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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA

Bogota, D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil dieciocho (2018)

CONSEJERO PONENTE: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDES

REF: Radicacion numero: 11001032400020030005901

Actora: TRANSPACK LTDA.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Tercero interesado: INTERNEXA S.A.

Tema: REITERACION JURISPRUDENCIAL - REGLAS DE
CONFUNDIBILIDAD - PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD -
NOTORIEDAD DE UN REGISTRO MARCARIO.

La Sala decide en Unica instancia la demanda interpuesta por la sociedad
TRANSPACK LTDA en ejercicio de la accion de nulidad relativa consagrada
en el articulo 172 de la Decision 486 de 2000 de la Comision de la
Comunidad Andina, en contra de las resoluciones 38418 de 26 de noviembre
de 2001, 01461 del 28 de enero de 2002 y 28451 de 30 de agosto de 2002,
expedidas por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO,
mediante las cuales se concedié el registro de la marca TRANSPACK
(nominativa), a nombre de la sociedad INTERNEXA S.A., para distinguir
servicios comprendidos en la clase 36 del nomenclator de la Clasificacion

Internacional de Niza.

[--. ANTECEDENTES



.1. La demanda

Mediante escrito presentado ante la Secretaria de la Seccion Primera del
Consejo de Estado (fls. 202 a 217), el apoderado judicial de la sociedad
TRANSPACK LTDA, presentdé demanda en ejercicio de la accion de nulidad
relativa consagrada en el articulo 172 de la Decisiobn 486 de 2000 de la
Comisiéon de la Comunidad Andina, en contra de la Superintendencia de
Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y

condenas:

“I...] PRIMERO. Que se declare la NULIDAD de la RESOLUCION
34418 de fecha 26 de NOVIEMBRE DE 2001, expedida por la
JEFATURA DE LA DIVISION DE SIGNOS DISTINTIVOS de la
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, por medio
de la cual se declar6 infundada la oposicion presentada por la
empresa TRANSPACK LTDA., a través de apoderado y se
concedid el REGISTRO de la marca TRANSPACK — Nominativa,
a la empresa INTERNEXA S.A., para distinguir: todo tipo de
transacciones comerciales que se realicen a través de la bolsa.
Comprendidos en la Clase 36 Internacional, con vigencia para
diez (10) afios contados a partir de la ejecutoria de la Resoluciéon
de la cual se reclama la nulidad.

SEGUNDO: Que igualmente se declare la NULIDAD de la
RESOLUCION 01461, que data del dia 28 del mes de ENERO del
afio 2002, por medio de la cual la JEFATURA DE LA DIVISION
DE SIGNOS DISTINTIVOS DE LA SUPERINDUSTRIA DE
INDUSTRIA Y COMERCIO resuelve el RECURSO DE
REPOSICION impetrado por mi representado a través de
apoderado judicial confirmando la decision contenida en la
RESOLUCION 38418 del 26 de NOVIEMBRE de 2001.

TERCERO: Que se declare la NULIDAD de la RESOLUCION
28451 que data del 30 de Agosto de 2002, expedida por el
SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL (DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO), por medio de la cual se resuelve el RECURSO DE



APELACION interpuesto y sustentado en tiempo por mi
representado, a través de apoderado, Confirmando la decision
contenida en la RESOLUCION 38418 de 2001, y la cual fuera
Notificada por Edicto que se desfijé el dia 23 de octubre de
2.002.

CUARTO: Que como consecuencia de la anterior declaracion, y
en calidad de Restablecimiento del Derecho, se ordene la
cancelacién del registro de la marca TRANSPACK —Nominativa-,
para la Clase 36 Internacional de Productos y Servicios para
el Registro de Marcas establecida en el Acuerdo de Niza,
otorgada a la empresa INTERNEXA S.A., empresa domiciliada en
la ciudad de Medellin, identificada con el NIT. 811021654-9.

QUINTO: Que en consecuencia y como Restablecimiento del
Derecho, se reconozca y ordene la determinacion y liquidacién de
los perjuicios materiales y morales que con las decisiones de esta
Superintendencia, adoptadas en Resoluciones Nos. 38418,
01461 y 28451 respectivamente, se causaron a mi representada.

SEXTO: Que igualmente, como Restablecimiento del Derecho, se
ordene a la Nacion — Superintendencia de Industria y Comercio,
gue pague a TRANSPACK LTDA (empresa demandante), el valor
de los Perjuicios tanto materiales como morales que se
reconozcan y determinen en el fallo respectivo.

SEPTIMO: La Liquidacion de las anteriores condenas, debera
efectuarse mediante sumas liquidas de moneda de curso legal en
Colombia, las cuales se ajustaran tomando como base el indice
de Precios al Consumidor, o al por mayor, conforme a lo
dispuesto por el Articulo 178 del Cddigo Contencioso
Administrativo.

OCTAVO: Que para el cumplimiento de la Sentencia, se ordene

dar aplicacién a los articulos 176 y 177 del Cédigo Contencioso
Administrativo [...]” (negrillas fuera de texto).

I.2. Los hechos

El apoderado de la parte actora sefialé que la sociedad INTERNEXA S.A., el

10 de abril de 2001 solicito el registro como marca del signo denominativo



TRANSPACK, para distinguir servicios de la clase 36 del nomenclator de la
Clasificacion Internacional de Niza, esto es, “...] todo tipo de transacciones

comerciales que se realicen a través de la bolsa [...]".

Recodd que la sociedad TRANSPACK LTDA., es titular de: (i) la marca mixta
TRANSPACK (certificado 178827), para distinguir servicios de la Clase 39
del nomenclator de la Clasificacién Internacional de Niza: “...] servicios de
transporte, embalaje y almacenaje de mercancias y organizacion de viajes
[...]”; i) la ensefia comercial mixta TRANSPACK para distinguir los servicios
comprendidos en las Clases 39 (depésito 014043), 36 (depdsito 14408) y 16

(depésito 14379) del nomenclator de la Clasificacion Internacional de Niza.

Manifest6 que la sociedad TRANSPACK LTDA., formulé oposicion al registro
en comento con fundamento en su marca mixta y sus ensefias comerciales
mixtas TRANSPACK.

Indic6 que la Jefatura de Signos Distintivos de la Superintendencia de
Industria y Comercio, por medio de la Resolucion 38429 de 26 de noviembre
de 2001, declar6 infundada la oposicidbn presentada por la sociedad

TRANSPACK LTDA. y, en consecuencia, otorgo el registro solicitado.

Puso de presente que frente a la anterior decision presentd recurso de

reposicién y, en subsidio, de apelacion.

Comentd que la Division de Signos Distintivos de la Superintendencia de
Industria y Comercio, mediante Resolucion 01461 de 28 de enero de 2002,
resolvio el recurso de reposicion, confirmando el contenido de la Resoluciéon
38429 de 26 de noviembre de 2001, razén por la cual concedié ante su

inmediato superior el recurso de apelacion.



La Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial, mediante
Resolucion 28451 de 30 de agosto de 2002, resolvio el recurso de

apelacion, confirmando la decision impugnada.

I.3.- Los fundamentos de derecho y el concepto de violacién

Manifestd que con los actos administrativos acusados la Superintendencia de
Industria y Comercio quebrantd los articulos 2°, 6° y 61 de la Constitucion
Politica; 134, 135, 136 literales a), b) y h), 154, 155, 166, 190, 225 y 234 de
la Decision 486 de 2000 de la Comunidad Andina.

Adujo que la vulneracion de la normatividad citada se debe a que al conceder
la Superintendencia de Industria y Comercio la marca TRANSPACK, se
afectd los derechos de la sociedad demandante, ya que el tercero se estaria
apropiando de la trayectoria que tiene la empresa TRANSPACK LTDA., 71...]
pues ésta, lleva aproximadamente 35 afios operando y funcionando en
Colombia, ya posee un good — will adquirido, la cantidad de dinero que ha

invertido en publicidad y estrategias de mercado [...]".

