COTEJO MARCARIO - Identidad ortografica: signos KDK / KDK - Identidad
marcaria

En primer lugar debe estudiarse la similitud ideoldgica, la cual se presenta entre
signos que evocan similares o idénticas ideas. Al respecto debe expresarse que el
signo KDK no es evocador de idea alguna, razén por la cual no puede afirmarse
que exista alguna clase de similitud entre los vocablos comparados. Asi mismo
debe efectuarse el analisis ortografico, el cual consiste en establecer la similitud
entre las letras que componen cada vocablo, su secuencia, la longitud de las
palabras, entre otras, que puedan llevar a confusion al publico consumidor. No se
requiere de un estudio muy profundo para sostener que existe identidad entre los
signos cotejados, lo que lleva a concluir que desde el punto de vista ortogréafico no
pueden coexistir ambos signos. Respecto de la similitud fonética debe sefalarse
gue igual que en el cotejo ortografico, se presenta una clara identidad. De acuerdo
con los andlisis de similitud ideolOgica, ortografica y fonética anteriormente
realizados debe concluirse que no es posible la coexistencia de marcas idénticas
gue amparen productos idénticos o similares, razon por la cual procedera la Sala a
establecer en cabeza de quién se encuentra la prioridad marcaria.

COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA - Sistema atributivo: el derecho
nace al registrarse el signo / SISTEMA ATRIBUTIVO - Definicién / MARCAS -
Sistema atributivo / DERECHO DE PRIORIDAD MARCARIA - KDK: marca
registrada y renovada desde 1972

La interpretacion prejudicial realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina e identificada con el nimero 163-1P-2006 es clara en establecer que para
la proteccion de un signo “El articulo 102 de la Decision 344 de la Comision del
Acuerdo de Cartagena recoge el sistema atributivo, en el cual el derecho nace
exclusivamente al registrarse el signo; esto quiere decir, que goza de los derechos
inherentes a la marca quien la registra en la oficina correspondiente”. En
consecuencia vale la pena analizar en cabeza de quién se ha encontrado el
registro de la marca KDK. De acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente
se puede colegir que la sociedad MATSUSHITA SEIKO CO., LTD obtuvo el
registro de la marca KDK por parte de la Division de Propiedad Industrial de la
Superintendencia de Industria y Comercio el 3 de julio de 1972 en la clase 9 del
Decreto 2379 de 1970 para distinguir “Electricidad, maquinaria, artefactos,
aparatos y accesorios eléctricos para producir fuerza, calor y luz; telefonia,
telegrafia y telegrafia inalambrica, radiografia, radiotelegrafia, ventiladores
eléctricos, abanicos eléctricos, purificadores de aire eléctricos”. Dicho registro
estuvo vigente hasta el 24 de abril de 1982. El 17 de mayo de 1984 mediante
Resolucion 02396 de la Division de Propiedad Industrial de la Superintendencia de
Industria y Comercio se renovo el registro de la marca KDK en la clase 9 del
Decreto 755 de 1972 a favor de la sociedad MATSUSHTA SEIKO CO., LTD
durante el periodo comprendido entre el 24 de abril de 1982 y el 24 de abril de
1987. Del recuento anteriormente efectuado no es dificil concluir que la sociedad
MATSUSHITA SEIKO CO., LTD ha sido diligente desde 1972 para conservar el
registro de la marca KDK de su propiedad. No puede desconocerse que en la
renovacion efectuada en 1982 no se solicitd la reclasificacion que enmendara el
yerro en que se incurrio. Ahora bien, considera la Sala que tal omisién no puede
considerarse como sustancial, mas aun si se tiene en cuenta que al momento de
concederse el registro se especificaron los productos que pretendian ampararse.
Adicionalmente la Superintendencia de Industria y Comercio en ejercicio de las
facultades que le concede el articulo 69 del C.C.A. revoco las correspondientes
resoluciones, con el fin de corregir el mencionado error. Por lo tanto en el caso
concreto deberd impedirse el registro de la marca KDK a favor del sefior Bassin



