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La Sala decide, en Unica instancia, la demanda que, en ejercicio de la accion
de nulidad relativa, present6 Corporacion de Ferias y Exposiciones S.A.
Usuario Operador Zona Franca contra la Superintendencia de Industria y
Comercio con el fin de que se declare la nulidad de las resoluciones nums.
20087 del 19 de Junio de 2008, 039970 del 22 de Octubre de 2008 y 51768
del 05 de diciembre de 2008.

La presente sentencia 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. Corporacién de Ferias y Exposiciones S.A. Usuario Operador Zona
Franca, en adelante la demandante, por intermedio de apoderado especial?,
presenté demanda que se interpreta en ejercicio de la accion de nulidad
relativa, fundamentada en el articulo 1722 de la Decisién 486 de 14 de
septiembre 2000 de la Comisién Comunidad Andina3, en adelante Decision
486, contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la

demandada, con el fin de que se declare la nulidad de las resoluciones nums.

1 Cfr. Folios 1y 2

2 4] Articulo 172.- La autoridad nacional competente decretara de oficio o a solicitud de
cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca
cuando se hubiese concedido en contravencion con lo dispuesto en los articulos 134 primer
parrafo y 135. La autoridad nacional competente decretara de oficio o a solicitud de cualquier
persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en
contravencién de lo dispuesto en el articulo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala
fe. Esta accion prescribira a los cinco afios contados desde la fecha de concesion del
registro impugnado [...]”

3 “Régimen Comun sobre Propiedad Industrial”.



20087 del 19 de Junio de 2008, “Por la cual se decide una solicitud de
registro de marca”, 039970 del 22 de Octubre de 2008, “Por la cual se
resuelve un recurso de reposicion”, expedidas por la Jefe de la Division de
Signos Distintivos; y la Resolucion num. 51768 del 05 de diciembre de 2008,
expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la
Superintendencia de Industria y Comercio. Las mencionadas resoluciones
concedieron la solicitud de registro de la marca mixta EXPORAGRO para
identificar productos comprendidos en la clase 35 de la Clasificacion

Internacional de Niza.

Pretensiones

2. Lademandante solicité que se reconozcan las siguientes pretensiones:

“[...] 3.1. Sirvase declarar la nulidad de la Resolucién 20087 del 19 de Junio
de 2008, proferida por la Jefe de la Divisibn de Signos Distintivos de la
Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente
administrativo No. 07-68223, por medio de la cual se declar6 infundada la
oposicion presentada por la ACTORA, y se concedié el registro de la marca
EXPORAGRO a favor de la CORPORACION COLOMBIANA
INTERNACIONAL para identificar servicios comprendidos en la clase 35
internacional.

3.2 Sirvase declarar la nulidad de la Resolucién 039970 del 22 de Octubre de
2008, proferida por la Jefe de la Division de Signos Distintivos de la
Superintendencia de Industria 'y Comercio dentro del expediente
administrativo No. 07-68223 por medio de la cual se ordend confirmar la
decisién contenida en la Resolucion 20087 de 19 de Junio de 2008,
declarando infundada la oposicion presentada por la ACTORA concediendo el
registro de la marca EXPORAGRO para identificar servicios comprendidos en
la clase 35 internacional.

3.3. Sirvase declarar la nulidad de la Resolucion 51768 del 05 de diciembre
de 2008 proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad
Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del
expediente administrativo No, 07-68223, por medio de la cual se ordené
confirmar la decision contenida en la Resolucion 20087 de 19 de Junio de
2008, declarando infundada la oposicion presentada por la ACTORA vy



concediendo el registro de la marca EXPORAGRO para identificar productos
comprendidos en la clase 35 internacional.

3.4. Como consecuencia de la anterior declaracion, solicito a su despacho,
ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio que declare
fundada la oposicion presentada por la ACTORA y en consecuencia se
NIEGUE el registro de la marca EXPORAGRO para identificar servicios
comprendidos en la clase 35 internacional.

3.5. Asimismo, solicito se sirva comunicar la sentencia a la Superintendencia
de Industria y Comercio y se expida copia de la misma ordenando a dicha
entidad proceder con su publicacién en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

3.6. lgualmente, solicito se sirva ORDENAR a la Superintendencia de
Industria y Comercio, dictar dentro de los treinta (30) dias siguientes a la
comunicacion de este fallo, la resolucién en la cual se adopten las medidas
necesarias para su cumplimiento de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 176 del Codigo Contencioso Administrativo.

3.7. Finalmente pido que se condene en costas a la entidad demandada. [...]J".

Presupuestos facticos

3. La demandante indicé, en sintesis, los siguientes hechos* para

fundamentar sus pretensiones:

3.1.Corporacion Colombiana Internacional, el dia 5 de Julio de 2007, solicito
el registro de la marca EXPORAGRO para identificar “[...] servicios de
publicidad, gestion de negocios comerciales, administracibn comercial,
trabajos de oficina [...], comprendidos dentro de la clase 35 internacional,
solicitud a la cual le correspondié el numero de expediente administrativo
nam. 07-68223.

3.2.La Superintendencia de Industria y Comercio ordend la publicacion de la

solicitud de registro de la marca en la Gaceta de la Propiedad Industrial No.

4 Cfr. Folios 104 a 108



579 de 31 de Agosto de 2007 y posteriormente en la gaceta judicial 582 de
30 de Noviembre de 2007.

3.3. Presento oposicion, a través de apoderado, contra la solicitud de registro
de la marca EXPORAGRO.

3.4. La Jefe de la Division de Signos Distintivos resolvié el recurso de
reposicion mediante Resolucion No. 20087 de Junio 19 de 2008, en el
sentido de declarar infundada la oposicion presentada por la demandante y
conceder el registro de la marca EXPORAGRO en la clase 35, bajo los

siguientes argumentos:

“[...] 4.4.1. Si bien ambos comparten los vocablos EXPO y AGRO en cada
una de las marcas se encuentran en posiciones contrarias, lo que le confiere
a cada signo considerado en su conjunto, una visualizacion y pronunciacion
Unica y suficientemente distintiva.

4.4.2. Vistos en conjunto, los signos poseen evidentes distinciones de
caracter gréfico (...).

4.4.3 Finalmente, la sociedad opositora no cuenta con el monopolio sobre los
conceptos AGRO y EXPOSICION y en ese caso no se pueden establecer
semejanzas de tipo conceptual [...]’.

3.5. La Corporacién Colombiana Internacional presenté los respectivos
recursos de reposicion y, en subsidio, de apelacién, contra la decision
contenida en la Resolucién 20087 de 19 de Junio de 2008.

3.6. La Jefe de la Division de Signos Distintivos resolvido el recurso de
reposicién, mediante Resolucién No. 039970 del 22 de octubre de 2008, en

el sentido de confirmar la Resolucion No. 20087 de Junio 19 de 2008.

3.7. La Superintendencia de Industria y Comercio resolvié el recurso de

apelaciéon mediante Resolucion 51768 de mayo 05 de diciembre de 2008, en



el sentido de confirmar la Resolucibn No. 20087 de Junio 19 de 2008 con

base en los siguientes argumentos:

“[...] 4.7.1. Una vez cotejados los signos encuentra que entre los mismos no
se presentan semejanzas suficientes que puedan generar confusion en el
mercado, toda vez que el signo solicitado cuenta con elementos suficientes
gue le brindan la distintividad requerida a la expresion EXPORAGRO todo en
forma horizontal, a su lado la grafica que evoca una flor compuesta por dos
pétalos y un circulo en el que se centra en su parte inferior la expresion
GACETA DE LA CORPORACION COLOMBIANA INTERNACIONAL. CCI
CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL, SEMBRAMOS A
COLOMBIA POR EL MUNDO gque en conjunto se permite claramente
diferenciar frente a la opositora la cual consiste en tres cuadros, de los cuales
cada uno contiene un grafico diferente de una vaca, una flor y un tractor, y en
forma oblicua la expresibon AGROEXPO acompafiada del nimero 83 en gran
tamarnio, lo cual en conjunto permite claramente diferenciarlos. [...]”

3.8. Afirmo que las resoluciones impugnadas no cumplen con los requisitos

contenidos en la legislacion interna colombiana ni aplican, adecuadamente,

las disposiciones establecidas en la Decision 486 de la Comision de la

Comunidad Andina.

3.9. Sostuvo que la resolucion impugnada por el presente procedimiento esta
viciada por interpretar erradamente las normas en las que debi6 fundarse y
por no tener en cuenta el sentido que a ellas le ha dado la doctrina del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el régimen andino en materia

de Propiedad Industrial.

Normas violadas

4. La demandante adujo la vulneracion, por aplicacion indebida, del articulo
134% de la Decision 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comunidad

5 9...] 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 representacion gréafica. La naturaleza del producto o servicio al



Andina®, en adelante, Decision 486, y por falta de aplicacion del articulo 136,

literal a)’, de la misma Decision.

Concepto de la violacion

5. La demandante expuso los cargos de violacion de la siguiente forma:

5.1. Sefalé que entre las marcas EXPORAGRO y AGROEXPO existe una
clara confundibilidad fonética, ortografica y visual.

5.2. Respecto de la confundibilidad fonética sefalo:

“[...] Como se puede observar, al pronunciar cada una de las palabras, ambos
signos suenan igual, pues las silabas, vocales y demas letras usadas en las
dos denominaciones son las mismas; aun cuando se encuentren ubicadas en
diferente posicion, generando como consecuencia que exista un sonido similar,
lo cual en palabras del Tribunal Andino se constituye como un evento en donde
se presenta este tipo de confundibilidad; [...] las marcas objeto de disputa no
solo estan conformadas por las mismas silabas, sino que estamos en
presencia de un simple intercambio de la posicion de los dos grupos de silabas
que componen la palabra [...]; la variacién en el signo no es sustancial en
cuanto a silabas y por ende en sus sonidos, tanto asi, que inclusive al
realizarse un simple traslado de los grupos de las silabas, las palabras quedan
exactamente iguales, haciendo manifiesta la confundibilidad fonética pues las
palabras no emitiran un sonido diferente a los oidos del consumidor, objetivo
principal de la foneticidad en una marca [...]. Por otro lado, el hecho de que las

cual se ha de aplicar una marca en ningln caso sera obstaculo para su registro. Podran
constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinacion de
palabras; b) las imagenes, figuras, simbolos, graficos, logotipos, monogramas, retratos,
etiquetas, emblemas y escudos; ¢) los sonidos y los olores; d) las letras y los nUmeros; €) un
color delimitado por una forma, o una combinacién de colores; f) la forma de los productos,
sus envases o envolturas; g) cualquier combinacion de los signos o medios indicados en los
apartados anteriores. [...]".

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

7 “I...] 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 o0 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; [...]”



5.3.

5.4.

5.5.

silabas en ambas marcas estén ubicadas en distinta posicion no quiere decir
que por esto ya las marcas no sean fonéticamente confundibles, ya que en
todos los casos la idea de la identidad fonética en una marca es precisamente
hacer que el sonido que produzca un signo no genere ningun tipo de confusién
el en consumidor, situacion que se lograra siempre y cuando las palabras
silabas, letras y vocales suenen de manera diferente a la hora de ser
pronunciada. [...]”

En cuanto a la confundibilidad ortografica indico:

“[...] ambas marcas poseen el mismo numero de silabas, que las silabas son
las mismas en ambos casos y que la longitud de las palabras es la misma [...];
las semejanzas entre las palabras, desde el punto de vista ortogréafico son casi
del 100% [...]; de las 4 silabas que componen las marcas, tres son
exactamente las mismas y una de ellas es sustancialmente parecida, pues la
Unica diferencia es que en una de ellas se encuentra la letra (R) [...]".

En relacion con la confundibilidad conceptual manifesto:

“[...] ambas marcas evocan el mismo significado ya que en ambos casos las
denominaciones AGRO y EXPO se encuentran presentes. [...] A lo anterior hay
que agregarle el hecho de que al pronunciarse la palabra EXPORAGRO el
concepto que evocara sera el de exposicion de cosas agrénomas, ya que
como lo mencionamos previamente, la letra (R) no le otorga esa facultad a la
palabra de ser distintiva. [...]".

Sobre la interpretacion por la demandada de las normas andinas agrego:

“[...] De acuerdo al tnico argumento expuesto por la Superintendencia de
Industria y Comercio en su Resolucién 51768, no existe confusién en los
signos objeto de la presente disputa, debido a que en conjunto las marcas
presentan suficientes diferencias. [...] Este argumento, como se vislumbra en
la resolucion mencionada, se fundamenta Unicamente en una erronea
interpretacion realizada por la mencionada entidad respecto de un acéapite de
la interpretacion prejudicial 05 IP de 2002, ya que como bien lo cita dicha
interpretacion, en el analisis entre marcas mixtas debe prevalecer la parte
denominativa sobre la parte mixta.[...]; la posicion del Tribunal es hacia la
prevalencia del elemento denominativo de una marca |[...]; en este caso, vale la
pena aclarar que para que esta situacion ocurra se requiere estar en presencia
de marcas caracterizadas porque su estructura estda encaminada a que el
consumidor perciba la parte grafica por encima de la denominativa, como
ocurre claramente en marcas reconocidas, coma el caso de NIKE, ADIDAS o



RENAULT, o porque su parte grafica evoca un concepto propio, diferente a las
denominaciones. [...] Es claro que la parte grafica de la marca EXPORAGRO,
no evoca nhingun significado. En cambio, su parte denominativa si lo hace,
situacion que debe ser tenida en cuenta, ya que para que la parte grafica de
una marca prevalezca, se requiere que esta evoque un significado
determinado, situacién que no ocurre en el presente caso, lo cual se puede
constatar si se mira la marca. [...] Debido a la similitud de las marcas, se da
origen a la aplicacion del principio de In dubio pro signo priori, segun el cual
"en caso de dudas respecto a la confundibilidad entre dos marcas, se ha de
resolver el caso en contra de la marca solicitada [...]".
5.6. Afirm0, sobre la relacién de los servicios, que la marca registrada
AGROEXPO ampara servicios en las clases 35, 41 y 42 y que
particularmente en clase 35 ampara “gestion de negocios comerciales,
administracion comercial, realizacion de eventos finales y encuentros de
negocios™, "publicidad, gestion de negocios comerciales; administracion

comercial; trabajos de oficina™ y “eventos feriales y encuentros de negocios”.

5.7. Manifesté que la marca EXPORAGRO pretende identificar los mismos
servicios de las marcas registradas, creando asi un alto riesgo de confusion
en el consumidor quien no hace esfuerzos interpretativos por encontrar las

diferencias y, menos aun, si los servicios son exactamente los mismos.

Contestacién de la demanda

6. La demandada, por intermedio de apoderado especiall®, contestd la
demanda!! oponiéndose a las pretensiones solicitadas por la demandante

argumentando lo siguiente:

“[...] esta Entidad realiz6 un examen de registrabilidad concienzudo
observando detenidamente la distintividad inherente con la que debe contar el

8 Certificado nim. 367369
9 Certificado num. 152374
10 Cfr. Folios 151 a 153
11 Cfr. Folios 146 a 150



signo y atendiendo ademas su registrabilidad frente a derechos de terceros.

[..]

Si bien es cierto, que las marcas mixtas en debate comparten las expresiones
EXPO y AGRO, se tiene que estas, contienen elementos gréficos que
destacan las diferencias existentes |[...]. Si bien los signos coinciden en
algunas de sus letras, lo cierto es que de igual manera poseen elementos
adicionales diferentes que permiten establecer en todo su conjunto que desde
un primer impacto visual los signos difieren de manera notable lo que hace
que el consumidor las pueda distinguir facilmente en el mercado. [...]

De acuerdo con lo anterior, la identidad que se necesita o la similitud entre los
productos no existe.

En conclusién, los actos administrativos acusados expedidos por la
Superintendencia de Industria y Comercio, no son nulos, se ajustan a pleno
derecho y a las disposiciones legales vigentes y aplicables sobre marcas y no
violentan normas de caracter supranacional coma lo aduce la parte
demandante. [...]".

7. La Corporacion Colombiana Internacional, vinculado al proceso como
tercero con interés directo en el resultado del proceso, en adelante el tercero
con interés, por intermedio de su apoderado especial'?, contesté la
demanda®® oponiéndose a las pretensiones solicitadas por la demandante

argumentando lo siguiente:

“[...] es oportuno tener en cuenta que, si observamos, la marca base de la
presente demanda apreciamos que la misma esta constituida por un solo
vocablo que combina dos conceptos, por un lado, el relativo al agro, y por el
otro el relativo a eventos como exposiciones, de donde surge la marca
evocativa AGROEXPO.

En otras palabras, la marca base de la presente demanda sugiere o evoca un
significado que es obvio para el publico en general, toda vez, que esta
consiste en la combinacion de dos vocablos Agro, que hace referencia al
campo y expo que obedece al apdcope de exposicion, es decir, que la marca
previamente registrada es de aquellas catalogadas como evocativas, dado
que la misma sugiere y evoca al consumidor el concepto de Exposiciones
relativas al sector del agro. (Agro-expo)

12 Cfr. Folio 140
13 Cfr. folio 134 a 139



De lo anterior se puede afirmar que la marca base de la demanda, es de
aquellas catalogadas como débiles [...]. En efecto, como se puede apreciar
dicha afirmacién est4 coadyuvada con el sin nidmero de registros que se
encuentran protegidos en la Oficina de Signos Distintivos, que se conforman
de la combinacion de estos dos vocablos, por un lado Agro y por el otro Expo

[..]

Como se puede apreciar el uso tanto de la expresién agro como del vocablo
expo, es comun, respecto de los servicios para los cuales se solicita el
registro, ello no en vano, toda vez que los mismos, de forma directa y clara,
identifican caracteristicas propias de eventos como Exposiciones relativas al
agro.

De lo anterior se puede concluir que nos encontramos frente a un signo el
cual es catalogado doctrinariamente como una marca "débil" las cuales
siguen siendo marcas validas, pero otras marcas podran ser registradas, sin
que aquellas constituyan impedimento alguno, habida cuenta que no es
viable, juridicamente hablando, que se establezca monopolio alguno sobre
expresiones que son necesarias para referir cualidades respecto de algunos
productos o servicios [...] maxime si se tiene en cuenta que la marca
solicitada en su momento por mi representada incorpora diferentes elementos
que le otorgan la suficiente distintividad |[...].

En efecto, la marca de mi representada incorpora entre otros, el elemento que
identifica al empresario Corporacion Colombia Internacional [...]. Es decir, que
el consumidor al observar la marca dentro del mercado, sabra con toda
certeza que los servicios de Exposiciones relacionadas con el sector del agro
(concepto de uso comun) son organizados por CCl Corporacion Colombia
Internacional.

Siendo asi las cosas, los planteamientos expuestos en la presente demanda,
relacionados con la confundibilidad fonética (punto 5.4.1.1.1) confundibilidad
ortogréfica (punto 5.4.1.1.2) confundibilidad conceptual (carecen de
fundamento [...]. De igual forma los analisis expuestos dentro de la demanda
de nulidad relativos con la relacidon que existe entre los servicios que distingue
una y otra marca, carecen de fundamento, habida cuenta, que al no existir el
supuesto de la confundibilidad respecto de los signos objeto de estudio, se
hace innecesario entrar a determinar el punto en mencién. [...]”

Interpretacion Prejudicial



8. EI Despacho Sustanciador, mediante auto de 12 de marzo de 20144,
ordend suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina la interpretacion prejudicial respecto de las normas de la
Decision 486.

9. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirio la interpretacion
prejudicial 215-1P-2015 de 8 de octubre de 2015%°, en adelante Interpretacion
Prejudicial, en la que consider6 que para el presente caso debian
interpretarse los articulos 134 y 136, literal a), de la Decision 486 y expuso
las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su

juicio son aplicables.

Alegatos de conclusién

10. Visto el articulo 210 del Cédigo Contencioso Administrativo, el Despacho
Sustanciador, mediante auto de 10 de agosto de 20176, corri6 traslado a las
partes para que en el término de diez (10) dias presentaran sus alegatos de
conclusion y le inform6 al Ministerio Publico que podia solicitar, en el mismo
término, el traslado especial. Vencido el plazo, las partes y el tercero con
interés directo reiteraron los argumentos de nulidad y defensa expuestos en
la demanda. El Ministerio Publico en esta oportunidad procesal guardd

silencio.

. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

14 Cfr. Folio 166

15 Cfr. Folios 174 a 182
16 Cfr. Folio 186



11. Visto el articulo 128, numeral 7%, del Cédigo Contencioso Administrativo,
sobre la competencia del Consejo de Estado en Unica instancia, aplicable en
los términos del articulo 30818 de la Ley 1437 de enero 18 de 2011%°, sobre el
régimen de transicion y vigencia, y el articulo 12° del Acuerdo nim. 55 de 5
de agosto de 200321, sobre distribucidon de negocios entre las secciones, esta

Sala es competente para conocer del presente asunto.

12. La Sala abordara el estudio de las consideraciones en las siguientes
partes: i) los actos administrativos demandados; ii) el problema juridico; iii)
normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; iv) los
principios y caracteristicas del Derecho Comunitario Andino; v) Ila
interpretacion prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi)
Interpretacion Prejudicial 215-IP-2015 de 8 de octubre de 2015 vy vii) andlisis

del caso concreto.

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

procede a decidir el caso sub lite.

174 ..] Articulo 128. Competencia del Consejo de Estado en Gnica instancia. EI Consejo de
Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerd de los siguientes procesos
privativamente y en unica instancia: [...] #7. De los relativos a la propiedad industrial, en los
casos previstosenlaley[...]".

18 “...] Articulo 308. Régimen de Transicion y Vigencia. El presente Cédigo comenzaré a
regir el dos (2) de julio del afio 2012. Este Cédigo sdlo 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
seguiran rigiéndose y culminaran de conformidad con el régimen juridico anterior [...]”

19 “Por la cual se expide el Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo”.

20 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.

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



Los actos administrativos demandados

14. Los actos administrativos demandados son los siguientes:

14.1. Resoluciéon nim. 20087 del 19 de junio de 200822 mediante la cual
la Jefe de la Division de Signos Distintivos decidio la solicitud de registro de
marca, en el sentido de declarar infundada la oposicion presentada por la
demandante y, conceder el registro de la marca mixta EXPORAGRO para
identificar productos de la clase 35 de la Clasificacion Internacional de Niza.

En la resolucién se indico:

“I.]

En el caso que nos ocupa, si bien las marcas enfrentadas son mixtas, el
elemento determinante y predominante es el nominativo, dada la fuerza
propia de las palabras. Por lo tanto el andlisis comparativo debera centrarse
en sus denominaciones (EXPORAGRO/ AGROEXPOQO), lo cual no obsta para
gue en caso dado el elemento gréafico pueda ser determinante.

La Divisién luego de analizar los argumentos del opositor y con base en los
criterios jurisprudenciales y doctrinarios de confundibilidad considera que el
signo EXPORAGRO y la marca opositora AGROEXPO, no presentan
semejanzas que generen confusion directa o indirecta luego de un primer
impacto general. Si bien ambos comparten los vocablos EXPO y AGRO, en
cada una de las marcas se encuentran en posiciones contrarias, lo que le
confiere a cada signo considerado en su conjunto, una visualizacion y
pronunciacion unica y suficientemente distintiva.

Vistos en conjunto, los signos poseen evidentes distinciones de caracter
gréfico. Nétese, por ejemplo, que la etiqueta de la solicitud viene acompafada
de la palabra EXPORAGRO vy al lado un circulo debajo del cual encontramos
unos trazos que asemejan unas hojas y las expresiones Corporacion
Colombia Internacional CClI, gaceta de la Corporacion Colombia Internacional.
En cambio, la etiqueta del signo opositor contiene unos recuadros dentro de

22 Cfr. Folios 8 al 13



los cuales encontramos un tractor, una vaca, y una flor) y la expresion
AGROEXPO 83. Asi mismo, difieren tanto en la forma como estan escritas
sus denominaciones como en la posicién de las mismas. En la solicitud, la
expresion EXPORAGRO viene escrita en letras convencionales e incorporada
al signo de forma horizontal, mientras que la expresion AGROEXPO 83, esta
escrita en un tipo de letra especial debajo de los recuadros, hecho que origina
una percepcion fonética distinta al momento de pronunciar los signos
cotejados.

Finalmente, la sociedad no cuenta con el monopolio sobre los conceptos
AGRO y EXPOSICION y en ese caso no se pueden establecer semejanzas
de tipo conceptual.

De lo expuesto, resulta que las marcas EXPORAGRO y AGROEXPO no
presentan semejanzas que puedan causar riesgo de confusibn o de
asociacion, coma se expuso, cada una cuenta con elementos que permiten
diferenciarlas. Por lo anterior, el consumidor no se confundiria al elegirlas en
el mercado, teniendo claro el origen o procedencia empresarial de los
productos identificados con cada una, de esta forma queda a salvo, el interés
del consumidor y no se afecta el derecho de exclusividad que el opositor tiene
sobre su marca.

Debido a la conclusién del parrafo precedente, encontramos que no es
necesario pronunciamiento alguno encaminado a demostrar la relacion de
productos o servicios. Pues, nada obsta para que coexistan dos marcas que
identifican productos o servicios conexos o incluso idénticos, si los signos son
diferentes y por ende no son susceptibles de causar riesgo de confusion o de
asociacion, tal como sucede en este caso. [...]

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Declarar infundada la oposicién mencionada en la
parte considerativa de esta resolucion.

ARTICULO SEGUNDO: Conceder el registro de la marca mixta
EXPORAGRO (segun modelo adjunto) para distinguir: publicidad; gestion de
negocios comerciales; administracion comercial; trabajos de oficina. Servicios
de la clase 35 de la Clasificacién Internacional de Niza, octava edicion

[.]



14.2. Resolucion nam. 039970 del 22 de Octubre de 200823, mediante la
cual la Jefe de la Division de Signos Distintivos confirmé la Resolucién 20087
de 19 de Junio de 2008, declarando infundada la oposicion presentada por la
demandante y concediendo el registro de la marca EXPORAGRO para
identificar servicios comprendidos en la clase 35 internacional. En ella se

indic6:

“I.]

Al estudiar los argumentos del recurrente y los motivos planteados en la
resolucion recurrida, esta Divisidn considera que el signo cuyo registro se
solicita no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad de que trata el
literal a) del articulo 136 anteriormente citado.

En efecto, los signos en estudio apreciados en conjunto de manera sucesiva y
no simultanea, no presentan similitudes susceptibles de generar confusion o
de inducir a error al consumidor, pues aunque comparten algunas letras, la
disposicién de las mismas es disimil, ya que se puede observar que ambas
marcas tienen una raiz completamente disimil EXPOR/AGRO, lo cual logra
otorgarle suficiente distintividad a cada una de las marcas. Por otra parte, el
aspecto fonético es diferente, ya que existiendo las diferencias mencionadas,
la pronunciaciéon de cada uno de los signos-resulta lo suficientemente
distintivo en cada caso como para evitar generar riesgo de confusion.

Adicionalmente, al ser la marcas de caracter mixto, las mismas contienen
elementos graficos que realzan las diferencias existentes en el caso concreto;
asi las cosas, el signo solicitado contiene la expresion EXPOAGRO y en la
parte derecha la representacion de una flor que en la parte inferior tiene las
letras CCl y las expresiones CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL.
Por su parte, la marca registrada consiste en un rombo dividido en cuatro que
en la parte superior tiene la silueta de una flor, en los laterales una cabeza de
ganado y un tractor y en la parte inferior el nimero 83 y la expresion
AGROEXPO.

Teniendo en cuenta el analisis realizado, resulta claro que las marcas objeto
de comparaciéon no tienen semejanzas que logren generar ningdn tipo de
riesgo de confusion o inducir a error a los consumidores, ya que cada una
tiene los elementos necesarios para lograr diferenciar el origen empresarial de
los productos salvaguardando el interés del consumidor y la exclusividad de
la marca opositora.

23 Cfr. Folios 14 al 17



Por lo tanto, una vez descartada la posibilidad de que exista riesgo de
confusion, resulta innecesario realizar el analisis de conexidad competitiva y
de productos, puesto que es bien sabido que dentro del mercado pueden
coexistir pacificamente marcas respecto de las cuales no hay ninguin riesgo
de confusion.

[..]
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. Confirmar la decisién contenida en la Resolucion No.
20087, de 19 de junio de 2008, proferida por la Jefe de la Division de Signos
Distintivos.

ARTICULO SEGUNDO. Conceder el recurso de apelacion interpuesto
[...]"

14.3. Resoluciéon nam. 51768 del 05 de diciembre de 200824, mediante la
cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la
Superintendencia de Industria y Comercio confirmé la Resolucion 20087 de

19 de Junio de 2008. En la resolucion se indico:

“I.]

En el presente caso, esta Delegatura, una vez cotejados los signos encuentra
que entre los mismos no se presentan semejanzas suficientes que puedan
generar confusion en el mercado, toda vez que el signo solicitado cuenta con
elementos suficientes que le brindan la distintividad requerida, la expresion
EXPORAGRO todo en forma horizontal, a su lado una gréafica que evoca una
flor compuesta por dos pétalos y un circulo en el centro, en su parte inferior la
expresion GACETA DE LA CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL,
CCl CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL, SEMBRAMOS A
COLOMBIA POR EL MUNDO, lo que en conjunto se permite claramente
diferenciar frente a la opositora la cual consiste en tres cuadrados, de los
cuales cada uno contiene un grafico diferente, una vaca, una flor, y un tractor,
y en forma oblicua la expresion AGRO EXPO acompafada del nimero 83 en
gran tamafio. Lo que en conjunto permite claramente diferenciarlas.

24 Cfr. Folios 18 al 21



Debido a la conclusion del parrafo precedente, encontramos que no es
necesario pronunciamiento alguno encaminado a demostrar la relacién de
productos o servicios

[..]
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. Confirmar la decisiéon contenida en la Resolucion N°
20087 de 19 de junio de 2008, proferida por la Jefe de la Division de Signos
Distintivos.

[.]

El problema juridico

15. Corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, la contestacion
de la demanda y la Interpretacion Prejudicial, determinar si la marca mixta
EXPORAGRO registrada por la demandante, para identificar productos de la
clase 35 de la Clasificacion Internacional de Niza, tiene distintividad
extrinseca y, por tanto, es susceptible de registro marcario o, si se encuentra
incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del articulo 136
de la Decision 486, por existir riesgo de confusion o de asociacion con la
marca mixta AGROEXPO registrada previamente a favor de la demandante,
para distinguir productos de la misma clase de la Clasificacion Internacional

de Niza.
16. En este orden de ideas, la Sala determinara si hay lugar o no 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



17. 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 Decisién 486 de 20002°

de la Comision de la Comunidad Andina.?’

% E| “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 esté en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que esta produciendo efectos
juridicos respecto de nuestro Estado.

26 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 establecid la obligaciéon 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 Comisién 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, Perd, la Comision del Pacto
Andino aprobd la Decisidon 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicacién de las
Normas sobre Propiedad Industrial”;

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

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

iv) Posteriormente, la Comision del Acuerdo de Cartagena expidié la Decisién 344 de 21 de
octubre de 1993, denominada “Régimen Comun sobre Propiedad Industrial”, la cual empezdé
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 monopolio de importacion que anteriormente se negaba y
eliminar la licencia obligatoria por cinco afios a partir del otorgamiento de la patente; y

v) La Comisién de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las
normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decision 344 de 1993, profirié la Decision
486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen comn sobre propiedad industrial
previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los



Principios y caracteristicas del Derecho Comunitario Andino

18. 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.

19. 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 prevalente?®
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.

20. 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?°.

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.

27 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.

28 E| principio de primacia o prevalencia del ordenamiento juridico andino sobre las normas
nacionales, se incluyé 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 [...]".

29 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.



21. En relacion con el principio de la aplicaciéon 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.

22. 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 6rganos de la organizacidon internacional, en especial, ante el

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

La interpretacion prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad

Andina3?!

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

31 El Tribunal de Justicia, se cre6 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



23. 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?

24. 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.

25. En el Capitulo Il del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en
la Secciodn 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,
con el fin de asegurar su aplicacion uniforme en el territorio de los paises

miembros [...]".

26. 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

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 estd en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que esta
produciendo efectos juridicos respecto de nuestro Estado.

32 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 interpretacién prejudicial.



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 [...]".

27. 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 suspendera el procedimiento y solicitara directamente de oficio o a

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

28. En el articulo 34 se establece que “[...] El 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 [...]".

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

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

Interpretacion Prejudicial 215-1P-2015 de 8 de octubre de 2015

30. La Sala procede a destacar las conclusiones de la Interpretacion
Prejudicial®:

“l[...] PRIMERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso
en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relacion con
éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje 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
publico a error, de donde resulta que no es necesario que el signo

33 Cfr. Folios 174 a 182



solicitado para registro induzca a confusion a los consumidores sino que
es suficiente la existencia del riesgo de confusion o de asociacion para
que se configure la prohibicion de irregistrabilidad. Corresponde a la
Administracion y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de
confusibn o de asociacion sobre la base de principios y reglas
elaborados por la doctrina y la jurisprudencia sefialados en la presente
interpretacion prejudicial y que se refieren basicamente a la identidad o
a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los servicios
que éstos amparan. La similitud ideolégica se produce entre signos que
evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o
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.

SEGUNDOQO: Si al comparar signos mixtos se determina que predomina
el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de estos signos
aplicando las reglas que para ese propdsito ha establecido la doctrina;
y, Si por otro lado, predomina el elemento gréfico frente al denominativo,
no habria, en principio, lugar al riesgo de confusion entre los signos,
pudiendo éstos coexistir pacificamente en el ambito comercial.

TERCERO: Una marca que contenga una particula o una expresiéon de
uso comun no puede impedir su inclusibn en marcas de terceros. El
titular de una marca con un elemento de uso comun sabe que tendra
que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar
en el futuro. El Juez consultante debe determinar, primero si el signo
opositor esta conformado por particulas de uso comin AGRO y EXPO y
si el signo EXPORAGRO (mixto) estd compuesto por dos particulas de
uso comun: EXPOR y AGRO o si dichas particulas al unirse forman una
palabra de uso comun: EXPORAGRO, en ambos casos se debera
realizar un analisis especial de los signos conformados por particulas de
uso comun y se debera verificar si el signo solicitado en su conjunto
tiene la suficiente distintividad con relacion a los servicios de la Clase 35
de la Clasificacion Internacional de Niza, tomando en cuenta, ademas,
la parte mixta del signo.

CUARTO: El Juez consultante debera determinar si existe conexién

competitiva entre los servicios que distinguen los signos en conflicto, de
conformidad con lo desarrollado en la presente providencia. [...]"

Anédlisis del caso concreto

31. Corresponde a esta Sala determinar la legalidad de los actos
administrativos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio



por medio de los cuales concedi6 el registro de la marca mixta
EXPORAGRO para identificar productos en la clase 35 de la Clasificacion
Internacional de Niza, solicitada por la demandante, para lo cual estudiara, si
la marca mencionada posee distintividad extrinseca y, por tanto, es
susceptible de registro marcario o, si se encuentra incursa en la causal de
irregistrabilidad prevista en el literal a) del articulo 136 de la Decision 486,
por existir riesgo de confusion o de asociacidbn con la marca mixta
AGROEXPO registrada previamente a favor de la demandante, para
distinguir productos de la misma clase de la Clasificacion Internacional de
Niza.

32. La demandante, en su libelo, considera que los actos administrativos
demandados son nulos, en tanto que la demandada concedio, el registro de
la marca mixta EXPORAGRO para identificar productos de la clase 35 de la
Clasificacion Internacional de Niza, a pesar de la existencia del registro para

la marca AGROEXPO de propiedad de la demandante.

33. La Sala precisa que de la marca mixta solicitada y la marca registrada,

respecto de las cuales se realizard el estudio de semejanza vy

confundibilidad, son como se muestran a continuacion:

MARCA SOLICITADA3%* MARCA REGISTRADA

34 La presenta marca solicitada obtuvo el registro.



porag ro

s0a Coloembin Tntecnucional

Gaceta de Ja Corpors Sernnanas 3 Cobamia e

%

M e

Titular:
Corporacion Colombiana
Internacional

Titular:
Corporacion de Ferias y Exposiciones S.A.
Usuario Operador Zona Franca

Clase 35: “servicios de publicidad,
gestiéon de negocios comerciales,
administracion comercial, trabajos de
oficina”

Clase 42: “servicios destinados a la
organizacion de ferias y exposiciones en el
campo agropecuario y agroindustrial’*=¢;
Clase 35: “gestion de negocios comerciales,
administracién comercial, realizacion de
eventos finales y encuentros de negocios”®’;
"publicidad, gestion de negocios
comerciales; administracion comercial;
trabajos de oficina”®,

“eventos feriales y encuentros de negocios™®

35 Certificado nim. 119280

36 Servicios comprendidos en la clase 42 del decreto 755 de 1972.

87 Certificado nim. 367339
38 Certificado nim. 152374
39 Certificado nim. 152374




34. Precisado lo anterior, la Sala procederd a realizar a continuacion el
estudio de los cargos por violacion de los articulos 134 y 136, literal a), de la
Decision 486.

Cargo de nulidad por la violacion de los articulos 134 y 136, literal a), de

la Decision 486

35. Visto el articulo 134 de la Decision 486 de 2000, puede constituir marca
cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el

mercado y que sea susceptible de representacion grafica.

36. Visto el articulo 136, literal a), de la Decision 486 de 2000, para la
configuracion de la causal de irregistrabilidad, es necesario que entre la
marca solicitada y la marca registrada previamente se genere un riesgo de
confusién o asociacién derivado del cumplimiento de dos supuestos, en
primer término, la marca solicitada debe ser idéntica o semejante a una
marca anteriormente solicitada a registro o registrada a favor de un tercero y,
en segundo término, debe existir una identidad o conexién entre los
productos o servicios que pretende identificar cada una de las marcas. En
caso que no se cumpla el supuesto de la identidad o semejanza no sera

necesario analizar el supuesto relativo a la conexidad competitiva.

37. Mientras que el articulo 134 de la Decision 486 de 2000 se refiere a la
aptitud individualizadora de la marca, es decir, a su distintividad intrinseca, el
articulo 136 de la misma Decision, se refiere a la distintividad extrinseca que

busca impedir el riesgo de confusion y de asociacion frente a otros signos.



38. Sobre los riesgos en mencion, el Tribunal Andino de Justicia sostuvo en
la Interpretacion Prejudicial lo siguiente: “[...] El riesgo de confusion o de
asociacion, es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto
piense que esta adquiriendo otro (confusion directa), o que piense que dicho
producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee
(confusion indirecta). El riesgo de asociacion es la posibilidad de que el
consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen
empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho
producto y otra empresa tienen una relacién o vinculacion econdmica”.
(Proceso 70-1P-2008. interpretacion prejudicial de 2 de julio de 2008,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648, de 21 de
agosto de 2008. Marca: "SHERATON") [...]™O.

39. Asimismo indicé los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de
confusién entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una

de ellos ampara:

“[..] 28. [...] (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también
entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los
signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) 0 semejanza entre
los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) 0 semejanza entre
aquellos y también semejanza entre éstos. [...]"*

Andlisis de los supuestos normativos

40. Precisado lo anterior, la Sala procede a realizar el estudio de los dos
requisitos que exige la norma comunitaria para la configuracion de la causal
de irregistrabilidad, esto es, si existe identidad o semejanza entre las marcas
cotejadas, y en dado caso, si se da una identidad o conexion entre los

productos o servicios que pretenden identificar.

40 Cfr. Folio 176
41 Cfr. Folio 177



Primer supuesto: ldentidad o semejanza entre las marcas

41. Para determinar la identidad o grado de semejanza entre las marcas
cotejadas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la
Interpretacion Prejudicial indicé que la similitud puede darse desde el ambito

fonético, ortogréfico, figurativo y conceptual:

“[...] 34. La similitud ortografica se presenta por la coincidencia de
letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales
letras, su longitud, o la identidad de sus raices o terminaciones,
pudieran aumentar el riesgo de confusion.

35. La similitud fonética, se da 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 ténica o de la
coincidencia en las raices o terminaciones. Sin embargo, deben
tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la
percepcion por los consumidores de las letras que integran los
signos, al ser pronunciadas, variara segin su estructura grafica y
fonética.

36. La similitud ideolégica, se produce entre signos que evocan la
misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o 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. [...]"*.

42. La Sala, observa que la marca solicitada y la marca registrada son mixtas
y adelantara el analisis siguiendo los criterios que establece la Interpretacion

Prejudicial:

“[...] 41. En efecto, el Tribunal ha manifestado que, “en el analisis de
una marca mixta hay que fijar cual es la dimension mas caracteristica
que determina la impresion general que (...) suscita en el consumidor
(...) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimension,
la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del
consumidor y que, por lo mismo, determina la impresién general que

42 Cfr. Folio 177



el signo mixto va a suscitar en los consumidores”. (Fernandez-
Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial
Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239). [...]"*

43. Al respecto la Sala considera que la dimensidbn mas caracteristica de la
marca solicitada y la marca registrada, esto es, el elemento predominante, es
en ambos casos el elemento denominativo, EXPORAGRO y AGROEXPO,
por ser el que mayor influencia e impacto tiene en la mente de los
consumidores y, por ello, corresponderia realizar el cotejo marcario sobre los

elementos denominativos.

44. Sin embargo, la Sala evidencia que, en este caso, el elemento
denominativo predominante de la marca solicitada y la marca registrada se
compone de particulas inapropiables y de uso comun que, de acuerdo con
las reglas de cotejo, deben excluirse de la comparacién. Por ello, en
aplicacién a lo que constituye una excepcion al principio del cotejo de las
marcas, la Sala atendera a su vision de conjunto para buscar y analizar
cudles elementos adicionales y diferentes son los que, de ser el caso, le
confieren distintividad al signo solicitado, que le permita a los consumidores

distinguir las marcas. Asi se indica en la Interpretacién Prejudicial:

[...] 49. Al efectuar el examen de signos de uso comun, no deben
tomarse en cuenta las particulas o palabras de uso general o comun;
ésta es una excepcioén al principio de que el cotejo de las marcas
debe realizarse atendiendo a una simple vision de los signos que
se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. En el
caso de las particulas o palabras de uso comun, la distintividad se
busca en el elemento diferente que integra el signo y en la
condicion de signo de fantasia del conjunto de la marca. [...J™4.
(Destacado de Sala)

43 Cfr. Folio 178
44 Cfr. Folio 179.



45. Corresponde a la Sala comparar las marcas en su conjunto, realizando
una comparacion detallada de cada uno de los elementos denominativos,
graficos y de disefio que conforman la marca solicitada y la marca registrada
con el fin de analizar si las diferencias son significativas y, por lo tanto, no

existe riesgo de confusion o asociacion para los consumidores.

46. Visto el articulo 1774° de la Ley 1564 de 12 de julio de 201245, sobre la
prueba de las normas juridicas, la Sala, con el fin de obtener elementos
adicionales de analisis probatorio, consulté la base de datos publica de
registros marcarios de la demandada para verificar las condiciones en las
cuales se otorgd el derecho sobre la marca opositora AGROEXPO,
concedida mediante la Resolucién nim. 1809 de 6 de abril de 1987, para
identificar productos de la Clase 42 de la Clasificacion Internacional de Niza.
Al respecto la Sala pudo determinar que la solicitud de dicha marca no
enfrentd oposicién alguna y que su registro se concedié6 como un todo,
incluido el elemento denominativo AGROEXPO, razon por la cual habra de

compararse en su conjunto frente a la marca mixta EXPORAGRO.

47. La demandada, al comparar la marca solicitada frente a la marca
registrada en la Resolucién nim. 20087 del 19 de junio de 2008*" describid

sus diferencias de la siguiente manera:

“[...] La Division luego de analizar los argumentos del opositor y con base en
los criterios jurisprudenciales y doctrinarios de confundibilidad considera que
el signo EXPORAGRO y la marca opositora AGROEXPO, no presentan
semejanzas que generen confusion directa o indirecta luego de un primer

45 “...] Articulo 177. Prueba de las normas juridicas. El texto de normas juridicas que no tengan alcance nacional y el de las leyes
extranjeras, se aducird en copia al proceso, de oficio o a solicitud de parte [...]. Estas reglas se aplicaran a las resoluciones, circulares y
conceptos de las autoridades administrativas. Sin embargo, no serd necesaria su presentaciéon cuando estén publicadas en la pagina web de
la entidad publica correspondiente [ i _]”_

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

47 Cfr. Folios 8 al 13



impacto general. Si bien ambos comparten los vocablos EXPO y AGRO, en
cada una de las marcas se encuentran en posiciones contrarias, lo que le
confiere a cada signo considerado en su conjunto, una visualizacién y
pronunciacion unica y suficientemente distintiva.

Vistos en conjunto, los signos poseen evidentes distinciones de caracter
gréfico. Nétese, por ejemplo, que la etiqueta de la solicitud viene acompafiada
de la palabra EXPORAGRO y al lado un circulo debajo del cual encontramos
unos trazos que asemejan unas hojas y las expresiones Corporacion
Colombia Internacional CCl, gaceta de la Corporacion Colombia Internacional.
En cambio, la etiqueta del signo opositor contiene unos recuadros dentro de
los cuales encontramos un tractor, una vaca, y una flor) y la expresion
AGROEXPO 83. Asi mismo, difieren tanto en la forma como estan escritas
sus denominaciones como en la posicién de las mismas. En la solicitud, la
expresion EXPORAGRO viene escrita en letras convencionales e incorporada
al signo de forma horizontal, mientras que la expresion AGROEXPO 83, esta
escrita en un tipo de letra especial debajo de los recuadros, hecho que origina
una percepcion fonética distinta al momento de pronunciar los signos
cotejados.

Finalmente, la sociedad no cuenta con el monopolio sobre los conceptos
AGRO y EXPOSICION y en ese caso no se pueden establecer semejanzas
de tipo conceptual.

De lo expuesto, resulta que las marcas EXPORAGRO y AGROEXPO no
presentan semejanzas que puedan causar riesgo de confusion o de
asociacion, coma se expuso, cada una cuenta con elementos que permiten
diferenciarlas.

[.]

48. La Resolucion nim. 039970 del 22 de Octubre de 2008“8 reiter6 la

ausencia de confusion en los siguientes términos:

o]

al ser la marcas de caracter mixto, las mismas contienen elementos graficos
gue realzan las diferencias existentes en el caso concreto; asi las cosas, el
signo solicitado contiene la expresion EXPOAGRO y en la parte derecha la
representacion de una flor que en la parte inferior tiene las letras CCl y las
expresiones CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL. Por su parte, la
marca registrada consiste en un rombo dividido en cuatro que en la parte

48 Cfr. Folios 14 al 17



superior tiene la silueta de una flor, en los laterales una cabeza de ganado y
un tractor y en la parte inferior el nUmero 83 y la expresion AGROEXPO

[.]
49. La Resolucién nim. 51768 del 05 de diciembre de 2008%°, expedida por

el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la
Superintendencia de Industria y Comercio, confirmé la registrabilidad de la

marca solicitada indicando:

1.1

la expresion EXPORAGRO todo en forma horizontal, a su lado una gréafica
que evoca una flor compuesta por dos pétalos y un circulo en el centro, en su
parte inferior la expresion GACETA DE LA CORPORACION COLOMBIA
INTERNACIONAL, CCI CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL,
SEMBRAMOS A COLOMBIA POR EL MUNDO, lo que en conjunto se permite
claramente diferenciar frente a la opositora la cual consiste en tres cuadrados,
de los cuales cada uno contiene un gréfico diferente, una vaca, una flor, y un
tractor, y en forma oblicua la expresion AGRO EXPO acompafiada del
namero 83 en gran tamafio. Lo que en conjunto permite claramente
diferenciarlas

[.T"

50. Al hacer una comparaciéon detallada de cada una de las diferencias de

conjunto entre las marcas cotejadas, la Sala identifica las siguientes:

MARCA SOLICITADAS® MARCA REGISTRADA

49 Cfr. Folios 18 al 21
%0 | a presente marca solicitada obtuvo el registro.



Exporagro &

__ceIs

Gaceta de Ja Corpor latecn

-El elemento denominativo Exporagro se
presenta como una sola palabra; estd ubicada
en la parte superior izquierda del conjunto y
se presenta con orientacién horizontal.

- Exporagro inicia con mayuscula y el resto de
letras se presenta en minuscula; la letra es
de color azul.

-En la parte inferior del término Exporagro se
encuentra un rectangulo de fondo color
ladrillo y letras blancas en el que se lee
“Gaceta de la Corporacién Colombia
Internacional”.

- Al lado derecho del conjunto de Exporagro y
del rectangulo en el que se lee “Gaceta de la
Corporacion  Colombia Internacional” se
observa un logo que semeja la forma de una
flor cuya parte superior es de color rojo, y la
parte inferior consiste en dos pétalos de color
amarillo y azul y rojo.

- Debajo de la flor tricolor aparece la sigla CCl
en mayuscula sostenida y en color negro. Al
lado aparece la frase CORPORACION
COLOMBIA  INTERNACIONAL, como un
indicador de origen empresarial. Las tres
palabras se presentan cada una debajo de la
otra, en mayuscula sostenida y en color
negro.

- Debajo del conjunto de la sigla CCl y la frase
mencionada se presenta la frase publicitaria
“Sembramos a Colombia por el mundo”.

- El conjunto se presenta con una orientacién
horizontal.

-El elemento denominativo AGRO EXPO
estd conformado por dos palabras que se
presentan una debajo de la otra; estd
ubicado en la parte media izquierda del
conjunto 'y se presenta con una
orientacion diagonal.

-AGRO EXPO se presenta en mayuscula
sostenida y en color negro.

-Junto a las palabras AGRO y EXPO se
presenta el nimero 83, que en tamafio es
el elemento de mayor predominancia en el
conjunto. Y bajo el nimero, en caracteres
pequefios en color negro, aparece la
palabra BOGOTA y debajo la fecha “Julio 1
— 10 de 1983".

-Este conjunto de los términos AGRO vy
EXPO y el numero 83 se encajan dentro de
un cuadrado de fondo rojo, formado por
tres secciones adicionales a esta. Las tres
secciones adicionales incluyen una figura
de una vaca, una flor y un tractor, todas en
fondo blanco.

- Bajo este conjunto aparecen varias
palabras algunas de las cuales estdn
cortadas: “TERNACIONAL”;

“AGROPECUARIA Y DE”; “IN”; “ganizada
por”.

- Debajo del conjunto anterior, se presenta
un logo conformado por las letras “cfe” y
la palabra CORFERIAS, como un indicador
de origen empresarial.

-El  conjunto se presenta
orientacion diagonal.

con  una




51. La Sala concluye, a partir de la comparacién realizada, que existen
diferencias significativas entre las marcas analizadas en conjunto,
particularmente por la inclusion del origen empresarial de los servicios que
anula todo riesgo de asociacion. En el caso de la marca solicitada:
CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL, la sigla CCl y su logo. En el
caso de la marca registrada: CORFERIAS, la sigla CFE y su logo.

52. Corolario de lo anterior, las semejanzas en los elementos denominativos,
que en todo caso son términos inapropiables, se anulan con los elementos
denominativos adicionales que informan sobre el origen empresarial de los

servicios y con los elementos gréaficos, de color y de disefio.

53. Asi las cosas, la Sala evidencia que la marca solicitada tiene la
distintividad extrinseca requerida para ser diferenciado e individualizado de la
marca registrada bajo la titularidad de la demandante, lo que anula todo
riesgo de confusion y de asociacién por cuanto el consumidor podra distinguir
la marca solicitada de la marca registrada y su origen empresarial. Por lo
anterior, la Sala desestimard los argumentos de la demandante de que,
existe confundibilidad fonética, ortografica y visual entre las marcas
EXPORAGRO y AGROEXPO.

Segundo supuesto: conexidad competitiva entre productos y servicios

54. La Sala encuentra que dado que no existe identidad o similitud entre las
marcas cotejadas de la que se pueda inferir riesgo de confusion o asociacion
para el consumidor, resulta innecesario analizar el segundo supuesto del

articulo 136, literal a), de la Decision 486 de 2000 relativo a la conexidad de



los productos o servicios que identifican las marcas en conflicto. Asi lo ha

reiterado esta Seccion’';

“[...] Por dltimo, cabe precisar que si bien es cierto que los signos en
disputa distinguen los mismos servicios, asi como productos
relacionados, [...] también lo que es que no se presenta la posibilidad de
que el consumidor pueda confundirse acerca de las clases de productos
en disputa o de su origen empresarial, habida cuenta de que la marca
cuestionada se encuentra acompafada de otro elemento diferente que
contribuye a diferenciarla de las otras marcas previamente registradas.

[.]

55. La Sala concluye, con base en todo lo anterior, que los actos
demandados no vulneran los articulos 134 y 136 literal a) de la Decision 486
de 2000, motivo por el cual los cargos estudiados no tiene vocacion de

prosperidad.

Conclusioén

56. La Sala encontré que no se configura una similitud confundible entre la
marca solicitada EXPORAGRO y la marca previamente registrada
AGROEXPO, razon por la cual, la Sala se abstuvo de analizar la conexidad
entre los servicios amparados. Por lo anterior, la Sala considera que no se
configura la causal de irregistrabilidad establecida en el articulo 136, literal a),
de la Decisién 486 y, por ende, la marca solicitada y la marca registrada

pueden coexistir pacificamente en el mercado.

57. Asi las cosas, ante la carencia de vocacion de prosperidad de los cargos

endilgados en la demanda, toda vez que se demostré6 que la marca

51 Sentencia 5 de mayo de 2016, Rad.: 2009 — 00169. Magistrada Ponente: doctora Maria
Elizabeth Garcia Gonzalez. En igual sentido, la Seccion Primera del Consejo de Estado se
ha pronunciado a través de las sentencias de 10 de marzo de 2016, Rad.: 2009 — 00172, 5
de mayo de 2016, Rad.: 2009 — 00169; 16 de junio de 2016, Rad.: 2009 — 00171, 12 de
octubre de 2017, Rad.: 2009 — 00168.



EXPORAGRO es susceptible de ser registrada, se mantiene incélume la
presuncion de legalidad que ampara los actos administrativos demandados vy,

en consecuencia, la Sala habra de negar las suplicas de la demanda.

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

la Republicay por autoridad de la Ley,

Ill. RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones

expuestas en la parte motiva de la presente sentencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la decisién al Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el articulo 128 de la

Decisiéon 500 de la Comisién de la Comunidad Andina.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaria de la Seccién Primera del Consejo de
Estado que, una vez en firme esta sentencia, se 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 sesion de la fecha.
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