Aseguré que las disposiciones constitucionales se desconocieron, en el
entendido de que es obligacion del Estado dar protecciéon a la Propiedad

Intelectual, por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la Ley.

Expuso que los actos administrativos acusados se fundamentaron en la no
similitud entre las clases 39 y 36 [...] y del producto TRANSPACK que
registra INTERNEXA S.A. [...]”, esto es, en cuanto a que no hay lugar a
confusién, ni similitud en los signos utilizados, razones que no son de recibo,

toda vez que el signo solicitado corresponde integramente al nimero de



silabas, de fonemas, pronunciacion y representacion gréfica de la marca

previamente registrada.

Alegd que la Superintendencia de Industria y Comercio desconocié “...] los
derechos previamente adquiridos desde la creacidn y constitucion de la
sociedad TRANSPACK LTDA., desde 1995, fecha en la cual se le otorga el
registro de la marca TRANSPACK [...]".

Expres6 que lo que pretende INTERNEXA S.A., es ingresar al mercado y
presentar sus servicios y productos, bajo una denominacion ampliamente
reconocida como la de TRANSPACK, lo que determinaria que no tendria que

invertir en publicidad ni adquirir un Good —-Will.

Asever6 que la marca TRANSPACK cumple con todos los requisitos exigidos
para que sea considerada como notoria. Ademas, sefal6 que los “...] signos
gozan de una proteccion especial e independiente, como la que se pretende
ejercer con esta accion, que llevara sin duda a impedir el uso de una marca
confundible y que se pueden concluir como Riesgo de Confusién o
Asociacion; Dafio Econémico o Comercial injusto por razén de la fuerza

distintiva del signo y Aprovechamiento injusto de la reputacion del signo [...]".

Concluy6 que no comparte lo expuesto por la Superintendencia de Industria y
Comercio en los actos acusados, “...] pues como se ha venido advirtiendo la
marca TRANSPACK es de propiedad exclusiva de TRANSPACK LTDA, sea
para la clase que se pretenda y que como se demostré que INTERNEXA
S.A., busca acoger el transporte de datos propios del objeto social de
TRANSPACK LTDA, como parte de su objeto y desarrollo en el mercado,
atendiendo las ventas utilizando medios modernos en tecnologia de internet,
el que esta utilizando TRANSPACK LTDA hace afios [...]".



II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS
AL PROCESO

II.L1. INTERVENCION DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO-. El apoderado judicial de la entidad contestd la demanda, para

lo cual se refirié a los cargos de violacién formulados de la siguiente manera:

Manifesté que con la expedicién del acto acusado la Superintendencia de
Industria y Comercio no ha incurrido en violacion de las normas contenidas
en la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina.

Sostuvo que no existe relacion entre los servicios o actividades de transporte,
embalaje y almacenaje de mercancias, que identifica la marca registrada en
la clase 39 por la sociedad actora y las transacciones comerciales que se
realicen a través de la bolsa de servicios que se encuentran dentro de la

clase 36 del signo solicitado.

En efecto, advirti6 que los servicios amparados son sustancialmente
diferentes y, por ende, no se presenta riesgo de confusién, esto es, al tener
una finalidad, naturaleza y consumidor de destino diferentes, por lo cual hace

posible su coexistencia en el mercado.

Manifestd que la notoriedad de la marca no fue probada por la parte
demandante y aunque asi hubiera sido, no se afectaria el registro de la
marca demandada, por cuanto los efectos de la proteccion de las marcas
notorias se aplican solamente en la medida que se pueda presentar riesgo de

confusién frente al consumidor, lo cual en este caso no sucede.



I.2. INTERVENCION DE LA SOCIEDAD INTERNEXA S.A. El apoderado
judicial del tercero con interés en las resultas del proceso, contesto la

demanda presentada en los siguientes términos (fls. 278 a 292):

Manifesté que de las pruebas aportadas por el demandante se observa que
la actividad economica de la sociedad Transpack Ltda es la de transportar
cosas, lo que es completamente disimil de la actividad econémica de la
sociedad INTERNEXA S.A. y, que, como consecuencia de ello, es imposible
que el consumidor al cual dirigen su fuerza de venta, sea facilmente
confundible, “...] a no ser, como en este caso, que se trate de acomodar la
situacién de tal forma que se quiera presentar que el transporte de cosas es
igual a la transmision de datos, sin que ello, como sea demostrado sea cierto

[.]

Adujo que si bien es cierto que el registro de la marca concede a quien lo
hace el derecho exclusivo sobre ella, también lo es que ello no significa que
lo sea para todos los productos y servicios, pues el uso exclusivo se debe
predicar solo para aquellas que distinguen los bienes y servicios en los
cuales se encuentra registrada, de conformidad con el principio de la
especialidad.

Expreso6 que atendiendo las orientaciones que imparte el Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina en torno a la marca notoria, no considera que la
marca de la sociedad actora demandante cumpla con los requisitos que al
respecto se han trazado, dado que los documentos que acompafié al
proceso, con miras a demostrar la notoriedad, no se colige que, con
anterioridad a la expedicion de los actos acusados, aquella obtuvo el
reconocimiento necesario para que su nombre adquiriera status a que se
refiere el tribunal, mas si consideramos que en gran parte la publicidad

aportada, como prueba de ello, la marca aparece completamente diferente



como se le otorg0, pues divide el anglicismo Trans y debajo la palabra Pack,
separados por una flecha, queriendo significar con ello transporte de
paquetes, sufriendo con ello un cambio sustancial al momento de ser usada

gue afectan su identidad.

Concluy6 que si se analizan los criterios de conexion frente a los servicios
que prestas la sociedad demandante y la sociedad demandada, fuerza
concluir que ninguno de ellos puede predicarse para el caso sub lite, puesto
que la marca Transpack — nominativa — para la clase 36 internacional difiere

de la marca Transpack — mixta para la clase 39 internacional.

lll. LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
DE LA COMUNIDAD ANDINA

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitid la interpretacion
prejudicial 92-1P-2015 de fecha 10 de diciembre de 2015 (fls. 408 a 421), en
la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia
comunitaria y que a juicio de dicha Corporacion son aplicables al caso
examinado, en particular sobre los articulos 136 literales a), b) y h), 190 y
225 de la Decision 486 de la Comunidad Andina y de oficio, de los articulos
191, 192, 193, 200, 224 y 229. Luego de realizar una interpretacion del
alcance y contenido de dichas disposiciones, formulé las siguientes

conclusiones:

“[...] PRIMERO: La corte consultante debera establecer el riesgo
de confusién o de asociacion que pueda existir entre el signo
denominativo TRANSPACK vy los signos mixtos TRANSPACK,
aplicando los criterios adoptados por el Tribunal para la
comparacion entre esta clase de signos.



SEGUNDO: La ensefia comercial es aquel signo distintivo que se
utiliza para identificar un establecimiento mercantil.

De conformidad con el articulo 200 de la Decision 486, la
proteccion y el depdsito de las ensefias comerciales se regiran
por las normas relativas al nombre comercial. En consecuencia, la
proteccion de dicho signo distintivo se soporta en dos factores:

a) Que se pruebe el uso real, efectivo y constante de la ensefia
comercial antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o
similar.

b) Que quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al
registro del signo idéntico o similar, si éste pudiera causar riesgo
de confusion o de asociacién en el publico consumidor.

La Corte consultante deberd establecer si la ensefia mixta
TRANSPACK era real, efectiva y constantemente usada en el
mercado al momento de la solicitud del signo denominativo
TRANSPACK. Ademas, deberd determinar si los signos en
conflicto generarian riesgo de confusién o asociacion en el publico
consumidor.