Yazdeh comoquiera que los canales de distribucion de los productos que ambos
amparan son muy similares y en algunos casos idénticos, como con los aparatos
de ventilacién. En consecuencia por existir una prioridad marcaria a favor de
MATSUSHITA SEIKO CO., LTD, se procedera a declarar la nulidad de la
Resolucion 02639 de 1999.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA
Consejera ponente: MARTHA SOFIA SANZ TOBON
Bogota, D.C., veinticuatro (24) de enero de dos mil ocho (2008)
Radicacion niumero: 11001-03-24-000-2002-00440-01

Actor: MATSUSHITA SEIKO CO., LTD.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: ACCION DE NULIDAD

Procede la Secciéon Primera a dictar sentencia de Unica instancia para resolver la
demanda presentada por la sociedad MATSUSHITA SEIKO CO., en ejercicio de la
accion de nulidad consagrada en el articulo 84 del Cdédigo Contencioso
Administrativo, en concordancia con el articulo 172 de la Decision 486 de la
Comunidad Andina contra la Resolucion proferida por la Jefe de la Division de
Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio: 02639 del 22
de febrero de 1999, por la cual se concedi6 el registro de la marca KDK (mixta) en
las clase 11 de la Clasificacion Internacional de Niza, a favor del sefior Bassin
Yazdeh.

l.- ANTECEDENTES

a. Las pretensiones de la demanda

La demanda instaurada busca la nulidad del acto acusado y como consecuencia,

se cancele el certificado de registro No. 215899 correspondiente a la marca KDK



(mixta) en la clase 11 de la Clasificacion Internacional de Niza, a favor del sefior

Bassin Yazdeh.

b.- Los hechos de la demanda

Los hechos que cita la parte actora como fundamento de sus pretensiones son, en

forma resumida, los siguientes:

Indicé que el 3 de julio de 1972, MATSUSHITA SEIKO CO., LTD, obtuvo de parte
de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca y ensefa
comercial KDK en la clase 9 para “ventiladores y abanicos”. Agreg6 que el registro
marcario 76280 aparece inscrito en el folio 561 del Libro 4 del Registro de

Propiedad Industrial.

El 18 de julio de 1991, la Division de Signos Distintivos de la Superintendencia de
Industria y Comercio renovoé el registro marcario 76280, mediante la Resolucion
04006, hasta el 24 de abril de 1992.

Mediante Resolucion 19313 del 30 de septiembre de 1993, la Division de Signos
Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, le renové a la empresa
MATSUSHITA SEIKO CO., LTD el registro marcario 76280 hasta el 24 de abril de
2002.

El 28 de diciembre de 2001, previa solicitud de la empresa MATSUSHITA SEIKO
CO., LTD, la Superintendencia de Industria y Comercio autorizé la reclasificacion
de la marca KDK (mixta) de la clase 9 a la clase 11 de la Clasificacién

Internacional de Niza.

Sostuvo que el sefior Bassin Yazdeh por medio de apoderado judicial solicitd el 27
de agosto de 1998, ante la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro
de la marca KDK (mixta) para amparar “aparatos de alumbrado, de calefaccion, de
produccion de vapor, de coccion, de refrigeracion, de secado, y muy
especialmente de ventilacion”, productos comprendidos en la clase 11 de la

Clasificacion Internacional de Niza.



Manifestd que el 7 de diciembre de 1998, se publicé el extracto de la solicitud de

registro de la marca KDK (mixta) en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 468.

Adujo el actor que mediante la Resolucion 02639 del 22 de febrero de 1999
proferida por la Jefe de la Division de Signos Distintivos de la Superintendencia de
Industria y Comercio se concedio el registro de la marca KDK (mixta), a favor del
sefior Bassin Yazdeh para distinguir productos de la clase 11 de la Clasificacion

Internacional de Niza.

