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La Sala decide, en unica instancia, la demanda que, en ejercicio de la accion
de nulidad y restablecimiento del derecho, presentdé Inversiones
Independientes Siglo XXI Ltda. contra la Superintendencia de Industria y
Comercio con el fin de que se declare la nulidad de las resoluciones nums.
19564 de 26 de julio de 2006, 31694 de 27 de septiembre de 2007 y 39707
de 29 de noviembre de 2007.



La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a

continuacion.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. Inversiones Independientes Siglo XXI Ltda., en adelante la demandante,
por intermedio de apoderado, en ejercicio de la accién de nulidad y
restablecimiento del derecho establecida en el articulo 85! del Decreto 01 de
2 de enero de 19842 en adelante Cddigo Contencioso Administrativo,
presentd6 demanda® contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en
adelante la demandada, con el fin de que se declare la nulidad de las
resoluciones nams. 19564 de 26 de julio de 2006, “Por la cual se niega un
registro”, y 31694 de 27 de septiembre de 2007, “Por la cual se resuelve un
recurso de reposicion”, expedidas por la Jefe de la Division de Signos
Distintivos, y la Resolucion num. 39707 de 29 de noviembre de 2007, “Por la
cual se resuelve un recurso de apelacion”, expedida por el Superintendente
Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y
Comercio, por medio de las cuales se nego el registro del signo nominativo
CLUBE CHOCOLATE para identificar servicios comprendidos en la clase 35
de la Clasificacion Internacional de Productos y Servicios para el Registro de

las Marcas, en adelante Clasificacion Internacional de Niza.

L[...] Articulo 85. Accién de nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona
gue se crea lesionada en un derecho amparado en una norma juridica, podra pedir
que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho;
también podra solicitar que se le repare el dafio. La misma accion tendra quien
pretenda que le modifiquen una obligacion fiscal, o de otra clase, o la devolucion de
lo que pagd indebidamente [...]".

2 “Por medio de la cual se reforma el Codigo Contencioso Administrativo”.

8 Cfr. Folio 12.



2. La demandante solicitd, a titulo de restablecimiento de derecho, que se
ordene a la demandada conceder el registro del signo nominativo CLUBE
CHOCOLATE, a su favor, para identificar servicios comprendidos en la clase
35 de la Clasificacion Internacional de Niza y que se reconozcan las

siguientes:

Pretensiones

3. Enla demanda se solicitaron las siguientes pretensiones:

qI.]

1. Declarar la nulidad de la Resolucion No. 19564 de Julio 26 de 2006,
notificada ell4 de Agosto de 2006, emitida por la Division de Signos
Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del
expediente No. 05.204494,mediante la cual se neg6 el registro de la
marca CLUBE CHOCOLATE(nominativa), en la clase 35 internacional.

2. Declarar la nulidad de la Resoluciéon No. 31694 de Septiembre 27 de
2007, notificada el 02 de Octubre de 2007, emitida por la Divisién de
Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio
dentro del expediente N0.05.204494, mediante la cual se confirmé la
Resolucion impugnada No. 19564 y se concedi6 el recurso de apelacion
interpuesto de manera subsidiaria por INVERSIONES
INDEPENDIENTES SIGLO XXI LTDA.

3. Declarar la nulidad de la Resolucion No. 39707 de Noviembre 29 de
2007,ejecutoriada el 16 de Abril de 2008, emitidas por el
Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la
Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente No.
05.204494, mediante la cual se resolvio el recurso de apelacién
interpuesto subsidiariamente por INVERSIONES INDEPENDIENTES
SIGLO XXILTDA, confirmando la negacién del registro de la marca
CLUBE CHOCOLATE(nominativa), en la clase 35 internacional, a
nombre de INVERSIONES INDEPENDIENTES SIGLO XXI LTDA.

4. Como consecuencia de las declaraciones de nulidad de las
resoluciones proferidas por la Superintendencia de Industria y
Comercio, ya debidamente determinadas ordenarle registrar la marca
CLUBE CHOCOLATE (NOMINATIVA), con vigencia de diez afios y para



distinguir productos comprendidos en la clase 35Internacional, a nombre
de la sociedad INVERSIONES INDEPENDIENTES SIGLO XXI a titulo
de restablecimiento del derecho.

5. Que se ordene a la Nacién, Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, Superintendencia de Industria y Comercio, Divisién de Signos
Distintivos, publicar la sentencia que se dicte en el proceso, en la
Gaceta de la Propiedad Industrial.

[

Presupuestos facticos

4. La demandante indicé, en sintesis, los siguientes hechos para

fundamentar sus pretensiones:

4.1. Inversiones Independientes Siglo XXI Ltda., el 29 de diciembre de 2005,
solicité el registro del signo nominativo CLUBE CHOCOLATE para distinguir
servicios comprendidos en la clase 35° de la Clasificacion Internacional de
Niza, la cual fue publicada® en la Gaceta de la Propiedad Industrial nim. 561
de 29 de diciembre de 2005, sin que se presentaran oposiciones por parte de

terceros.

4.2. La Jefe de la Divisién de Signos Distintivos de la Superintendencia de
Industria y Comercio, mediante la Resolucién nim. 19564 de 26 de julio de

4 Cfr. Folios 33y 34

> Comercializacion, importacion y exportacion al mayor y al detal de productos tales
como: articulos de bisuteria; joyeria; piedras preciosas relojeria; articulos de
metales preciosos y sus aleaciones o de chapado no comprendidos en otras clases;
productos en cuero tales como: bolsos, morrales, correas billeteras, cartucheras,
maletines, mochilas, chaquetas, cinturones, llaveros, porta boligrafos, porta
chequeras, porta tarjetas, estuches, maletas. ropa formal e informal para damas,
caballeros, nifios y nifias; blusas, camisas, vestidos, pantalones, camibusos,
cachuchas, corbatas, chamarras bermudas, boxer, sudaderas, chaquetas, ropa
deportiva, zapatos deportivos, zapatos formales e informales, sandalias, sombreros,
camisetas, medias, ropa interior, ropa para bebes y en general todo lo que tenga
que ver con prendas de vestir para damas, caballeros, nifios y nifias.

6 Cfr. Folio 20



2006, nego el registro del signo nominativo CLUBE CHOCOLATE para
distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificacion
Internacional de Niza, con fundamento en la existencia previa de la marca
mixta CH CHOCOLATE registrada a favor de Basicos S.A. para identificar

productos de la clase 25 de la Clasificacion Internacional de Niza.

4.3. Inversiones Independientes Siglo XXI Ltda. interpuso recurso de
reposicion y, en subsidio, apelacion contra la Resolucion nim. 19564 de 26
de julio de 2006.

4.4. La Jefe de la Division de Signos Distintivos de la Superintendencia de
Industria y Comercio, por medio de la Resolucion nium. 31694 de 27 de
septiembre de 2007, resolvié el recurso de reposicién, en el sentido de
confirmar la Resolucién num. 19564 de 26 de julio de 2006 y concedio el

recurso de apelacion.

4.5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la
Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolucién num.
39707 de 29 de noviembre de 2007, resolvio el recurso de apelacion, en el

sentido de confirmar la Resolucién nim. 19564 de 26 de julio de 2006.

Normas violadas

5. Inversiones Independientes Siglo XXI Ltda. adujo la vulneracion de los
articulos 1347 y 136 literal “a” de la Decision 486 de 14 de septiembre 2000

7[...] Articulo 134.- A efectos de este régimen constituird marca cualquier signo que sea apto
para distinguir productos o servicios en el mercado. Podran registrarse como marcas los
signos susceptibles de representacién grafica. La naturaleza del producto o servicio al cual
se ha de aplicar una marca en ningun caso sera obstaculo para su registro.

Podran constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinacién
de palabras; b) las imagenes, figuras, simbolos, graficos, logotipos, monogramas, retratos,



de la Comunidad Andina®, en adelante, Decisién 486, y 248 y 250! del
Decreto 1400 de 6 de agosto de 19702, en adelante, Cddigo de

Procedimiento Civil.