TERCERO: El articulo 224 de la Decisién 486 de la Comisiéon de
la Comunidad Andina, consagra una definicion de signo
notoriamente conocido con las siguientes caracteristicas:

- Para que un signo se considere como notorio, debe ser conocido
por el sector pertinente, entendiendo por tal lo consagrado en el
articulo 230 de la Decision 486.

- Debe ganarse dicha notoriedad en cualquiera de los Paises
Miembros.

- Que haya obtenido dicha notoriedad por cualquier medio.

La Decisibn 486 establece una proteccion mas amplia de los
signos notoriamente conocidos, lo que implica, por un lado, la
ruptura de los principios de especialidad, territorialidad y del uso
real y efectivo de la marca y, por otro, la proteccion contra los
riesgos de confusion, dilucibn y del uso parasitario, de
conformidad con lo expresado en la presente Interpretacion
Prejudicial.



El riesgo de confusion es la posibilidad de que el consumidor al
adquirir un producto piense que esta adquiriendo otro (confusion
directa), o que piense que dicho producto tiene un origen
empresarial diferente al que realmente posee (confusion
indirecta). Es muy importante tener en cuenta que la confusion
con un signo notoriamente conocido se puede dar, tal y como lo
establece la norma, por la reproduccién, imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripcion, total o parcial, del mencionado
signo, lo que implica similitud o identidad de signo a registrar con
el notoriamente conocido.

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 ningun grado de conexidad con los que ampara el signo
notoriamente conocido.

Respecto del riesgo de uso parasitario, se protege al signo
notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto de su
prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el
caso anterior, los productos o servicios que se amparen. Lo
expuesto, esta ligado a la funcién publicitaria de la marca, pero se
diferencia del riesgo de dilucion en que la finalidad del competidor
parasitario es Unicamente un aprovechamiento de la reputacion,
sin que sea necesario que se presente un debilitamiento de la
capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.

Alegada la notoriedad de una marca como obstaculo para el
registro de un signo, la prueba de tal circunstancia, corresponde a
quien la alega. Este dispondra para ese objeto, de los medios
probatorios previstos en la legislacion interna y el reconocimiento
corresponde otorgarlo, segun el caso, a la Oficina Nacional
Competente o a la Autoridad Nacional Competente, sobre la base
de las pruebas presentadas.

Si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca
notoria no registrada en el Pais Miembro donde solicita su
proteccion, el andlisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa
marca para registro es independiente; es decir, la oficina nacional
Competente tiene discrecionalidad para, previo analisis de
registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente



conocida que se alega, de conformidad con los multiples factores
que pueden intervenir en dicho estudio.

La corte consultante deberd determinar si la marca mixta
TRANSPACK era notoriamente conocida al momento de la
solicitud del signo denominativo TRANSPACK, de conformidad
con las prueba obrantes en el proceso, para posteriormente
determinar si el signo solicitado para registro genera alguno de los
riesgos determinados en la presente providencia.

CUARTO: La corte consultante deberd determinar si existe
conexion competitiva entre los productos y servicios que
distinguen los signos en conflicto, de conformidad con lo
desarrollado en la presente providencia [...]J".

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION

Mediante auto de 30 de agosto de 2011, se corrié traslado a las partes,
intervinientes y al Ministerio Publico para que en el término de diez (10) dias
presentaran sus alegatos de conclusion, vencido el plazo la parte actora, el
tercero interviniente y la Superintendencia de Industria y Comercio reiteraron,
en esencia, los argumentos de nulidad y defensa.

La Agencia del Ministerio Publico en la oportunidad procesal correspondiente

guardo silencio.

V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1.- El problema juridico

Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad
TRANSPACK LTDA., en contra de las resoluciones 38418 de 26 de
noviembre de 2001, 01461 de 28 de enero de 2002 y 28251 de 30 de agosto
de 2010, a través de las cuales la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO concedio el registro de la marca TRANSPACK, para distinguir



productos comprendidos en la clase 36 del nomenclator de la Clasificacion
Internacional de Niza, a favor de la sociedad INTERNEXA S.A.

La parte actora sefialé que los actos administrativo acusados son nulos, en
tanto la Superintendencia de Industria y Comercio concedio el registro de la
marca en comento desconociendo los articulos 2°, 6° y 61 de la Constitucién
Politica; 134, 135, 136 literales a), b) y h), 154, 155, 166, 190, 225 y 234 de

la Decision 486 de 2000 de la Comision de la Comunidad Andina.

V.2.- La causal de irregistrabilidad en estudio

El apoderado de la parte actora invoca como casual de irregistrabilidad la
consagrada en el 134, 135 literal b), 136 literales a), b) y h), 154, 155, 166,
190, 225 y 234 de la Decisién 486 de 2000 de la Comisién de la Comunidad

Andina, los cuales disponen lo siguiente:

“Articulo 134.- A efectos de este régimen constituira marca
cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios
en el mercado. Podran registrarse como marcas los signos
susceptibles de representacion gréfica. La naturaleza del producto
o0 servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningun caso seré
obstaculo para su registro.

Podran constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinacién de palabras;

b) las iméagenes, figuras, simbolos, gréficos, logotipos,
monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

c) los sonidos y los olores;

d) las letras y los numeros;



e) un color delimitado por una forma, o una combinacion de
colores;

f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

g) cualquier combinacion de los signos o medios indicados en los
apartados anteriores”.

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

[...]
b) carezcan de distintividad”.

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

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente
solicitada para registro o registrada por un tercero, para los
mismos productos 0 servicios, o para productos O servicios
respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo
de confusion o de asociacion;

b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido,
o, de ser el caso, a un rotulo o ensefia, siempre que dadas las
circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusion o
de asociacion;

[..]

h) constituyan una reproduccion, imitacién, traduccion,
transliteracion o transcripcion, total o parcial, de un signo distintivo
notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera
gue sean los productos o servicios a los que se aplique el signo,
cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusion



o de asociacidn con ese tercero 0 con sus productos o servicios;
un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilucion de
su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”.

“Articulo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se
adquirird por el registro de la misma ante la respectiva oficina
nacional competente.

Articulo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el
derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su
consentimiento, los siguientes actos:

a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o
semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la
marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales
ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes
0 acondicionamientos de tales productos;

b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después
de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para
los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos
vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o
sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos
de tales productos;

c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros
materiales que reproduzcan o contengan la marca, asi como
comercializar o detentar tales materiales;

d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca
respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso
pudiese causar confusion o un riesgo de asociacion con el titular
del registro. Tratandose del uso de un signo idéntico para
productos o servicios idénticos se presumira que existe riesgo de
confusion;

e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca
notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o



servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un dafio
econdémico o comercial injusto por razon de una dilucién de la
fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o
por razén de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca
o de su titular;

f) Usar publicamente un signo idéntico o similar a una marca
notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando
ello pudiese causar una dilucion de la fuerza distintiva o del valor
comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto
de su prestigio”.

“Articulo 166.- Se entendera que una marca se encuentra en uso
cuando los productos o servicios que ella distingue han sido
puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el
mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que
normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de
los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se
efectla su comercializacién en el mercado.

También se considerard usada una marca, cuando distinga
exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera
de los Paises Miembros, segun lo establecido en el parrafo
anterior.

El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que
fue registrada so6lo en cuanto a detalles o elementos que no
alteren su caracter distintivo, no motivara la cancelacion del
registro por falta de wuso, ni disminuird la proteccion que
corresponda a la marca”.

“Articulo 190.- Se entendera por nombre comercial cualquier signo
gue identifiqgue a una actividad econdémica, a una empresa, 0 a un
establecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podra tener mas de un nombre
comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o



establecimiento, entre otros, su denominaciéon social, razén social
u otra designacion inscrita en un registro de personas o
sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las
denominaciones o razones sociales de las personas juridicas,
pudiendo ambas coexistir”.

“Articulo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se
adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa
el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del
establecimiento que lo usa”.