Precisd que tanto los productos que ampara la marca KDK (mixta) de propiedad
del sefor Bassin Yazdeh, como los productos que ampara KDK de propiedad de
MATSUSHITA SEIKO CO., LTD, son idénticos en lo que se refiere a aparatos de
ventilacion y similares respecto de los demas productos que cubren las marcas en

conflicto.

Adicionalmente expresd que entre las marcas KDK (mixta) y KDK (nominativa)
existe identidad en su parte denominativa, o que induciria al publico a error o
confusidén; mas aun si se tiene en cuenta que algunos de los productos amparados

son idénticos y otros similares.

c) Normas violadas y Concepto de la violacién

La parte actora adujo, en sustento de sus pretensiones, la violacién de los
articulos 81; 82 literal a); 83 literales a), d) y e); y 84 de la Decision 344 de la

Comunidad Andina.

Manifestd que para que un signo pueda ser registrado como marca debe cumplir
con los requisitos esenciales que son perceptibilidad, suficiente distintividad y ser

susceptible de representacion gréfica.

Indicd que el requisito de la perceptibilidad se cumple a cabalidad, comoquiera
gque KDK es una marca mixta formada por una palabra y un disefio, el cual es

facilmente apreciable por los sentidos, especialmente por la vista.

Respecto de la representacion grafica, el actor sefiala que es un requisito que
igualmente se cumple en el caso analizado ya que KDK es una marca mixta

compuesta por una palabra y un disefio susceptibles de representacion material.



Afirmo respecto del requisito de la distintividad que el mismo no se cumple, toda
vez que la marca KDK (mixta) se confunde con otra marca previamente registrada
por un tercero y especificamente con la marca KDK de propiedad de
MATSUSHITA SEIKO CO., LTD.

Indicoé que el acto acusado viola el articulo 81 de la Decision 344 del Acuerdo de
Cartagena, ya que considera como distintivo el signo KDK (mixto), cuando en
realidad carece de dicha caracteristica, ya que el mencionado signo se encuentra
previamente registrado a favor de la sociedad MATUSHITA SEIKO CO., LTD.
Igualmente sefalé que ya que el signo KDK (mixto) carece de distintividad, viola
igualmente el articulo 82, literal a) de la Decisién 344.

Igualmente manifestd que la norma acusada es violatoria del articulo 83, literal a)
de la Decisién 344 del Acuerdo de Cartagena. Al respecto afirmé que existen dos
clases de confusiones, la directa y la indirecta. Por la primera se induce al
comprador a que adquiera un producto, creyendo que esta comprando otro.
Sostuvo que en el presente caso la identidad se produce en los signos y la

naturaleza de los productos.

Explicé que la confusion puede presentarse en tres campos; el visual, fonético e
ideoldgico, asi como también explicé las reglas para determinar el riesgo de

confusion.

PrecisO que al cotejar las marcas KDK (mixta) y KDK, se observa una evidente
identidad visual, ortografica y fonética que puede llegar a inducir al publico

consumidor a error o confusion.

Expreso respecto de la violacion directa del articulo 61 de la C.N., del articulo 4 de
la Ley 178 de 1994, del Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad
Industrial, de los articulos 1, 2, 6, 8, 9, 10, 27, 30, 58, 72, 74 de la Ley 23 de 1982
y de los articulos 605 inc 2 y 607 del C. Co. que tanto la entidad demandada como
el sefior Yazdeh violaron los derechos intelectuales de autor, ya que de acuerdo
con las normas anteriormente citadas, el logo o ensefia comercial KDK es
irregistrable por pertenecer exclusivamente a la empresa MATSUSHITA SEIKO
CO., LTD.



Afadié que la empresa MATSUSHITA SEIKO CO., LTD tenia y sigue teniendo el
derecho intelectual al uso exclusivo del dibujo artistico de la marca discutida y su
ensefia comercial, ya que los derechos de autor y de propiedad intelectual sobre

una obra artistica o dibujo son perpetuos, inalienables e irrenunciables.