Concepto de la violacion

6. La demandante, en sintesis, expuso los cargos de violacion asi:

6.1. Afirm6 que se vulneraron, por indebida aplicacion, los articulos 134 y
136 literal “a@” de la Decision 486, por cuanto “...] la marca CLUBE
CHOCOLATE en la clase 35 Int., es registrable como marca en virtud de que
no se confundible ni similar con la marca CH CHOCOLATE en la clase 25 Int.
25, de la sociedad Basicos S.A., y por tanto tiene la distintividad necesaria

para que el consumidor no se confunda [...J"13.

6.2. Consider6 que “[...] la palabra CHOCOLATE es un término arbitrario, ya

gue aunque tiene un significado conceptual, y es utilizado en nuestro

etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los nimeros; €) un
color delimitado por una forma, o una combinacién de colores; f) la forma de los productos,
sus envases o0 envolturas; g) cualquier combinacion de los signos o medios indicados en los
apartados anteriores [...]".

84...] Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en
el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a)
sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o
registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o
servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de
confusién o de asociacion; [...]”

® Por la cual se expide el Régimen Comun sobre Propiedad Industrial.

10%r..] Articulo 248. Requisitos de los indicios. Para que un hecho pueda considerarse como
indicio, debera estar debidamente probado en el proceso [...]".

1197...] Articulo 250. Apreciacion de los indicios. El juez apreciara los indicios en conjunto,
teniendo en consideracion su gravedad, concordancia y convergencia y su relaciéon con las
demas pruebas que obren en el proceso |[...]".

12 Por el cual se expide el Cadigo de Procedimiento Civil.

13 Cfr. Folio 37



lenguaje para determinado propdsito, al ser aplicado a los productos de las
clases 25 y 35 Int., esta palabra no describe ni hace referencia a dichos
productos, sin embargo dentro de la mencionada clase 25 Int., clase conexa
en este caso, con la 35 Int., el tétrmino CHOCOLATE ha sido concedido por

la Superintendencia de Industria y Comercio en otros varios signos [...J"4.

6.3. Agregd que ‘...] el vocablo CLUBE que acomparfa a la expresion
CHOCOLATE, esta dotado de la suficiente distintividad y relevancia, que
permite diferenciar las marcas en conflicto, pues en nada se parecen CLUBE
y la particula CH, que hace parte del conjunto marcario CH CHOCOLATE. En
consecuencia al existir el vocablo CLUBE en el signo de mi representada, se
puede ver claramente que las semejanzas entre CLUBE CHOCOLATE y CH
CHOCOLATE, quedan diluidas, por tanto el signo CLUBE CHOCOLATE, es

suficientemente distintivo y particularizador para ser registrado [...]™>.

6.4. Sostuvo que ‘...] el Despacho debié conceder el signo de CLUBE
CHOCOLATE, en relacion a que en la comparacién entre los mismos debi6
eximirse el término CHOCOLATE, siendo los términos a comparar CLUBE y
CH., los que obviamente no tienen ningin punto de confundibilidad, no
obstante advirtiendo que la expresion CHOCOLATE no seria objeto de
monopolio por parte del solicitante, pues este no podria impedir que otros

empresarios del sector textil, utilicen la expresion CHOCOLATE [...]™S.

6.5. Compar¢ el signo solicitado y la marca registrada, y consider6 que “...]

no se presenta coincidencia en el namero de silabas que forman las

14 Cfr. Folio 38
15 Cfr. Folios 40 y 41
16 Cfr. Folio 45



palabras, no se presenta coincidencia en la silaba tonica, no se presenta

coincidencia en la ubicacion y numero de vocales [...]".

6.6. Agrego6 que “I...] en el aspecto grafico y denominativo no existe similitud
entre el signo, y el signo solicitado por mi representada CLUBE
CHOCOLATE, pues el logotipo que acompafia a la marca CH CHOCOLATE,
le da la suficiente distintividad, como para que el publico consumidor
diferencia la procedencia de los servicios, por lo mismo es imposible que

haya lugar a confusién por parte de este [...]"8.

6.7. Finalmente, sostuvo que la demandada vulneré los articulos 248 y 250
del Cédigo de Procedimiento Civil “...] al no tomar en cuenta que dentro del
tramite de la solicitud de registro, que aqui nos interesa, quedaron probados
dos hechos indicantes de que el sigho CLUBE CHOCOLATE (nominativo) si
tiene suficiente fuerza distintiva para diferenciar los productos de mi
poderdante de los deméas que se ofrecen en los circulos comerciales y que

su utilizacién no afecta ningun derecho del resto de empresarios [...J"°.

Contestacién de la demanda

7. La Superintendencia de Industria y Comercio, por intermedio de su
apoderado especial, contestd la demanda extemporaneamente, motivo por el
cual, este Despacho, por auto de 15 de diciembre de 200929, tuvo por no

contestada la demanda.

17 Cfr. Folio 47
18 Cfr. Folio 49
19 Cfr. Folio 50
20 Cfr. Folio 133



8. Basicos S.A., vinculado al proceso como tercero con interés directo en el

resultado del proceso?!, no se pronuncié respecto de la demanda.
Interpretacion Prejudicial

9. EIl Despacho Sustanciador, mediante auto de 12 de marzo de 201422,
ordend suspender el proceso para efectos de solicitar al Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina la interpretacion prejudicial de las normas de la
Decision 486.

10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirio la interpretacion
prejudicial 193-1P-2015 de 20 de julio de 2015, en adelante Interpretacion
Prejudicial, en la que considerd que para el presente caso debia interpretarse
el literal “a” del articulo 136 Decision 486, se abstuvo de interpretar el articulo
134 ibidem, “[...] por no resultar esencial en el caso particular [...]">2 y expuso
las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su

juicio son aplicables.

Alegatos de conclusién

11. Visto el articulo 210 del Cédigo Contencioso Administrativo, el Despacho
Sustanciador, mediante auto de 18 de agosto de 201724, corri6 traslado a las
partes para que en el término de diez (10) dias presentaran sus alegatos de
conclusion y le informo al Ministerio Publico que podia solicitar, en el mismo
término, el traslado especial; vencido el plazo, la demandada sostuvo que el
signo solicitado no fue registrado en atencidén a que se encontraba incurso en

la causal de irregistrabilidad establecida en el literal “a” del articulo 136 de la

21 Notificacion Cfr. folio 109
22 Cfr. Folio 136
23 Cfr. Folios 147 y 148

24Cfr. Folio 167



Decisién 486. La demandante, el tercero con interés directo en el resultado
del proceso y el Ministerio Publico guardaron silencio, en esta oportunidad

procesal.

12. Vistos los articulos 74 y 75 de la Ley 1564 de 12 de julio de 20122, sobre
los poderes y la designacion y sustitucion de apoderados?®, y atendiendo a
que la abogada Claudia Alexandra Osorio, identificada con la cédula de
ciudadania nam. 65.778.114, y tarjeta profesional de abogado num. 149.307,
expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, allegé poder para actuar
en calidad de apoderado especial de la demandada?’ y considerando que el
poder cumple con los requisitos de ley, este Despacho le reconocera la

respectiva personeria.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
13. Visto el articulo 128 numeral 728 del Cédigo Contencioso Administrativo,

sobre la competencia del Consejo de Estado, en Unica instancia, aplicable en

los términos del articulo 3082° de la Ley 1437 de enero 18 de 201130, sobre el

25 “Por medio de la cual se expide el Cédigo General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.

26 Aplicable al presente asunto en los términos del articulo 267 del Decreto 01 de 2 de enero
de 1984, “Por medio de la cual se reforma el Cédigo Contencioso Administrativo”.

27 Cfr. Folio 174

284 ...] Articulo 128. Competencia del Consejo de Estado en Unica instancia. El
Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocera de los
siguientes procesos privativamente y en uUnica instancia: [...] #7. De los relativos a la
propiedad industrial, en los casos previstos enlaley [...]”