“Articulo 192.- El titular de un nombre comercial podra impedir a
cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o
similar, cuando ello pudiere causar confusibn o un riesgo de
asociaciéon con la empresa del titular o con sus productos o
servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente
conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un dafio econémico
o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del
prestigio del nombre o de la empresa del titular.

Sera aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los articulos
1565, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda’.

“Articulo 193.- Conforme a la legislacion interna de cada Pais
Miembro, el titular de un nombre comercial podra registrarlo o
depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o
deposito tendra caracter declarativo. ElI derecho a su uso
exclusivo solamente se adquirird en los términos previstos en el
articulo 191”.

“Articulo 200.- La proteccion y depésito de los rétulos o ensefas
se regira por las disposiciones relativas al nombre comercial,
conforme a las normas nacionales de cada Pais Miembro”.



“Articulo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido sera
protegido contra su uso Yy registro no autorizado conforme a este
Titulo, sin perjuicio de las demas disposiciones de esta Decision
que fuesen aplicables y de las normas para la proteccion contra la
competencia desleal del Pais Miembro”.

“Articulo 234.- Al resolver sobre una accion relativa al uso no
autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido, la
autoridad nacional competente tendra en cuenta la buena o mala
fe de las partes en la adopcion y utilizacion de ese signo”.

V.3.- El examen de registrabilidad

De la lectura detallada de las normas antes transcritas, la Sala encuentra que
no pueden registrarse aquellos signos que, de una parte, sean idénticos a
uno previamente solicitado o registrado por un tercero y, de otra, cuando
exista una relacion entre los productos o servicios identificados por la marca

gue se solicita y la previamente registrada.

Aunado a lo anterior, el ordenamiento juridico comunitario exige que dicha
identidad, semejanza y relacion entre los signos, productos o servicios
identificados por éstos sea de tal entidad que se genere un riesgo de

confusion o de asociacion en el publico consumidor.

Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia ha sostenido que “a
confusiébn en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder
elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no

existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo™.

! Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 85-IP-2004. 1 de septiembre de
2004, marca: “DIUSED JEANS”.



Ello significa que para establecer la existencia del riesgo de confusion y de
asociacion sera necesario determinar: si existe identidad o semejanza entre
los signos en disputa, tanto entre si como en relaciéon con los productos o
servicios distinguidos por ellos, y considerar la situacion de los consumidores

0 usuarios.

En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido
que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de
confusion: la directa, caracterizada porque el vinculo de identidad o
semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio
determinado en la creencia de que esta comprando o usando otro, lo que
implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o
servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vinculo hace que el
consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos

o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial comun?.

Sobre el riesgo de asociacion, el mismo Tribunal ha precisado que “el riesgo
de asociacion es la 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 relacion

o vinculacion econémica’.

En suma, lo que busca la regulacién comunitaria es evitar que el consumidor

asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto,

2 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 109-IP-2002. 1 de abril de 2003.
Marca: “CHILIS Y DISENO”.
8 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 70-IP-2008. 21 de agosto de 2008.

Marca: “SHERATON".



ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los

empresarios se beneficiarian de la actividad empresarial ajena.

V.4.- Las reglas de cotejo marcario

Para determinar la identidad o grado de semejanza entre los signos, la
jurisprudencia comunitaria ha establecido reglas de comparacion aplicables a

todo tipo de signos, tal y como se observa a continuacion:

“[...] 1. La comparacion debe efectuarse sin descomponer los
elementos que conforman el conjunto de los signos en
conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una vision
de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética,
ortografica, figurativa y conceptual.

2. En la comparacion se debe emplear el método del cotejo
sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el
otro. No es procedente realizar un analisis simultaneo, pues el
consumidor dificilmente observard los signos al mismo tiempo,
sino que lo hard en momentos diferentes.

3. El analisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no
las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el
riesgo de confusién o de asociacion.

4. Al efectuar la comparacién en estos casos, es importante
colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para
advertir como el producto o servicio es percibido por el publico
consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la
posible incursibn del mismo en riesgo de confusion o de
asociacion. De acuerdo con las maximas de la experiencia, al
consumidor medio se le presume normalmente informado y
razonablemente atento, cuyo nivel de percepcidon es variable
en relacion con la categoria de bienes o productos [...]”
(Negrillas fuera de texto).



De lo anterior se tiene que para determinar la identidad o el grado de
semejanza entre los signos, siguiendo las referidas reglas, debe tenerse en

cuenta aspectos de orden visual, fonético, conceptual.

V.5.- El caso concreto

Teniendo en cuenta los argumentos expuestos por la parte actora en el
escrito de demanda y como se preciso lineas atras, corresponde a la Sala
determinar si el signo TRANSPACK (nominativo) cumple con los requisitos
para ser concedido como marca o si por el contrario la Superintendencia de

Industria y Comercio err6 al concederlo.

Sobre el particular, la Sala recuerda que en un caso de iguales supuestos de
hecho y de derecho en donde se analiz6 el registro de la marca
TRANSPACK, en la clase 16 del nomenclator de la Clasificacion
Internacional de Niza y la marca y ensefias comerciales con el mismo nombre,
de propiedad de la sociedad actora, la Seccion Primera del Consejo de
Estado* consider6 que la Superintendencia de Industria y Comercio
desconocioé la notoriedad de la marca previamente registrada, decision que

se prohija en esta oportunidad. En dicha providencia se expuso lo siguiente:

“[...] Al respecto, la Sala considera necesario cotejar por
separado cada uno de los signos de la demandada frente a la
marca en conflicto, con el fin de darle un orden logico al
analisis, a efecto de establecer si hubo o no vulneracion de las
normas antes descritas por parte de la Superintendencia de
Industria. y Comercio, al expedir los actos administrativos
acusados.

4 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Seccién Primera. Sentencia de
18 de junio de 2009. Rad.: 2003 — 00095. Magistrado Ponente: doctor Maco Antonio Velilla
Moreno.



1°- Asi las cosas, se empezara por el cotejo entre las marcas
en conflicto, para lo cual se aplicaran las reglas técnicas
establecidas por la doctrina y la jurisprudencia.

Antes de ello, es conveniente traer a colacion el concepto de
marca pregonado por la doctrina, quien la define como todo signo
perceptible que permita distinguir en el mercado los productos o
servicios producidos o comercializados por una persona, de otros
idénticos o similares.

A este respecto, se refiere el inciso 2° del articulo 81 de la
Decision 344 de 1993 en forma clara y precisa, cuya definicion fue
recogida tacitamente por la Decision 486 de 2000, al contemplarla
dentro de su estructura normativa.

Ambos signos pertenecen a la clase de marcas mixtas, respecto
de las cuales debe indicarse el elemento que predomina, que de
acuerdo con las etiquetas que a continuacion se resefan, salta a
la vista que no es otro que el de sus denominaciones.

ROJO PAH- AZUL PAHTO- BLAHNCO
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Para efectos de determinar el grado de confusion de
denominaciones entre si, es necesario cotejar la identidad o


javascript:window.open('../Etiquetas/2001/04/10/69412.jpg?794696684','miwin','screenx=500,screeny=500,height=300,width=300,alwaysLowered=0,alwaysRaised=0,channelmode=0,dependent=0,directories=0,fullscreen=0,hotkeys=1,location=0,menubar=0,resiza
javascript:window.open('../Etiquetas/1994/12/29/122202.jpg?171869802','miwin','screenx=500,screeny=500,height=300,width=300,alwaysLowered=0,alwaysRaised=0,channelmode=0,dependent=0,directories=0,fullscreen=0,hotkeys=1,location=0,menubar=0,resiz

semejanzas de las marcas, desde los puntos de vista visual u
ortografico, fonético y conceptual, y tener en cuenta las reglas
generales establecidas por el Tribunal de Justicia Andino,
acogidas por esta Corporacion: 1.- La confusion resulta de la
impresion de conjunto despertada por las marcas. 2.- Las marcas
deben examinarse sucesivamente y no simultaneamente. 3.-
Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del
comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto.
4.- Debe tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias
gue existen entre las marcas. (Pedro C. Breuer Moreno).

