dicha marca,
con fundamento en el registro y la notoriedad de los signos distintivos antes
referidos en esta providencia. Los signos en conflicto se encuentran

estructurados en la siguiente forma:

MARCA MAKHTESHIM AGAN (mixta) (MARCA CONCEDIDA EN LOS
ACTOS ACUSADOS)

Expediente Nro.. 99 004243

Fecha Solicitud: 27-Enero-1999

Marca: MAKHTESHIM AGAN (MIXTA)

Certificado: 262737 ) Vigencia 20/05/2012
’ Hasta;

Clasificacian: 5 Versibn 7

Cobertura: RESTRINGIDA

A ?’wd‘ i M“v‘u, ,"' .
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MARCAS OPOSITORAS

1)
Certificado: 210124 Vigencia  22/06/2018 B
v Hasta. ST D)
Clasificacion: 36 Version 7
Cobertura: RESTRINGIDA
Productos/Servicios: SEGUROS, NEGOCIOS FINANCIEROS Y NEGOCIOS MONETARIOS.

<,
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2)
Certificado: 209361 Vigencia 23/06/2018
Hasta:

Clasificacién: 35 Version 7

Cobertura: RESTRINGIDA

Productos/Servicios: PUBLICIDAD; GESTION DE NEGOCIOS COMERCIALES;

ADMINISTRACION COMERCIAL.
3)
Certificado: 217502 Vigencia 31/03/2019
Hasta;

Clasificacién: 36 Version 7

Cobertura; RESTRINGIDA
i . ."L“f,[“‘l‘iu“ i i it f i i
Productos/Servicios: SEGUROS, NEGOCIOS FINANCIEROS Y NEGOCIOS MONETARIOS.

4)
Certificado: 210717 Vigencia 24/07/2018 y;uﬁy;!g;s
Hasta;
Clasificacion: 37 Version 7 e VEROLS
Cobertura: RESTRINGIDA v
n iéf;1=‘ l‘fé mny M;FARIIJ.() e
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Certificado: 210430 Vigencia 23/07/2018 I
Hasta:

Clasificacion: 42 Versién 7 VERDE 353

Cobertura: RESTRINGIDA

A'{-‘I‘Akll 100803

Productos/Servicios: SERVICIOS RELACIONADQS CON LA SALUD, TALES COMO
ASISTENCIA, CUIDADOS Y ATENCION MEDICA.

AMAROIG W67 KDY g ua
htn ZTIR 2 Y

Certificado: 210634 Vigencia 24/07/2018 i ,
Hasta: ‘\ 3
Clasificacion: 42 Version 7 8
A h
Cobertura: RESTRINGIDA C @)Lh UE Nﬁ

AL G

Productos/Servuc:os SERVICIOS RELACIONADOS CON LA SALUD TALES COMO
ASISTENCIA, CUIDADOS Y ATENCION MEDICA.

Certificado: 210233 Vigencia 22/07/2018
Hasta:
Clasificacion: 35 Version 7

Cobertura: RESTRINGIDA COLMENA

Productos/Servmnos PUBLICIDAD; GESTlON DE Nl:GOClOS COMERCIALES
ADMINISTRACION COMERCIAL.

AMARILI O RS VISR 138
+ TR ERERSTH

Certificado: 210635 Vigencia 24/07/2018 ‘
Hasta:

Clasificacién: 37 Version 7 s .

Cobertura: RESTRINGIDA COLMENA

AL 23

e T R R R S e

Productos/Servncms SERVICIOS DE CONSTRUCCION.
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9)
A
Lo
N/
Certificado: - 130747 Vigencia 28/11/2015 by,
Hasta: n 1w
Clasificacion: 36 Version 7 G@LME
Cobertura: TOTAL
10)

Certificado: 134392 Vigencia 01/08/2016 Y .
i BEBB

Clasificacion: 36 Version 7
Cobertura: TOTAL

Asi mismo, en la demanda se invoca la existencia de la ensefia comercial
COLMENA v la figura de tres hexagonos, con certificado de deposito
numero 11.650, de 26 de diciembre de 1997, para distinguir
establecimientos de comercio dedicados a prestar servicios comprendidos

en la clases 35, 36, 37 y 42 internacional.

En relacion con la naturaleza de los anteriores signos distintivos, en
particular sobre la ensefia comercial, debe precisarse lo siguiente, con
arreglo a lo expresado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad en Ia
interpretacion prejudicial 100-1P-2010

“La Decision 344 no regula ni da ningln concepto acerca de lo
que debe entenderse por ensefia comercial, sin embargo, desde
la Decision 313, aunque con alguna confusién conceptual, la
intencion del legislador ha sido la de diferenciar la figura del
nombre comercial, de la del rétulo o ensefia comercial. Por este
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motivo, el Tribunal ha analizado el tema de la ensefia comercial
de manera independiente al del nombre comercial, y de esta
manera, sobre la base de la doctrina, ha manifestado que "La
ensefia comercial se ha entendido como aquel signo distintivo que
se utiliza para identificar un establecimiento mercantil" (Pachén
Mufioz, Manuel. "Manual de Propiedad Industrial". Ed. Temis,
Bogota, Colombia, 1984, pag. 127).