294...] Articulo 308. Régimen de Transicion y Vigencia. El presente Codigo comenzara a regir
el dos (2) de julio del afio 2012. Este Cdédigo sélo se aplicara a los procedimientos y las
actuaciones administrativas que se inicien, asi como a las demandas y procesos que se
instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones
administrativas, asi como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley
sequiran rigiéndose y culminaran de conformidad con el régimen juridico anterior [...]”



régimen de transicion y vigencia, y el articulo 13! del Acuerdo nim. 55 de 5
de agosto de 200322, sobre distribuciéon de negocios entre las secciones, esta

Sala es competente para conocer del presente asunto.

14. La Sala abordara el estudio de las consideraciones en las siguientes
partes: i) los actos administrativos demandados; ii) el problema juridico; iii) la
normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; iv)
principios y caracteristicas del Derecho Comunitario Andino; v) Ila
interpretacion prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi)
Interpretacion Prejudicial 473-1P-2015 de 10 de junio de 2016 y vii) andlisis

del caso concreto.

15. La Sala no observa que en el presente proceso se haya configurado
causal de nulidad que invalide lo actuado, en consecuencia, se procede a

decidir el caso sub lite.

Los actos administrativos demandados

16. Los actos administrativos demandados son los siguientes:

16.1.Resolucién nam. 19564 de 26 de julio de 2006*, mediante la cual la
Jefe de la Division de Signos Distintivos decidio la solicitud de registro, en el
sentido de negar el registro del signo nominativo CLUBE CHOCOLATE para

identificar servicios de la clase 35 de la Clasificacion Internacional de Niza,

30 “Por la cual se expide el Cadigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo”.

31 Establece que la Seccion Primera del Consejo de Estado esta a cargo de conocer
los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de actos administrativos que
versen sobre asuntos no asignados expresamente a otras secciones, como
corresponde al presente caso.

32“Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado”.

83 Cfr. Folios 5a 8



con fundamento en la existencia previa de la marca mixta CH CHOCOLATE,
registrada a favor de Basicos S.A. para identificar productos de la clase 25 de

la Clasificacion Internacional de Niza. En la resolucion se indico:

“I.]

Como puede observarse, el signo solicitado es una marca compuesta
que incorpora el elemento principal de la marca registrada; la anterior
coincidencia dentro del mercado generaria confusion indirecta, pues sin
duda alguna la presencia del término CHOCOLATE en los signos
distintivos comparados irremediablemente en la mente del consumidor
causa una idea de asociacion entre los servicios y productos que se
distinguen con una y otra marca, creyendo errGneamente que son
prestados por un mismo ente, y quizads que el cambio de la expresion
secundaria CH por CLUBE y la exclusion del elemento grafico, son
parte de las innovaciones hechas a la marca original.

Ahora bien, el signo solicitado a registro pretende distinguir:
comercializacién importacién y exportacion al mayor y al detal de
productos tales como: articulos de bisuteria: joyeria; piedras preciosas;
relojeria; articulos de metales preciosos y sus aleaciones o de chapado
no comprendidos en otras clases, productos en cuero tales como:
bolsos, morrales, correas, billeteras, cartucheras, maletines, mochilas,
chaquetas, cinturones, llaveros, porta boligrafos, porta chequeras, porta
tarjetas, estuches, maletas, ropa formal e informal para damas,
caballeros, nifios y nifias; blusas, camisas, vestidos, pantalones,
camibusos, cachuchas, corbatas, chamarras, bermudas, boxer,
sudaderas, chaquetas, ropa deportiva, zapatos deportivos, zapatos
formales e informales, sandalias, sombreros, camisetas, medias, ropa
interior, ropa para bebes y en general todo lo que tenga que ver con
prendas de vestir para damas, caballeros, nifios y nifias. A su vez, la
marca registrada identifica: indumentaria de todo tipo, confecciones y
calzado.

Es decir, que algunos de los servicios que se pretenden identificar
tienen por objeto los productos que identifica la marca registrada, ya
dada la reproduccion del término CHOCOLATE, de fantasia para
identificar productos de la clase 25, el riesgo de asociacion para el
consumidor se hace evidente.

De conformidad con lo anterior, se puede afirmar que en el caso en
estudio se presentan de forma concomitante los dos supuestos
seflalados por la norma supranacional en estudio, los cuales son la
confundibilidad y la relacion de los servicios. Encontrdndose asi, el



signo solicitado a registro incurso en la causal de irregistrabilidad
establecida en el articulo 136 literal a de la Decision 486 de la Comision
de la Comunidad Andina.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el registro de la marca CLUBE
CHOCOLATE (nominativa) para distinguir los servicios mencionados en
el considerando primero, solicitado por la sociedad Inversiones
Independientes Siglo XXI Ltda., por las razones expuestas en la parte
motiva de la presente resolucion.

[.]"

16.2.Resolucién nim. 31694 de 27 de septiembre de 2007*, mediante la
cual la Jefe de la Divisibn de Signos Distintivos decidié el recurso de
reposicion en el sentido de confirmar la Resolucion nim. 19564 de 26 de julio

de 2006. En la resoluciéon se indico:

“I..]

En efecto, los signos en estudio apreciados en conjunto de manera
sucesiva y non simultanea, presentan similitudes susceptibles de
generar confusién o de inducir a error al publico consumidor ya que
desde el punto de vista grafico, la marca a registrar cuenta con
suficientes similitudes que generan riesgo de confusién indirecta con el
registro previamente concedido, confusibn que no le permite ser
registrada como marca.

Es asi como se encuentra de un andlisis marcario tomando la totalidad
de las marcas, la expresion en su parte nominativa reproduce parte
importante del signo registrado en su totalidad (la segunda parte del
mismo). Al reproducirse la parte en la que recae gran parte de la
distintividad, y al no encontrar diferencia determinante en la particula
CLUBE, las semejanzas llevarian a creer al consumidor cuando tenga
en frente estos dos productos, que su origen empresarial es el mismo,
por lo que comparten caracteristicas, cualidades y se aprovecha de
manera injusta no solamente del derecho marcario previamente
registrado, sino que también puede aprovecharse del renombre ya
adquirido por el duefio del signo existente.

34 Cfr. Folios 9 a 14



[..]

Asi mismo, la conexién se encuentra en que los otros productos que el
solicitante intenta comercializar con el servicio que ampara su solicitud,
son complementarios y accesorios de la clase 25, por lo cual el
consumidor promedio puede inferir que determinado articulo
comercializado por estos servicios muy seguramente, al ser marcas
similares, su origen empresarial serd el mismo. Ademads, esta
complementariedad se encuentra traducida en que para prestar sus
servicios comparte los medios de comercializacion, publicidad,
presencia en catalogos y demas con los productos ya registrados.

Por ello este despacho se ratifica en que de permitirse el registro del
signo solicitado en registro, el consumidor no dispondria de los
elementos necesarios y suficientes que le permitan diferenciar, en
primera instancia el servicio respecto de la marca del producto y, en
segundo lugar, el origen empresarial de uno y otro, presupuesto
indispensable de registrabilidad.

En consecuencia, la marca objeto de la solicitud estd comprendida en la
causal de irregistrabilidad establecida en el articulo 136 literal a) de la
Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, razén por la que
la decision recurrida habra de ser confirmada.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. Confirmar la decision contenida en la resolucion
No 19564 de 26 de junio de 2006, proferida por la Jefe de la Division de
Signos Distintivos, por las razones expuestas en los considerandos
anteriores.

ARTICULO SEGUNDO: Conceder el recurso de apelacion interpuesto y

enviar las presentes diligencias ante la Superintendente Delegado para
la Propiedad Industrial.

[.]"

16.3.Resolucién nim. 39707 de 29 de noviembre de 2007%°, mediante la

cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvié el

35 Cfr. Folios 70 a 74



recurso de apelacion en el sentido de confirmar la Resolucion num. 19564 de
26 de julio de 2006. En la resolucién se indico:

“I..]