Sefiald que igualmente se presentd violacion directa de los articulos 81; 82
literales d) y e); 83 literales a), b), ¢), d) y e); 84; 103; 107; 113 y 115 de la
Decision 344 de la Comunidad Andina; articulo 6 bis del Convenio de Paris — Ley
178 de 1994; articulos 10 al 15 de la Ley 256 de 1996; y articulos 605 inc 2, 606 y
607 del C.Co. Al respecto manifesté que la demandada no hizo respetar ni
garantizé la funcion diferenciadora de la marca, ya que le concedié el respectivo
registro al sefior Yazdeh, lo cual lleva a inducir a actos de confusion, engafio,

descrédito, comparacion, entre otros.

Consideré igualmente como transgredidos el articulo 61 de la C.N.; los articulos 2,
3y 4 de la Ley 457 de 1998 y el Convenio de Paris para la Proteccion de la
Propiedad Industrial — Ley 178 de 1994-. ExplicO que en el caso en que
MATSUSHITA SEIKO CO. LTD no hubiera registrado en Colombia la marca en
discusion con su respectiva ensefia comercial, deberian tenerse en cuenta los
registros efectuados en los paises de la Comunidad Andina con el fin de haber

impedido el registro a favor del sefior Yazdeh.

Finalmente sostuvo que el articulo 604 del Codigo de Comercio fue violado con la
expedicion del acto acusado, asi como el articulo 58 de la C.N., articulo 103 de la
Decision 344, 9 de la Decision 486 del Acuerdo de Cartagena y articulo 4-A 1) del

Convenio de Paris para la Proteccidon de la Propiedad Industrial —Ley 178 de 1994-

d.- Las razones de la defensa

La Superintendencia de Industriay Comercio manifestoé en su defensa:

Que con la expedicién de las Resoluciones acusadas, no se incurrié en violacién
de las normas contenidas en la Decision 344 de la Comisién del Acuerdo de
Cartagena, ni de los articulos 58 y 61 de la Constitucion Politica, ni del articulo 4



de la Ley 178 de 1994, ni la Ley 23 de 1982, ni los articulos 10 a 15 de la Ley 156
de 1996, ni los articulos 605 a 607 del C.Co., nila Ley 457 de 1998.

Expres6 que frente a la expedicion de la Resolucion 02639 del 22 de febrero de
1999 que concedio el registro de la marca KDK (mixta) a favor del sefior Bassin

Yazdeh, no se presentaron observaciones por parte de terceros.

Adujo que en reiteradas ocasiones, tanto la Superintendencia de Industria y
Comercio como el Consejo de Estado, han establecido los requisitos que debe

reunir un signo para poder ser registrado como marca:

1. La perceptibilidad.
2. La suficiente distintividad.

3. La susceptibilidad de representacion grafica.

Indicé que la Superintendencia de Industria y Comercio efectuo el correspondiente
estudio de antecedentes marcarios, en el cual no consta que en la fecha de

registro de la marca KDK clase 11, existiera otro registro a nombre de otro titular.

Sostuvo que aunque para el 22 de febrero de 1999 se habia concedido
previamente el registro de la marca KDK a favor de MATSUSHITA SEIKO CO.,
LTD, para distinguir productos de la clase 9 internacional: “electricidad,
maquinaria, artefactos, aparatos y accesorios eléctricos para producir fuerza, calor
y luz; telefonia, telegrafia y telegrafia inalambrica, radiografia, radiotelefonia y
radiotelegrafia, ventiladores eléctricos, abanicos eléctricos y purificadores de aire
eléctricos.”, en fecha posterior algunos de dichos productos pasaron a formar
parte de la clase 11, raz6n por la cual se requeria de reclasificacion.

Explicé detalladamente los cambios que ha sufrido la clasificacion en el tiempo,
para finalmente afirmar que la Superintendencia de Industria y Comercio no
procedio de forma arbitraria 0 de mala fe en la expedicidén del acto administrativo

acusado.

Mohamad Ali Haydar (tercero interesado):

Manifesté que no es valida la apreciaciéon de la parte demandante en el sentido de

afirmar que la Superintendencia de Industria y Comercio debiéo haber negado el



registro de la marca KDK en la clase 11 internacional, a favor del sefior Bassin
Yazdeh, ya que a pesar de que MATSUSHITA SEIKO CO., LTD es titular de KDK
en la clase 9, ambas marcas distinguen productos de distinta naturaleza.

Agrego respecto de la supuesta titularidad de la marca KDK en los paises del
Grupo Andino que los mismos no son viables si no se ejerce el derecho de
oposicion y en el caso concreto la sociedad MATSUSHITA SEIKO CO., LTD no
ejercié tal derecho dentro del proceso de registro de la marca KDK en cabeza del
sefior BASSIM YAZDEH.

Propuso como primera excepcién la de imposibilidad juridica de reclasificacion. Al
respecto sefialé que la Superintendencia de Industria y Comercio extralimitd sus
funciones y sin autorizacion de la ley reclasifico el registro 70280 para denominarlo
70280A, ampliando el registro de la marca KDK a favor de MATSUSHITA SEIKO
CO., LTD para distinguir productos de la clase 11 internacional.

Explicé que la ampliacion o reclasificacion de productos en el caso concreto,
constituye fraude, ya que los “ventiladores” siempre han estado ubicados en la
clase 11 internacional y MATSUSHITA SEIKO CO., LTD nunca solicité antes del
27 de agosto de 1998 la marca KDK para distinguir “ventiladores”, los cuales se

encuentran expresamente comprendidos en la clase 11 internacional desde 1957.

Como segunda excepcion propuso la de imposibilidad de hacer valer derechos
obtenidos en el pacto andino. Al respecto precis6 que un derecho prevalente
obtenido en los paises del Grupo Andino puede hacerse valer en otro, siempre
gue se ejerza el derecho de oposicion dentro del tramite administrativo de registro
de marca. En consecuencia, comoquiera que MATSUSHITA SEIKO CO., LTD no
ejercié el derecho de oposicion dentro del tramite administrativo de la marca KDK
en la clase 11 internacional, perdio la oportunidad de hacer valer sus presuntos

derechos.

e.- La actuacion surtida

De conformidad con las normas previstas en el C.C.A., a la demanda se le dio el
tramite establecido para el proceso ordinario, dentro del cual merecen destacarse

las siguientes actuaciones:



Por auto del 26 de septiembre de 2003 se admitié la demanda y se orden6 darle el
tramite correspondiente (fl. 47 y 48). Posteriormente se admitio la reforma de la
demanda, en auto del 23 de abril de 2004. (fl. 260 y 261)

Por auto visible a folios 324 a 326 se abrié a pruebas el proceso y se decretaron

las pedidas por las partes.

Dentro del término para alegar de conclusion, hicieron uso de tal derecho el
apoderado del tercero interesado (fls. 352 y 353) y el apoderado de la demandada
(fls. 355 a 360).

Mediante proveido del 11 de agosto de 2006 se solicitd la interpretacion prejudicial
del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cual, por providencia del 22 de
noviembre de 2006 dio respuesta a la referida solicitud (fls. 415 a 426) en la
interpretacion prejudicial No. 163-1P-2006.

II.- INTERPRETACION PREJUDICIAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en interpretacion prejudicial de las
normas comunitarias pertinentes al proceso No. 163-IP-2006, concluy6 lo

siguiente:

“PRIMERO: Un signo para que sea registrado como marca debe
cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad vy
susceptibilidad de representacion grafica, de conformidad con los
criterios sentados en la presente interpretacion prejudicial, ademas no
debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en
los articulos 82 y 83 de la Decision 344 de la Comision del Acuerdo de
Cartagena.

SEGUNDO: En el caso de autos, el Juez Consultante debera
identificar cual de los elementos, si el denominativo o el gréfico,
prevalece en la marca mixta solicitada y tiene mayor influencia en la
mente del consumidor. En caso de que prevalezca el elemento
denominativo se debe proceder a su cotejo a fin de determinar el posible
riesgo de confusion con el signo denominativo registrado, conforme a
los criterios contenidos en la presente interpretacion.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos que, en
relacion con derechos de terceros, sean idénticos 0 se asemejen a
una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para



registro, para los mismos productos o servicios, 0 para productos o
servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al
publico a error, de donde resulta que no es necesario que el signo
solicitado para registro induzca a error o confusion a los consumidores
sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusion para que
se configure la prohibicién de irregistrabilidad.

CUARTO: Corresponde a la Administracién y, en su caso, al Juzgador
determinar el riesgo de confusion con base a reglas y principios
elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente
interpretacion prejudicial y que se refieren basicamente a la identidad
0 a la semejanza gréfica, fonética o ideoldgica que pudieran existir
entre los signos.

QUINTO: El registro del signo como marca, en la oficina competente
de uno o mas de los Paises Miembros de la Comunidad Andina,
configura el Unico acto constitutivo del derecho de su titular al uso
exclusivo del signo. Este derecho le otorga la posibilidad de obrar
contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen cualquier acto
de aprovechamiento de la marca, prohibido por la Decision 344.

SEXTO: Las normas referidas a la obligatoria aplicacion por parte del
organo competente de cada Pais Miembro, en las diferentes
Decisiones comunitarias sobre Propiedad Industrial, permite identificar
de manera clara y precisa el &mbito de proteccion de la marca sobre
los productos y servicios que pretende identificar. Y, al ser de caracter
obligatorio, constituye un elemento vinculante para los Paises
Miembros de la Comunidad Andina.”

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Mediante la Resolucién 02639 del 22 de febrero de 1999, la Jefe de la Divisién de
Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, concedio el
registro de la marca KDK (mixta) para distinguir productos de la clase 11 de la

Clasificacion Internacional de Niza, a favor del sefior Bassin Yazdeh.

Las normas que se estudiardn como presuntamente vulneradas, de acuerdo con la
interpretacion prejudicial del Tribunal Andino de Justicia son los articulos 81, 82
literal a), 83 literal a) y 102 de la Decision 344 de la Comunidad Andina que

sefalan:

“Articulo 81.- Podran registrarse como marcas los signos que sean
perceptibles, suficientemente  distintivos y susceptibles de
representacion grafica.

Se entendera por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en
el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados
por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de
otra persona.”



“Articulo 82.- No podran registrarse como marcas los signos que;
a) No puedan constituir marca conforme al articulo anterior;”

“Articulo 83.- Asimismo, no podran registrarse como marcas aquellos
signos que, en relacion con derechos de terceros, presenten algunos
de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al
publico a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o
registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios
respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al publico a
error;”

“Articulo 102.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirira
por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional
competente.”

En reiteradas ocasiones tanto el Tribunal Andino de Justicia como esta
Corporacion, han expresado que para que una marca pueda registrarse debe

cumplir con los requisitos de perceptibilidad, representacion grafica y distintividad.

Respecto de la perceptibilidad, la misma hace referencia a cualquier clase de
indicacion que pueda ser captada por los sentidos, la cual, en el caso concreto, se
cumple por parte del signo KDK comoquiera que el mismo puede ser captado por
el sentido de la vista.

El segundo requisito exigido legalmente para el registro de un signo como marca
es la susceptibilidad de representacion grafica, el cual se cumple igualmente por el
signo discutido, pues el hecho de poder percibirse por el sentido de la vista indica
que pudo ser representado graficamente.

Ahora bien, para que un signo pueda ser registrado como marca es necesario que
cumpla con el requisito de la distintividad, el cual se refiere a la capacidad que
tiene un signo de diferenciar e identificar unos productos de otros en el mercado,

con el fin de que los consumidores no los vayan a confundir.

Con el fin de verificar la distintividad del signo KDK a nombre del sefior Bassin
Yazdeh, se efectuar4d un cotejo marcario con la marca KDK a nombre de
Matsushita Seiko Co., Ltd, teniendo en cuenta que se analizaran los elementos

denominativos de ambas marcas por ser los mas relevantes.



Los signos que pasaran a cotejarse tienen la siguiente escritura:

KDK KDK
Marca a nombre de Bassim Yazdeh Marca a nombre de Matsushita

En primer lugar debe estudiarse la similitud ideoldgica, la cual se presenta entre
signos que evocan similares o idénticas ideas. Al respecto debe expresarse que el
signo KDK no es evocador de idea alguna, razon por la cual no puede afirmarse

gue exista alguna clase de similitud entre los vocablos comparados.

Asi mismo debe efectuarse el andlisis ortografico, el cual consiste en establecer la
similitud entre las letras que componen cada vocablo, su secuencia, la longitud de

las palabras, entre otras, que puedan llevar a confusion al publico consumidor.

No se requiere de un estudio muy profundo para sostener que existe identidad
entre los signos cotejados, lo que lleva a concluir que desde el punto de vista

ortografico no pueden coexistir ambos signos.

Respecto de la similitud fonética debe sefialarse que igual que en el cotejo

ortografico, se presenta una clara identidad.

De acuerdo con los analisis de similitud ideolégica, ortografica y fonética
anteriormente realizados debe concluirse que no es posible la coexistencia de
marcas idénticas que amparen productos idénticos o similares, razon por la cual
procedera la Sala a establecer en cabeza de quién se encuentra la prioridad

marcaria.

La interpretacion prejudicial realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina e identificada con el numero 163-IP-2006 es clara en establecer que para
la proteccién de un signo “El articulo 102 de la Decision 344 de la Comisién del
Acuerdo de Cartagena recoge el sistema atributivo, en el cual el derecho nace
exclusivamente al registrarse el signo; esto quiere decir, que goza de los derechos
inherentes a la marca quien la registra en la oficina correspondiente”. En
consecuencia vale la pena analizar en cabeza de quién se ha encontrado el

registro de la marca KDK.



De acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente se puede colegir que la
sociedad MATSUSHITA SEIKO CO., LTD obtuvo el registro de la marca KDK por
parte de la Divisién de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y
Comercio el 3 de julio de 1972 en la clase 9 del Decreto 2379 de 1970 para
distinguir “Electricidad, maquinaria, artefactos, aparatos y accesorios eléctricos
para producir fuerza, calor y luz; telefonia, telegrafia y telegrafia inalambrica,
radiografia, radiotelegrafia, ventiladores eléctricos, abanicos eléctricos,
purificadores de aire eléctricos”. Dicho registro estuvo vigente hasta el 24 de abril
de 1982.

El 17 de mayo de 1984 mediante Resolucion 02396 de la Division de Propiedad
Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio se renové el registro de
la marca KDK en la clase 9 del Decreto 755 de 1972 a favor de la sociedad
MATSUSHTA SEIKO CO., LTD durante el periodo comprendido entre el 24 de
abril de 1982 y el 24 de abril de 1987.

Posteriormente el 18 de julio de 1991, en la Resolucion 04006 de la Division de
Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, se renovo
nuevamente el registro de la marca KDK en la clase 9 del Decreto 755 de 1972 a
favor de la sociedad MATSUSHITA SEIKO CO., LTD entre el 24 de abril de 1987 y
el 24 de abril de 1992.

El Jefe de la Divisiébn de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y
Comercio renovo el registro de la marca KDK en la Resolucion 19313 para
distinguir productos comprendidos en la clase 9 del Decreto 755 de 1972, para la
vigencia del 24 de abril de 1992 al 24 de abril de 2002.

El 28 de diciembre de 2001, previa solicitud del apoderado de la sociedad
MATSUSHITA SEIKO CO., LTD, la Superintendencia de Industria y Comercio
mediante la Resolucidn 44463 revoco parcialmente las Resoluciones 19313 del 30
de septiembre de 1993, 04006 del 18 de julio de 1991 y 02396 del 17 de mayo de
1984, comoquiera que en dichos registros se estan amparando productos de la
clase 9, no obstante que los mismos deben aparecer en la clase 11 de acuerdo

con la Clasificacion Internacional de Niza adoptada por Colombia en 1972.

Ahora bien, el sefior BASSIM YAZDEH obtuvo el registro de la marca KDK
mediante la Resolucion 02639 de la Divisibn de Signos Distintivos de la



Superintendencia de Industria y Comercio para distinguir productos de la clase 11
internacional, mas especificamente “APARATOS DE ALUMBRADO, DE
CALEFACCION, DE PRODUCCION DE VAPOR, DE VAPOR, DE COCCION, DE
REFRIGERACION, DE SECADO Y MUY ESPECIALMENTE DE VENTILACION”

Del recuento anteriormente efectuado no es dificil concluir que la sociedad
MATSUSHITA SEIKO CO., LTD ha sido diligente desde 1972 para conservar el
registro de la marca KDK de su propiedad. No puede desconocerse que en la
renovacion efectuada en 1982 no se solicitd la reclasificacion que enmendara el
yerro en que se incurrid. Ahora bien, considera la Sala que tal omisiébn no puede
considerarse como sustancial, mas aun si se tiene en cuenta que al momento de
concederse el registro se especificaron los productos que pretendian ampararse.
Adicionalmente la Superintendencia de Industria y Comercio en ejercicio de las
facultades que le concede el articulo 69 del C.C.A. revoco las correspondientes

resoluciones, con el fin de corregir el mencionado error.

Esta Corporacion ha manifestado en reiteradas ocasiones que no es necesario que
los signos cotejados amparen signos de la misma clase para impedir su registro. Ha
dicho:

“Es importante resaltar que para que el riesgo de confusion entre dos
signos semejantes tenga la capacidad de impedir su registro, no es
necesario que ambos signos amparen productos de la misma clase,
sino que se requiere de un analisis mas detallado en el que se
estudien los canales de distribucidn y las semejanzas entre los
productos que los signos amparan, los cuales no se presentan
exclusivamente por el hecho de pertenecer a una misma clase. En
consecuencia es importante precisar que si bien el cotejo marcario
tiene un alto componente objetivo de comparacion, el mismo no es el

Unico andlisis que debe efectuarse.”*

Por lo tanto en el caso concreto deberd impedirse el registro de la marca KDK a
favor del sefior Bassin Yazdeh comoquiera que los canales de distribucion de los
productos que ambos amparan son muy similares y en algunos casos idénticos,

como con los aparatos de ventilacion. En consecuencia por existir una prioridad
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marcaria a favor de MATSUSHITA SEIKO CO., LTD, se procedera a declarar la
nulidad de la Resolucién 02639 de 1999.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Seccién Primera, administrando justicia en nombre de la Republica y

por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARASE la nulidad de la Resolucién 02639 del 22 de febrero de
1999 por la cual se concedio el registro de la marca KDK para distinguir productos
comprendidos en la clase 11 internacional al sefior Bassin Yazdeh, proferida por la
Jefe de la Division de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y

Comercio.

SEGUNDO: Como consecuencia de la nulidad, ORDENASE a la Superintendencia
de Industria y Comercio cancelar el certificado de registro correspondiente a la
marca KDK para distinguir productos comprendidos en la Clase 11 Internacional, a
favor del sefior Bassin Yazdeh y publicar la presente sentencia en la Gaceta de la
Propiedad Industrial.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la

Sala en la sesién de la fecha.

MARTHA SOFIA SANZ TOBON CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE
Presidenta

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA MARCO ANTONIO VELILLA M.