Cabe aclarar que el nombre comercial y la ensefia comercial no
son lo mismo, en efecto, el nombre comercial identifica la
actividad comercial de un empresario determinado, por su parte,
la ensefia comercial identifica, unicamente, un establecimiento
mercantil.

Pese a esta independencia conceptual de la ensefia comercial y
pese a la falta de una regulacion expresa para la misma en la
Decision 344 de la Comision del Acuerdo de Cartagena, el
Tribunal se ha pronunciado sobre la proteccion que se debe dar a
la ensefia comercial y de esta manera se entiende que dicha
proteccidn se regira por las disposiciones relativas al nombre
comercial, ello quiere decir lo siguiente:

1. Para que una ensefia comercial sea protegida, no es necesario
su registro, sino la prueba de su uso real, efectivo y constante en
el mercado, antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o
similar. Esta circunstancia debe ser probada por quien la alega.

2. Quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro
de un signo identico o similar, si éste pudiere causar riesgo de
confusidn y/o de asociacion con su ensefia comercial protegida en
el publico consumidor”.

Sobre la naturaleza de los demas signos, esto es, la marca cuyo registro se
censura y las marcas que se oponen a ésta, asi como sobre las reglas para
la comparacion entre ellas, la mencionada interpretacién prejudicial hace las

siguientes precisiones:

“LOS SIGNOS GRAFICOS son definidos como un signo visual
porque se dirige a la vista a fin de evocar una figura que se
caracteriza por su configuracion o forma externa; lo predominante
en esta clase de signos, es el sujeto escogido en su forma gréfica.

El Tribunal, con relacion a este tema, ha venido sosteniendo en su
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jurisprudencia que:

'Dentro de este tipo se encuentra Ia marca puramente
gréfica, la que evoca en la mente del consumidor sélo la
imagen del signo utilizado en calidad de marca: un conjunto
de lineas, dibujos y en su caso colores; vy, la marca
figurativa, que evoca en el consumidor un concepto
concreto: el nombre que representa este concepto es
también el nombre con el que es conocido la marca grafica;
el tercer subgrupo es la marca que evoca en el consumidor

un concepto o motivo al que se llega a través de un proceso

de generalizacion". (Carlos Fernandez Novoa,

"Fundamentos de Derechos de Marcas", Editorial
Montecorvo, 1984. pp 29y $S).

[.]

Los signos figurativos son aquéllos que se encuentran formados
por un grafico o imagen visual que puede evocar o no un
concepto. En este tipo de signos, en consecuencia, se pueden

“distinguir dos elementos, a saber;

1. El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo
marcario.

2. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la
mente de quien la observa. \

El cotejo de signos figurativos requiere de un examen mas
elaborado, pues en este caso debe ofrecerse proteccion tanto al
aspecto grafico, como al ideoldgico. En el analisis deberéa
efectuarse una comparacion grafica y conceptual, ya que Ia
posibilidad de confusién puede generarse no solamente en la
identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también
en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente
de quien la observe.

Para determinar la existencia de confundibilidad en.esta clase de
signos, la Jurisprudencia sentada por este Tribunal ha expresado,
que entre los dos elementos del signo grafico figurativo esto es, el
trazado y el concepto, la parte conceptual o ideoldgica_suele
prevalecer, por lo que, a pesar de que puedan existir diferencias
en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o
concepto e incurrir en el riesgo de confusion. Al comparar signos

figurativos, se debe, no obstante, aplicar las mismas reglas que se -

utilizan en el cotejo de los otros tipos de signos.

Y
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LOS SIGNOS MIXTOS, por su parte, estdn compuestos por un
elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento
grafico (una o varias imagenes).

El signo mixto es una combinacion o conjunto de signos aclsticos
y visuales. Este tipo de signos, por lo general, estara compuesto
por un elemento principal o caracteristico y un elemento
secundario, segun predominen a primera vista los elementos
gréaficos o los denominativos. -

El elemento denominativo es, como _norma general, en este tipo
de signos, el mas relevante, aunque sin descartar que en algunos
casos pueda ser mas importante el elemento grafico.

Sobre este tema el Tribunal ha manifestado:

"se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento
denominativo _de la marca mixta suele ser el mas
caracteristico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza
expresiva propia de las palabras, las que por definicién son
pronunciables, 10 gue no obsta para gue en algunos casos
se le reconozca prioridad al elemento gréafico, teniendo en
cuenta su tamano, color v colocacion, que en un momento
dado pueden ser definitivos."