Asi las cosas, la Delegatura, luego de analizar los argumentos del
recurrente y con base en los criterios jurisprudenciales y doctrinarios de
confundibilidad, encuentra que los signos enfrentados, CLUBE
CHOCOLATE y CH CHOCOLATE, después de un primer impacto
general, son susceptibles de crear confusion. Lo anterior, por cuanto,
observadas las expresiones en cotejo, se evidencia que el signo
solicitado, reproduce la expresion “CHOCOLATE" del signo previamente
registrado CH CHOCOLATE, sin que la expresién que adiciona el signo
solicitado vale decir , CLUBE que reemplaza la particula “CH" que
contiene el signo registrado le otorgue distintividad, ya que la expresién
gue tienen en comdun, resulta arbitraria para designar servicios de la
clase 35 internacional, por lo cual el consumidor al encontrarse frente a
dos marcas que contienen la misma denominacién, generaria en su
mente una idea de asociacion respecto a los productos que cada una de
las marcas distingue, atribuyéndoles el mismo origen empresarial.

3.2. Relacion de productos o servicios

[.]

Como puede observarse el signo solicitado pretende la protecciéon de
servicios ubicados en distinta clase del nhomenclador internacional que
los productos amparados por la marca registrada. No obstante lo
anterior, se puede afirmar que los servicios ofrecidos por el Signo objeto
de estudio, referidos a reagrupamiento de productos diversos, pueden
tener como objeto los productos de la marca registrada, o que, el
empresario de la marca registrada para tener su marca en el mercado
requiere de la actividad de comercializacion implicita en el servicio
pretendido, bien sea por una red propia o por la de un tercero. En este
sentido, es evidente que hay una clara conexion competitiva derivada
de una misma finalidad y un mismo consumidor que para acceder a un
producto podria dirigirse al fabricante (marca de productos) o al que
reagrupa para comercializar (marca de servicios). Lo anterior aunado a
la identidad denominativa de los signos acarrearia claramente en el
mercado riesgo de confusion o asociacion.

En consecuencia, el signo solicitado en registro esta comprendido en la
causal de irregistrabilidad establecida en articulo 136 literal a) de la
Decision 486 de la Comisibn de la Comunidad Andina, siendo
procedente confirmar la resolucion que nego su registro como marca.



En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decision contenida en la
Resolucion No. 19564 de 26 de julio de 2006, proferida por la Jefe de la
Division de Signos Distintivos.

[.]"

El problema juridico

17. Corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, la contestacion
de la demanda y la Interpretacion Prejudicial proferida para el presente
proceso, determinar, en primer lugar, si el signo nominativo CLUBE
CHOCOLATE solicitado por la demandante, para identificar servicios de la
clase 35 de la Clasificacion Internacional de Niza, es distintivo y, por tanto,
susceptible de registro marcario 0 se encuentra incurso en la causal de
irregistrabilidad prevista en el literal “a” del articulo 136 de la Decision 486,
con base en el riesgo de confusion o de asociacion con la marca mixta CH
CHOCOLATE registrada previamente a favor de Bésicos S.A., para distinguir
productos de la clase 25 de la Clasificacion Internacional de Niza; y, en
segundo lugar, si la actuacion de la demandada vulnero los articulos 248 y
150 del Cédigo de Procedimiento Civil.

18. En ese orden de ideas, la Sala determinara si hay o no lugar a declarar la
nulidad de los actos administrativos demandados, expedidos por la

Superintendencia de Industria y Comercio.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial



19. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta
normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una
organizacion internacional de integracion, creada por el Protocolo
modificatorio del Acuerdo de Cartagena?®, la cual sucedié al Pacto Andino o
Acuerdo de Integracion Subregional Andino. Igualmente resaltar que el
régimen comuln en esta materia esta contenido en la Decisiéon 486 de 20003’

de la Comision de la Comunidad Andina38.

36E| “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996;
normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la
sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo
Cifuentes Mufioz. Dicho Protocolo estd4 en vigor para el Estado Colombiano, es
decir, que esta produciendo efectos juridicos respecto de nuestro Estado.

%Se considera importante hacer un recuento histérico sobre el desarrollo normativo
comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad
industrial expedidas por la Comision del Acuerdo de Cartagena:

i) El Acuerdo de Integracion Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy
Comunidad Andina, en su articulo 27 establecié la obligacion de adoptar un
“régimen comun sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre
marcas, patentes, licencias y regalias”, motivo por lo cual, la Comision del Acuerdo
de Cartagena expidié la Decision 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se
dispuso en el articulo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para
la aplicacion de las normas sobre propiedad industrial. En cumplimiento de lo
anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Peru, la Comision del Pacto Andino aprobé
la Decision 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicacion de las Normas
sobre Propiedad Industrial”;

ii) La Decision 85 fue sustituida por la Decisién 311 de 8 de noviembre de 1991,
expedida por la Comision del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Comun
de Propiedad Industrial para la Subregion Andina”, en la que se estableci
expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior;

i) En el marco de la VI Reunion del Consejo Presidencial Andino, celebrada en
Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 — Acta de Barahona, se
dispuso modificar la Decisiéon 311, en el sentido de sustituir el articulo 119 y eliminar
la tercera disposicion transitoria, por lo cual se expidid la Decision 313 de 6 de
diciembre de 1992;

iv) Posteriormente, la Comision del Acuerdo de Cartagena expidié la Decision 344
de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Comun sobre Propiedad
Industrial”, la cual empez6 a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se
corrigieron algunos vacios de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras
cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el



Principios y caracteristicas del Derecho Comunitario Andino

20. Esta Sala recuerda que, en el Derecho Comunitario Andino, las
decisiones se caracterizan por estar regidas por los principios de primacia,

obligatoriedad, aplicacion y efecto directos.

21. Las decisiones aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de
Relaciones Exteriores o la Comision de la Comunidad Andina, entendidas
como actos juridicos unilaterales, se deben aplicar de manera prevalente3®
sobre las normas internas de los Estados, sin que sea posible aducir una
norma juridica interna como fundamento para no aplicar lo dispuesto por la

organizacion internacional de integracion.

monopolio de importacibn que anteriormente se negaba y eliminar la licencia
obligatoria por cinco afios a partir del otorgamiento de la patente; y

v) La Comision de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar
las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisién 344 de 1993, profirio
la Decision 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen comun sobre
propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados
Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los
requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones
conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la
cancelacion, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro.

%La Comision de la Comunidad Andina, como uno de los érganos del sistema
andino de integracion, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan
a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento juridico comunitario andino.
39 El principio de primacia o prevalencia del ordenamiento juridico andino sobre las
normas nacionales, se incluy6 inicialmente en el articulo 5 del Tratado de Creacién
del Tribunal de Justicia y, posteriormente, en el articulo 4 de su protocolo
modificatorio, al establecer que los Estados Miembros “[...] estan obligados a
adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las
normas que conforman el ordenamiento juridico de la Comunidad Andina. Se
comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria
a dichas normas o que de algun modo obstaculice su aplicacion [...]".



22. Las decisiones obligan a los Estados Miembros desde la fecha en que
sean aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores
o por la Comision de la Comunidad Andina, lo que define el caracter

obligatorio del Derecho Comunitario Andino?°.

23. En relacién con el principio de la aplicacion y efecto directos*!, las
decisiones son directamente aplicables en los Estados Miembros, a partir de
la fecha de su publicacion en la Gaceta Oficial, a menos que las mismas
sefialen una fecha posterior. En este mismo sentido, cuando el texto de las
decisiones asi lo dispongan, se requerira de su incorporacion al derecho
interno, mediante un acto expreso en el cual se indicara la fecha de su

entrada en vigor en cada Estado Miembro.