En el presente caso, no cabe la menor duda que entre las
marcas en conflicto existe identidad ortogréafica y fonética,
que por ser tan obvia no requiere de mayor andlisis. En
cuanto a la identidad o semejanza conceptual, es preciso
indicar que ambas marcas son de aquellas denominadas de
“fantasia”, donde se presume que el significado no forma
parte del conocimiento comun.

No obstante la identidad evidente entre estas dos marcas, es
pertinente sefialar, como en abundante jurisprudencia se ha
referido esta Corporacion, que para que exista confusion entre
marcas se requiere de dos elementos: el primero, que se
presente identidad o semejanza visual, fonética y conceptual
ya analizada y, el segundo, que los signos tengan una
relacion directa o indirecta con los productos o servicios que
identifican. Por lo tanto, es fundamental que concurran estos dos
elementos, para que pueda predicarse la confusion.

La marca mixta cuestionada “TRANSPACK” distingue los
siguientes productos: “revistas, folletos, directorios,
periodicos, libros y similares; productos comprendidos en la
clase 16 de la Clasificaciéon Internacional”. La marca mixta
registrada de titularidad de la demandante, distingue
servicios de: “transporte; embalaje y almacenaje de
mercancias; organizacion de viajes”; servicios comprendidos
en la clase 39 de la Clasificacion Internacional”.

Referente a los productos y servicios que respectivamente
distinguen ambas marcas, esta Corporacion en reiteradas
oportunidades ha manifestado que la proteccion de la marca
tiene su razén de ser Unica y exclusivamente en relacion con
los productos o servicios que identifica. En otras palabras, la



marca protege so6lo a los productos o servicios relacionados en la
solicitud de registro para la clase respectiva de la Clasificacion
Internacional de Niza, y cumple con la funcion distintiva entre
unos productos o servicios de otros, sélo en aquellos que han sido
registrados.

El argumento anterior, que no es otro que el presupuesto juridico
denominado por la doctrina como “el principio de la
especialidad”, puede romperse, en la medida en que exista
una conexion competitiva entre los productos o servicios, asi
estos no sean idénticos y pertenezcan a clases diferentes,
gue generen o induzcan al publico consumidor a error
respecto de su origen empresarial por el hecho de identificarlos
con la misma marca y/o cuando perjudiquen al titular de la marca
prioritaria, al desviar su clientela hacia el titular de la marca rival,
idéntica o semejante.

No obstante, la Sala observa que el error en que podria verse
avocado el consumidor sobre el origen empresarial o que el
titular de la marca prioritaria se perjudique econémicamente
por el desvio de su clientela, seria si las empresas titulares
de las marcas idénticas en conflicto actuaran o compitieran
dentro de un mismo mercado y si los productos y servicios
tuvieren algun grado de similitud o estuvieran de alguna
manera relacionados.

En el presente caso, los sectores de mercado en que
explotan su actividad son muy disimiles, pues mientras la
Empresa INTERNEXA S.A., de acuerdo con su objeto social
se mueve en el mundo de las telecomunicaciones, la
Empresa TRANSPACK LTDA, lo hace dentro de la 6rbita del
transporte especialmente, asi como del embalaje, almacenaje
de mercancias y organizacion de viajes, aunado a ello, en que
la especialidad de los servicios de la clase 39 que distingue la
marca de la actora frente a la especialidad de los productos de la
clase 16 que ampara la marca cuestionada cuales son: revistas,
folletos, periédicos, etc., son bien diferentes, para predicar que
exista riesgo de confusion o de asociacion.

Ademads, considerando que el consumidor medio que compra
una revista, un folleto, un libro o un periédico, es distinto a
aquel que solicita o adquiere el servicio de transporte,
embalaje o almacenamiento de mercancias, sumado a ello, que



la finalidad de los productos y servicios, asi como los
canales de comercializacion y de publicidad de los mismos,
difieren ostensiblemente, debe concluirse que no afecta el
origen empresarial de las mismas, ni crea riesgo de confusion
alguno para el consumidor.

En consecuencia, estima esta Sala que los articulos 134, 135
literales a) y b), 136 literal a) y 154 de la Decision 486 de la
Comisién de la Comunidad Andina, fueron analizados por la
Administraciéon acertadamente, conforme a derecho.

2°- Antes de entrar en el tema de la notoriedad, resulta
conducente precisar la forma de adquisicion de los derechos
sobre el nombre comercial y ensefia comercial.

El nombre comercial y la ensefia comercial tienen en comun con
la marca mixta de la actora, la misma denominacion
TRANSPACK. Sobre el nombre comercial se refiere el articulo
190 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina,
en los siguientes términos:

“Se entenderd por nombre comercial cualquier signo que
identifique una actividad econdmica, a una empresa, 0 a un
establecimiento mercantil’.

De la nocién transcrita se colige que la ensefia comercial se
encuentra incursa en la misma, ya que este signo distintivo tiene
como destino proteger el establecimiento o establecimientos
mercantiles que tenga una empresa. La ensefia comercial se rige
por las mismas disposiciones que regula el nombre comercial,
segun lo dispone el articulo 200 de la referida Decision 486.

Ahora bien, de conformidad con el articulo 191 de la Decision 486,
que por supuesto es aplicable a la ensefia comercial, “El derecho
exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer
uso en el comercio y termina cuando cese el uso del nombre
comercial o cesan las actividades de la empresa o del
establecimiento que lo usa”.

Segun lo previsto en la norma la existencia del uso del nombre
comercial estd sujeta a que la empresa en desarrollo de su
actividad empresarial realice actos tales como: transportar,
almacenar, vender, ofrecer en venta, distribuir, importar, exportar,



publicitar, publicar, etc., productos o servicios utilizando su
nombre comercial.

Al respecto, la jurisprudencia y la doctrina han predicado que el
uso del nombre comercial debera ser “personal, continto, efectivo
y previo a la solicitud de la marca de que se trate. La prueba del
uso correspondera a quien la alegue’.

En el presente caso, muestra la actora dentro del expediente las
pruebas de la actividad empresarial siguientes:

Certificado de Camara de Comercio donde demuestra la
constitucién de la empresa por Escritura Publica 1289 inscrita el 2
de mayo de 1968 (folio 39).

Resolucién No. 7757 del 18 de abril de 1995, mediante la cual se
concede el registro de la marca mixta “TRANSPACK” clase 39 a
la demandante, expedida por la Superintendencia de Industria y
Comercio (folio 50).

Resolucién No. 07590 del 28 de febrero de 2001, mediante la cual
se concede el depdsito del nombre comercial TRANSPACK clase
39 a favor de la actora, expedida por la Superintendencia de
Industria y Comercio.

Documento donde consta comunicaciones expedidas por Dow
Quimica de Colombia S.A. del 9 de diciembre de 1987,
Federacion Nacional de Cafeteros del 17 de diciembre de 1987,
Ernst & Whinney de 1987, Xeros de Colombia S.A. del 7 de
octubre de 1985, Morrison-Knudsen Internacional Company.Inc.
del 10 de diciembre de 1987, Richard R. Plamondon Dudget &
Management Officer del 17 de junio de 1986, The Chase
Manhattan Bank, N.A. del 3 de mayo de 1983, IBM de Colombia
S.A. del 5 de mayo de 1982 (folio 72).

Certificacion de  COLOMSAT S.A. del 8 de noviembre de 2002,
donde consta que la sociedad actora tiene un contrato de Hosting
desde el 8 de junio de 1999 (folio 75).

Certificacion de la Camara Colombo Francesa de Comercio de
Industria, calendada el 28 de junio de 2001, donde sefala la
vinculacion de TRANSPACK LTDA. desde hace 15 afios a dicha
Camara. (folio 76).