Comparacidn entre signos figurativos y mixtos

Al comparar un signo mixto con un figurativo, es importante
determinar cual es el elemento dominante en el signo mixto, si el
denominativo o el gréfico, si_la_denominacion causa mayor
impacto, es en la palabra o palabras donde se centra su fuerza
distintiva v no podra generarse confusion con un signo figurativo,
ya gue el distintivo del primero estara en el conjunto pronunciable
y el del otro en la imagen y el concepto que expresa el signo
figurativo.

Si_se llegare a establecer gue el elemento distintivo _es el
denominativo, puede ocurrir que, en principio, no exista riesgo de
confusién entre los dos tipos de signos; si se llegare a establecer
que el elemento distintivo es el grafico, el Juez Nacional o la
Oficina de Registro Marcaria, segun el caso, debera realizar el
analisis de confundibilidad teniendo en cuenta los dos elementos
constitutivos de los signos figurativos, es decir, el trazo y el
concepto, atendiendo a los criterios que el Tribunal ha adoptado
respecto de la comparacion - entre signos figurativos, vya
mencionados.
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Comparacion entre signos mixtos

En la comparacion entre signos mixtos, el elemento predominante
sera el denominativo, como norma general; aunque en algunos
casos pueda ser mas importante el elemento grafico; en todo
caso, en la comparacion entre los signos mixtos debera
examinarse todo el conjunto, tanto el elemento grafico como el
elemento denominativo, vista su relevancia para que el publico
consumidor identifique el signo y distinga el producto.

En_consecuencia, si en el signo__comparado predomina el
elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos
aplicando las reglas que para ese proposito_ha establecido Ia
doctrina; y, si por otro lado, en el mismo predomina el elemento
grafico frente al denominativo, en principio, no habria lugar a la
confusion entre |os signos, pudiendo éstos coexistir pacificamente
en el ambito comercial.

Y

Fernadndez Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en
torno a la comparaciéon de signos denominativos, los cuales han
sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, y que
deben ser aplicados en el caso de que en el signo comparado
predomine el elemento verbal, a saber:

“(...) ha de ser realizada una visién de conjunto o sintética,
operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin
descomponer su unidad fonética y grafica en fonemas o
voces parciales, teniendo en cuenta, por lo fanto, en el
Jjuicio comparativo la totalidad de las silabas y letras que
forman los vocablos de Jas marcas en pugna, sin perjuicio de
destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia
caracterizante, atribuyendo menos valor a los qgue ofrezcan
atenuada funcion diferenciadora.”

“(..) han de considerarse semejantes las marcas
comparadas cuando la silaba ténica de las mismas ocupa la
misma posicién y es idéntica o muy dificil de distinguir."

‘(...) la sucesién de las vocales en el mismo orden habla a
favor de la semejanza de las marcas comparadas porque /a
sucesion de vocales asume una importancia decisiva para
fijar la sonoridad de una denominacién.”

(...) en el analisis de las marcas denominativas hay que
tratar de encontrar la dimensién més caracteristica de las
denominaciones confrontadas: la dimensién que con mayor
fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y

3@\
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determina, por lo mismo, la impresion general que la
denominacion va a suscitar en los consumidores.”

Con base a estos criterios, el Juez Consultante debera identificar
cual de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la
mente del consumidor, si el denominativo o el gréfico, y proceder
a su cotejo con el elemento correspondiente del otro signo a fin
de determinar el riesgo de confusion, conforme a los criterios
contenidos en la presente interpretacion.” (Fls. 240 a 243 -
mayusculas sostenidas, negrillas y cursivas originales)

Al aplicar los anteriores E;onceptos a las marcas antes observadas,
encuentra la Sala que en la marca mixta MAKHTESHIM AGAN, registrada
para distinguir “Pesticidas, fungicidas y herbicidas, articulos comprendidos
en la Clase 5 de la Clasificacion Internacional de Niza”, el elemento mas
caracteristico o determinante, contrario a lo que sostiene la parte actora, es
el elemento denominativo, esto es, la expresion MAKHTESHIM AGAN, la

cual es una expresion de fantasia.

Del mismo modo, en la ensefia comercial como en las marcas de la
FUNDACION SOCIAL catalogadas como marcas mixtas, esto es, las
relacionadas previamente con los numeros 1, 6, 7, 8 y 9, el elemento
predominante o mas relevante es el denominativo, constituido por la
expresion COLMENA.

Por su parte, en las demds marcas de la demandante, relacionadas con los
numeros 2, 3, 4, 5y 10, se advierte que, salvo la Ultima, que es propiamente
una marca grafica figurativa, en cuanto se trata de un dibujo que evoca la
idea de una colmena® las demas son puramente marcas graficas
abstractas, ya que estan constituidas por figuras geometricas, esto es, un

conjunto de hexagonos superpuestos, cada uno de distinto color.