24. Ahora, en cuanto a las caracteristicas de la normativa comunitaria, las
decisiones y resoluciones, son actos juridicos unilaterales que tienen como
destinatarios los Estados Miembros, sus instituciones y, en general, las
personas juridicas y naturales, quienes deben cumplir y hacer cumplir la
normativa comunitaria, toda vez que, su incumplimiento puede dar lugar a
gue se comprometa la responsabilidad internacional del respectivo Estado o
del respectivo sujeto del derecho comunitario, segun sea el caso. En este
sentido, resulta posible solicitar el cumplimiento de las normas ante los
diferentes organos de la organizacion internacional, en especial, ante el

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

40 De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 2 del Tratado de Creacion del Tribunal de
Justicia y, posteriormente, en el articulo del mismo nimero de su protocolo modificatorio.
41 De conformidad con lo dispuesto en el articulo 3 del Tratado de Creacién del Tribunal de
Justicia y, posteriormente, en el articulo del mismo nimero de su protocolo modificatorio.



La interpretacion prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad

Andina*?

25. La normativa comunitaria andina regula la interpretacion prejudicial,
como un mecanismo de cooperacion judicial internacional entre los jueces de
los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad

Andina?*3.

26. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los
organos del Sistema Andino de Integracién, tiene dentro de sus
competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que
conforman el ordenamiento juridico de la Comunidad Andina, las cuales

obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros.

27. En el Capitulo Il del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en
la Seccion 1l se regula la interpretacion prejudicial, al disponer en su articulo
32 que “[...] correspondera al Tribunal interpretar por via prejudicial las

normas que conforman el ordenamiento juridico de la Comunidad Andina,

42 El Tribunal de Justicia, se creé en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de
mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo
de 1996. El Tratado de creacion fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980
y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron
declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de
14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Mufioz. El
“Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de
Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y
esta en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que esta produciendo efectos
juridicos respecto de nuestro Estado.

43 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decision
500 de 22 de junio de 2001, aprobd el Estatuto del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretacion
prejudicial.



con el fin de asegurar su aplicacion uniforme en el territorio de los paises

miembros [...]”.

28. Asimismo, establece en su articulo 33 que /...] los jueces nacionales que
conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna
de las normas que conforman el ordenamiento juridico de la Comunidad
Andina, podran solicitar, directamente, la interpretacion del Tribunal acerca
de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en
derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere

recibido la interpretacion del Tribunal, el juez debera decidir el proceso [...]”.

29. La Sala considera de la mayor importancia sefialar que esa misma
disposicion establece en su inciso segundo que “...] en todos los procesos
en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno,
el juez suspenderd el procedimiento y solicitara directamente de oficio o a

peticion de parte la interpretacion del Tribunal [...]".

30. En el articulo 34 se establece que “[...] EI Tribunal no podra interpretar el
contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del
proceso, no obstante, lo cual podra referirse a estos cuando ello sea

indispensable a los efectos de la interpretacion solicitada [...]".

31. El Protocolo dispone en su articulo 35 que “[...] el juez que conozca el

proceso debera adoptar en su sentencia la interpretacion del Tribunal [...]".

Interpretacion Prejudicial 193-IP-2015 de 20 de julio de 2015



32. La Sala procedera a resaltar las conclusiones de la Interpretacion
Prejudicial**, proferida para este caso:

“I..]

PRIMERO: Segun el articulo 136 literal a) de la Decisiéon 486, no
pueden ser registrados los signos que en relacién con
derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a
una marca anteriormente solicitada para registro o
registrada para los mismos servicios o productos o, para
productos o servicios respecto de los cuales el uso de la
marca pueda causar en el puablico un riesgo de
confusién o de asociacion. De ello resulta que no es
necesario que el signo solicitado para registro induzca a
error 0 a confusion a los consumidores, sino que es
suficiente la existencia del riesgo de confusion para que
se configure la prohibicién de registro.

La Sala Consultante deberd establecer el riesgo de
confusién o de asociacion que pudiera existir entre el
signo solicitado CLUBE CHOCOLATE (denominativo) y
la marca registrada CH CHOCOLATE (mixta), aplicando
los criterios adoptados en la presente interpretacion
prejudicial.

SEGUNDO: La Sala Consultante debe establecer el riesgo de
confusion que pudiera existir entre el signo solicitado
CLUBE CHOCOLATE (denominativo) y la marca
registrada CH CHOCOLATE (mixta), analizando si
existen semejanzas suficientes capaces de inducir al
publico a error, o si resultan tan disimiles que pueden
coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los
consumidores y al titular de la marca.

TERCERO: La Sala Consultante debera determinar si la palabra
CHOCOLATE es de uso comun para la Clase 35 de la
Clasificacién Internacional de Niza, asi como en clases
conexas competitivamente, de conformidad con lo
expresado en la presente providencia y, posteriormente,
debera realizar la comparacion excluyendo la palabra de
uso comun.

44 Cfr. Folios 145 a 165



Asimismo, deberéa considerar si la palabra CLUBE es un
vocablo que proviene del portugués conocido por el
consumidor promedio en el mercado.

La Sala Consultante deberd determinar si la marca
CLUBE CHOCOLATE (denominativa) constituye un
signo de fantasia o si, por el contrario, estéa dotado de
un significado conceptual comprendido por el publico
consumidor medio al momento de realizar el examen
comparativo.

QUINTO: (sic)La Corte Consultante deberd considerar también los
parametros que permiten establecer la posible conexion
competitiva existente entre los productos y servicios que
distinguen los signos confrontados en las Clases 25 y
35 de la Clasificacion Internacional de Niza. Debera
tenerse en cuenta, en principio, que de no existir
conexién competitiva entre los productos y servicios, la
similitud de los signos no impediria el registro de la
marca.

[.]"

Analisis del caso concreto

33. Corresponde a esta Sala determinar la legalidad de los actos
administrativos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio
por medio de los cuales negd el registro del signo nominativo CLUBE
CHOCOLATE para identificar servicios en la clase 35 de la Clasificacion
Internacional de Niza, solicitada por la demandante, para lo cual se
estudiara, en primer lugar, si el signo solicitado es distintivo y, por tanto,
susceptible de registro marcario o se encuentra incurso en la causal de
irregistrabilidad prevista en el literal “a” del articulo 136 de la Decision 486,
con base en el riesgo de confusién o de asociacion con la marca mixta CH
CHOCOLATE registrada previamente a favor de Basicos S.A., para distinguir

productos de la clase 25 de la Clasificacion Internacional de Niza; y en



segundo lugar, si se vulneraron los articulos 248 y 250 del Codigo de
Procedimiento Civil.

34. La demandante, en su libelo, considera que los actos administrativos
acusados son nulos, en tanto que la demandada no concedid, a su favor, el
registro del signo nominativo CLUBE CHOCOLATE para identificar servicios
de la clase 35 de la Clasificacibn Internacional de Niza y que,
adicionalmente, se desconocieron los indicios que se probaron en el
expediente administrativo tendientes a demostrar la fuerza distintiva del

signo solicitado y su susceptibilidad de registro.
35. La Sala precisa que el signo solicitado y la marca registrada en conflicto,

sobre los cuales se realizara el estudio de semejanza y confundibilidad, son

COMO Se muestran a continuacion:

SIGNO SOLICITADO MARCA REGISTRADA

CLUBE CHOCOLATE

Solicitante: Titular:
Inversiones Independientes Siglo XXI Ltda. Basicos S.A.




Nominativa clase 35%
“‘comercializacién, importacién y exportacion al
mayor y al detal de productos tales como:
articulos de bisuteria; joyeria; piedras preciosas
relojeria; articulos de metales preciosos y sus
aleaciones o de chapado no comprendidos en
otras clases; productos en cuero tales como:
bolsos, morrales, correas billeteras, cartucheras,
maletines, mochilas, chaquetas, cinturones,
llaveros, porta boligrafos, porta chequeras, porta
tarjetas, estuches, maletas. ropa formal e
informal para damas, caballeros, nifios y nifias;
blusas, camisas, vestidos, pantalones,
camibusos, cachuchas, corbatas, chamarras
bermudas, boxer, sudaderas, chaquetas, ropa
deportiva, zapatos deportivos, zapatos formales
e informales, sandalias, sombreros, camisetas,
medias, ropa interior, ropa para bebes y en
general todo lo que tenga que ver con prendas
de vestir para damas, caballeros, nifios y nifias”

Mixta clase 25
“orendas de vestir, calzado,
articulos de sombrereria

36. La Sala seguira la linea jurisprudencial establecida por esta Seccién con

fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad

Andina, en relacidén con el andlisis metodoldgico para la comparacion de un

signo nominativo y una marca mixta que incluye una expresion de uso

comun.

