Radicacién: 11001-03-24-000-2011-00389-00
Demandante: CMPC MADERAS S.A.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA

Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LOPEZ

Bogota D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintidds (2022)

Radicacion: 11001-03-24-000-2011-00389-00

Actor: CMPC Maderas S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio - SIC
Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Tema: No incurren en nulidad las resoluciones acusadas

que negaron el registro de la marca cuestionada,
“S SELEX THE CMPC PLYWOOD ALWAYS
RELIABLE”, por cuanto se evidencié que frente a
la marca existente “SELEX” existe riesgo de
asociacion, debido a que el consumidor podria
errobneamente pensar que los productos vy
servicios identificados con esas marcas son del
mismo empresario.

SENTENCIA UNICA INSTANCIA

La Sala decide en Unica instancia la demanda presentada por la sociedad
CMPC Maderas S.A., en ejercicio de la accion de nulidad y restablecimiento
del derecho establecida en el articulo 85 del Cddigo Contencioso
Administrativo CCA, contra las resoluciones niumeros 14115 de 22 de
marzo de 2011, 26480 de 23 de mayo de 2011 y 34181 de 24 de junio
de 2011, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio,
mediante las cuales, respectivamente, i) se negd el registro de la marca
mixta S SELEX THE CMPC PLYWOOD ALWAYS RELIABLE, solicitada
por la sociedad CMPC Maderas S.A., para identificar productos de la Clase
19 de la Clasificacién Internacional de Niza, ii) se resolvié el recurso de
reposicion interpuesto en contra del anterior acto, confirmandolo vy, iii) se
resolvid el recurso de apelacién interpuesto, confirmando las anteriores

decisiones.
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I.- ANTECEDENTES
1. La demanda

La sociedad CMPC Maderas S.A., a través de apoderado, presento
demanda en ejercicio de la accién de nulidad y restablecimiento del
derecho del articulo 85 del Cddigo Contencioso Administrativo, para que

la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes:

1.1. Pretensiones

"3.1. Sirvase declarar la NULIDAD de la resolucién 14115 de 22 de marzo de 2011,
proferida por la Divisidon de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria
y Comercio dentro del expediente administrativo No. 10-73328, donde se negd de
oficio el registro de la marca mixta S SELEX THE CMPC PLYWOOD ALWAYS
RELIABLE en clase 19 internacional solicitada por la sociedad actora CMPC
MADERAS S A.

3.2. Sirvase declarar la NULIDAD de la resolucion 26480 de 23 de mayo de 2011,
proferida por la Division de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria
y Comercio dentro del expediente administrativo No. 10-73328, por medio de la
cual se resolvid el recurso de reposicion interpuesto contra la resolucion 14115 de
22 de marzo de 2011, confirmando la decision de negar el registro solicitado

3.3. Sirvase declarar la nulidad de la resolucién 34181 de 24 de junio de 2011,
proferida por la Delegatura para la Propiedad Industrial dentro del expediente
administrativo No. 10-73328 por medio de la cual se resolvié el recurso de
apelacion interpuesto contra la resoluciéon 14115 de 22 de marzo de 2011,
confirmando la decisidn inicial de negar el registro de la marca mixta S SELEX THE
CMPC PLYWOOD ALWAYS RELIABLE en clase 19 internacional solicitada por la
sociedad actora.

3.4. Como consecuencia de lo anterior, para resarcir el dafio causado y como
restablecimiento del derecho, solicito se ORDENE a la Superintendencia De
Industria y Comercio conceder el registro de la marca mixta S SELEX THE CMPC
PLYWOOD ALWAYS RELIABLE para identificar productos incluidos en la clase 19 de
la clasificacion internacional de Niza, a nombre de la sociedad CMPC MADERAS S.A.

3.5. En concordancia con las anteriores declaraciones, 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 publicacion en la Gaceta de la
Propiedad Industrial.

3.6. Igualmente, 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 resolucion en la cual se adopten las medidas necesarias para su
cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 176 del Cddigo
Contencioso Administrativo.

3.7. Finalmente, solicito que se condene en costas y agencias en derecho a la
entidad demandada. ™

! Folios 29 a 30 del cuaderno No. 1 del expediente.
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1.2 Los actos acusados

Se procede a transcribir los apartes mas relevantes de los actos acusados,

sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada uno de los cargos.

1.2.1 Resolucion 0014115 del 22 de marzo de 2011

"REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION No:0014115
Por la cual se niega un registro
Rad. N° 10 73328

LA DIRECTORA DE SIGNOS DISTINTIVOS
en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Por escrito presentado el 18 de Junio de 2010, la sociedad CMPC
MADERAS S.A, solicité el registro de la marca S SELEX THE CMPC PLYWOOD
ALWAYS RELIABLE (MIXTA), para distinguir productos comprendidos en la clase
19 de la Clasificacion Internacional de Niza.

SEGUNDO: Publicado el extracto en la Gaceta de la Propiedad Industrial No.
620, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

1. Examen de registrabilidad

Atendiendo a las disposiciones establecidas en la Decision 486 de la Comunidad
Andina, encontramos que, de conformidad con el articulo 150 de aquella, es deber
de la oficina realizar el estudio de registrabilidad de un signo teniendo en cuenta
todas y cada una de las causales de irregistrabilidad en ella contempladas aun en
el evento de que se hubiesen presentado oposiciones

2. Irregistrabilidad por confundibilidad

Norma aplicable

De conformidad en lo establecido en el literal a) del articulo 136 de la Decision
486 de la Comision de la Comunidad Andina, no se pueden registrar como marca
los signos que “"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 una marca
pueda causar un riesgo de confusion o asociacion.

3. El caso concreto

Vistos los registros de la Propiedad Industrial, se observa el siguiente registro
marcario
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No Signo " Titulares Expediente Clase Tipo Certificado VugencléuEgut‘aﬁ?J” T
Niza “ i
: . |

1 SELEX 1-FINMECCANICA - SOCIETA 05102978 837 NO 316232 30/05/2016 CONCESION

PER AZIONI L,

Los signos a confrontar son los siguientes:

Signo solicitado Marca registrada

R s

R TE
——

Se!"“”"’” SELEX

he cm DG REY WO

)

En el presente caso, nos encontramos frente a dos marcas, una
denominativa y otra mixta, para lo cual habremos de tener presente que en
su comparacién debe determinarse si en la marca mixta predomina el
elemento verbal o el gréfico, de ser determinante el elemento
denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas
que para ese propdsito ha establecido la doctrina,; si por el contrario, en ella
predomina el elemento gréafico, en principio, no habria lugar a la confusion
entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacificamente en el ambito
comercial.

Fernandez Novoa ofrece al respecto los siguientes criterios, elaborados en
torno a la comparacion de signos denominativos:

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

(...) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando
la silaba tonica de las mismas ocupa la misma posicion y es idéntica o
muy dificil de distinguir.

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

(...) en el andlisis de las marcas denominativas hay que tratar de
encontrar la dimension mas caracteristica de las denominaciones
confrontadas: la dimension que con mayor fuerza y profundidad
penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la
impresion general que la denominacion va a suscitar en los
consumidores”.
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Antes de entrar a realizar el examen de registrabilidad de los signos se
hace necesario establecer cual de los elementos constitutivos del signo
solicitado es el que predomina, Para el caso que nos ocupa, es el nominativo
S SELEX THE CMPC PLYWOOD ALWAYS RELIABLE, por lo cual el examen
de registrabilidad se realizard con base en los criterios establecidos por la
jurisprudencia y doctrina para esta clase de signos.

Asi las cosas, la Direccion al analizar los signos cotejados encuentra que los
mismos cuentan con una estructura fonética y ortografica similar, siendo
efecto de la reproducciéon de la expresion S SELEX THE CMPC PLYWOOD
ALWAYS RELIABLE en el signo solicitado en registro, hasta el punto de
generar confusion, motivo por el cual dicho signo requiere de la presencia
de elementos adicionales que permitan su individualizacion, y en el presente
asunto, es claro que la adiciéon de las expresiones THE CMPC PLYWOOD
ALWAYS RELIABLE y los elementos graficos simplemente podrian inducir al
consumidor a pensar que se trata de una modificacion de la marca
previamente registrada, maxime si se tiene en cuenta que ambos signos
derivan su fuerza distintiva de esta expresion SELEX, por su ubicacion y
tamafo dentro de cada conjunto.

Ahora bien, el signo solicitado a registro pretende identificar: "madera
terciada, madera terciada para la construccion, paneles de madera terciada
para la construccion, muebleria y otros usos industriales, elementos de
construccion hechos de madera terciada" productos comprendidos en la
clase 19 de la Clasificacion Internacional de Niza.

A su vez, la marca registrada identifica: ''construccién; reparacion;
servicios de instalacion" servicios comprendidos en la clase 37 de la
clasificacion internacional de Niza.

De lo anterior bien puede colegirse que el signo solicitado en registro
pretende distinguir productos relacionados competitivamente con los
servicios distinguidos por la marca previamente registrada, debido a que
esta ultima comprende esencialmente los servicios prestados por
empresarios o subcontratistas en el campo de la construccion tales como las
de los pintores, los fontaneros, instaladores de calefaccion o cejadores y
los productos identificados por la marca solicitada constituyen
principalmente algunos de los materiales necesarios para ejecutar y
materializar los servicios anteriormente mencionados, razén por la que de
permitirse el registro del signo solicitado, el consumidor no dispondria de
los elementos necesarios y suficientes que le permitan diferenciar, en
primera instancia el producto y en segundo lugar, el origen empresarial de
uno y otro, presupuesto este indispensable de registrabilidad.

En conclusion, el signo respecto al cual se solicita el registro, se encuentra
incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el articulo 136
literal a) de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto este Despacho,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el registro de la marca S SELEX THE CMPC
PLYWOOD ALWAYS RELIABLE (MIXTA), tramitada bajo el expediente de la
referencia, para distinguir: "madera terciada, madera terciada para la construccion,
paneles de madera terciada para la construccion, muebleria y otros usos
industriales, elementos de construccion hechos de madera terciada", productos
comprendidos en la clase 19 de la Clasificacion internacional de Niza, solicitado por
la sociedad CMPC MADERAS S.A, por las razones expuestas en la parte motiva de
la presente resolucion.
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ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente esta resolucion al doctor
MAURICIO PINZON PINZON, apoderado de la sociedad solicitante del registro
marcario o a quien haga sus veces, entregando copia de la misma y advirtiendo
que contra ella proceden los recursos de reposicion ante la Directora de Signos
Distintivos y el de apelacion ante el Superintendente Delegado para la Propiedad
Industrial, los cuales deberan interponerse dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a su notificacion.

ARTICULO TERCERO: En firme esta resolucion archivese el expediente.”

1.2.2 Resolucion 26480 del 25 de mayo de 2011

"REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION No: 26480
Por la cual se resuelve un recurso de reposicion

Rad. N° 10 73328

LA DIRECTORA DE SIGNOS DISTINTIVOS
en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado ante esta Superintendencia dentro del
término y con el lleno de los requisitos de ley, el doctor MAURICIO PINZON PINZON,
actuando como apoderado de la sociedad solicitante CMPC MADERAS S.A.,
interpuso recurso de reposicion y en subsidio de apelacion en contra de la
decision contenida en la resolucion No. 14115 de 22 de marzo de 2011, mediante
la cual la Direcciéon de Signos Distintivos negd el registro del signo S SELEX THE
CMPC PLYWOOD ALWAYS RELIABLE (MIXTA}, para distinguir productos
comprendidos en la clase 19 de la Clasificacion Internacional de Niza con
fundamento en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a} del articulo
136 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina.

El objeto del recurso es que se revoque la decision y se fundamenta de la siguiente
manera:

"...)

Haciendo uso legitimo de nuestro recurso de reposicion,
consideramos que el signo S SELEX THE CMPC PLYWOOD ALWAYS
RELIABLE solicitado por nuestro cliente y la marca SELEX
previamente registrada en la clase 37 pueden coexistir en el
mercado sin ningun problema debido a que estos productos
a identificar por parte de mi representada estan limitados a
productos delimitados de la clase 19, mientras que los de la marca
registrada son para la clase 37. Por lo que en este evento no
puede la Superintendencia desconocer que dicha limitacion,
ayudara a que el consumidor de este tipo de productos no caiga en
riesgo de confusion.

Contrario a lo establecido por esta entidad, consideramos que
entre los signos aca enfrentados se presentan mas diferencias que
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semejanzas, que le permitirian al consumidor diferenciar los signos
con total tranquilidad al encontrarlos en el mercado.

(..)

Con tan solo mirar en conjunto los signos S SELEX THE CMPC
PLYWOOD ALWAYS RELIABLE y SELEX se pueden apreciar diferencias
sustanciales, por lo que no se puede desconocer que las expresiones
S SELEX THE CMPC PLYWOOD ALWAYS RELIABLE y SELEX son
diferentes, y que por ende en este caso la Superintendencia debio
examinar la marca registrada en su conjunto, es decir teniendo en
cuenta que el signo solicitado no consta solo de la expresion SELEX
sino que esta es solo una expresion de las 7 que componen el signo

(...)

Adicionalmente, es muy importante resaltar el hecho que, contrario a
lo afirmado por la Superintendencia de Industria y Comercio, los
productos de la clase 19 aqui establecidos se encuentran limitados
a ésta, por lo que acudiendo al principio de especialidad, no es posible
que se niegue el registro de la marca de mi representada basado en
la similitud de una marca que no pertenece a la misma clase de la
solicitada. Es por esto que no existe una relacion COMPETITIVA que
pueda impedir que los signos S SELEX THE CMPC PIYWOOD ALWAYS
RELIABLE y SELEX coexistan en el mercado.

(..)"

SEGUNDO.- Que para atender lo sefialado en el inciso 2 del articulo 59 del Cdédigo
Contencioso Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan
sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso en los siguientes
términos :

Irregistrabilidad de los signos por identidad o similitud
1 Norma

El articulo 136 literal a) de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad
Andina sefala que no podran registrarse como marca los signos que 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 puede causar un riesgo
de confusion o de asociacion”.

2. Concepto

La funcién principal de los signos distintivos, es la de identificar los diversos
productos, servicios o actividades econdmicas que intervienen en el mercado,
de manera tal que permita a su titular, individualizarlos frente a los de los
demas empresarios.

Para determinar si una marca es confundible con otra, tanto la jurisprudencia
como la doctrina han elaborado una serie de pautas que la administracion debe
observar al efectuar el estudio de registrabilidad, ello con el fin de establecer
si entre los signos se presenta el riesgo de confusion o de asociacion. Asi,
el riesgo de confusion, referido a la falta de claridad para poder elegir un bien
frente a otro y a la cual puede ser inducido un consumidor por no existir en el
signo la capacidad suficiente para ser distintivo, sera absoluto, cuando ademas
de que los signos presentan identidad, tienen por objeto individualizar los mismos
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productos o servicios y requerira de una mayor profundidad en el analisis de
los signos cuando entre estos existan similitudes.

De acuerdo con lo anterior, para que se genere el denominado "Riesgo de
confusion” que requiere la causal en estudio es preciso que concurran dos
circunstancias: el primer elemento hace referencia a los signos como tal, entre
los cuales debe existir identidad o semejanza de tipo visual, conceptual o fonético.
En segundo lugar, es necesario verificar el alcance de su cobertura, esto es, los
productos o servicios que identifican los signos en conflicto, pues el "principio
de especialidad limita la proteccion de un signo distintivo a los productos o
servicios especificados en el registro, es decir, que este alcance o cobertura
es determinante en el momento de examinar la confundibilidad de los signos
comparados, limitando la irregistrabilidad para aquellos signos que pretendan
los mismos productos o servicios o relacionados en alguna medida.

Asi las cosas, para que se niegue una solicitud de registro de marca con base
en la causal comentada, se requiere que concurran simultaneamente los dos
presupuestos mencionados, pues uno de ellos, no es suficiente para aplicar
la causal relativa a la confundibilidad.

3 Caso en estudio
Refiérase el presente asunto, al estudio de confundibilidad entre el signo

solicitado en registro S SELEX THE CMPC PLYWOOD ALWAYS RELIABLE
(MIXTA) y la marca previamente registrada:

Signo Titulares Expediente|iClase||Tipo||Certificado|| Vigencia
Niza
SELEX 1-FINMECCANICA {05 102978 (18 37 {INO /316232  |(30/05/2016
SOCIETA PER AZIONI

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado Marca registrada

R ICY
—

Sel"“’""’""‘ SELEX

the cmc PR

Para efectuar el analisis comparativo, debe determinarse si en el signo mixto
predomina el elemento verbal o el grafico; de ser determinante el elemento
denominativo, debe procederse al cotejo aplicando las reglas que para ese
proposito ha establecido la doctrina; si por el contrario, en aquel predomina el
elemento grafico, en principio, no habria lugar a la confusiéon entre las marcas,
pudiendo éstas coexistir pacificamente en el ambito comercial.

De la observacion del signo solicitado se concluye que en él prepondera el
elemento denominativo, dada la fuerza de que estan dotadas las palabras que le
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permiten al consumidor acceder al producto solicitandolo por su nombre, sin que
los componentes visuales carezcan del todo de relevancia. Por consiguiente, el
estudio se centrara en la mencionada expresion, debiendo aplicar a ella las reglas
elaboradas para comparar signos denominativos.

Bajo los anteriores presupuestos, al estudiar los argumentos del recurrente y los
motivos planteados en la resolucién recurrida, esta Direccion considera que entre
las marcas confrontadas se presentan similitudes susceptibles de generar riesgo
de confusion o asociacion, lo cual se debe a que la marca solicitada, reproduce de
manera idéntica la marca previamente registrada consistente en la denominacion
arbitraria o de fantasia SELEX, de modo tal que los elementos adicionales no
logran superar el riesgo de confusion entre los signos, pues no sdlo pierden
relevancia frente al tamafio y la posicion de la denominacion SELEX, que es
principal en la marca solicitada, sino porque el consumidor atribuird la presencia
de tales elementos graficos y de las denominaciones adicionales THE CMPC y
ALWAYS RELIABLE a una innovacion de la marca previamente registrada, es
decir a una nueva presentacion de la misma, o a una derivacion, esto es, que se
trata de un signo que identifica una linea nueva de los mismos productos o
servicios que distinguen los signos, de tal suerte que les asignara el mismo origen
empresarial de manera errada.

Por otra parte, deben tenerse en cuenta las pautas o criterios que permiten
conducir a establecer o fijar la similitud o la conexion competitiva entre los
productos y/o servicios

En este sentido’, el signo solicitado pretende distinguir "MADERA TERCIADA,
MADERA TERCIADA PARA LA CONSTRUCCION, PANELES DE MADERA TERCIADA
PARA LA CONSTRUCCION, MUEBLERIA Y OTROS USOS INDUSTRIALES,
ELEMENTOS DE CONSTRUCCION HECHOS DE MADERA TERCIADA", productos
comprendidos en la clase 19 de la Clasificacion Internacional de Niza.

La marca adoptada como fundamento para la negacion distingue "CONSTRUCCION;
REPARACION; SERVICIOS DE INSTALACION." servicios comprendidos en la clase
37 del nomenclador internacional.

De lo anterior bien puede colegirse que el signo solicitado en registro pretende
distinguir productos relacionados competitivamente con los servicios distinguidos
con la marca previamente registrada, relacion que se acentua por la identidad
de los signos y que esta dada por la complementariedad que se genera entre
los mencionados productos y servicios. En efecto, los servicios de instalacion y
reparacion de la clase 37 recaen necesariamente sobre los materiales para
construccion como los que identifica la marca solicitada, de hecho es muy comun
encontrar que quienes expenden dichos productos, dada su especialidad también
ofrecen al consumidor su instalacion, incluso cobrando un unico rubro sobre el
material instalado, razoén por la que de permitirse el registro del signo solicitado,
el consumidor no dispondria de los elementos necesarios y suficientes que le
permitan diferenciar, en primera instancia el producto y, en segundo Iugar, el
origen empresarial de uno y otro, presupuesto este indispensable de
registrabilidad.

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

RESUELVE
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ARTICULO PRIMERO. Confirmar la decisién contenida en la resolucién No.
14115 de 22 de marzo de 2011, proferida por la Directora de Signos Distintivos,
por las razones expuestas en los considerandos anteriores.

ARTICULO SEGUNDO. Conceder el recurso de apelacién interpuesto y enviar
las presentes diligencias ante el Superintendente Delegado para la Propiedad
Industrial.

ARTICULO TERCERO. Notifiquese mediante fijacion en lista al  doctor
MAURICIO PINZON PINZON, apoderado de la sociedad solicitante o a quien (es)
haga (n) sus veces, del contenido de la presente resolucion.”

1.2.3 Resolucion 34181 del 25 de mayo de 2011

"REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION N° 34181
Por la cual se resuelve un recurso de apelacion
Rad. N° 10 73328

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de las facultades que le confiere el articulo 11 numeral 7° del
Decreto 3523 de 2009,

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante resolucion N° 14115 de 22 de marzo de 2011, la Direccion
de Signos Distintivos negé el registro de la marca mixta S SELEX THE CMPC
PLYWOOD ALWAYS RELIABLE solicitada por la sociedad CMPC MADERAS S.A., para
distinguir productos comprendidos en la clase 19 de la Clasificacion Internacional de
Niza, por estar incursa en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal a)
del articulo 136 de la Decision 486 de la Comunidad Andina.

SEGUNDO: Que mediante escrito presentado dentro del término y con el lleno de
los requisitos legales, el doctor Mauricio Pinzén Pinzén, actuando como apoderado
de la sociedad solicitante, interpuso los recursos de reposicion y en subsidio de
apelacion contra la resolucion N° 14115 de 22 de marzo de 2011, con el objetivo
de que se conceda el registro de la marca solicitada, con fundamento en los
siguientes argumentos:

"(...) Haciendo uso legitimo de nuestro recurso de reposicion, consideramos que el
signo S SELEX THE CMPC PLYWOOD ALWAYS RELIABLE solicitado por nuestro cliente
y la marca SELEX previamente registrada en la clase 37 pueden coexistir en el
mercado sin ningun problema debido a que los productos a identificar por parte de
mi representada estan limitados a productos delimitados de la clase 19, mientras que
los de la marca registrada son para la clase 37. Por lo que en este evento no puede
la Superintendencia desconocer que dicha limitacion, ayudara a que el consumidor
de este tipo de productos no caiga en riesgo de confusion.

Contrario a lo establecido por esta entidad, consideramos que entre los signos
aca enfrentados se presentan mas diferencias que semejanzas que le permitirian
al consumidor diferenciar los signos con total tranquilidad al encontrarlos en el
mercado (...)"

"(...) Con tan solo mirar en conjunto los signos S SELEX THE CMPC PLYWOOD
ALWAYS RELIABLE y SELEX se pueden apreciar diferencias sustanciales, por lo que
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no se puede desconocer que las expresione S SELEX THE CMPC PLYWOOD ALWAYS
RELIABLE y SELEX son diferentes, y que por ende en este caso la Superintendencia
debié examinar la marca registrada e su conjunto, es decir teniendo en cuenta que
el signo solicitado no consta solo de la expresion SELEX sino que esta es solo una
expresion de las 7 que componen el signo (...)"