Certificacion de la Camara de Comercio Colombo Americana del
27 de junio de 2001, donde sefalan la vinculacién de
TRANSPACK Ltda. a dicha camara desde el afio 1973. (Folio 78).

Certificacion de la Camara de Comercio Italiana del 5 de julio de
2001, donde sefiala la vinculacion con dicha camara desde el afo
1997. (Folio 79).

Documento donde la Camara de Comercio de Bogotd, exalta la
labor cumplida por Transpack Ltda. durante 25 afios por haber
contribuido al fortalecimiento del sector empresarial. (Folio 80).

Certificados del Banco Union y Banco de Bogotéa donde sefalan la
vinculacioén financiera de TRANSPACK LTDA. con dichos bancos
y manejo de cuentas a su entera satisfaccion, desde el afio
1985.(Folios 81 a 82).

Certificados de empresas como VARIGLOG, ARI-FRANCE,
PANAVIA S.A. donde manifiestan tener vinculos comerciales con
TRANSPACK LTDA. y destacan su cumplimiento vy
responsabilidad. (Folios 83 a 85).

Certificado suscrito por el Gerente del Directorio Telefénico de
Bogota, el dia 18 de octubre de 2002, en donde informa que
aparece publicada en las Paginas Blancas y Amarillas secciones
EMBALAGES, TRANSPORTES INTERNACIONES, DEPOSITOS
PARA MUEBLES MUDANZAS INTERNACIONES, del Directorio
Telefénico de Bogota a partir de la Edicion 1969 a 2002. (Anexos
a folios 88 a 161).

Certificaciones de ECOPETROL donde consta el contrato
celebrado con la Sociedad demandante desde el 22 de febrero de
1984 hasta el 21 de febrero de 2001, y dan fe que el servicio
prestado durante dicho tiempo fue eficiente y oportuno. (Folios
277y 278).

Como puede observarse, a juicio de la Sala, las pruebas
resefiadas permiten concluir que la sociedad TRANSPACK
LTDA. us6é los signos distintivos con la denominacion
TRANSPACK en forma personal y continua con anterioridad a
la fecha de solicitud de la marca cuestionada, en actividades



de transporte, embalaje, almacenaje de mercancias Yy
organizacion de viajes.

No obstante, para que el derecho del tercero, en este caso de
la demandante, se considere afectado indebidamente segun
lo dispuesto en el literal b) del articulo 136 de la Decision 486,
se requiere que el uso origine riesgo de confusion o de
asociacion, cuestion que no ocurre en este asunto, ya que no
existe relacion alguna entre los productos de la clase 16 que
distingue la marca en conflicto con las actividades que
despliega la actora en desarrollo de su objeto social, pues
dichas actividades frente a tales productos no tienen la
misma finalidad, como tampoco van dirigidos a los mismos
consumidores.

3.- Sentados los presupuestos juridicos contenidos en los
numerales que anteceden, la Sala entra a analizar la notoriedad
de los signos distintivos de la sociedad actora, toda vez que
ésta invoca como causal la vulneracion de las normas
relacionadas con esta figura.

El articulo 136 literal h) de la Decisién 486, sefiala:

“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, imitacion, traduccion,
transliteracion o trascripcion, total o parcial, de un signo distintivo
notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera
que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo,
cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusion
o de asociacidén con ese tercero o con sus productos o0 servicios;
un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilucién de
su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”.

En el presente caso, la marca en conflicto reproduce
nominativamente los signos distintivos de la demandante, al
utilizar la denominacion TRANSPACK, sin embargo, es
motivo de andlisis determinar la existencia o no de la
notoriedad, para efectos de establecer si tal utilizacion fue
susceptible de generar un riesgo confusion o de asociacion



con respecto a la actora o con sus servicios; si hubo
aprovechamiento injusto del prestigio de los signos de la
demandante, o la dilucidon de su fuerza distintiva o de su valor
comercial o publicitario.

De conformidad con lo previsto en el articulo 224 de la Decision
486, se entiende por signo distintivo notoriamente conocido “... el
gue fuese reconocido como tal en cualquier Pais Miembro
por el sector pertinente, independientemente de la manera o
el medio por el cual se hubiese hecho conocido”.

De la definicion dada, se destacan los siguientes aspectos que
merecen detencion en su estudio: i) la expresion notoriamente
conocido; ii) que sea reconocido en cualquier Pais Miembro; iii)
gue sea conocido por el sector pertinente; iv) que sea conocido a
través de cualquier manera o medio.

i) El diccionario de la Real Academia Espafiola, define el término
“notorio, ria”: “Adj. Publico y sabido por todos. 2. Claro, evidente” y
‘notoriedad”: “Cualidad de notorio. 2. Nombradia, fama”.

A su vez, define la expresion “conocido, da”: “Adj. Distinguido,
acreditado, ilustre”, y “conocer” como: “Percibir el objeto como
distinto de todo lo que no es él”.

De manera que para que un signo distintivo goce de la calidad de
notorio, debe sobresalir o tener la suficiente acreditacion entre los
consumidores o posibles consumidores y la competencia.

(...).

iif) Lo relativo a que el signo distintivo sea conocido por el sector
pertinente, debe entenderse que no es necesario su
reconocimiento en el mercado en general, de manera que en este
caso, basta que los signos sean conocidos dentro de los limites
del sector relacionado con las actividades propias de su objeto
social.

iv) Que el signo distintivo sea conocido a través de cualquier
forma o medio, no es otra cosa, que éste sea divulgado mediante
la publicidad, exposiciones, redes de comunicacion, etc..., sin que
ello implique que el signo necesariamente haya sido utilizado en



alguno de los citados Paises, ya que la norma no exige dicho
requisito.

De la interpretacion conjunta de las aludidas normas en
armonia con lo contemplado en el articulo 225 de la
mencionada Decision 486, se deduce que tiene razén la
actora _en cuanto_a que el signo TRANSPACK del tercero
interesado en las resultas de este proceso, es idéntico en su
denominaciéon _a sus _signos _distintivos, mas no_en _gue la
marca en _conflicto pueda generar riesgo de confusién o de
asociacion, por las razones anotadas en los numerales
anteriores cuando _se traté el tema de las marcas, nombre
comercial y ensefia comercial desde el punto _de vista de
signos normales o comunes, es decir, sin_ que haya aflorado
el estudio _sobre aquellos signos revestidos del caracter de
notoriamente conocidos.

En cuanto a este Ultimo aspecto, debe tenerse en cuenta que las
normas enunciadas, en particular el articulo 136 en su literal h),
protege la aplicacion del signo distintivo _notoriamente
conocido contra cualquier producto o servicio contenido _en
la Clasificacion Internacional de Niza, “... cuando su uso
fuese susceptible de causar un riesgo de confusién o de
asociacion con ese tercero 0 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”.

En este orden de ideas, resulta necesario analizar las pruebas
aportadas por la sociedad actora, con el objeto de precisar el
alcance de la causal invocada, relacionada con la notoriedad
de sus signos distintivos.

Para tales efectos, el articulo 228 de la Decision 486, sefala:

“Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomara
en consideracién entre otros, los siguientes factores:

a) El grado de su conocimiento entre los miembros del sector
pertinente dentro de cualquier Pais Miembro;

b) La duraciéon, amplitud y extension geografica de su utilizacion,
dentro o fuera de cualquier Pais Miembro;



c) La duracién, amplitud y extension geografica de su promocion,
dentro o fuera de cualquier Pais Miembro, incluyendo la
publicidad y la presentacibn en ferias, exposiciones u otros
eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la
actividad a los que se aplique;

d) El valor de toda inversion efectuada para promoverlo, o para
promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los
gue se aplique;

e) Las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo
gue respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano
internacional como en el del Pais Miembro en el que se pretende
la proteccion;

f) El grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
g) El valor contable del signo como activo empresarial;

h) El volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una
franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o

i) La existencia de actividades significativas de fabricacion,
compras o almacenamiento por el titular del signo en el Pais
Miembro en que se busca proteccion;

j) Los aspectos del comercio internacional; o,

k) La existencia y antigiiedad de cualquier registro o solicitud de
registro del signo distintivo en el Pais Miembro o en el extranjero”.

