CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., dos (2) de agosto de dos mil doce (2012).

CONSEJERO PONENTE: DOCTOR MARCO ANTONIO VELILLA MORENO.

REF:    Expediente núm. 2008-00251.

Acción: Nulidad.

Actor: COLOMBINA S.A.
La Sociedad COLOMBINA S.A., a través de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpretó como acción de nulidad, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de  nulidad de las Resoluciones números 14266 de 22 de mayo de 2007, 40053 de 29 de noviembre de 2007 y 3706 de 12 de febrero de 2008, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concede el registro de la marca nominativa “POMPY”, para distinguir productos de la clase 30 Internacional, a favor de la sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A.
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO

I.1. Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los siguientes:

I.1.1. El 7 de abril de 2006 la sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A., solicitó el registro de la marca “POMPY” para distinguir “harinas y preparaciones hechas de cereales, pan pastelería, bizcochería y confitería, hielo, paletas y helados comestibles”, productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Dicha solicitud se tramitó en el expediente administrativo núm. 06-034-063, y publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 564 de 31 de mayo de 2006.  

I.1.2. Mediante Resolución núm. 14266 de 22 de mayo de 2007, la División de Signos Distintivos, declaró infundada la oposición presentada por COLOMBINA S.A., fundada la de la sociedad GEMAZ INTERNATIONAL INC. y negó el registro de la marca “POMPY”, clase 30 Internacional.
I.1.3. Mediante Resolución núm. 40053 de 29 de noviembre de 2007, se resolvió el recurso de reposición interpuesto por las sociedades opositoras, revocando la Resolución núm. 14266 de 22 de mayo de 2007, en el sentido de declarar infundadas las oposiciones y conceder el registro de la marca “POMPY” a favor de la sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A.
I.1.4. A través de la Resolución núm. 3706 de 12 de febrero de 2008, se desató el recurso de apelación, confirmando la Resolución núm. 40053 de 29 de noviembre de 2007.
I.2. En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, lo siguiente:

Que se violaron los artículos 134 y 136 literal a) y 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en la medida en que la marca previamente registrada “PONKY” de la actora es similar al signo “POMPY”, hasta el punto de crear confusión en los consumidores.

Indica que la expresión “POMPY” no contiene elementos distintivos, y carece de capacidad individualizadora y novedosa frente a la marca “PONKY”, máxime si se tiene en cuenta que el grado de confundibilidad se debe a sus similitudes tanto ortográficas e ideológicas como fonéticas.

Manifiesta que las marcas en conflicto generan la misma impresión global y visual, toda vez que la adición de sílabas e intercambio de letras en la marca solicitada “POMPY” no le añade elemento de distintividad alguno frente a la marca “PONKY”, puesto que comparten las mismas sílabas tónicas y vocales. En este sentido, considera que se incurre en causal de irregistrabilidad, al presentar semejanzas suficientes para inducir al consumidor al estado de confusión.

Agrega que en la medida en que las marcas “POMPY” y “PONKY” amparan productos comprendidos en la clase 30 Internacional, relativos a productos de confitería y azúcar, es indudable que estos se destinan al mismo sector consumidor, es decir, al público infantil, por medio de los mismos canales de distribución, comercialización, publicidad y mercadeo, pese a que la empresa MEALS DE COLOMBIA S.A. haya limitado los productos amparados por la marca propuesta a “paletas y helados comestibles”, pues ello no es suficiente para reducir las posibilidades de conexión competitiva.

Concluye aduciendo que, existe confundibilidad entre las marcas nombradas, y por lo tanto, la expresión POMPY no goza del carácter de distintividad exigido en el artículo 134 de la Decisión 486. En consecuencia, no es apto para ser registrado como marca.
II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA.

II.1.1. La Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda, en los siguientes términos:
Para que se dé el denominado “Riesgo de confusión” que requiere la causal en estudio es preciso que concurran dos circunstancias: en primer lugar, debe existir identidad o semejanza de tipo visual, conceptual o fonético; y, en segundo lugar, es necesario verificar el alcance de su cobertura, esto es, los productos o servicios que identifican los signos en conflicto. En el presente caso sólo se da uno de ellos, y ello no es suficiente para aplicar la causal de irregistrabilidad.

En el presente caso, nos encontramos frente a marcas denominativas y mixtas, para lo cual se debe tener en cuenta que su comparación debe determinarse si en la marca mixta predomina el elemento verbal o el gráfico; de ser determinante el elemento denominativo, deberá procederse al cotejo de los signos; si por el contrario predomina el elemento gráfico, en principio, no habría lugar a confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

El signo cuyo registro se solicita no se encuentra inmerso en la causal de irregistrabilidad de que trata el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, pues apreciados ambos signos confrontados “POMPY” y “PONKY”, no presentan similitudes susceptibles de generar confusión o inducir a error al público consumidor, pues a pesar que éstos presentan una coincidencia en la partícula “PO” ubicada al comienzo de los signos, sus demás elementos ortográficos, permiten además una visualización y percepción diferente de los signos, una fonética disímil entre éstos, circunstancia que permitirá al consumidor diferenciar los orígenes empresariales sin caer en riesgo de confusión.

Agrega que, la marca registrada “PONKY” presenta una connotación conceptual diferente a la del signo solicitado, puesto que evoca la idea de “ponqués o ponquecillos”. En cuanto a la referencia que hace la parte demandante de otras actuaciones administrativas cabe señalar que cada caso es independiente en el cual se analizan circunstancias especiales, lo que no compromete ni obliga a la oficina nacional a determinado pronunciamiento.
II.1.2. La sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A., tercera interesada en las resultas del proceso, contestó la demanda, en los siguientes términos:
Que los signos confrontados no son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor, pues aunque ambos contienen las letras PO, esta fracción no es evocadora de ningún elemento que pueda dar origen a una posible similitud. Cabe resaltar que la marca registrada “PONKY” evoca la idea de “ponqués o ponquecillos”, mientras que el signo solicitado “POMPY”, al constituir una marca de fantasía, sin significado alguno, no evoca idea alguna en el público consumidor.
III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO

La Agencia del Ministerio Público guardó silencio. 

IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, concluyó:

“PRIMERO: 
Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO:
No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente a un derecho de tercero y que, en relación con éstos, los signos que se pretenden registrar, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión o asociación a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.


El Juez Consultante deberá determinar en qué medida el signo solicitado “POMPY” (denominativo) es similar a las marcas registradas “POMKY” (denominativa y mixta) y si estas similitudes son capaces de inducir a riesgo de confusión y/o de asociación al público consumidor.

TERCERO: 
En la comparación entre signos mixtos y denominativos, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante del signo mixto será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, en algunos casos, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo.


Si resultare que el elemento predominante de la marca mixta es el gráfico, en principio, no existirá posibilidad de confusión en relación con una marca denominativa.


En caso de que el elemento predominante del signo mixto sea el denominativo, el cotejo deberá hacerse siguiendo las reglas de comparación de los signos denominativos.


En este orden de ideas, el Juez Nacional deberá establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo denominativo “POMPY” y la marcas “PONKY” (denominativa y mixta) aplicando los criterios anotados y analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si son tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.

CUARTO: 
Las denominaciones de fantasía implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Es así que una marca de fantasía gozará generalmente de un mayor poder distintivo. Por lo tanto, las marcas de fantasía o caprichosas por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares carecen de connotación conceptual o significado idiomático, de tal manera que si una denominación genérica va acompañada de una palabra de fantasía, la posibilidad de que sea admitido su registro aumenta.

QUINTO: 
Además de los criterios sobre la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos o servicios. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a diferentes productos, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva, con base en los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial.
OCTAVO: (sic)
El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. Debiéndose recalcar que el sistema de registro marcario que adoptó la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Actividad ésta, que aunque generalmente se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia. Esta autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones provenientes de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como con sus propias decisiones” (folios 388 a 390).
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial núm. 035-IP-2010, solicitada por esta Corporación, señaló que es procedente la interpretación sólo de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 

DECISIÓN 486

“Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.
Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:


a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

c) los sonidos y los olores;

d) las letras y los números;

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

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

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”.
“Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;”.
Teniendo en cuenta que las marcas registradas previamente “PONKY” son de tipo denominativo y mixto, y el signo solicitado “POMPY” es denominativo, se trae a colación lo indicado en la Interpretación Prejudicial en análisis:

“El Juez Consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse siguiendo las reglas de la comparación entre signos denominativos, anteriormente determinadas. Pero, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión con el signo denominativo” (folio 385).

Las marcas en conflicto están estructuradas de la siguiente forma:

MARCA MIXTA DE COLOMBINA S.A.

CLASE 30

	
	CONFITERIA, GALLETERIA, PASTELERIA Y CHOCOLATERIA.


PONKY




MARCA DENOMINATIVA DE COLOMBINA S.A.

CLASES 29 Y 30

PONKY

MARCA NOMINATIVA CUESTIONADA

CLASE 30

POMPY

De lo anterior se observa que en la marca mixta predomina el elemento gráfico, respecto a lo cual no existe riesgo de confusión con la marca “POMPY”. No obstante, el cotejo se hará teniendo en cuenta las marcas denominativas de la sociedad opositora, clases 29 y 30 Internacional frente al signo denominativo cuestionado, clase 30.

Para analizar lo expuesto en el acápite anterior, es importante tener en cuenta las reglas del cotejo marcario, entre los signos en disputa.

Al respecto, el Tribunal indica lo siguiente:

“Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios:

· Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
· Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
· Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación.
· Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captado el signo en el mercado.
En este orden de ideas, el Juez consultante, aplicando los criterios expuestos, debe establecer el riesgo de confusión y asociación que pudiera existir entre los signos denominativos POMPY y PONKY, analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular del signo distintivo” (folios 384).
Por lo tanto, debe valorarse la similitud marcaria y el riesgo de confusión, de conformidad con los siguientes tipos de similitud:

La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la longitud de la o las palabras, la secuencia de vocales, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más obvia.
POMPY (signo cuestionado), es una marca simple de una palabra en idioma extranjero de cinco letras, una vocal, dos sílabas, cuatro consonantes, empieza con la palabra POM y termina con el vocablo PY.

PONKY, marca simple previamente registrada, se compone de una palabra de cinco letras, una vocal, dos sílabas, cuatro consonantes, empieza con el vocablo PON y termina con la palabra KY.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La similitud depende de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones.

POMPY. Marca acusada, cuyo acento prosódico podría estar ubicado en la primera sílaba POM; empieza con el vocablo POM y termina en PY.
PONKY. Marca previamente registrada, que tiene su acento prosódico en la primera sílaba PON; empieza con el vocablo PON y termina en KY.
La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que se deriva del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, o idea, se estaría generando riesgo de confusión. 
POMPY, es una expresión en idioma extranjero, cuyo significado, podría afirmarse, que no es conocido por la mayoría de los consumidores medios. De manera que esta clase de marca es denominada por la doctrina de fantasía.

PONKY, como dice la Entidad demandada, podría evocar a un “ponquecillo”, lo cual daría lugar a pensar que se trata de una marca “evocativa”.
Del anterior análisis, se deduce que el signo “POMPY” concedido por la Administración, tiene el mismo número de letras, vocales, sílabas y consonantes que la marca previamente registrada “PONKY”, excepto las letras M y K. además, empieza por el vocablo POM muy similar a “PON” de la sociedad actora, y su desinencia “PY” es semejante a “KY”.
De la misma manera, puede afirmarse que la pronunciación de ambas marcas es muy similar, pues sus acentos prosódicos se encuentran ubicados en la primera sílaba de cada una de ellas, “POM” y “PON”, siendo bastante similar el sonido entre la M de la primera y N de la segunda. Igualmente, sus desinencias “PY” y “KY” son semejantes fonéticamente, aunado a que la Y griega, reemplaza en esta oportunidad a la I latina, veamos:

POMPY-PONKY    POMPY-PONKY    POMPY-PONKY    POMPY-PONKY

De otra parte, existe conexidad competitiva, pues las marcas en conflicto distinguen productos de las clases 30 y 29 Internacional, esta última de la opositora, la cual se relaciona con los productos de la citada clase 30. Además, la distribución, comercialización y publicidad, se hacen por los mismos canales.

Lo anterior, es suficiente para determinar que existe riesgo de confusión y, por ende, es indudable que genera a error al consumidor en el momento de seleccionarlas, así como riesgo indirecto o de asociación ya que puede lograr confundir al consumidor sobre su origen empresarial.
En consecuencia, debe la Sala decretar la nulidad de los actos administrativos demandados, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:

PRIMERO.- DECLÁRESE la nulidad de las Resoluciones números números 14266 de 22 de mayo de 2007, 40053 de 29 de noviembre de 2007 y 3706 de 12 de febrero de 2008, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concede el registro de la marca nominativa “POMPY”, para distinguir productos de la clase 30 Internacional, a favor de la sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A.
SEGUNDO.- Como consecuencia de lo anterior se ordena a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro de la marca “POMPY”, clase 30, de la sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A.
TERCERO.- ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la parte resolutiva de esta sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

CUARTO.- DEVUÉLVASE a la actora la suma de dinero depositada para gastos ordinarios del proceso que no fue utilizada.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 2 de agosto de 2012.

MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ     MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO
Presidenta
MARCO ANTONIO VELILLA MORENO