37. Precisado lo anterior, la Sala procedera a realizar a continuacion el

estudio de los cargos de nulidad formulados en la demanda.

Cargo de nulidad por la violacion del literal “a” del articulo 136 de la

Decisiédn 486

4 El demandante, en el formulario Unico de registro de signos distintivos, indicé los

servicios que pretendia identificar Cfr. Folio 65




38. Visto el literal “a” del articulo 136 de la Decision 486 de 2000, para la
Sala resulta claro que para la configuracion de la causal de irregistrabilidad,
es necesario que entre el signo nominativo solicitado y la marca mixta
registrada se genere un riesgo de confusidbn o asociacién derivado del
cumplimiento de dos supuestos: en primer lugar, el signo solicitado debe ser
idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o
registrada a favor de un tercero y, en segundo lugar, debe existir una
identidad o conexién entre los productos o servicios que pretende identificar

cada una de las marcas.

39. Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia sostuvo en la
interpretacion proferida para el caso sub examine 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 [...]™S.

40. Ello significa que para establecer la existencia del riesgo de confusion
sera necesario determinar: si existe identidad o semejanza entre el signo
solicitado y la marca registrada, tanto entre si como en relacion con los
productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situacion de los

consumidores o usuarios.

46 Cfr. Folio 150



41. En relacion con el riesgo de asociacion, el Tribunal precisé que “...J 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’[...]™".

42. En suma, atendiendo que la marca tiene como funcién principal la de
identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de
diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra
empresa o persona; lo que busca la regulacion comunitaria es evitar que el
consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen
empresarial distinto, toda vez que con la sola posibilidad del surgimiento de
dicho riesgo, los empresarios se beneficiarian de la actividad empresarial

ajena.

Andlisis de los supuestos normativos

43. Precisado lo anterior, la Sala procede a realizar el estudio de los
supuestos que exige la norma comunitaria para efectos de determinar si el
signo solicitado para ser registrado como marca cumple los requisitos

previstos en ella.

Primer supuesto: ldentidad o semejanza entre el signo nominativo

solicitado y la marca mixta registrada

44. Para determinar la identidad o grado de semejanza entre el signo

solicitado y la marca registrada, el Tribunal de Justicia de la Comunidad

47|bidem.



Andina, en la interpretacion prejudicial proferida para este caso, reiter6 las
reglas de comparacion aplicables a todo tipo de signos, como se observa a

continuacion:

“I.]

Regla 1.- La confusion resulta de la impresion de conjunto despertada por
las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no
simultaneamente.

Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias
que existen entre las marcas.

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del
comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.

[

45. En este punto, atendiendo a que el signo solicitado es nominativo y que
la marca registrada es mixta, en aplicacion de los criterios expuestos por el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al apreciar las marcas
confrontadas, la Sala considera que, en la marca registrada, el elemento
predominante es el nominativo, por ser el que mayor influencia, impacto y
recordacion tiene en la mente de los consumidores, aunado al hecho que el
elemento grafico no es de tal entidad que diluya la parte nominativa y, en
consecuencia, el consumidor recordard las marcas por su elemento

nominativo y no por su grafico.

46. En este sentido, el Tribunal de Justicia al proferir la interpretacion
prejudicial para el caso de autos, preciso que “[...] por lo general, el elemento

denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras

48 Cfr. Folio 152



causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente

solicita el producto o servicio en su conjunto [...]™°.

47. Respecto de las marcas nominativas, el Tribunal de Justicia precisé que
“[...] Los signos denominativos se conforman por una o mas letras, niameros,
palabras que forman un conjunto pronunciable, dotado o no de significado
conceptual; las palabras pueden provenir del idioma espafiol o de uno
extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasia. Cabe
indicar que la denominacién permite al consumidor solicitar el producto o
servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del

consumidor [...]"™°.

48. Ahora, en relacién con las marcas mixtas, en la interpretacion proferida
para el caso bajo estudio, se indicé: “[...] Los signos mixtos estan
conformados por un elemento denominativo y uno grafico; el primero se
compone de una o mas palabras que forman un todo pronunciable, dotado o
no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o
dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar
gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas,

logotipos, iconos, eftc. [...]"°1.
Reglas del cotejo marcario
49. Asi las cosas, atendiendo a que el elemento predominante es el

nominativo y siguiendo los criterios expuestos en la interpretacion prejudicial,

la Sala procedera a dar aplicacion a las reglas de cotejo marcario

49 |bidem.
50 Cfr. Folio 156
51 |bidem.



establecidas por la jurisprudencia y doctrina comunitaria, las cuales han sido
acogidas por esta Corporacion, en tratdndose de dirimir la confrontacion de
signos en los cuales se destaca, como sucede este caso, el elemento
nominativo®?, por lo cual no sera objeto de andlisis el elemento grafico. En

este orden, el Tribunal de Justicia preciso:

“I.]

Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo debera
realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la
comparacion entre signos denominativos:

- Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin
descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante
tener en cuenta, las silabas o letras que poseen una funcién
diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaria a entender
cémo el signo es percibido en el mercado.

- Se debe igualmente precisar acerca de la silaba ténica de los
signos a comparar, ya que si ocupa la misma posicion, es
idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos
podria ser evidente.

- Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la
sonoridad de la denominacion.

- Se debe determinar el elemento que impacta de una manera

mas fuerte en la mente del consumidor, porque esto mostraria
cémo es captada la marca en el mercado.

[..]%

50. De lo anterior se tiene que para determinar la identidad o el grado de

semejanza entre los signos, siguiendo las reglas establecidas por la

52 Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretacion rendida en
el caso precis6: Y...] si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos,
el cotejo debera realizarse de conformidad con las reglas aplicables al cotejo de signos
denominativos determinadas en el acapite precedente [...]”. Cfr. Folio 306

53 Cfr. Folio 155



jurisprudencia comunitaria, deben tenerse en cuenta aspectos de orden

fonético, ortogréfico, figurativo y conceptual.

51. Para efectos de lo anterior, es pertinente considerar los siguientes

conceptos aludidos en la Interpretacion Prejudicial proferida:

1.1

La similitud ortografica que emerge de la coincidencia de letras
entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de
vocales, la longitud de la o las palabras, el nimero de silabas, las
raices, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado
a que la confusion sea mas palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser
pronunciados tienen un sonido similar. La determinacion de tal
similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba
tonica o de la coincidencia en las raices o terminaciones; sin
embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de
cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de
confusién entre los signos confrontados.

La similitud ideolégica se produce entre signos que evocan la
misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido
conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o
evocan una misma cosa, caracteristica o idea, se estaria impidiendo
al consumidor distinguir una de otra.

[..]%

52. Previo a realizar el cotejo marcario en los términos anteriores, atendiendo
a que el signo solicitado esta compuesto por una expresion de uso comun y
otra en idioma extranjero, la Sala encuentra necesario realizar el analisis
correspondiente de estas particulas, con el animo de determinar si se

excluyen o no de la comparacion marcaria.

54 Cfr. Folios 149 y 150



53. En este orden de ideas, la Sala recuerda que el articulo 135 literal “g">®
de la Decision 486 prohibe el registro de signos de uso comun; sin embargo,
resulta posible que las palabras de uso comun sean susceptibles de registro
en la medida en que estén acompafadas con otros elementos que le
otorguen suficiente distintividad al signo, aunado al hecho que como lo
expuso el Tribunal de Justicia “[...] lo que es de uso comun en una clase
determinada puede no serlo asi en otra [...] sin embargo, es muy importante
tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha
relacion o conexién competitiva y, de conformidad con esto, analizando la
mencionada conexion se podria establecer si el estatus descriptivo, genérico
o de uso comun en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases

conexas o relacionadas |[...]"™5.