® Entendida como la vivienda de una colonia de abejas y, por extension, la colonia que vive en ella.
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En este orden, teniendo en cuenta las reglas de cotejo sefaladas en Ia
interpretacion prejudicial, la Sala advierte que: i) sin necesidad de
adentrarse en un exhaustivo analisis, es evidente que no existe similitud
alguna entre las marcas MAKHTESHIM AGAN y COLMENA, ni desde el
punto de vista ortografico o de su estructura, ni desde los puntos de vista
fonético ni conceptual o ideoldgico; vy ii) es claro que no puede existir
hinguna similitud entre una marca mixta, en la que el elemento
preponderante es el denominativo (la expresion MAKHTESHIM AGAN), y
unas marcas puramente graficas abstractas, constituidas por figuras
geomeétricas (identificadas con los niimeros 2,3, 4y5 - folios 31 y 32 de
esta providencia), como tampoco entre esa misma marca y una marca
figurativa que evoque el concepto de una colmena (la identificada con el
numero 10 - folio 33 de esta sentencia), puesto que, en la primera, es la
denominacion la que causa mayor impacto, es decir, las palabras que la
conforman son las que le imprimen la fuerza distintiva, en tanto que, en las
demas, el elemento distintivo lo constituye tanto la |magen propiamente
dicha en las marcas puramente graficas abstractas, como el concepto que

la grafica expresa en la marca figurativa.

Por ende, al no existir ninguna similitud, los referidos signos distintivos

podran coexistir pacificamente en el mercado.

Ahora bien, si en gracia de discusion se admitiera que en la marca mixta
cuestionada, el elemento principal es el gréafico, en todo caso es claro que
no se presenta ninguna similitud entre las marcas confrontadas, pues, en
relacion con las mixtas opositoras (identificadas con los ntimeros 1,6,7,8y
9), asi como con la ensefia comercial también opositora, el elemento que
predomina es el denominativo, es decir, la palabra COLMENA y, frente a las
graficas (tanto las puramente graficas abstractas como la figurativa), la

Aot
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estructura de cada una ellas es distinta. En efecto, en la marca objeto de
censura, la grafica que alli aparece, aunque esté formada también por
figuras geométricas, en realidad evoca la imagen de una especie de arbol
sobre una base (idea que se asocia con los productos que identifica la
marca, que estan dirigidos al sector agricola), mientras que en las marcas
opositoras lo que se observa, en algunas (relacionadas con los niimeros 2,
3, 4 y 5), son unas figuras geométricas superpuestas, sin un significado
conceptual propio, y en otra (la nimero 10), una imagen que semeja una

S
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colmena. e
4.- Conclusidon

kI examen previamente efectuado permite a la Sala establecer que, con
independencia de la notoriedad o no de los signos distintivos registrados a
nombre de la FUNDACION SOCIAL, el registro de la marca cuestionada,
MAKHTESHIM AGAN (mixta) no afecta tales signos, como quiera que entre
los mismos no existen similitudes que puedan ocasionar riesgo de confusion

o de asociacidn en el publico consumidor, y no existe tampoco la posibilidad

de la dilucién en el mercado de los signos de la demandante, pues, se
insiste, los signos confrontados no son idénticos ni se asemejan a tal punto
de inducir a error al consumidor, y mucho menos el signo demandado

constituye una reproduccién o una imitacion de los signos opositores.

Por lo anterior, al descartarse la violacion de la normativa comunitaria

aplicable a este asunto (articulos 83 y 84 de la Decisiéon 344 de la Comisién

del Acuerdo de Cartagena), se impone declarar que las pretensiones de la
actora no tienen vocacion de prosperidad y asi quedara consignado en la

parte resolutiva de esta providencia.
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Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Seccion Primera, administrando justicia en nombre de la
Republica y por autoridad de la ley,

FALLA

NIEGANSE las pretensiones de la demanda presentada por la FUNDACION
SOCIAL para que se declare la nulidad de las Resoluciones 17394 de 30 de
agosto de 1999, 26343 de 7 de diciembre de 1999 y 10878 del 11 de abril de
2002, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante
las cuales se concedié el registro de la marca mixta MAKHTESHIM AGAN,
a favor de la firma Makhteshim Chemical Works Ltd. y Agan Chemical
Manufacturers Ltd., para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 de

la Clasificacion Internacional de Niza.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

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

aprobada por la Sala de la sesion del 2 de febrero de 2012.

‘“ anep QT\h}mL \R&Lm w
MARCO ANTONIO VELILLA MO MAR ELIZABET GARCIA GONZALEZ
Presidente

. Qrecty A,

MARIA CLAUBIA ROJAS LUASSO
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