De la norma transcrita se infiere gue cualquier medio idéneo
de prueba puede ser utilizado para demostrar la notoriedad
de un signo distintivo, asi varien sus factores de penetracion,
uso y aplicacion en el sector pertinente, pues no es lo mismo
la prueba sobre la utilizacién en incursién en dicho campo de
la marca, que la evidencia de un nombre comercial o ensefa
comercial_en tales aspectos, por cuanto la marca sirve para
distinguir productos o servicios, mientras que el nombre comercial
sirve para proteger la actividad, la empresa o el establecimiento
mercantil, este ultimo que la ensefia comercial tiene también
como destino.




No obstante lo anterior y dado que los signos distintivos de la
actora contienen la misma denominaciéon TRANSPACK, deberan
evaluarse, en forma conjunta, las pruebas allegadas por la
sociedad demandante.

Para efectos de tener en cuenta las pruebas que deben ser
consideradas, se recuerda que el tercero interesado en las
resultas del proceso, solicito el 4 de abril de 2001 ante la
Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca
mixta “TRANSPACK”, para distinguir productos de la clase 162

De las pruebas relacionadas en el considerando 2.- de esta
providencia, gue fueron tenidas en cuenta para demostrar el
uso _del nombre comercial, se evidencia claramente que la
marca mixta TRANSPACK vy, por ende, su actividad,

poseian una amplia trayectoria empresarial, y por lo tanto,
sus signos distintivos gozan de la calidad de notorios.

Todo lo anterior permite concluir que los signos distintivos
de la actora, al ser considerados como__nhotoriamente
conocidos, deben ser protegidos tanto en su prestigio como
en el good will de la empresa, ya que si_se mantuviese el
reqistro de la marca cuestionada, podria afectar el poder que
por si mismo tiene el signo notorio, para ofrecer en venta o
vender sus servicios, los cuales sequn la actora los viene
construyendo _desde el afio 1968, gracias al esfuerzo de
mercadeo, publicitario y de calidad invertido en los mismos.

Ademas, TRANSPACK se ha sostenido altivamente dentro del
sector correspondiente a las actividades de transporte vy
embalaje en particular, lo que hace que al mantenerse el
reqgistro de la marca en conflicto, se pueda diluir la fuerza
distintiva que lo caracteriza asi como deteriorar su valor
comercial y publicitario, tal como lo predica la norma Comunitaria.

En consecuencia, la Sala accedera a las pretensiones de la
demanda, como en efecto lo dispondr& en la parte resolutiva
de esta providencia [...]” (negrillas fuera de texto).



Igualmente, la Sala recuerda que esta Seccion® declaré la nulidad de los
actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Industria y
Comercio, en la cual actuaron las mismas partes, con la diferencia que tales
actos y la clase de los servicios eran distintos a los que se debaten en esta
oportunidad. En sintesis la citada providencia se refiri6 a los siguientes

aspectos:

“[...] El argumento esencial del actor consiste en afirmar que
la Superintendencia de Industriay Comercio pasé por alto los
derechos de exclusividad y uso que posee la empresa
TRANSPACK LTDA sobre el nombre comercial, desde hace
mas de 33 afios con un reconocimiento tanto a nivel nacional
como internacional, permitiendo que INTERNEXA S.A. se
apropie de su good will, adquirido con trabajo, esfuerzo y
dedicacion al igual que ha invertido una gran cantidad de
dinero en publicidad y estrategias de mercado; igualmente
manifiesta que la Superintendencia de Industria y Comercio
concedid6 a TRANSPACK LTDA. el registro de la marca y el
depdsito de ensefia comercial respectivamente en las clases 36 y
16 de las cuales quiere desconocerse su propiedad y sus
derechos adquiridos.

En primer lugar, establece la Sala que existen suficientes
pruebas dentro del expediente que permiten concluir que la
sociedad TRANSPACK LTDA. posee una amplia trayectoria
empresarial tanto nacional como internacionalmente.

En efecto, muestra la actora dentro del expediente las
pruebas de la actividad empresarial desde 1968 con:

* Certificado de Camara de Comercio donde demuestra la
constitucion de la empresa por Escritura Publica 1289 inscrita el 2
de mayo de 1968 (folio 39).

5 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Seccion Primera. Sentencia de
8 de junio de 2006. Rad.: 2003 — 00096. Magistrada Ponente: doctora Martha Sofia Sanz
Tobén.



* Certificados de desarrollo de paginas WEB para internet con
Paginas Amarillas (2001) y Colomsat (1999).

* Certificacion de la Camara Colombo Francesa de Comercio de
Industria, calendada el 28 de junio de 2001, donde sefala la
vinculacion de TRANSPACK desde hace 15 afios a dicha
Camara. (folio 74).

* Certificacion de la Camara de Comercio Colombo Americana
donde sefalan la vinculacion de TRANSPACK a dicha camara
desde el afio 1973. (Folio 76).

* Certificacion de la Camara de Comercio Italiana donde sefiala la
vinculacién con dicha camara desde el afio 1997. (Folio 77).

* Documento donde la Camara de Comercio de Bogota, exalta la
labor cumplida por Transpack Ltda. durante 25 afios por haber
contribuido al fortalecimiento del sector empresarial. (Folio 78).

* Certificados del Banco Uniéon y Banco de Bogota donde sefalan
la vinculacién financiera de TRANSPACK LTDA. con dichos
bancos y manejo de cuentas a su entera satisfaccion.(Folios 79 a
80).

* Certificados de empresas como VARILGLOG, ARI-FRANCE,
PANAVIA S.A. donde manifiestan tener vinculos comerciales con
TRANSPACK LTDA. y destacan su cumplimiento vy
responsabilidad. (Folios 81 a 83).

* Certificado suscrito por el Gerente del Directorio Telefénico de
Bogota, el dia 18 de octubre de 2002, en donde informa que
aparece publicada en las Paginas Blancas y Amarillas secciones
EMBALAGES, TRANSPORTES INTERNACIONES, DEPOSITOS
PARA MUEBLES MUDANZAS INTERNACIONES, del Directorio
Telefénico de Bogota a partir de la Edicion 1969 a 2002. (Anexos
a folios 86 a 159).

Todo lo anterior permite concluir que TRANSPACK se ha
sostenido activamente dentro del mercado interno durante
muchos afios y es ampliamente conocida dentro del sector y
como lo deduce el Tribunal de Justicia de la comunidad andina “el
uso de un nombre comercial no se refiere Unicamente al
conocimiento que el publico tenga del mismo, sino al ejercicio real



z

de la actividad comercial amparada o protegida por ese nombre’
lo que se encuentra debidamente probado dentro del proceso.

Igualmente el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
concluye que “el nombre comercial puede impedir el registro
de una marca o de otro nombre comercial, siempre que
hubiere sido usado con anterioridad a la solicitud respectiva,
y que dicho uso sea debidamente probado” en efecto el uso
del nombre comercial se encuentra ampliamente probado
dentro del proceso.

Ahora bien, la marca TRANSPACK (mixta) de la empresa
INTERNEXA esta disefiada dentro de un rectangulo dividido a
la mitad y en una de las mitades se encuentra la palabra
INTERNEXA junto con un grafico como se muestra en el
disefio que se observd anteriormente y en la otra aparece la
palabra TRANSPACK. Por su parte el nombre comercial y
marca de la empresa TRANSPACK se encuentra dentro de un
cuadro atravesado de manera diagonal por una flecha dentro
de la cuales se encuentran las palabras TRANS y PACK sin
embargo los marcas se encuentran registradas como
TRANSPACK como se observdé en la pagina WEB de la
Superintendencia de Industriay Comercio.

Las palabras TRANSPACK de las dos marcas son idénticas
fonética, auditiva y ortograficamente ademas distingue el
nombre comercial de la empresa TRANSPACK Ltda.

Para la sala el signo mixto de la empresa INTERNEXA es
confundible con el signo y nombre comercial de la empresa
TRANSPACK. En efecto, el signo en controversia hace pensar en
una fusibn o un acuerdo empresarial entre INTERNEXA vy
TRANSPACK.

Ademas, como las palabras TRANSPACK de las marcas en
conflicto son de fantasia y se presume que el significado no
forma parte del conocimiento comun, la asociacion mas
l6gica, en este caso, es de caracter empresarial.

Del cotejo de las marcas se concluye que la marca
TRANSPACK (MIXTA) de la sociedad INTERNEXA como no
tiene otros elementos de distintividad, es una marca débil.



Se concluye que la marca TRANSPACK (Mixta) de la sociedad
INTERNEXA S.A. estéa incursa en causal de irregistrabilidad y por
ello habra de declararse nulos los actos administrativos acusados
[...]” (negrillas fuera de texto).

Con posterioridad y en ese mismo sentido, esta Seccion® en sentencia de 23
de septiembre de 2010, en la cual actuaron como partes TRANSPACK LTDA
y INTERNEXA S.A., se declararon nulos igualmente los actos administrativos
expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, en relaciéon con
iguales signo pero en clases diferentes.

En este sentido, la Sala acoge plenamente los criterios adoptados en las
providencias transcritas, toda vez que los elementos facticos y juridicos son

idénticos a los que en esta oportunidad son materia de la litis.

Sin perjuicio de lo anterior y en relacién con la prueba de notoriedad de la
marca TRANSPACK de la sociedad actora en el caso de autos, la Sala

encuentra los siguientes documentos:

e Copia de la Resolucion 7757 del 18 de abril de 1995, mediante la cual se
concede el registro de la marca mixta TRANSPACK para distinguir
servicios comprendidos en la clase 39 del nomenclator de la Clasificacion

Internacional de Niza, a nombre de la sociedad actora (fl. 50).

e Copias auténticas de los depositos de ensefias comerciales
TRANSPACK, para distinguir seguros, negocios financieros, monetarios,
inmobiliarios (fl. 51 y siguientes).

6 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Seccion Primera. Sentencia de
23 de junio de 2010. Rad.: 2003 — 00234. Consejero Ponente: doctor Marco Antonio Velilla
Moreno.



Copia de la Resolucion 07590 del 28 de febrero de 2001, mediante la
cual se concede el depdsito del nombre comercial TRANSPACK para
distinguir servicios comprendidos en la clase 39 del nomenclator de la
Clasificacion Internacional de Niza, a nombre de la sociedad actora (fl.
54).

Original del folleto de propaganda que distingue a TRANSPACK LTDA.,
con tierra, mar y aire, en el que se aprecia la propaganda utilizada y los

colores empleados desde hace 35 afos (fl. 63).

Originales de los folletos de propaganda de la empresa TRANSPACK
LTDA., en los que se vislumbra el uso de la marca TRANSPACK (fls. 55
a 73).

Certificacion de la sociedad COLOMSAT S.A. fechado el 8 de noviembre
de 2002, donde consta que la sociedad actora tiene un contrato de
Hosting desde el 8 de junio de 1999 (fl. 75).

Certificacion de la Camara Colombo Francesa de Comercio de Industria,
calendada el 28 de junio de 2001, donde sefiala la vinculacion de la
sociedad TRANSPACK LTDA. a dicha Camara, esto es, por mas de 15
afnos.

Certificacion de la Camara de Comercio Colombo Americana de fecha 27
de junio de 2001, en donde se informa a vinculacién de la sociedad
TRANSPACK LTDA. a dicha caAmara desde el afio 1973 (fl. 76).



e Certificacion de la Camara de Comercio lItaliana de fecha 5 de julio de
2001, donde sefiala la vinculacion con dicha camara desde el afio 1997
(fl. 79).

e Documento en el cual la Camara de Comercio de Bogota exalta la labor
cumplida por la sociedad TRANSPACK LTDA. durante 25 afios por haber
contribuido al fortalecimiento del sector empresarial (fl. 80).

e Certificados del Banco Unién y Banco de Bogota donde dejan constancia
de la vinculacion financiera de la sociedad TRANSPACK LTDA. con
dichos bancos y manejo de cuentas a su entera satisfaccion desde el afio
1985 (fls. 81 a 82).

e Certificados de las empresas VARIGLOG, ARI-FRANCE, PANAVIA S.A.
donde manifiestan tener vinculos comerciales con la sociedad
TRANSPACK LTDA. y destacan su cumplimiento y responsabilidad (fls.
83 a 85).

e Certificado expedido por Paginas Amarillas de Pudblica, sobre
confirmacién del registro de dominio de TRANSPACK LTDA. de

www.transpack.com (fl. 74).

Del anterior material probatorio, el cual en su mayoria aparece en las
sentencias referenciadas lineas atras, la Sala advierte que con los mismos se
desvirta los argumentos esgrimidos por la entidad demandada y el tercero
interesado en las resultas del proceso, en el sentido de que la sociedad
TRANSPACK LTDA, demuestra plenamente la notoriedad de los signos
distintivos TRANSPACK, en especial la publicidad de tales signos a través

del Internet (fls. 165 a 200), circunstancia que permite concluir que con el



signo solicitado se puede inducir a error al publico consumidor, esto es, al
pensar que los signos con la denominacion TRANSPACK prestan a su vez
los servicios de la clase 36 del nomenclator de la Clasificacion Internacional

de Niza.

En otras palabras, se produce en el consumidor una confusion que
indudablemente afecta el origen empresarial de la actora, pues si se permite
la coexistencia de la marca cuestionada con los signos notoriamente
conocidos de la sociedad demandante, puede llegarse a la dilucion de la
fuerza distintiva de los mismos y deteriorar sus valores comerciales y
publicitarios, tal como lo pregona la norma comunitaria y lo considerd esta

Corporacion en otras decisiones.

Ahora bien, respecto a la solicitud que realiza la parte actora de que se le
reconozca, determine, liquide y se pague los perjuicios materiales y morales,
como bien se manifesté en las sentencias citadas, esta Sala estima que tal
pretensién no tiene vocacion de prosperidad, por cuanto no se acredito

prueba alguna que los establezca.

En este contexto, esta Sala declarara la nulidad de los actos administrativos
acusados, como en efecto lo dispondra en la parte resolutiva de esta

providencia.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Seccion Primera, administrando justicia en nombre de

la Republicay por autoridad de la ley,

FALLA:



PRIMERO.- DECLARAR la nulidad de las resoluciones 38418 de 26 de
noviembre de 2001, 01461 del 28 de enero de 2002 y 28451 de 30 de agosto
de 2002, expedidas por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, mediante las cuales se concedi6 el registro de la marca
TRANSPACK (nominativa), a nombre de INTERNEXA S.A., para distinguir
servicios comprendidos en la clase 36 del nomenclator de la Clasificacion
Internacional de Niza, por la razones expuestas en la parte motiva de este

providencia.

SEGUNDO.- A titulo de restablecimiento del derecho, se ORDENA a la
Superintendencia de Industria y Comercio CANCELAR el registro de la
marca TRANSPACK, para distinguir servicios comprendidos en la clase 36
del nomenclator de la Clasificacion Internacional de Niza, a nombre de
INTERNEXA S.A.

TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el articulo 128 de

la Decision 500 de la Comunidad Andina.

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

aprobada por la Sala en la sesion de la fecha.

HERNANDO SANCHEZ SANCHEZ MARIA ELIZABETH GARCIA
GONZALEZ
Presidente Consejera de Estado

Consejero de Estado
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