54. Adicionalmente, la Jurisprudencia del Tribunal Andino ha sido reiterativa
en el sentido de que las expresiones de uso comun, no pueden ser objeto de
monopolio o dominio absoluto por una persona determinada, por lo que su
registro esta prohibido por la normativa comunitaria, salvo que tengan
elementos adicionales que le generen suficiente distintividad. Asimismo, la
jurisprudencia comunitaria ha precisado que “...J el titular de dicha marca no
puede impedir que las expresiones de uso comun puedan ser utilizadas por
los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene
una fuerza limitada de oposicion, ya que las particulas genéricas o de uso

comun se deben excluir del cotejo entre las marcas [...]”>".

55 9...] Articulo 135.- No podran registrarse como marcas /os signos que: [...]

g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designacion comudn o usual del
producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del pais [...]".

56 Cfr. Folio 157

57 Ver: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretaciones Prejudiciales 38-1P-
2013 de 8 de mayo de 2013, 403-IP-2015 de 7 de diciembre de 2015 y 193-1P-2015 de 20 de
julio de 2015.



55. La Sala considera que la palabra “chocolate”, ademas de ser un término
de uso comun en el lenguaje del consumidor, es de uso generalizado en
relacion con los servicios de la clase 35 que pretende identificar la
demandante con el signo solicitado, lo que conlleva, en los términos del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, a excluir dicha expresion del
cotejo marcario, por lo que se compararan las demas expresiones que hacen
parte del signo solicitado, esto es, CLUBE y la marca registrada, es decir,
CH.

56. Ahora, en relacion con el término “CLUBE”, la Sala, aplicando los
criterios establecidos en la Interpretacion Prejudicial, considera que a pesar
de ser una palabra en idioma extranjero, dada su similitud con el idioma
castellano, debido a su escritura, pronunciacién y significado, es un término
de conocimiento comun que es comprendido por el publico en general y, en

ese orden de ideas, no constituiria un término de fantasia.

57. Al respecto, el Tribunal de Justicia en la Interpretacion Prejudicial, indic
gue “7...] no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a
un idioma extranjero, son de uso comun en los Paises de la Comunidad
Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregién
debido a su raiz comun, a su similitud fonética o al hecho de haber sido
adoptadas por un 6rgano oficial de la lengua en cualquiera de los Paises

Miembros [...]"8.

58. Aclaro lo anterior, la Sala procede a realizar el examen de registrabilidad
correspondiente para determinar si existe identidad o semejanza ortografica,

fonética e ideoldgica entre el signo solicitado y la marca registrada, para lo

58 Cfr. Folio 158



cual se tendrén en cuenta los criterios y reglas que ha establecido el Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina, cuando se trate de comparacion de
signos nominativos, bajo el entendido que la expresion CHOCOLATE, por ser
de uso comun para la clase 35, dada la pluralidad de registros marcarios,

serd excluida del mismo.

Comparacion Ortografica

59. Teniendo en cuenta que el aspecto ortogréafico se refiere a la semejanza
de las letras, entre el signo solicitado y la marca registrada, desde el punto
de vista de su configuracion; esto es, tomando en cuenta la secuencia de
vocales, la longitud de la palabra, el nimero de silabas, las raices o las
terminaciones comunes, la Sala procede a realizar el cotejo marcario con

base en estos criterios:
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60. De la confrontacion que se realiza, la Sala advierte que tienen diferente
extensién o longitud, puesto que el signo solicitado esta compuesto por cinco

letras y la marca registrada dos letras



61. En relacion con la secuencia de las consonantes, el signo solicitado esta
compuesto por tres consonantes y solo coincide en una con la marca

registrada, esto es, la letra inicial “C”, como se aprecia a continuacion:

C
1

N T

62. En cuanto a las vocales, atendiendo los mismos criterios, la Sala observa
que la marca registrada no tiene vocales en su conformacion, mientras que el
signo solicitado incluye por dos vocales, la primera considerada abierta y la

segunda cerrada, asi:

| C
N | M

63. Ahora, respecto al numero de silabas atendiendo a que la marca
registrada esta compuesta Unicamente por dos letras consonantes, para la
Sala es claro que el signo solicitado y la marca registrada presentan

diferencia en este aspecto.

64. Asi las cosas, para la Sala es claro que, en el aspecto ortogréfico, la
Gnica semejanza entre el signo solicitado y la marca registrada es que

comparten la primera letra, esto es, la “C”; sin embargo, son mas evidentes



las diferencias, pues tienen un numero diferente de letras, la marca
registrada no tiene vocales en tanto el signo solicitado tiene dos, no
comparten numero de silabas y sus raices y terminaciones son diferentes. La
Sala precisa que, si bien es cierto, uno de los criterios del cotejo de marcas
es gque se deben enfatizar las semejanzas y no las diferencias, en el caso
sub examine, las marcadas diferencias entre el signo solicitado y la marca

registrada, diluyen la Unica semejanza que presentan.

Comparacion Fonética

65. Atendiendo a que no existe similitud ortografica y que la similitud fonética
se refiere a la semejanza de los sonidos en el signo, para lo cual se debe
tener en cuenta la silaba tonica, la raiz y su terminacion, el cotejo de la
marca registrada y el signo solicitado, en forma sucesiva, es como sigue a

continuacion:

CLUBE -CH CLUBE -CH CLUBE -CH CLUBE -CH
CLUBE -CH CLUBE -CH CLUBE -CH CLUBE -CH
CLUBE - CH CLUBE -CH CLUBE - CH CLUBE - CH
CLUBE - CH CLUBE -CH CLUBE - CH CLUBE -CH

66. En este orden, atendiendo a que el signo solicitado estd compuesto por
dos vocales, la “U”, vocal abierta y, la “E”, vocal cerrada, sonoramente
presenta una diferencia con la marca registrada debido a que, ésta ultima,
solo la componen dos consonantes y, en ese orden, no presentan una

similitud o semejanza en el aspecto fonético.

Comparacion Ideologica



67. Atendiendo a que la similitud ideol6gica o conceptual se presenta cuando
el signo solicitado y la marca registrada evocan una idea o0 concepto
semejante o idéntico, la Sala considera que, en el caso sub examine, este
aspecto genera otra diferencia toda vez que la marca registrada no genera
ninguna idea o concepto, al estar compuesta por solo dos letras,
constituyéndose asi en una marca de fantasia, entendida como aquella que
carece de connotacién conceptual o significado idiomatico, toda vez que

constituye una elaboracién del ingenio e imaginacion de sus autores.

68. Asi las cosas, teniendo en cuenta que las reglas del cotejo marcario
establecen que el analisis comparativo del signo solicitado y la marca
registrada debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, la Sala
concluye que el signo solicitado no es semejante o similar con la marca
registrada, por cuanto las diferencias que presentan de orden ortografico,
fonético e ideoldgico, permiten que el signo solicitado sea lo suficientemente

distintivo.

69. En este sentido, la Sala se apartara de la sentencia previa de esta
Seccion, de 11 de julio de 2013%°, en la que, en un caso de similares
presupuestos de hecho y de derecho, en donde actuaban las mismas partes,
se estudio la confundibilidad de las mismas marcas que se estudian en el
caso sub examine y determind que el signo solicitado CLUBE CHOCOLATE
y la marca mixta CH CHOCOLATE, eran semejantes y, por ende, generaban

riesgo de confusién. En esa oportunidad, la Sala concluyo:

o]

59 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccién Primera. Sentencia de
11 de julio de 2013, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, ndm. Unico de radicacion:
11001032400020080032000.



Los signos en conflicto estan estructurados de la siguiente forma:

MARCA CUESTIONADA MARCA MIXTA REGISTRADA
| " SIGNO SOLICITADO ‘ MARCA REGISTRADA
CLUBE CHOCOLATE c H
{nominativa) | ‘ »
[..]

CLUBE CHOCOLATE: es una marca compuesta de dos palabras, la
primera contiene cinco letras, dos vocales, dos silabas, la segunda,
nueve letras, cuatro vocales y cuatro silabas.