"(...) Adicionalmente, es muy importante resaltar el hecho que, contrario a lo
afirmado por la Superintendencia de Industria y Comercio, los productos de la
clase 19 aqui establecidos se encuentran limitados a esta, por lo que acudiendo
al principio de especialidad, no es posible que se niegue el registro de la marca
de mi representada basado en la similitud de una marca que no pertenece a
la misma clase de Ila solicitada. Es por esto que no existe una relacion
COMPETITIVA que pueda impedir que los signos S SELEX THE CMPC PLYWOOD
ALWAYS RELIABLE y SELEX coexistan en el mercado (...)"

TERCERO: Que mediante resolucion N° 264780 de 23 de mayo de 2011, la Direccién
de Signos Distintivos resolvid el recurso de reposicion interpuesto contra la
Resolucién N° 14115 de 22 de marzo de 2011, confirmandola y concediendo el
recurso de apelacion presentado.

CUARTO: Que para resolver el recurso de apelacion interpuesto, segun el articulo
59 inciso 2° del Cdédigo Contencioso Administrativo, es preciso resolver todas las
cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso:

1 CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD EN ESTUDIO
1.1 Literal a) del articulo 136 de la Decision 486
"No podran registrarse como marcas aquellos signos que:

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

1.2 Supuestos de hecho de la norma

De acuerdo con la disposicion andina citada, para que el registro de una marca
sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En
primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado
o registrado por un tercero, esto es que sea una reproduccion exacta de éste y
no permita ninguna clase de diferenciacion entre los dos, o que existan
semejanzas entre los signos a estudiar.

El segundo supuesto de hecho es la relacion existente entre los productos o
servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada
0 registrada.

Finalmente, la norma exige que dicha identidad, semejanza y relacion de los
signos y de los productos o servicios identificados por éstos sea suficiente para
generar un riesgo de confusion o de asociacion en el publico consumidor.

El riesgo de confusion es la posibilidad de que el consumidor adquiera un
producto o servicio pensando que esta adquiriendo otro (confusion directa), o
gue adquiera un producto o servicio pensando que éste tiene un origen
empresarial distinto al que realmente vincula (confusidn indirecta).
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Por su parte el riesgo de asociacion se presenta cuando a pesar de no existir
confusion se vincula econdmica o juridicamente a uno y otro oferente de los
productos o servicios identificados por las marcas respectivas.

Asi, un signo susceptible de acarrear riesgo de confusion o de asociacion frente
a un signo previamente registrado o solicitado en registro estara incurso en
la causal analizada siendo imposible por tanto acceder a su registro, no solo
porque el ordenamiento protege los derechos del titular del signo previamente
registrado o solicitado sino el de los consumidores a escoger libremente o sin
distorsiones los productos ofrecidos en el mercado.

Ademas, se ha considerado que es la posibilidad de ocurrencia de la confusion
lo que determina la negacién del signo, no siendo necesario  que
indefectiblemente el mismo induzca a error a los consumidores, pues es la
existencia del riesgo lo que permite la aplicacion de la causal de irregistrabilidad

1.3 Reglas de cotejo marcario

Para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, la
jurisprudencia ha establecido reglas de comparacion generales aplicables a todo
tipo de signos, y otros especificos para el tipo o naturaleza de los signos en
confrontacion.

En este orden de ideas, los criterios generales son

"(...)
e La comparacion, debe efectuarse sin descomponer los elementos que
conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una
vision de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortografica, auditiva e
ideoldgica.

e Enla comparacion, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir,
se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un
analisis simultaneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las
marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

e Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas
ultimas es donde se percibe el riesgo de confusion o de asociacion.

o Al realizar la comparaciéon, es importante tratar de colocarse en el lugar
del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador,
es determinar como el producto o servicio es captado por el publico
consumidor. (...)"

Asi, para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos,
siguiendo las reglas antes mencionadas, deben tenerse en cuenta aspectos de orden
visual, fonético y conceptual.

Tratandose de comparar una marca nominativa y una mixta, el Tribunal de
Justicia de la CAN expresd lo siguiente:

"La doctrina ha contribuido a estructurar criterios para afirmar la existencia o no
de confusién resultante en la comparacion entre marcas mixtas y
denominativas. El siguiente concepto (...} es ilustrativo al respecto, cuando dice
qgue: 'En este caso se efectuara el examen, atendiendo fundamentalmente al
aspecto nominativo de las marcas.

Si ellos son semejantes entonces las marcas son confundibles. Este proceder esta
arreglado al principio segun el cual la confundibilidad hay que apreciarla en
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base a los elementos semejantes y no a los desemejantes. Igualmente no debe
olvidarse la importancia de la palabra como elemento principal para determinar
la confundibilidad o no entre las marcas en litigio"

2 Elcaso concreto

2.1 Comparacion de los signos

Para poder aplicar la regla comparativa pertinente es necesario dilucidar la
naturaleza de los signos enfrentados.

2.1.1 El signo solicitado

Signo solicitado

R LU ]
s E Always reﬂabh

he cmc mwaﬁ 2}

-t

Esta Delegatura encuentra que el signo solicitado es de naturaleza mixta, su
aspecto denominativo esta conformado por la expresion compuesta S SELEX THE
CMPC PLYWOOD ALWAYS RELIABLE.

El elemento gréfico se encuentra representado por la expresiéon en gran
tamafio SELEX escrita en un tipo especial de letra, donde el sufijo SE presenta
color verde oscuro y debajo del mismo se plasman la expresiones THE CMPC
en letras pequefias, en un tipo especial de letra en tono claro sobre fondo verde
oscuro; asi mismo el prefijo LEX esta escrito en color verde amarillo, sobre la
expresion PLYWOOD en un tipo especial de letra en tono claro sobre fondo
verde amarillo. Encima del citado prefijo se sobrepone la expresion ALWAYS
RELIABLE en un tipo especial de letra pequefa, en tono oscuro.

2.1.2 Elsigno registrado

Marca registrada

SELEX
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En el presente caso el signo registrado con certificado No. 316232 es nominativo
consistente en la expresion de fantasia SELEX por no tener un significado concreto.

2.1.3 Analisis comparativo de los signos

La Delegatura, luego de analizar los argumentos de la recurrente y con base en
los criterios jurisprudenciales y doctrinarios de confundibilidad, encuentra que en
los signos enfrentados predomina la expresion nominativa de fantasia "SELEX". Lo
anterior por cuanto, observadas las expresiones en cotejo en su conjunto, se
evidencia que sus Unicas diferencias son la adicion en el signo solicitado de las
expresiones "S THE CMPC PLYWOOD ALWAYS RELIABLE" y un aspecto grafico
ornamental que aportan alguna diferencia visual, pero el término SELEX es de mayor
tamafo dentro del conjunto.

Por lo anterior, los signos presentan una alta similitud fonética y ortogréfica,
derivada de la coincidencia del término SELEX.

Por tanto, es preciso adentrarnos a analizar la conexidon competitiva entre los
productos o servicios que amparen o pretendan amparar. Lo anterior, con el
objetivo de determinar si existe o no riesgo de confusion.

2.1.4 Relacioén de productos o servicios

El signo solicitado a registro pretende distinguir: "madera terciada, madera
terciada para la construccion, paneles de madera terciada para la construccion,
muebleria y otros usos industriales, elementos de construccion hechos de madera
terciada"; productos comprendidos en la clase 19 de la clasificacion internacional.

A su vez, la marca registrada identifica: "construccion; reparacion; servicios de
instalacion"; servicios comprendidos en la clase 37 de la clasificacion internacional.

De acuerdo a lo anterior y en atencion a los factores de conexion competitiva,
se puede ver que los signos confrontados identifican o pretenden identificar
productos y servicios que, si bien se encuentran en diferentes clases de la
nomenclatura internacional, estan relacionados, toda vez que una compafia en
el campo de la construccién, reparacion o servicios de instalacion puede ofrecer
como actividad complementaria la venta de productos de madera como los
solicitados en esta actuacionadministrativa.

Portanto, de permitir el registro del signo solicitado, se generaria riesgo de confusion
en el mercado. Ello, haciendo énfasis en que el Derecho de Propiedad Industrial
protege, no solamente, los intereses de las empresas, sino de los consumidores,
por lo que no puede obviarse que, en el presente caso, existe un latente
riesgo de confusion.

3. Conclusion

Por lo expuesto resulta, que la denominacion S SELEX THE CMPC PLYWOOD
ALWAYS RELIABLE presenta semejanzas con la marca registrada desde el punto
de vista ortografico y fonético, y distinguen productos y servicios con claras
similitudes lo que originaria riesgo de confusion o asociacion de coexistir ambos
signos en el mercado.

En consecuencia la marca objeto de la solicitud esta comprendida en la causal
de irregistrabilidad establecida en articulo 136 literal a) de la Decision 486 de la
Comision de la Comunidad Andina. En mérito de lo expuesto,

RESUELVE
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ARTICULO PRIMERO. Confirmar la decisién contenida en la Resolucién N©
14115 de 22 de marzo de 2011, proferida por la Direccion de Signos Distintivos.

ARTICULO SEGUNDO. Notificar personalmente al doctor Mauricio Pinzén Pinzdn,
apoderado de la sociedad solicitante o a quienes hagan sus veces, el contenido
de la presente resolucion, entregandoles copia de la misma, y advirtiéndoles que
contra ella no procede recurso alguno por agotarse con ella la via gubernativa.”

1.3. Fundamentos de hecho

Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes:

La sociedad CMPC Maderas S.A. solicito el registro de la marca mixta S
SELEX THE CMPC PLYWOOD ALWAYS RELIABLE” para identificar
productos en la clase 19 Internacional, solicitud que fue radicada con el
numero 10-73328. El 20 de septiembre de 2010 se publicé dicha solicitud

en la Gaceta de la Propiedad Industrial nUmero 620.

Vencido el término de la publicacion de la marca en la Gaceta de la
Propiedad Industrial sin que se hubieran presentado oposiciones, la
Superintendencia de Industria y Comercio inicid de oficio el examen de
registrabilidad sefalado en el articulo 150 de la Decisidn 486 de 2000 y
procedio a expedir la resolucion 14115 de 22 de marzo de 2011, a través
de la cual negé el registro de la marca mixta "S SELEX THE CMPC
PLYWOOD ALWAYS RELIABLE” solicitada en clase 19.

La sociedad CMPC Maderas S.A. interpuso recurso de reposicion y en
subsidio apelacidon contra la anterior decision, el primero de ellos resuelto
mediante la resolucién nimero 26480 de 23 de mayo de 2011, en el

sentido de confirmar la resolucidon recurrida.

El recurso subsidiario de apelacion fue decidido por la Superintendencia
de Industria y Comercio a través de la resolucién niumero 34181 de 24 de
junio de 2011, confirmando también la decisidn recurrida. En dichos actos
se sefalé que se encontré en los registros de Propiedad Industrial el
registro marcario "SELEX"” (denominativo), y que, al realizar el cotejo
marcario, los signos presentan una alta similitud fonética y ortografica

derivada de la coincidencia del término “SELEX"”, y se puede ver que los
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signos confrontados identifican o pretenden identificar productos vy
servicios que, si bien se encuentran en diferentes clases de nomenclatura
internacional, estan relacionados, toda vez que una compania en el campo
de la construccidn, reparacidon o servicios de instalacion puede ofrecer

como actividad complementaria la venta de productos de madera.

1.4. Normas violadas y concepto de la violacion

La parte actora estima que los actos administrativos demandados son
violatorios de lo dispuesto en el articulo 136, literal a), de la Decisién 486
de la Comunidad Andina, el numeral 1° del articulo 2° y literales A (1), B
(1) y C (1) del articulo 6 quinquies del Convenio de Paris para la
proteccion de la propiedad industrial de 20 de marzo de 1883, revisado
en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington (1911), en La
Haya (1925), en Londres (1934) y en Lisboa (1958), y modificado por el
Acta de Estocolmo de 1967.

Igualmente indicd que, por indebida aplicacién, las resoluciones atacadas
contravienen lo dispuesto en el articulo 151 de la Decision 486 de 2000 y
lo dispuesto en los numerales 2° del articulo 19, y 2° del articulo 2, del
Arreglo de Niza de 19572,

Al respecto, sefiald6 que las resoluciones demandadas transgreden
directamente la Decisidon 486 de 2000 y el Arreglo de Niza de 1957, dado
que hay una indebida valoraciéon de la capacidad diferenciadora en el
cotejo marcario. Manifestd que la Decision 486 de 2000 ha sido clara y
enfatica en establecer las pautas que deben ser seguidas por las oficinas
nacionales competentes para determinar si una marca estda o no
disponible para registro. En este orden de ideas, las variables que debe
ponderar la Superintendencia de Industria y Comercio son la capacidad

diferenciadora y la capacidad distintiva de la marca.

2 “E| Arreglo de Niza establece una clasificacion de productos y servicios para el registro de las marcas de
fabrica o de comercio y las marcas de servicio (la Clasificacién de Niza). En los documentos y publicaciones
oficiales correspondientes al registro de la marca, las oficinas de marcas de los Estados Contratantes deben
indicar los numeros correspondientes a las clases de la Clasificacion en las cuales se incluyan los productos y
servicios que sean objeto del registro”. Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual.
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Senald que las anteriores capacidades cumplen con algunas funciones
legales y doctrinariamente desarrollables, como la de identificar el
producto o servicio en el mercado o la de identificar su origen empresarial
entre los participantes en el mismo. En este sentido la oficina nacional
competente debe cefirse al estudio de las capacidades mencionadas para

determinar la disponibilidad del signo distintivo.

Manifesté que la Decision 486 de 2000 adoptd las directrices para guiar
las oficinas nacionales competentes de los paises miembros para que
verifiquen si un signo distintivo esta disponible para registro. Senald que
la disponibilidad de un signo distintivo estd marcada por i) la semejanza
o similitud que las marcas cotejadas tengan entre si, ii) siempre y cuando
dichos signos distintivos pretendan identificar productos o servicios
similares o iguales causando riesgo de confusidn. Asi las cosas, deben
coincidir la falta de capacidad diferenciadora y de capacidad distintiva

para que una marca no esté disponible para ser registrada.

Argumentd que, si bien el estudio de las semejanzas de la composicidon
ortografica, grafica o fonética de los signos distintivos recibe especial
atencién por parte de la SIC en el caso planteado, debe tenerse en cuenta
que dicho analisis constituye solo una parte del cotejo marcario relativo a

la determinacion de la capacidad distintiva.

Agregd que la principal directriz que debe ser seguida en el cotejo
marcario para determinar la capacidad diferenciadora, es decir, la relacién
de los productos que buscan ser identificados por una marca, es la
clasificacion cerrada acordada en el Arreglo de Niza. La clasificacion
internacional de Niza ha sido adoptada como estandar para reducir el
espectro de apreciaciones subjetivas mediante las cuales se asimilen
productos y servicios que en esencia solo pueden llegar a tener una mera
similitud circunstancial. En este sentido ha sido aceptado que una misma
marca esté registrada por titulares diferentes para categorias de bienes

y/0 servicios diferentes.
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Manifesté que las marcas en conflicto no pretenden identificar productos
incluidos en la misma clase de la clasificacién de Niza; que los canales de
comercializacion de productos y servicios son completamente diferentes
en la medida que los primeros suelen ser ofrecidos en establecimientos
de comercio con capacidad de exhibicion de productos y los segundos no
requieren mas que de la interaccién de las partes para coordinar las
instrucciones de ejecucién de la obra o encargo; y en relacién con los
medios de publicidad, aun cuando pueden coincidir, el nivel de desarrollo
de medios audiovisuales usados para estos fines permite aclarar hasta

qué punto un empresario vende un producto o presta un servicio.

La parte actora sefald que, aun cuando puede haber una vinculacion entre
productos de madera y servicios de construccion, reparacion e instalacion,
no es dado presumir dicha relacién cuando en el proceso de registro
marcario el tercero interesado no formuld oposicion alguna. Anotd que el
riesgo de confusidn disminuye sustancialmente si los servicios ofrecidos
por el tercero interesado son de instalacion de otros articulos como radios
de automdvil, hornos o piscinas. En este orden, sin que hubiera mediado
oposicion alguna, no es claro inferir la falta de capacidad diferenciadora

entre las marcas.

Respecto a la complementariedad de los productos y de los servicios,
sefialé que el estudio debe atender a situaciones objetivas, dado que
frecuentemente los prestadores de un servicio deben implementar en sus
labores distintos productos, sin que esto signifique que la comercializacién
de éstos esté comprendida en su actividad comercial. En el caso en
concreto no es razonable presumir esta situacion cuando el tercero
interesado no la alegd dentro del proceso y, adicionalmente, el esquema
bajo el cual se presta un servicio requiere que el empresario cuente con
la participacién de técnicos especializados en su actividad o en la obra a
ejecutar, al tiempo que las actividades de ventas, esta situacidon carece

de tal importancia.
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Manifesté que las funciones, finalidades y caracteristicas de un producto
y un servicio son en esencia diferentes, segln se deriva de la naturaleza
de cada concepto, por lo que, al no ser comparables, no deben ser
argumentadas para negar el registro de la marca solicitada. Ademas, no
hay lugar a considerar la existencia de una relacion competitiva entre una
y otra marca pues fisicamente no se da una relacién de sustituibilidad y/o
complementariedad entre un bien y un servicio, ya que uno se refiere a

realizacién de obras por encargo y el otro a un producto listo para su uso.

Realiz6 el cotejo marcario entre las marcas confrontadas, analizando la
similitud de los aspectos ortografico, fonético y conceptual. En relacion
con el aspecto ortografico indicé que, aun cuando las marcas confrontadas
comparten la expresiéon “SELEX”, la marca solicitada es compuesta, en
su conjunto, por seis expresiones adicionales, por lo que el analisis debe
hacerse en conjunto y no de manera aislada como lo hizo |la
Superintendencia de Industria y Comercio, y en este orden, se dejo de
realizar en debida forma el analisis fonético dentro del cotejo marcario al

comparar expresiones aisladas.

Resaltd que en el aspecto fonético, la pronunciacion de las marcas "S
SELEX THE CMPC PLYWOOD ALWAYS RELIABLE” y “"SELEX" produce
un sonido completamente diferente, lo cual es consecuencia directa de la
composicion estructural de cada una de ellas, y por ultimo, respecto del
aspecto conceptual, manifesté que las expresiones comparadas no evocan
un concepto determinado por ser expresiones de fantasia, y enfatizd que
la expresion CMPC alude directamente al empresario que busca
comercializarlas, enervando cualquier duda razonable al indicar cual es su

origen empresarial.

Por ultimo, argumentd que hay una violacidon al Acuerdo de Paris para la
Proteccién de la Propiedad Industrial de 1883, respecto del trato nacional,
por cuanto, segun este principio, los nacionales de otros Estados
contratantes deberan gozar de las mismas garantias de que gozan los

nacionales de los demas paises contratantes y, segun el articulo 6°
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quinquies3, una marca registrada en el pais de origen deberd ser
registrada en los demas Estados partes tal y como fue registrada en el
primero, siempre y cuando no afecte derechos de terceros en el pais
destino. Adicionalmente, senald la parte actora que la marca "S SELEX
THE CMPC PLYWOOD ALWAYS RELIABLE” esta registrada en México,
Estados Unidos y en la Union Europea; en esa perspectiva, no es acertado
que la marca no esté disponible para registro en Colombia, dado que

aguélla no viola los derechos de ningun tercero.

II. CONTESTACION DE LA DEMANDA

La Nacion - Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a la
prosperidad de las pretensiones de la demanda* aduciendo que, de
conformidad con el articulo 150 de la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina>, el examen de registrabilidad debe realizarse
teniendo en cuenta los argumentos y pruebas presentados por los
opositores, asi como los presentados por el solicitante del registro de la
marca, € inclusive teniendo en consideracién cuestiones que no hayan

sido planteadas en los escritos de oposicion de oficio por la entidad.

Argumentd que, para que exista un riesgo de confusién o de asociacion
como el que fue determinado por la Superintendencia de Industria y
Comercio, se precisa la concurrencia de dos circunstancias que
determinan el comportamiento del consumidor al influir en la eleccién del
producto o servicio. El primer elemento es el referente a los signos, entre
los cuales debe existir identidad o semejanza de tipo visual, conceptual,
fonético y ortografico; el segundo, es el relacionado con el anélisis de los

productos o servicios que identifican las marcas en conflicto.

3 Articulo 6 quinquies, 1. Toda marca de fabrica o de comercio regularmente registrada en el pais de origen
serd admitida para su depdsito y protegida tal cual es en los demds paises de la Unidn, salvo las condiciones
indicadas en el presente articulo. Estos paises podran, antes de proceder al registro definitivo, exigir la
presentacion de un certificado de registro en el pais de origen, expedido por la autoridad competente. No se
exigira legalizacion alguna para este certificado.

4 Folios 63 a 72 del expediente.

5> Articulo 150.- Vencido el plazo establecido en el articulo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones,
la oficina nacional competente procederd a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen
presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciard sobre éstas y sobre la concesion o
denegatoria del registro de la marca mediante resolucién.
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Indicé que, de las definiciones provistas por el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, respecto de la similitud ortografica, fonética e
ideoldgica, para el caso en concreto, se infiere que hay un gran riesgo de
confusidn o asociacion entre la marca solicitada a registro y la
previamente registrada. Sefalé que la comparacion a realizarse debe
atender a una visidn en conjunto de las marcas, sin fraccionamiento de
ninguna de ellas y teniendo principal atencion en los criterios de
comparacion que han sido referenciados por el Tribunal de Justicia de la

Comunidad Andina®.

Manifestd que el analisis de las marcas objeto de estudio debe realizarse
en conjunto, de manera sucesiva, no de forma simultanea o
desmembrada, que fue lo que permitid concluir a la Superintendencia de
Industria y Comercio que las similitudes entre la marca registrada y la
solicitada eran susceptibles de generar confusion o inducir a error al
publico consumidor, desvirtuando el argumento que hace el demandante

respecto de la inexistencia de riesgo de confusién o asociacion.

Afadio que el hecho de que las marcas en cotejo pretendan distinguir dos
clases distintas de las senaladas por la Clasificacién Internacional de Niza,
no indica que los productos que contengan la marca se pueden tener como
no relacionados por parte del consumidor final, enmarcandose dentro del
segundo criterio sefialado por la doctrina de la Comunidad Andina, en
cuanto al analisis de los productos o servicios que identifican las marcas
en conflicto. En este orden, la marca en registro estaria inmersa en los
dos criterios conforme a los cuales resulta improcedente el registro, dado
que, fuera de la similitud innegable de sus palabras, el vinculo entre las
marcas en cotejo es innegable por encontrarse circunscrito a un mismo

mercado y en consecuencia a un grupo similar de consumidores finales.

6 Regla No. 1: La confusidn resulta de la impresion de conjunto despertada por las marcas.

Regla No. 2: Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultdneamente.

Regla No. 3: Quien aprecia el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta
la naturaleza del producto.

Regla No. 4: Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.
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Manifestd que no hay extralimitacion por parte de la Superintendencia de
Industria y Comercio, toda vez que, como autoridad competente, es su
obligacién, previo a otorgar el registro de una marca, realizar un examen
de registrabilidad que conlleva revisar sus propias bases de datos para
establecer la existencia previa de marcas registradas, en aras de proteger
los derechos de terceros, y no puede pretender el demandante que por la
ausencia de oposicién deba proceder la administracién a registrar

determinada marca sin realizar dicho examen.

Finalmente, en relacion con la violacién a lo dispuesto en el Acuerdo de
Paris de 1883, indicd que, como bien lo sefala el demandante, el registro
conforme al principio de trato nacional, se podra surtir en el evento en
que no se afecten derechos de terceros; caso contrario al del asunto de
la referencia, puesto que, como lo sefald en los actos administrativos
demandados, si existia una marca registrada a favor de un tercero, que
sirvid para realizar el examen de registrabilidad, conforme al cual se

procedid a negar el registro de la marca solicitada.

III. ALEGATOS DE CONCLUSION
3.1 La Sociedad demandante guardo silencio en esta etapa del proceso.

3.2. La parte demandada’ manifesté que, al realizar el examen de
registrabilidad, se hizo necesario establecer cual de los elementos
constitutivos del signo solicitado es el que predomina, lo cual, para el caso
en concreto, es el elemento nominativo, es decir, 'S SELEX THE CMPC
PLYWOOD ALWAYS RELIABLE”. Sefalé que, con base en esto, se
realiza el examen teniendo presentes los criterios establecidos en la

jurisprudencia y doctrina para esta clase de signos.

Al realizar el analisis encontré que las marcas cuentan con una estructura
fonética y ortografica similar, siendo efecto de la reproduccién de la
expresion “S SELEX THE CMPC PLYWOOD ALWAYS RELIABLE", en el

7 Folios 197 a 207 del expediente.
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signo solicitado, hasta el punto de generar confusion, motivo por el cual
dicho signo requiere de la presencia de elementos adicionales que
permitan su individualizacién, y en el presente caso, es claro que la
adicion de las expresiones "THE CMPC PLYWOOD ALWAYS RELIABLE” y
los elementos graficos simplemente podrian inducir al consumidor a
pensar que se trata de una modificacion de la marca previamente
registrada, maxime si se tiene en cuenta que ambos signos derivan su
fuerza distintiva en la expresion “SELEX”, por su ubicacidon y tamafio

dentro de cada conjunto.

Enfatizé que el signo solicitado a registro pretende identificar madera
terciada, madera terciada para la construccién, paneles de madera
terciada para construccion, muebleria y otros usos industriales, elementos
de construccién hechos de madera terciada, productos que son descritos
en la clase 19 de la clasificacién internacional de Niza, y la marca ya
registrada identifica construccidon, reparacion, servicios de instalacion,
todos estos comprendidos en la clase 37 de la clasificacién internacional
de Niza. En este orden de ideas, sefald la SIC que el signo solicitado a
registro pretende distinguir productos relacionados competitivamente con
los servicios distinguidos por la marca previamente registrada, debido a
que esta ultima comprende esencialmente los servicios prestados por
empresarios o subcontratistas en el campo de la construccion, como por
ejemplo los pintores, fontaneros, instaladores de calefaccién o dejadores,
y los productos identificados por la marca solicitada constituyen
principalmente algunos de los materiales necesarios para ejecutar y

materializar los servicios anteriormente mencionados.

Como consecuencia de lo anterior, concluyé que, en caso de permitirse el
registro del signo solicitado, el consumidor no dispondria de los elementos
necesarios y suficientes que le permitan diferenciar, en primera instancia,
el producto; y, en segundo lugar, el origen empresarial de uno y otro,

presupuesto indispensable de registrabilidad.

3.3. El Ministerio Publico no intervino en esta etapa del proceso.
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IV. INTERPRETACION PREJUDICIAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitié la interpretacién
prejudicial nim. 44-IP-20158, en la que se exponen las reglas y criterios
establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha
corporacion son aplicables al caso particular. En sus conclusiones, el

tribunal expreso:

1. En caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario
Andino y el Derecho Interno de los Paises Miembros, prevalece el primero,
al igual que cuando se presente la misma situacion entre el Derecho
Comunitario Andino y las normas de derecho internacional. Por tal razon,
la norma contraria al Derecho Comunitario Andino es automaticamente

inaplicable.

2. Segun la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo
confundible, dado que no posee fuerza distintiva. De permitirse su registro
se estaria atentando contra el interés del titular de la marca primero
registrada, asi como contra el de los consumidores. Dicha prohibicidon
contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con
transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al

realizar la eleccion de los productos o servicios que desea adquirir.

Conforme a lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y
establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza,
para determinar luego, si esto es capaz de generar confusién y/o
asociacion entre los consumidores. De la conclusién a que se arribe,

dependera la registrabilidad o no del signo.

Al realizar la comparacion, es importante ubicarse en el lugar del presunto
comprador, dado que un elemento importante para el examinador es
determinar como el producto o servicio es percibido por el publico

consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en

8 Folios 94 a 114 del expediente.
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estos casos, dado que estamos en frente de productos que se dirigen a la

poblacion en general.

3. El juez consultante debe determinar el elemento caracteristico del signo

mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Si el elemento determinante en un signo mixto es el grafico, en principio,
no habria riesgo de confusidn. Si por el contrario es el elemento
denominativo, el cotejo debera realizarse de conformidad con las reglas

para la comparacion entre signos denominativos.

Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional debe analizar el
grado de distintividad de los elementos que lo componen, y asi proceder
al cotejo de los signos en conflicto. En este orden de ideas, la corte
consultante, aplicando los anteriores criterios, debe establecer el riesgo
de confusidon que pudiera existir entre el signo mixto “S SELEX THE
CMPC PLYWOOD ALWAYS RELIABLE” y el denominativo “"SELEX".

4. Los signos conformados por una o mas palabras en idioma extranjero
gue no sean parte del conocimiento comun, son considerados signos de

fantasia y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas.

No seran registrables dichos signos, si el significado conceptual de las
palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoria
del publico consumidor o usuario y si ademas se trata de vocablos
genéricos, descriptivos o de uso comun en relacidon con los productos o

servicios que se pretende identificar.

5. Es preciso que la Corte consultante matice la regla de la especialidad
y, €n consecuencia, analice el grado de vinculaciéon o relacién competitiva
de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto, para
que, de esta forma, se pueda establecer la posibilidad de error en el

publico consumidor.
Para lo anterior, el consultante debera analizar la naturaleza o uso de los

productos y/ o servicios identificados por las marcas, dado que la sola
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pertenencia de varios productos y/o servicios a una misma clase de
nomenclator no demuestra su semejanza, asi como la ubicacién de los
productos y/o servicios en clases distintas, tampoco prueba que sean

diferentes.

6. Por ultimo, sefialé que el examen de registrabilidad que realizan las
Oficinas de Registro de Marcas debe ser de oficio, integral, motivado y

auténomo, de acuerdo con lo expuesto en esta interpretacion prejudicial.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA
5.1. Los actos acusados

Se solicita en este proceso la nulidad de las resoluciones numeros 14115
de 22 de marzo de 2011, 26480 de 23 de mayo de 2011 y 34181 de 24
de junio de 2011, expedidas por la Superintendencia de Industria y
Comercio, mediante las cuales se negd el registro de la marca mixta S
SELEX THE CMPC PLYWOOD ALWAYS RELIABLE, solicitada por la
sociedad CMPC Maderas S.A., para identificar productos de la clase 19 de

la Clasificacion Internacional de Niza.

5.2. Objeto de la controversia

De acuerdo con la demanda y su contestacion, la Sala debera establecer
si son nulas las resoluciones administrativas que negaron el registro de la
marca mixta S SELEX THE CMPC PLYWOOD ALWAYS RELIABLE,
solicitada por la sociedad CMPC Maderas S.A., para identificar productos
de la Clase 19 de la Clasificacién Internacional de Niza, tras concluir que
el signo solicitado, al ser cotejado con la marca previamente registrada
“SELEX"”, cuenta con una estructura fonética y ortografica similar, siendo
efecto de la reproduccion de la expresion *S SELEX THE CMPC PLYWOOD
ALWAYS RELIABLE”, en el signo solicitado hasta generar confusién.

También por cuanto la marca solicitada para registro pretende distinguir
productos relacionados competitivamente con los servicios distinguidos

por la marca “SELEX"”, previamente registrada, debido a que esta ultima
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comprende esencialmente los servicios prestados por empresarios o
subcontratistas en el campo de la construccion, como por ejemplo,
pintores, fontaneros, instaladores de calefaccion, entre otros, y los
productos identificados por |la marca solicitada constituyen principalmente
algunos de los materiales necesarios para ejecutar y materializar los
servicios mencionados, circunstancia que, de permitir su registro, podria
dificultar al consumidor disponer de los elementos necesarios para

diferenciar el producto y su origen empresarial.

5.3. Normativa aplicable en materia de marcas en Colombia

En el presente caso, la demandante citd como presuntamente vulneradas
por los actos administrativos acusados diversas normas supranacionales
y/0 internacionales. En tal medida, antes de proseguir, es importante
recordar cuales normas constituyen el marco juridico aplicable al registro

de marcas en Colombia, asi como la relacién existente entre ellas.

En primer lugar, el tema de la propiedad industrial fue regulado en forma
integral por el legislador colombiano en el Titulo II del Libro III (articulos
534 a 618) del Cdodigo de Comercio, expedido mediante Decreto Ley 410

de 1971, y adn vigente a la fecha.

Sin embargo, la aplicacién de estas normas se encuentra suspendida por
la posterior entrada en vigencia de otras disposiciones de caracter
supranacional y/o internacional que regulan la materia, que, en virtud de
lo previsto en el numeral 16 del articulo 150 constitucional (numeral 18

del articulo 76 en la Constitucién anterior), tienen fuerza de ley.

En efecto, y en primer término, con la suscripcion del Acuerdo de
Cartagena en mayo de 1969, incorporado al derecho interno mediante la
Ley 82 de 1973, Colombia entré a hacer parte de la Comunidad Andina,
instrumento a través del cual, el Estado colombiano delegd algunas
competencias normativas a la Comision alli prevista, 6rgano que se

expresa a través de la expedicion de Decisiones.
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Un nuevo tratado complementario, suscrito entre las mismas partes a los
10 anos del acuerdo original y aprobado en Colombia mediante Ley 17 de
1980, previd que las Decisiones de la Comisidon serian directamente
aplicables en los Estados miembros a partir de su publicacion, salvo que

ellas mismas previeran una fecha diferente.

Esas decisiones, que integran el denominado derecho comunitario
derivado, si son posteriores, prevalecen sobre las normas locales que
regulen las mismas materias, las que, en tal medida, se entienden
suspendidas en tanto rija la normativa comunitaria, pero no derogadas®.
En la practica, y en tanto esas normas locales tengan en el caso
colombiano nivel de ley, las normas comunitarias que las desplazan
tendrian un nivel normativo equivalente al legal, e incluso son pasibles de
la potestad reglamentaria presidencial, que, conforme a la Constitucion,
se ejerce sobre las leyes y demas normas de la misma jerarquia,

destinadas a ser aplicadas por la Rama Ejecutiva.

En esta linea, el derecho comunitario andino, derivado de un tratado de
integracion econdmica, es derecho supranacional, o en ese sentido, una
especie de derecho internacional especial, aplicable dentro del ambito
territorial de los Estados miembros, y solo respecto de los temas
especificamente incluidos en el acuerdo constitutivo o en eventuales
acuerdos posteriores de igual jerarquia. De otra parte, sus normas tienen
un efecto directo y prevalente para su aplicacion sobre los habitantes de
los territorios de los Estados miembros, lo que implica una transitoria
cesion de la soberania de tales Estados en favor de los drganos
normativos supranacionales, como también una diferencia con las
instituciones de derecho internacional publico, que han sido establecidas
para regular relaciones entre los Estados y/u otras organizaciones sujetos

de derecho, y no entre los ciudadanos habitantes de sus territorios.

9 Cfr. en este sentido, los pronunciamientos de la Corte Constitucional contenidos, entre otras, en
la sentencia C-137 de 1996 (M. P. Eduardo Cifuentes Mufoz) y mas recientemente recapitulados
en la sentencia C-234 de 2019 (M. P. Diana Fajardo Rivera). En la misma linea, ver sentencias de
la Seccion Primera del Consejo de Estado, entre ellas las de 15 de junio de 2000 (C. P. Juan Alberto
Polo Figueroa), rad. 5408, 13 de diciembre de 2001 (C. P. Camilo Arciniegas Andrade), exp. 1998-
05239-01 y 28 de febrero de 2019 (C. P. Hernando Sénchez Sanchez), exp. 2009-00201-00.

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogota D.C. — Colombia
www.consejodeestado.gov.co



Radicacién: 11001-03-24-000-2011-00389-00
Demandante: CMPC MADERAS S.A.

29

Ahora bien, el tema de la propiedad industrial, incluyendo lo relativo a las
patentes de invencion, las marcas comerciales y demas signos distintivos
y otros conceptos complementarios, ha sido, desde la creacion de la
Comunidad Andina, uno de los temas en que los Estados partes han
buscado armonizar su legislacion. En este sentido, desde 1974 se emitid
la Decisién 85, primera norma unificada en la regién andina sobre
propiedad industrial, la que en los afos subsiguientes ha sido varias veces
sustituida, hasta llegar a la Decisidén 486, emitida en septiembre de 2000,
que entro a regir desde el 1° de diciembre de ese ano, y que es la norma

actualmente vigente en Colombia sobre la materia.

De otra parte, en ejercicio de la misma norma constitucional antes citada,
el Estado colombiano ha celebrado o se ha hecho parte mediante su
adhesion en otros tratados internacionales sobre la materia, algunos
suscritos desde finales del Siglo XIX, siendo el principal de de ellos el
Convenio de Paris para la proteccidon de la Propiedad Industrial, que, en
su version original, fue firmado en esa ciudad el 20 de marzo de 1883,
que ha sido objeto de sucesivas enmiendas!?, el cual fue incorporado al
derecho colombiano el 3 de septiembre de 1996, previa aprobacién de la
Ley 178 de 1994. Conforme a este tratado, cuyo principal objetivo es la
proteccion de la propiedad industrial, este concepto abarca lo relacionado
con patentes de invencién, los modelos de utilidad, los dibujos o0 modelos
industriales, las marcas de fabrica o de comercio, las marcas de servicio,
el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones

de origen, asi como la represion de la competencia desleal!l,

De igual manera, el Estado colombiano suscribié el Tratado sobre el
Derecho de Marcas y su Reglamento, suscritos en Ginebra el 27 de
octubre de 1994, instrumentos que fueron incorporados al derecho

colombiano mediante la Ley 1343 de 2009.

10 Revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La
Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de
1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979.

11 Articulo 2 del convenio de Paris 1883
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Asi las cosas, las estipulaciones contenidas en los tratados constitutivos
del Acuerdo de Cartagena y las Decisiones adoptadas por la Comision, asi
como en los otros tratados internacionales a que se ha hecho referencia,
tienen fuerza de ley, hacen parte de la normativa sobre la materia vigente
en Colombia, y, cuando son posteriores, son de aplicacion prevalente
sobre la legislacion nacional que regule los mismos temas, la que como
antes se menciond, estd contenida principalmente en el Cddigo de
Comercio, cuyas disposiciones se consideran suspendidas en cuanto rijan
las normas supranacionales y/o internacionales a que se ha hecho

referencia.

De otra parte, y precisamente en razon a su equivalente nivel jerarquico
normativo, en principio podria existir conflicto entre las normas derivadas
del Acuerdo de Cartagena y las contenidas en otros tratados
internacionales, tanto los aqui citados como otros en los que Colombia
pudiera participar en el futuro, caso en el cual seria necesario aplicar
criterios de especialidad y/o posterioridad en el tiempo. Con todo, segun
lo explicado por el Tribunal Andino de Justicia, en estos eventos la regla
general es la prevalencia del derecho comunitario, aun cuando, en razon
a sus respectivos contenidos, en la practica es poco probable que se
genere este tipo de conflictos, pues dificilmente existira oposicion entre
sus disposiciones. En efecto, mientras la normativa andina contiene lo que
seria la ley sustancial sobre estos temas, los otros tratados
internacionales a que se ha hecho referencia contienen principalmente
compromisos de proteccion reciproca que ensanchan y mejoran la
situaciéon de los titulares de derechos de propiedad industrial, como
consecuencia de los registros obtenidos o las solicitudes presentadas

sobre marcas en otro de los paises miembros.

En la misma linea, debe anotarse que la Decision 486 del Acuerdo de
Cartagena incorpora en varias de sus disposiciones la garantia de
reconocer a los nacionales de los paises miembros los derechos y ventajas
derivadas del Convenio de Paris, del que todos los integrantes de la

Comunidad Andina son suscriptores, asi como a los nacionales de paises
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miembros del Convenio las ventajas previstas en la referida Decision,
ademas de lo cual la misma Decisidén se vale de definiciones contenidas
en el Convenio para establecer diversas reglas aplicables entre nacionales
de la Comunidad Andina, articulacion que facilita la armonizacion de
ambas normativas y reduce en forma importante el riesgo de conflictos

entre ellas, derivados de su aplicacién.

De conformidad con todo lo anterior y teniendo clara la normatividad
vigente y aplicable al presente asunto, la Sala procedera a examinar si la
decisién administrativa adoptada por la Superintendencia de Industria y
Comercio contradice o no los articulos 136, literal a), 150 y 151 de la
Decisidon 486 de la Comunidad Andina, asi como el numeral 1° del articulo
20 y literales A (1), B (1) y C (1) del articulo 6 quinquies del Convenio de
Paris para la proteccion de la propiedad industrial de 1883, cuyos textos

son del siguiente tenor:

[...] "DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA

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 (...)

Articulo 150.- Vencido el plazo establecido en el articulo 148, o si no se
hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procedera a
realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado
oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciard sobre éstas y sobre
la concesion o denegatoria del registro de la marca mediante resolucion.

Articulo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican
las marcas, los Paises Miembros utilizaran la Clasificacion Internacional de
Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo
de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes. Las clases de
la Clasificacion Internacional referida en el parrafo anterior no determinaran la
similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.

[..]

[...] Convenio de Paris
para la Proteccion de la Propiedad Industrial

(..)

Articulo 2, numeral 1. Los nacionales de cada uno de los paises de la Union
gozaran en todos los demas paises de la Unién, en lo que se refiere a la
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proteccion de la propiedad industrial, de las ventajas que las leyes respectivas
concedan actualmente o en el futuro a sus nacionales, todo ello sin perjuicio de
los derechos especialmente previstos por el presente Convenio. En consecuencia,
aquéllos tendran la misma proteccion que éstos y el mismo recurso legal contra
cualquier ataque a sus derechos, siempre y cuando cumplan las condiciones y
formalidades impuestas a los nacionales.

Articulo 6 quinquies, A1. Toda marca de fabrica o de comercio regularmente
registrada en el pais de origen sera admitida para su depdsito y protegida tal
cual es en los demas paises de la Unidn, salvo las condiciones indicadas en el
presente articulo. Estos paises podran, antes de proceder al registro definitivo,
exigir la presentacion de un certificado de registro en el pais de origen, expedido
por la autoridad competente. No se exigird legalizacion alguna para este
certificado.

Articulo 6 quinquies, B1. Las marcas de fabrica o de comercio reguladas por
el presente articulo no podran ser rehusadas para su registro ni invalidadas mas
que en los casos siguientes: i) cuando sean capaces de afectar a derechos
adquiridos por terceros en el pais donde la proteccion se reclama;

Articulo 6 quinquies, C1. Para apreciar si la marca es susceptible de proteccion
se deberan tener en cuenta todas las circunstancias de hecho, principalmente la
duracion del uso de la marca. [...]

En la interpretacion prejudicial emitida en este proceso, el Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina estimé que, en relacién con el
desconocimiento del Convenio de Paris de 1883, se ha establecido que,
en caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino
y el derecho interno de los paises miembros, prevalece el primero, al igual
gue cuando se presente la misma situacion entre el derecho comunitario

andino y las normas de derecho internacional.

En este punto es importante tener presente que, en virtud del principio
de autonomia, el Ordenamiento Juridico Comunitario es un verdadero
sistema juridico dotado de las caracteristicas de coherencia y unidad,
conformado por un conjunto de principios y reglas estructurales que

emanan del mismo, sin derivarlas de ningln otro ordenamiento juridico.

No obstante, la Sala considera que, en este caso, no se advierte la
existencia de ninguna antinomia entre las normas citadas por el actor
para la proteccién de las marcas con las establecidas en la Decisién 486
de la Comunidad Andina, pues, como se establecio en el presente acapite,
existe una articulacién entre las normas internacionales y las decisiones

comunitarias en busca de la proteccién integral de la propiedad industrial.
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5.4. El analisis de fondo del asunto

De la lectura detallada de la norma antes transcrita, la Sala encuentra que
no pueden registrarse aquellos signos que sean idénticos a uno previamente
solicitado o registrado por un tercero, ni tampoco aquellos respecto de los
cuales exista una relacién entre los productos o servicios identificados por

la marca que se solicita y la previamente registrada.

Ademas de lo anterior, la norma exige que la identidad, semejanza y
relacion entre los signos, productos o servicios identificados por éstos,
que imposibilita el registro, sea de tal entidad que genere un riesgo de

confusion o de asociacién en el publico consumidor.

Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia ha sostenido que “/a
confusion en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder
elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores

por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo™?,

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

los consumidores o usuarios.

En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha
sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar
a dos tipos de confusion: la directa, caracterizada porque el vinculo de
identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar
un servicio determinado en la creencia de que estd 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

2 Tribunal de Justicia Comunidad Andina. Proceso 85-1P-2004, septiembre 1 de 2004, marca “DIUSED JEANS".
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hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen

empresarial comun?s,

Sobre el riesgo de asociacion, el mismo Tribunal ha precisado que "e/
riesgo de asociacion es la posibilidad de que el consumidor, que aunque
diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al
adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa

tienen una relacion o vinculacion economica”™?.

En conclusion, lo que busca la regulacién comunitaria es, por una parte,
proteger al consumidor, evitando que asocie errbneamente el origen de
un producto o servicio a un origen empresarial distinto, y, por otra, evitar
que, como consecuencia del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios

involucrados se beneficien de la actividad empresarial ajena.

5.4.1. Las reglas del cotejo marcario

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en
controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario,

que senald en este proceso el Tribunal Andino de Justicia, asi:

"[...] - La comparacidn, debe efectuarse sin descomponer los
elementos que conforman el conjunto, es decir, cada signo
debe analizarse con una visidon de conjunto, teniendo en
cuenta su unidad ortografica, auditiva e ideoldgica.

- En la comparacion, se debe emplear el método del cotejo
sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un analisis simultaneo, ya que el
consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que
lo hace en diferentes momentos.

- Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias,
ya que en estas ultimas es donde se percibe el riesgo de
confusion y/o de asociacion.

- Al realizar la comparacion, es importante tratar de colocarse
en el lugar del presunto comprador, pues un elemento
importante para el examinador, es determinar cémo el

13 Tribunal de Justicia Comunidad Andina. Proceso 109-IP-2002. 1 de abril de 2003. Marca: “CHILIS Y DISENO".
1 Tribunal de Justicia Comunidad Andina. Proceso 70-IP-2008. 21 de agosto de 2008. Marca: “SHERATON".
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producto o servicio es captado por el publico consumidor. El
criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos
casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen
a la poblacién en general. [...]**

Ahora bien, la similitud entre los signos distintivos puede darse desde
diferentes ambitos, asi: ortografico, que se presenta por la coincidencia
de letras en los segmentos a compararse, aumentando el riesgo de
confusion el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raices
o terminaciones; fonético, que ocurre cuando, al ser pronunciados los
signos, tienen un sonido similar (la similitud depende, entre otros
elementos, de la identidad en la silaba ténica o de la coincidencia en las
raices o terminaciones); y conceptual, que se produce entre signos que
evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o

parecido conceptual de los signos.

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

en cuenta aspectos de orden visual, fonético y conceptual.

En ese orden de ideas, en el evento de encontrar que existen semejanzas
de tipo ortografico, fonético y/o conceptual, se debera proceder con el
estudio que permita determinar si dichos signos pueden coexistir
pacificamente en el mercado o que, en atencién a su similitud, se podria
generar un riesgo de confusién, que llevaria al consumidor promedio a

asumir que dichos productos tienen un mismo origen empresarial.

5.4.2. Comparacion de signos

Con la finalidad de aplicar las reglas comparativas, resulta pertinente
corroborar la naturaleza de los signos enfrentados, como se observa a

continuacion:

15 Folio 102 y 103 del Cuaderno No. 1 del expediente.
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Verde Oscuro Verds Amarilio
o P

Always reliable

(Mixta)

Marca previamente registrada

SELEX

(Nominativa)

Una vez verificadas las marcas, inicialmente se encuentra que una es
mixta y la otra nominativa; por ello la Sala recuerda que el analisis de
confundibilidad se debe realizar, de manera principal, atendiendo los
elementos nominativos de cada una de ellas, toda vez que son las
palabras las que generan impacto y recordacién frente a los

consumidores.

En efecto, de la revisidén de los signos distintivos se desprende que es el
elemento nominativo y no el grafico el que produce la mayor impresiéon y
recordacién en los consumidores, razén por la cual es procedente la
aplicacién de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y

jurisprudencia comunitaria, que han sido acogidas por esta corporacion.

Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina,
en el Proceso 26-IP-1998, sefald: "[...] La doctrina se ha inclinado a

considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta
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suele ser el mas caracteristico o determinante, teniendo en cuenta la
fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definicion son
pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca

prioridad al elemento grafico [...]".

Sobre este asunto, esta misma Sala, en decision de fecha 21 de abril de

2016, senalod lo siguiente:

“[...] La prevalencia de los elementos que conforman el signo
distintivo se determina por la percepcion, de manera que debe
analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual
o auditiva, esto es, si predomina lo gréafico-visual o el
nominativo-auditivo [...]"°.
Al respecto, es menester precisar que la interpretacién prejudicial enfatiza
en que, si el elemento determinante es el denominativo, el cotejo se
deberad realizar de conformidad con las siguientes reglas para la

comparacion entre marcas denominativas:

T

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

- Se debe tener en cuenta, la silaba tdnica 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, ya que esto indica la sonoridad de la
denominacion

- Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera mas fuerte en la
mente del consumidor, ya que esto mostraria como es captada la marca en el
mercado. [...]".

Bajo la perspectiva expuesta, la Sala procederda a analizar las
caracteristicas propias de las marcas en controversia, respecto a sus
semejanzas ortograficas, fonéticas e ideoldgicas, con el fin de determinar

el grado de confusidén que pueda existir entre los mismos y asi mismo, de

16 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Seccion Primera. Sentencia de 21 de abril de
2016. Rad.: 2010 - 00471. Consejero Ponente: Doctor Guillermo Vargas Ayala.
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encontrar identidad o semejanzas entre las marcas cotejadas, determinar

si existe un riesgo de asociacidon entre las mismas.

Con el objeto de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los

siguientes conceptos aludidos en la precitada interpretacion prejudicial:

“[...] Similitud ortografica. Se da por la semejanza de las letras entre
los signos a compararse. La sucesion de vocales, la longitud de la palabra
o palabras, el numero de silabas, las raices o las terminaciones iguales,
pueden incrementar la confusion.

Similitud fonética, Se da por la coincidencia en las raices o
terminaciones, y cuando la silaba tdnica en las denominaciones
comparadas es idéntica o muy dificil de distinguir. Sin embargo, se debe
tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una
posible confusion

Similitud ideoldgica, Se configura entre signos que evocan una idea
idéntica o semejante. “[...]*”

Respecto a la viabilidad de que los signos a registrarse adopten palabras

compuestas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sefalado:

"No existe prohibiciéon alguna para que los signos a registrarse adopten, entre
otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o
de dos o mas palabras, con o sin significacion conceptual, con o sin el
acompafamiento de un grafico (...) La otra posibilidad, es que de las palabras
contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya
registrada (...)"8.

“"En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto,
caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habréa de examinarse
especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman.
Existen vocablos que dotan al signo de '(...) la suficiente carga semantica que
permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen
empresarial (...)". Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente
dar suficiente distintividad al signo, podra ser objeto de registro’®.”

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala procederda a efectuar la
comparacion de los signos distintivos confrontados en este asunto
teniendo en consideracidon las reglas de cotejo previamente senaladas
expuestas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. La

estructura de cada uno de los signos es la siguiente:

17 Folio 102 del cuaderno No. 1 del expediente.

18 proceso N° 13-IP-2001. Interpretacion Prejudicial de 2 de mayo de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena N° 677 de 13 de junio de 2001

1% Sentencia del Proceso N° 13-IP-2001 y (Proceso 50-IP-2005. Interpretacidn Prejudicial de 11 de mayo de
2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005
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S S L X T E C P
1 2 4 6 7 9 10 12
P Y o) D A w ‘
14 16 18 20 21 23 E‘

Marca cuestionada

S L X
1 3 5

Marca registrada

En cuanto a la similitud ortografica, se observa que entre los términos "S
SELEX THE CMPC PLYWOOD ALWAYS RELIABLE"”, de la marca que
fue negada y "SELEX"” de la marca previamente registrada, hay diferente
extension o longitud, siendo la primera de ellas una marca compuesta
conformada por treinta y cuatro (34) letras, seis (6) palabras y una (1)

letra, y la sequnda que consta de cinco (5) letras y dos (2) silabas.

De igual manera, es necesario poner de relieve que, pese a la extension
del signo cuestionado, ambas marcas hacen énfasis en la palabra SELEX,
lo cual puede llevar al publico consumidor a entender que se trata de una
misma y unica marca, SELEX, mientras que las restantes palabras aluden
a una referencia especial o un producto parcialmente diferente o mejorado

pero con un origen comun, el de provenir de un mismo fabricante.

Asi las cosas, entre el signo cuestionado, “"S SELEX THE CMPC
PLYWOOD ALWAYS RELIABLE”, y la marca previamente registrada
“SELEX", la Sala advierte significativas similitudes, que pueden inducir a

mayor grado de confusidn, teniendo en cuenta que el signo cuestionado
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reproduce totalmente la expresion “SELEX", contenida en la marca
previamente registrada, en la cual se encuentra toda la fuerza distintiva
de la expresién, como también que la Unica diferencia radica en la
inclusion de las palabras “THE CMPC PLYWOOD ALWAYS RELIABLE"”
en el signo cuestionado, inclusidon que pareciera simplemente accesoria,
pues esas palabras no gozan de la suficiente distintividad y no contribuyen

a diferenciar este signo de la marca previamente registrada, “SELEX".

Al respecto, se precisa que, si bien es cierto que el signo cuestionado esta
compuesto por seis palabras y una letra, asi: "SELEX” y 'S - THE CMPC
PLYWOOD ALWAYS RELIABLE”, también lo es que ello no desvirtua el
riesgo de confusidn en el presente caso, teniendo en cuenta que la carga
distintiva recae sobre la expresidon que reproduce por completo de la
marca previamente registrada, esto es, "SELEX"”, lo que lleva a que el
signo solicitado S SELEX THE CMPC PLYWOOD ALWAYS RELIABLE” no
sea suficientemente distintivo y diferente al previamente registrado, para

lo cual es procedente realizar la siguiente comparacion fonética:

SELEX - S SELEX THE CMPC PLYWOOD ALWAYS RELIABLE
SELEX - S SELEX THE CMPC PLYWOOD ALWAYS RELIABLE
SELEX - S SELEX THE CMPC PLYWOOD ALWAYS RELIABLE
SELEX - S SELEX THE CMPC PLYWOOD ALWAYS RELIABLE
SELEX - S SELEX THE CMPC PLYWOOD ALWAYS RELIABLE
SELEX - S SELEX THE CMPC PLYWOOD ALWAYS RELIABLE
SELEX - S SELEX THE CMPC PLYWOOD ALWAYS RELIABLE
SELEX - S SELEX THE CMPC PLYWOOD ALWAYS RELIABLE

Lo anteriormente constatado indica que, desde el punto de vista fonético,
existe una similitud sustancial entre los signos confrontados. En efecto, al
pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que,
a pesar que ellos no se escuchan de forma idéntica, principalmente debido
a su desigual extension, la palabra SELEX predomina en ambas marcas,
siendo este el elemento principal del signo cuestionado "S SELEX THE
CMPC PLYWOOD ALWAYS RELIABLE”, y, se reitera, aunque el signo
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solicitado incluye otras expresiones (S THE CMPC PLYWOOD ALWAYS
RELIABLE"), la palabra de mayor fuerza en el conjunto marcario es
ciertamente “SELEX".

Como se observa, al acudir al método de cotejo sucesivo, se puede
apreciar que el empleo de expresiones adicionales, no le aporta una fuerza

distintiva especial al signo solicitado, de tal manera que sea registrable.

Ademads, debe tenerse en cuenta que en las marcas compuestas la
primera palabra es la que tiene mayor poder de recordacion en la mente
del consumidor, como también que, sobre todo si el texto completo es
especialmente largo, muchos consumidores tenderan a abreviarlo al
mencionarlo, repitiendo apenas la parte que esté dotada de mayor
significacién; por todo lo cual, la expresién “SELEX" que hace parte del
signo cuestionado, S SELEX THE CMPC PLYWOOD ALWAYS RELIABLE”,
es la que el consumidor va a recordar con mayor probabilidad, maxime si
se tiene en cuenta que en su parte grafica “SELEX" esta escrita en letras
de mayor tamafo que las demas palabras “S - THE CMPC PLYWOOD
ALWAYS RELIABLE”, que aparecen escritas en letras de menor tamafio.

Signo solicitado Marca registrada

SeSﬁ? SELEX

the cmpe [efvwno e

i

Esta configuracion de los signos permite concluir que visualmente
presentan un grado de similitud sustancial que puede ocasionar un riesgo

de confusion o de asociacién empresarial para el publico consumidor.
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En cuanto a la similitud ideolégica, se sefala que la marca previamente
registrada “SELEX"”, es una marca de fantasia porque no tiene un
significado conceptual propio en el idioma castellano y por esta razén no
puede ser cotejada en este aspecto. En relacién con la marca “S SELEX
THE CMPC PLYWOOD ALWAYS RELIABLE", las dos primeras palabras
“S SELEX", no tienen ningun significado conceptual propio en el idioma
castellano y el resto de las palabras "THE CMPC PLYWOOD ALWAYS
RELIABLE”, estan en idioma inglés, que traducido al espafiol significa “la

madera contrachapada2® CMPC?2! siempre confiable”.

Por ello, desde el punto de vista ideoldgico o conceptual, al ser de fantasia

los signhos en controversia, como ya se dijo, ellos no pueden cotejarse.

Vale la pena advertir que un consumidor medio, al llegar a un
establecimiento ubicado en una gran superficie y que se encuentre frente
a los estantes de las marcas en controversia, uno al lado del otro, el
primero ofreciendo el producto y el otro el servicio que lo complementa
de manera directa, al observarlos rapidamente, perfectamente podria
concluir que provienen del mismo empresario, en razén a las semejanzas
que ellos presentan en la palabra “SELEX", lo que hace que el signo

solicitado no posea la suficiente capacidad distintiva.

Lo anterior, debido a que, en el analisis de confundibilidad, el principal
elemento es la impresién final del consumidor medio, luego de observar

dos signos enfrentados.

Por lo tanto, al existir semejanzas de tipo ortografico y fonético, se cumple
el primer supuesto del articulo 136, literal a), de la Decision 486, en

cuanto a la semejanza respecto de una marca registrada por un tercero.

Ahora, para aplicar la causal bajo analisis, es necesario abordar el
segundo supuesto, esto es, el tema de la conexién competitiva entre

las marcas enfrentadas.

20 Madera compuesta por varias capas de madera
21 Nombre de la sociedad
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En tratdndose de esta materia, esta Seccidén, en sentencia de 28 de
noviembre de 2018, trajo a colacién los criterios expuestos por el

Tribunal??, asi:

“[...] a) El grado de sustitucion (intercambiabilidad) entre los productos o
servicios.

Existe conexion cuando los productos o servicios en cuestion resultan sustitutos
razonables para el consumidor; es decir, que este podria decidir adquirir uno u otro
sin problema alguno, al ser intercambiables entre si. La sustitucion se presenta
claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto o servicio
origina una mayor demanda del otro. Para apreciar la sustituibilidad entre
productos o servicios se tiene en consideracion el precio de dichos bienes o
servicios, sus caracteristicas, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de
distribucion o de comercializacion; etc.

[...]
b) La complementariedad entre si de los productos o servicios.

Existe conexién cuando el consumo de un producto genera la necesidad de
consumir otro, pues este es el complemento del primero. Asi, el uso de un producto
presupone el uso de otro. Esta complementariedad se puede presentar también
entre productos y servicios.

[...]

c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del
mismo empresario (razonabilidad).

Existe conexion cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado,
podria asumir como razonable que los productos o servicios en cuestion provienen
del mismo empresario [...]”.(Resaltado de la Sala)

Sobre este asunto, la Sala precisa que, a fin de verificar la conexidad

entre los productos amparados, hay circunstancias en las que uno o
dos criterios son suficientes para establecer la conexidn
competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos para
la consecucidn del propdsito de establecer dicha conexidad.

En el caso sub lite, la marca cuestionada, "S SELEX THE CMPC
PLYWOOD ALWAYS RELIABLE”, fue solicitada para amparar los
siguientes productos: "madera terciada, madera terciada para la

construccion, paneles de madera terciada para la construccion,

22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccién Primera, sentencia de 28 de noviembre
de 2018, C.P. Hernando Sanchez Sanchez, expediente identificado con el nUmero Unico de radicaciéon 2009-
00314-00.
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muebleria y otros usos industriales, elementos de construccion hechos de
madera terciada”, comprendidos en la Clase 19 de la Clasificacidon
Internacional de Niza: "[...] Materiales de construccion no metalicos;
tuberias rigidas no metalicas para la construccion; asfalto, pez, alquitran
y betun; construcciones transportables no metalicas; monumentos no

metalicos.[...]".

La marca previamente registrada, “SELEX", distinguen los siguientes
servicios de la Clase 37 de la citada Clasificacion: "[...] Servicios de
construccion; servicios de instalacion y reparacion; extraccion minera,

perforacion de gas y de petrdleo.[...]”.

De acuerdo con lo anterior, no cabe duda que existe conexién competitiva,
pues, al comparar los productos que reivindica el signo cuestionado en la
Clase 19 de la Clasificacidon Internacional de Niza y aquellos servicios que
distinguen la marca previamente registrada en la Clase 37 de la citada
Clasificacion, aungque pertenecen a distintas clases del nomenclator, se
complementan entre si, por cuanto la marca solicitada produce
"Madera Terciada, Madera Terciada Para La Construccion, (...)", y la
marca previamente registrada distingue la prestacion de servicios de
construccidon y servicios de instalacién y reparacién. Por lo tanto el
producto que ofrece una marca se complementa con el servicio que presta
la otra marca y ambas se pueden comercializar en forma simultanea,
tanto en grandes superficies como en establecimientos especializados; se
promocionan por iguales medios, tales como folletos, televisidon, prensa y
redes sociales; y sus consumidores podrian asumir razonablemente que
los productos y servicios en cuestidon provienen del mismo empresario, en

atencion a la semejanza de los signos.

Asi las cosas, al existir entre los signos confrontados semejanzas
significativas y una relacion entre los productos y servicios que distinguen,
debe concluirse que dichos signos no pueden coexistir pacificamente en
el mercado porque, como ya se dijo, podrian generar riesgo de confusion,

que llevaria al consumidor promedio a asumir que dichos productos y
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servicios tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaria la

actividad empresarial de la demandante, en caso de registrar su signo.

En virtud de lo anterior, es evidente que existe riesgo de confusién
indirecta para el consumidor promedio, en lo tocante al origen
empresarial, por razén de las significativas similitudes antes anotadas, lo
que daria lugar a que el consumidor en mencion creyera que los productos

que distinguen las marcas enfrentadas provienen del mismo titular.

Como resultado, y con fundamento en lo anterior, la Sala concluye que
existe riesgo de confusion indirecta, debido a que el consumidor podria
pensar erroneamente que los productos y servicios identificados con esas

marcas provienen del mismo empresario.

Frente a la confusion indirecta y el riesgo de asociacién, esta Seccién, en

la sentencia de 5 de febrero de 201523, sefial6 lo siguiente:

“[...] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su
interpretacion prejudicial allegada, indicd:

... El riesgo de confusioén 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 (confusidén indirecta).

El riesgo de asociacion es la posibilidad de que el consumidor, que aunque
diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al
adaquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen
una relaciéon o vinculacion econémica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la
G.0.A.C. N° 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).

(...)

Hay riesgo de confusion cuando el consumidor o usuario _medio no
distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio
identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa
apreciacion de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen
un_origen empresarial comiun al extremo que, si_existe identidad o
semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un
signo _previamente solicitado para registro, surqgiria el riesqgo de que el
consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o
con el signo previamente solicitado/...]” (Las negrillas y subrayas fuera de
texto).

23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccién Primera, sentencia de 5 de febrero
de 2015, C.P. Maria Elizabeth Garcia Gonzalez, N° Unico de radicacién 11001032400020080006500.
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Por tal razon, en aplicacién de los principios prior tempore, potior iure
e in dubio pro signo priori, debe protegerse la marca previamente
registrada, esto es, “SELEX". Asi lo ha senalado el Tribunal en numerosas

interpretaciones prejudiciales:

“[...] la confusidon no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad
o la simple duda o incertidumbre de que con la comercializacion o utilizacion de los
signos pueda producirse ese error o confusion, para que la oficina nacional
competente impida el registro del signo posteriormente solicitado. Todo esto en
aplicacion de los principios “"primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior
tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo

priori”). [...]".

Por ultimo, debe anotarse también que el hecho de que durante el tramite
administrativo de registro no se hubiera presentado oposicién por parte
del titular de la marca registrada cuya vigencia dio lugar a la causal de
irregistrabilidad que en este caso generod la negacién del registro solicitado
no impide que la autoridad administrativa que tiene acceso al universo de
registros existentes pueda oficiosamente plantear el riesgo de confusién
existente frente a alguno(s) de ellos y extraer la conclusion subsiguiente
(imposibilidad del registro), puesto que la prevencidon de la confusién
interesa no solo a los demas comerciantes sino también al publico
consumidor, ademas de lo cual, la norma sustancial aplicable (que
actualmente es la Decision 486 del Acuerdo de Cartagena) no exige esta
circunstancia como condicién necesaria para que pueda predicarse la
irregistrabilidad de la marca solicitada. Por ende, se reitera, la ausencia
de oposicion especifica por parte del tercero titular de un registro previo
no incide en el analisis, ni menos aun, tiene la virtualidad de enervar la

irregistrabilidad del nuevo signo cuyo registro se solicita.

En este orden de ideas, la Sala concluye que, con la expedicién de las
resoluciones demandadas, no se violaron las normas del ordenamiento
juridico comunitario, y que le asistié razon a la SIC al denegar el registro
del signo cuestionado, "S SELEX THE CMPC PLYWOOD ALWAYS
RELIABLE”, para amparar los productos en la clase 19 de la Clasificacion
Internacional de Niza, razon suficiente para que se mantenga incolume la

presunciéon de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados,
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los cuales estan acorde con los parametros fijados por el ordenamiento

juridico comunitario.

En consecuencia, la Sala denegara las pretensiones de la demanda, como

en efecto se dispondra en la parte resolutiva de esta providencia.

5.5. Sobre el reconocimiento de personeria

Visto el informe secretarial que obra a folio 133 del expediente, se tendra
por terminado el poder conferido a la abogada Carolina Prieto Macias, de
conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del articulo 76 del
Codigo General del Proceso, a cuyo tenor “"El poder termina con la
radicacidn en secretaria del escrito en virtud del cual se revoque o designe
otro apoderado, a menos que el nuevo poder se hubiese otorgado para
recursos o gestiones determinadas en el proceso”. Del mismo modo, Se
reconocera al abogado Luis Eduardo Salamanca Rodriguez, como
apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio, en los
términos y para los fines del poder a él conferido, visto a folio 129 del

cuaderno num. 1 del expediente.

5.6. Conclusion.

Al no encontrarse configurada la violacién de los articulo 136, literal a),
150 y 151 de la Decisidon 486 de 2000 de la Comisién de la Comunidad
Andina, ni de las normas del Convenio de Paris invocadas como
infringidas, la Sala denegara las pretensiones de la demanda, al no haber

sido desvirtuada la presuncion de legalidad de los actos acusados.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Seccion Primera, administrando justicia en
nombre de la Repiblica y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda.
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SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el articulo 128

de la Decision 500 de la Comunidad Andina.

TERCERO: TENER POR TERMINADO el poder conferido por la
Superintendencia de Industria y Comercio a la abogada Carolina Prieto

Macias.

CUARTO: RECONOCER personeria al abogado Luis Eduardo Salamanca
Rodriguez, como apoderado de la Superintendencia de Industria y
Comercio, en los términos y para los fines del poder a él conferido, visto

a folio 129 del cuaderno num. 1 del expediente.

QUINTO: En firme esta providencia, ARCHIVESE el expediente.

COPIESE, NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE,

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

aprobada por la Sala en la sesién de la fecha.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDES OSWALDO GIRALDO LOPEZ

Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
NUBIA MARGOTH PENA GARZON HERNANDO SANCHEZ SANCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentenda fue firmada electrénicamente por los integrantes de la Secdién Primera en la sede eledrdnica para la
gestion judidal SAMAL En consecuenda, se garantiza la autentiddad, integridad y conservadon y posterior consulta, de conformidad con la
ley.
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