CH CHOCOLATE: es una marca compuesta de dos palabras que
contiene la primera de ellas tres letras, una vocal y una silaba, y la
segunda nueve letras, cuatro vocales y cuatro silabas.

Se observa, que desde el punto de vista ortogréafico, la palabra
CHOCOLATE de la marca previamente registrada, se encuentra
subsumida en la marca denegada “CLUBE CHOCOLATE”.

[.]

En lo atinente a la fonética es preciso indicar que el signo
cuestionado “CLUBE CHOCOLATE”, en la segunda palabra, tiene su
acento prosddico en la silaba “LA”, en idéntica forma que la marca
previamente registrada “CH CHOCOLATE”. Los prefijos, raices y
desinencias del segundo vocablo del signo denegado son iguales a
los de la marca “CH CHOCOLATE”.

[.]

En cuanto al aspecto ideologico, cabe precisar que el término
CLUBE, le da cierto carisma de desemejanza entre las mismas,
desde el punto de vista conceptual.

Teniendo en cuenta el anterior andlisis, el resultado del estudio arroja
gue ambas marcas en sus estructuras ortografica y fonética generan
riesgo de confusion, dadas sus ostensibles similitudes, veamos:



CLUBE CHOCOLATE - CH CHOCOLATE CLUBE CHOCOLATE -
CH CHOCOLATE CLUBE CHOCOLATE - CH CHOCOLATE

Por lo tanto, se evidencia sin dificultad alguna que la marca “CLUBE
CHOCOLATE”, para amparar los productos comprendidos en la
clase 18, guarda semejanza con la marca previamente registrada
“CH CHOCOLATE” que distingue los productos de la clase 25
Internacional, en cuanto a su escritura (comparacion visual) y su
fonética, a pesar que la primera de ellas, se reitera, contiene la
particula CLUBE, la cual a juicio de la Sala no es lo suficientemente
distinguible, dado que la fortaleza la tiene la palabra CHOCOLATE

[.]

70. En el caso supra, la Seccion se limit6 a realizar el analisis de
confundibilidad con énfasis en el término CHOCOLATE, pero habida cuenta,
que la Sala consider6 que el término CHOCOLATE no es solo de uso comun
sino ademas de uso generalizado para identificar servicios de la clase 35 de
la Clasificacion Internacional, en el presente caso se excluyé del cotejo lo
que da como resultado la ausencia de riesgo de confusién entre las

particulas confrontadas CLUBE y CH.

71. Asi las cosas, atendiendo que existe similitud de partes y signos, la Sala
reitera las consideraciones precedentes en cuanto al analisis de
confundibilidad que se realiz6 entre el signo nominativo solicitado CLUBE
CHOCOLATE y la marca mixta CH CHOCOLATE, con base en lo cual, colige
que se cumple el primer presupuesto a que se refiere la causal de
irregistrabilidad del literal a) del articulo 136 de la Decision 486 y, en
consecuencia, procede el estudio de la conexidad de los servicios y
productos que se identificarian, respectivamente, con el signo solicitado y la

marca registrada.



72. Corolario de lo expuesto, la Sala considera que, en el caso sub examine,
no se cumple el primer supuesto para la configuracion de la causal de
irregistrabilidad prevista en el literal “a” del articulo 136 de la Decision 486,
por cuanto no existe similitud o semejanza de orden ortografica, fonética o

ideoldgica.

73. En consecuencia, no es necesario estudiar la conexidad entre los
productos que identificaria el signo solicitado y la marca registrada, toda vez
que, ese supuesto solo debe analizarse en la medida en que el signo

solicitado y la marca registrada sean semejantes o idénticos.

74. En este orden de ideas, atendiendo a que la demandante desvirtu6 la
presuncion de legalidad de los actos administrativos demandados en la
medida en que demostré que el signo solicitado no presentaba riesgo de
confusion o asociacion con la marca registrada y, que por el contrario, era
distintivo para identificar los servicios de la clase 35 de la Clasificacion
Internacional de Niza, motivo por el cual, el cargo estudiado se encuentra
probado y, en consecuencia, la Sala declarara la nulidad de los actos y
ordenara, a titulo de restablecimiento del derecho, que la demandada
conceda, a la demandante ,el registro como marca del signo nominativo
solicitado CLUBE CHOCOLATE para identificar servicios de la clase 35 de la

Clasificacion Internacional de Niza.

75. Atendiendo a que el cargo de nulidad por la violacion del literal “a” del
articulo 136 de la Decision 486 se encontrd probado y, en consecuencia, se
declarard la nulidad de los actos administrativos demandados, la Sala
considera innecesario, por sustraccion de materia, el estudio del cargo de
nulidad por la violacion de los articulos 248 y 250 del Cddigo de

Procedimiento Civil.



Conclusioén

76. En suma, la Sala encontr6 que, en el caso sub examine, no existe
similitud ortografica, fonética e ideoldgica entre el signo nominativo solicitado
CLUBE CHOCOLATE y la marca mixta previamente registrada CH
CHOCOLATE, motivo por el cual, no se configura el primer presupuesto para
la configuracion de la causal de irregistrabilidad prevista en el articulo literal
“a” del 136 de la Decision 486 vy, por ende, el signo solicitado es distintivo y
susceptible de registro, al no generar riesgo de confusién o asociacion con la
marca mixta previamente registrada, pudiendo coexistir pacificamente en el

mercado.

77. En este mismo sentido, la Sala concluy6 que el término “chocolate” es de
uso comun para los servicios que ampara la Clase 35 de la Clasificacion
Internacional de Niza, toda vez que existen varios registros marcarios que

han sido concedidos y por ende debi6 ser excluido del cotejo marcario.

78. Asimismo, en relacion con el término “CLUBE”, la Sala considera que a
pesar de ser una palabra en idioma extranjero, dada su similitud con el
idioma castellano, debido a su escritura, pronunciacion y significado, es un
término de conocimiento comdn que es comprendido por el publico en

general.

79. Asi las cosas, atendiendo a que se desvirtud la presuncion de legalidad
de los actos administrativos demandados ante la carencia de vocacion de
prosperidad de los cargos endilgados en la demanda, toda vez que no se
demostré que el signo nominativo CLUBE CHOCOLATE fuera susceptible

de ser registrado, se mantiene incélume la presuncion de legalidad que



ampara los actos administrativos acusados y, en consecuencia, la Sala habra

de denegar las suplicas de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Seccion Primera, Administrando Justicia en nombre de

la Republicay por autoridad de la Ley,

Ill. RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las resoluciones nams. 19564 de 26
de julio de 2006, “Por la cual se niega un registro”, y 31694 de 27 de
septiembre de 2007, “Por la cual se resuelve un recurso de reposicion”,
expedidas por la Jefe de la Division de Signos Distintivos, y la Resolucién
nam. 39707 de 29 de noviembre de 2007, “Por la cual se resuelve un recurso
de apelacion”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad
Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por las razones

expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio, a
titulo de restablecimiento del derecho, que conceda a la demandante el
registro marcario del signo nominativo CLUBE CHOCOLATE para identificar
servicios de la clase 35 de la Clasificacion Internacional de Niza, dejando las

constancias que exija la ley.

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

Decisidon 500 de la Comisiéon de la Comunidad Andina.



CUARTO: RECONOCER personeria a la abogada Claudia Alexandra Osorio
Gomez, identificada con cédula de ciudadania num. 65.778.114 vy tarjeta
profesional num. 149.307 del C.S de la J., para actuar en calidad de
apoderada de la Superintendencia de Industria y Comercio, en los términos y

para los efectos del poder conferido a folio 174 del expediente.

QUINTO: ORDENAR a la Secretaria de la Seccidén Primera del Consejo de
Estado que, una vez en firme la sentencia, archive el expediente, previas las
anotaciones a que haya lugar.

COPIESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leida, discutida y
aprobada por la Sala en la sesién de la fecha.

HERNANDO SANCHEZ SANCHEZ MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ

Presidente

OSWALDO GIRALDO LOPEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDES



