REGISTRO MARCARIO - Oposicion por persona con interés legitimo /
OPOSICION A MARCA - Interés legitimo para oponerse a registro /
LEGITIMACION - Para presentar oposicion a registro de marca / INTERES
LEGITIMO PARA OPONERSE A MARCA - Derivado de relacion comercial y
de pertenencia a grupo empresarial / INTERES LEGITIMO PARA OPONERSE
A MARCA - Por ser titular de nombre comercial / NOMBRE COMERCIAL - Su
titular puede oponerse a registro de marca

La actora alega que la Administracion incurrio en una falsa motivacion de los
actos, ya que la sociedad BIOSYSTEMS DRS S.A. (hoy BIOSYSTEMS S.A.) con
domicilio en Cali, Colombia, no demostro legitimo interés para oponerse, ya que el
titular de la marca mixta “BIOSYSTEMS” para la clase 52 es la sociedad
BIOSYSTEMS S.A. con domicilio en Barcelona, Espafia, y no la empresa
primeramente citada. En efecto, la sociedad BIOSYSTEMS DRS S.A., para el dia
9 de noviembre de 2001, fecha en que presento6 la oposicion, no era titular de la
marca mixta “BIOSYSTEMS” para la clase 52, por lo tanto, no podia tener un
interés directo en el citado signo distintivo, pues solo quien ostentaba su titularidad
era la sociedad BIOSYSTEMS S.A. de Espafia, persona juridica diferente a la
sociedad opositora. Sin embargo, BIOSYSTEMS DRS S.A., demostré que la
sociedad con sede en Barcelona Espafia y titular de la referida marca, es
accionista de la empresa BIOSYSTEMS DRS S.A. desde el 8 de octubre de 1998,
de acuerdo con la certificacion de 4 de noviembre de 2004, expedida por el
Revisor Fiscal de la sociedad BIOSYSTEMS S.A. (antes BIOSISTEMS DRS S.A)),
gue obra a folios 235, y certificacion del contador de la citada sociedad que obra a
folio 236, en la que se constata sobre las relaciones comerciales que tiene con la
sociedad BIOSYSTEMS S.A. de Espafia, importando y comercializando sus
productos desde el afio 1996. De manera que el animo por proteger la marca
“BIOSYSTEMS”, no es del todo ajena a un interés provocado por la estrecha
relacion comercial entre ambas empresas y por ser parte de un grupo empresarial
consolidado desde el afio 1998. Ahora bien, contrario a lo afirmado por la actora,
BIOSYSTEMS DRS S.A., demostré tener legitimo interés real y efectivo al
momento de presentar su demanda de oposicion, probando ser el titular del
nombre comercial “BIOSYSTEMS DRS S.A.”, segun el certificado num. 13518 de
30 de junio de 2000, expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio, y
de la ensefia comercial “BIOSYSTEMS DRS”, de acuerdo con el certificado nam.
13496 expedido por la citada Entidad (folios 297 a 300). Ambos signos distintivos
destinados a servicios relacionados con los productos comprendidos en las clases
52, 10 y 42 Internacional, segun tales certificaciones. Lo anterior, evidencia que
tenia legitimo derecho a oponerse al registro de la marca solicitada y, contrario a
los argumentos de la actora sobre el hecho de que la Administracion no considerd
como pruebas las relacionadas con el uso del nombre y ensefia comercial, no
significa que se descarte la titularidad de tales signos distintivos y, por ende, su
legitimo interés para haber actuado en calidad de opositor en la via gubernativa.

MARCAS - Examen de registrabilidad debe hacerse aun si no se formulan
oposiciones / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD DE MARCAS - Es obligatorio /
REGISTRO MARCARIO - Deber de efectuar estudio de registrabilidad conforme
ala Decision 486

Ademas, la Sala resalta que la Superintendencia de Industria y Comercio, por ser
la Oficina Nacional Competente en Colombia, esta obligada a efectuar el estudio
de registrabilidad de las marcas, se hayan o no presentado oposiciones a la
solicitud de registro marcario, segun lo dispuesto en el articulo 150 de la Decision
486 de la Comision de la Comunidad Andina, el cual sefiala: “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 (sic) se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se
pronunciara sobre éstas y sobre la concesion o denegatoria del registro de la
marca mediante resolucion”. Al respecto el Tribunal de Justicia Andino en su
interpretacion Prejudicial, expresa: “...a la Oficina Nacional Competente le
corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe
llevarse a cabo aun en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones;
en consecuencia, la Autoridad Competente en ningln caso queda eximida de
realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro...esto, porque el
objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria
dentro del proceso de concesion o denegacion de los registros marcarios” (folio
585).

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD
ANDINA — ARTICULO 148 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD
ANDINA — ARTICULO 150

MARCA - Fundamento de su proteccion. Funcién de la marca / ESPECIALIDAD
- Principio doctrinal en materia marcaria / PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD -
Definicion y alcance en materia marcaria / PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD -
Rompimiento por nexo o conexién competitiva entre productos o servicios /
NEXO O CONEXION COMPETITIVA - Rompe principio de especialidad marcaria
/ CONEXION COMPETITIVA - Confusion respecto a origen empresarial de bien
o servicio / CONEXION COMPETITIVA - Existencia entre marcas que distinguen
servicios médicos / CONEXION COMPETITIVA - Impide registro de marca AB
APPLIED BIOSYSTEMS

Referente a los productos y servicios que respectivamente distinguen ambas
marcas, esta Corporacion en reiteradas oportunidades ha manifestado que la
proteccion de la marca tiene su razon de ser Unica y exclusivamente en relacion
con los productos o servicios que identifica. En otras palabras, la marca protege
sblo a los productos o servicios relacionados en la solicitud de registro para la
clase respectiva de la Clasificacion Internacional de Niza, y cumple con la funcién
distintiva entre unos productos o servicios de otros, sélo en aquellos que han sido
registrados. El argumento anterior, que no es otro que el presupuesto juridico
denominado por la doctrina como “el principio de la especialidad”, puede
romperse, en la medida en que exista una conexion competitiva entre los
productos o servicios, asi estos no sean idénticos y pertenezcan a clases
diferentes, que generen o induzcan al publico consumidor a error respecto de su
origen empresarial por el hecho de identificarlos con la misma marca y/o cuando
perjudiquen al titular de la marca prioritaria, al desviar su clientela hacia el titular
de la marca rival, idéntica o semejante. Ademas, la Sala observa que el origen
empresarial se podria ver afectado, si las empresas titulares de las marcas
idénticas o similares en conflicto actuaran o compitieran dentro de un mismo
mercado y si los productos y servicios tuvieren algun grado de similitud o
estuvieran de alguna manera relacionados. En el presente caso, los sectores de
mercado en que explotan su actividad son muy semejantes, pues la marca de la
actora, entre otros aspectos, pretende amparar servicios médicos, servicios de
investigacion, de diagnostico de laboratorio, y servicios de ensayo de desempefio
de servicios médicos, los cuales estan comprendidos en la clase 42 Internacional;
mientras que la marca “BIOSYSTEMS” distingue productos de la clase 52
Internacional, como son los “Reactivos y Sistemas para la realizacion de analisis”,
que segun las pruebas que reposan en el expediente, se emplean en los
laboratorios clinicos para el diagnoéstico de enfermedades o estado de pacientes.
De lo anterior se deduce que tanto los servicios como los productos que distinguen



ambas marcas comparten la misma naturaleza, al comprender los sectores
médico y de laboratorio clinico, aunado a ello, en que la especialidad de los
servicios que pretende amparar la marca de la actora frente a la especialidad de
los productos de la marca registrada, tienen la misma finalidad, pues estan
destinados al diagnostico y analisis de laboratorio clinico y a la medicina.

CONEXION COMPETITIVA - Derivada de utilizacion de los mismos medios de
comercializacion y publicidad / RIESGO DE ASOCIACION O CONFUSION -
Existencia entre marcas AB APPLIED BIOSYSTEMS y BIOSYSTEMS /
MARCA AB APPLIED BIOSYSTEMS - Improcedencia de su registro por
riesgo de confusion con marca Biosystems

Ademas, considerando que el consumidor medio que compra tales productos o
requiere de dichos servicios, es especializado, puede pensar que esta adquiriendo
un servicio de los amparados por el signo cuestionado o viceversa, convencido de
gue su titular es el mismo de la marca registrada para productos de la clase 52
Sumado a ello, que los canales de comercializacion y de publicidad de dichos
servicios y productos, contrario a lo que aduce el Ministerio Publico, son los
mismos, ya que son ofrecidos mediante medios generales: radio, television y
prensa y/o, también, por medios especificos, dada su alta especialidad, a través
de: catélogos, revistas especializadas, visitadores médicos. Razones por la
cuales, debe concluirse que tales marcas no pueden coexistir en el mercado, ya
que de permitirse afectaria el origen empresarial de las mismas, exponiendo a sus
consumidores al riesgo de asociacibn o confusion, en virtud de que las
semejanzas halladas, le generan la idea de que los servicios y los productos antes
reseflados provienen de un mismo empresario.

NOMBRE Y ENSENA COMERCIAL - Requisitos para su proteccion / NOMBRE Y
ENSENA COMERCIAL - Prueba de su uso / NOMBRE COMERCIAL
BIOSYSTEMS DRS S.A. - Proteccién / ENSENA COMECIAL BIOSYSTEMS DRS
- Proteccion

Respecto al tema de la adquisicion de los derechos sobre el nombre comercial y
ensefia comercial que aduce el tercero interesado en las resultas del proceso, que
como ya se dijo es una persona juridica distinta al titular de la marca
“BIOSYSTEMS” que ampara productos de la clase 52, basta analizar lo siguiente:
El nombre comercial y la ensefia comercial del tercero interesado, tiene en comun
con la marca mixta de la actora, que comparten el vocablo BIOSYSTEMS incluido
en sus denominaciones. La jurisprudencia y la doctrina han predicado que el uso
del nombre comercial y de la ensefia deberd ser “personal, continuo, efectivo y
previo a la solicitud de la marca de que se trate. La prueba del uso correspondera
a quien la alegue”. En el presente caso, presenta el tercero interesado en la
resulta del proceso, entre otras, las siguientes pruebas que obran a folios 213 a
445 (...) De las pruebas relacionadas, se descartan el Expediente num. 98 32150
que contiene el registro de la marca “BIOSYSTEMS”, en la clase 52, certificado
nam. 214834, incluyendo la licencia de uso otorgada por la sociedad
BIOSYSTEMS S.A. de Espafia a BIOSYSTEMS S.A. de Colombia, y la Fotocopia
de los titulos que contienen los registros de las marcas BIOSYSTEMS, en las
clases 1, 5 y 9 Internacional, ya que como se dijo, el titular de la marca
“BIOSYSTEMS” no es BIOSYSTEMS DRS S.A. (hoy BIOSYSTEMS S.A)), sino
BIOSYSTEMS S.A. de Espafa. Ademas, la licencia de uso otorgada por esta
altima, tan sélo fue expedida en el afio 2004, la cual era inexistente para la época
en que fue radicada la solicitud de registro de la marca “AB APPLIED
BIOSYSTEMS”, por ser de fecha posterior. Las demas pruebas relacionadas, a
juicio de la Sala, si bien es cierto no fueron aportadas en la via gubernativa,



permiten concluir que la sociedad BIOSYSTEMS DRS. S.A. (hoy Biosystems S.A.)
uso los signos distintivos con las denominaciones “BIOSYSTEMS DRS. S.A” y
“BIOSYSTEMS DRS” en forma personal y continua con anterioridad a la fecha de
solicitud de la marca cuestionada, en actividades de produccion, compra, venta,
distribucion y mercadeo de productos reactivos e instrumentos utilizados en
laboratorios clinicos para el diagndéstico de enfermedades o estado de pacientes.
Ademas, para que el derecho del tercero, se considere afectado indebidamente
segun lo dispuesto en el literal b) del articulo 136 de la Decisién 486, se requiere
que el uso origine riesgo de confusion o de asociacion, cuestion que ocurre en
este asunto, ya que existe relacion entre los servicios de la clase 42 que distingue
la marca en conflicto con las actividades que despliega dicho tercero en desarrollo
de su objeto social, pues dichas actividades frente a tales servicios tienen la
misma finalidad.
FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA —
ARTICULO 136 - LITERAL B

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA
Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Bogota, D.C., quince (15) de abril de dos mil diez (2010)
Radicacion numero: 11001-03-24-000-2003-00332-01
Actor: APPLERA CORPORATION

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: ACCION DE NULIDAD

La sociedad APPLERA CORPORATION, a través de apoderado, en ejercicio de la
accion de nulidad y restablecimiento del derecho, presentd demanda ante esta
Corporacion tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones
nameros 02650 de 30 de enero de 2002, 38413 de 28 de noviembre de 2002 y
40174 de 17 de diciembre de 2002, expedidas por la Superintendencia de Industria y
Comercio, por las cuales se nego el registro de la marca mixta “AB APPLIED
BIOSYSTEMS” para distinguir productos comprendidos en la clase 42 de la

Clasificacion Internacional de Niza.



Que a titulo de restablecimiento del derecho se conceda el registro de la marca “AB

APPLIED BIOSYSTEMS” a la sociedad APPLERA CORPORATION.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO

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

[.1.1. El 20 de diciembre de 2000 la sociedad PE CORPORATION hoy APPLERA
CORPORATION solicito ante la Division de Signos Distintivos de la
Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca “AB APPLIED
BIOSYSTEMS” (mixta) para distinguir servicios de la clase 42 de la Clasificacion

Internacional de Niza.

[.1.2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial

nam. 506.

1.1.3. EI 9 de noviembre de 2001, la sociedad BIOSYSTEMS DRS S.A. present6
oposicion al registro de la marca solicitada con fundamento en la marca
“BIOSYSTEMS”, concedida para la clase 5?2 Internacional, en el nombre comercial

BIOSYSTEMS DRS S.A.y en la ensefia comercial BIOSYSTEMS DRS.

[.1.4. Mediante Resolucion num. 02650 de 30 de enero de 2002, la Division de
Signos Distintivos declaré fundada la oposicion y nego el registro de la marca “AB

APPLIED BIOSYSTEMS” para la clase 42.



[.1.5. Por Resolucion 38413 de 28 de noviembre de 2002, se confirmé la decision
contenida en la Resolucion 02650 de 30 de enero de 2002, expedida por la Division

de Signos Distintivos.

[.1.6. Mediante Resolucion 40174 de 17 de diciembre de 2002, la Superintendente
Delegada para la Propiedad Industrial (E), resolvid el recurso de apelacion,

confirmando el acto impugnado.

[.2. En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en sintesis, lo siguiente:

Que se violaron los articulos 134, 135 literal d), 136 literal a) y 146 de la Decision 486

de la Comision de la Comunidad Andina.

[.2.1. Aduce que se violo el articulo 134 y 135 literal d) de la Decision 486, toda vez
que la Superintendencia de Industria y Comercio interpretd erroneamente estas
disposiciones, al considerar que la marca “AB APPLIED BIOSYSTEMS” (mixta),
carecia de distintividad cuando ésta en realidad contiene los elementos suficientes

para ser registrada como marca.

Afirma que qued6 demostrado plenamente dentro del proceso de registro de la
marca solicitada, que los graficos y demas elementos que hacen parte de las marcas
“AB APPLIED BIOSYSTEMS” (mixta) y “BIOSYSTEMS” (mixta) son suficientes para
evitar confusion en el publico consumidor, en consecuencia, cualquier minima
coincidencia que se presente en las dos marcas no afecta la distintividad de la

expresion AB APPLIED BIOSYSTEMS.

Agrega que resulta evidente que la marca “AB APPLIED BIOSYSTEMS”, si es

distintiva, pues mediante el uso de elementos graficos y tipos de letra caracteristicos



se diferencia de la marca “BIOSYSTEMS”, por lo que le permite al consumidor de
servicios especializados de la clase 42 efectuar un examen de adquisicion de los

servicios sin que sea confundido o inducido a error.

[.2.2. Que se violo el articulo 136, literal a) de la Decision 486 de la Comunidad
Andina, al ser interpretado errbneamente, por considerar que entre las marcas “AB
APPLIED BIOSYSTEMS” (mixta) y “BIOSYSTEMS” (mixta) existia suficiente
identidad como para generar confusion en el publico consumidor y por lo tanto negar

el registro de la primera de estas marcas.

Ademas que quedo plenamente demostrado durante el proceso de registro de la
marca solicitada, las diferencias visuales, fonéticas y conceptuales que existen entre
las dos marcas, y que las diferencias de los productos y servicios que estan
llamados a distinguir son suficientes para que estas se diferencien en el mercado sin

generar confusion en el puablico consumidor.

Seflala que al realizar la comparacion entre las marcas “AB APPLIED
BIOSYSTEMS” y “BIOSYSTEMS” la Administracion debiéo haber adoptado los
criterios ampliamente reconocidos por la Doctrina y la Jurisprudencia para el cotejo
marcario, debiendo aplicar la regla en virtud de la cual el juez examinador debe
comparar las marcas teniendo en cuenta el elemento grafico, cuando éste es el que

prevalece en los signos.

[.2.3. Sostiene que se viol6 el articulo 146 de la Decision 486, toda vez que la
Administracion omiti revisar si el opositor tenia un legitimo interés para actuar. De
haberlo hecho, habria encontrado que la sociedad BIOSYSTEMS DRS S.A., no
contaba con un interés legitimo, pues no era titular de la marca “BIOSYSTEMS”,

fundamento de la oposicién, ya que quien ostentaba tal calidad era la sociedad



BIOSYSTEMS S.A. con domicilio en Barcelona, Espafia, no obstante se le dio a la
oposicion tramite y fundamenté en ella las resoluciones aqui impugnadas,
incurriendo con ello en un error, pues la Administracion, no debié haberle dado

tramite, ya que el opositor carecia del interés requerido por la ley.

Agrega que de acuerdo a lo anterior, la Administracion no podia negar el registro de la
marca a su favor, con fundamento en una oposicion cuyo accionante carecia de legitimo

interés.

ll-. TRAMITE DE LA ACCION

A la demanda se le imprimio el tramite del procedimiento ordinario, en desarrollo
del cual se surtieron las etapas de admision, fijacion en lista, probatoria y

alegaciones.

[1.1. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA.

[.1.1. La Superintendencia de Industria y Comercio a través de apoderado contesto la
demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones adujo, en esencia, que

carecen de fundamento juridico.

Aduce que efectuado el examen conjuntal de la marca mixta “AB APPLIED
BIOSYSTEMS” frente a la marca mixta registrada “BIOSYSTEMS”, es claro que se
presentan similitudes gréfica y fonética, por lo que la marca solicitada carece de la

distintividad suficiente para cumplir con su funcion diferenciadora en el mercado.

Expresa que entre los signos en conflicto existen evidentes semejanzas desde el punto de

vista ortogréfico y fonético y, ademas, ambas marcas amparan productos que tienen



conexidad competitiva, como son los de las clases 42 y 52 de la Clasificacion Internacional

de Niza.

I1.L1.2. La sociedad BIOSYSTEMS S.A. obrando en calidad de tercera interesada en las

resultas del proceso, contesto la demanda en los siguientes términos:

Asevera que presentd sus oposiciones sin ninguna mala fe, y que la sociedad
BIOSYSTEMS DRS. es hoy S.A. BIOSYSTEMS S.A. teniendo los registros tanto en
Espafia como en Colombia, demostrando asi, el interés legitimo que poseia al momento
de presentar el escrito de oposiciones, y que en la actualidad goza de un contrato de
Licencia de Uso. Alude también que en Colombia son los Unicos autorizados para la
importacion, distribucion y venta de los productos originales BIOSYSTEMS, tal como
consta en una comunicacion que también se anexa como prueba por parte de la sociedad

BIOSYSTEMS S.A. de Espafia.

Manifiesta que probd ser titular de la marca opositora asi como del nombre comercial y
ensefla comercial con los documentos de Existencia y Representacion Legal de la

sociedad, expedida por la Camara de Comercio de Cali, para que se tenga como prueba.

Sefala que la sociedad actora incurrid en erronea interpretacion de la normatividad que
rige la Propiedad Industrial, ya que entre “AB APPLIED BIOSYSTEMS® vy
“BIOSYSTEMS”, habia suficiente identidad como para generar confusion en el publico

consumidor y por lo tanto negar el registro de la marca “AB APPLIED BIOSYSTEMS”.

Indica que la similitud existente dificultaria a una y otra marca en el comercio para su
diferenciacion, implicando un medio o sistema encaminado a crear confusion respecto de

los productos de la actora.



Expresa en relacién con la clase de productos y servicios que amparan las marcas en
conflicto que genera un vicio al sistema marcario originando causales de irregistrabilidad,
porque sus productos y servicios estan estrechamente relacionados, ya que tanto la
confusion como el error implicito en ella, son elementos que vician el consentimiento de los
consumidores y/o usuarios, en la seleccion de sus productos y servicios, de esta forma el
consumidor se engafia pensando que provienen estos productos y servicios del mismo

grupo empresarial.

ll-. ALEGATO DEL MINISTERIO PUBLICO

La Agencia del Ministerio Publico, presenté los siguientes alegatos de conclusion:

Aduce que segun el principio de especialidad, se tiene que, dentro del mercado
pueden coexistir marcas idénticas, siempre y cuando amparen productos o servicios
comprendidos en distintas clases. Pero también pueden existir casos en que no
obstante las marcas amparen productos de distintas clases, causen riesgo de

confusion o de asociacion en los consumidores.

En aplicacion a los criterios establecidos por la doctrina, sostiene que se puede
determinar que los productos de la clase 52 Internacional, amparados por la marca
“BIOSYSTEMS”, se comercializan en supermercados, en almacenes de cadena, en
droguerias, en tiendas agropecuarias y otros, como los materiales para empastar los
dientes y para moldes dentales, en tiendas especializadas; mientras que los
servicios de la clase 42 se comercializan en oficinas especializadas, pero nunca en
supermercados o en tiendas donde se ofrecen varias clases de productos, ya que la
naturaleza de los servicios de la clase 42 como los servicios médicos, juridicos o

cientificos impide que se ofrezcan en supermercados o almacenes.



Expresa que la publicidad de los productos de la clase 52 se difunden en medios de
comunicacion como la television, la radio y los periddicos, mientras que los servicios
de la clase 42 Internacional se publicitan en catalogos especializados o de manera

directa a través de visitas personalizadas a los clientes.

Indica que la finalidad de los productos no puede ser reemplazada por los servicios,
sin importar que para prestar ciertos servicios se necesiten ciertos productos.
Tampoco puede sostenerse que los servicios que pretende amparar la marca “AB
APPLIED BIOSYSTEMS?” tiene la misma naturaleza que los productos amparados

por la marca “BIOSYSTEMS”.

Afirma que en el caso en cuestion, no existe conexion competitiva entre los
productos amparados por las marcas en conflicto, ni se dan los supuestos juridicos
necesarios para determinar que los signos son confundibles al grado de inducir en

error a los consumidores.

Finaliza, manifestando que al haberse desvirtuado la legalidad de los actos

acusados, las pretensiones del actor estan llamadas a prosperar.

IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de
interpretacion prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda,

concluyo:

“1. Un signo puede ser registrado como marca, cundo distingue productos o servicios
en el mercado y reune el requisito de ser susceptible de representacion grafica, de
conformidad con lo establecido por el articulo 134 de la Decision 486 de la Comision
de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmard si el signo, cuyo registro se
solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad
determinadas por los articulos 135 y 136 de la mencionada Decision. La distintividad
del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.



“2. Los signos denominativos compuestos son los que se encuentran integrados por
dos o0 mas palabras, con o sin significacidn conceptual. Los signos mixtos, por su
parte, se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un
elemento grafico (una o varias imagenes).

En la comparacion entre marcas mixtas, debe tenerse presente cual es el elemento
que prevalece o predomina sobre el otro, es decir, encontrar la dimensién que con
mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor. Por regla general,
en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, que es la expresion de la
palabra como medio idéneo para requerir el producto o el servicio deseados;
exigiéndose que en tales casos, no se presente confusion al ser realizado el cotejo
marcario, como condicion que posibilita la coexistencia de los signos en el mercado.

“3. No son registrables los signos que, segun lo previsto en el articulo 136, literal a)
de la referida Decision 486, y en relacion con derechos de terceros, sean idénticos o
se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los
mismos servicios o0 productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el
uso de la marca pueda causar un en el publico un riesgo de confusion o de
asociacion. De ello 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 prohibicion de irregistrabilidad.

“4. Asimismo, no puede registrarse un signo que sea idéntico o semejante a un
nombre 0 a una ensefia comercial, a los cuales la normativa comunitaria protege, si
Su existencia y uso es anterior al registro solicitado y si la identidad o semejanza son
de tal naturaleza que induzcan al publico a error.

Para establecer el riesgo de confusion entre un nombre o ensefia comercial y una
marca se aplican los mismos criterios que para el cotejo o comparacion entre
marcas.

“5. La Oficina Nacional Competente debe, necesariamente, realizar el examen de
registrabilidad del signo solicitado para registro, el que comprendera el analisis de
todas las exigencias establecidas por la Decisién 486. Dicho examen debe realizarse
aun en aquellos casos en que no hayan sido presentadas observaciones a la
solicitud.

El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o
desfavorable, resuelva las observaciones y determine la concesion o la denegacion
del registro de un signo, debera plasmarse en resolucién debidamente motivada, la
que debera ser notificada al peticionario.

“6. Para llegar a determinar la solicitud entre dos marcas, se ha de considerar
también los criterios que permiten establecer la posible conexion competitiva
existente entre los productos y servicios amparados por las mismas. Debera tenerse
en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexion entre los
productos y servicios que protegen, la similitud de los signo no impediria el registro
de la marca que se solicite”.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretacion prejudicial N°

042-1P-2007, solicitada por esta Corporacion, sefiald que es procedente la



interpretacion de los articulos 134 y 136 literal a) y 146 de la Decision 486, y de oficio
los articulos 136 literal b), 150, 190 y 200 de la misma Decision. No se interpretara el
literal d) del articulo 135 de la citada Decisidon por no ser pertinente al caso en

controversia.

DECISION 486

“(..))

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

Podran constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinaciones de palabras;

b) las imagenes, figuras, simbolos, graficos, logotipos, monogramas, retratos,
etiguetas, emblemas y escudos;

c) los sonidos y los olores;

d) las letras y los numeros;

e) Un color delimitado por una forma, o una combinacién de colores;

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

g) Cualquier combinacion de los signos o medios indicados en los apartados
anteriores.

...

“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, 0
para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda
causar un riesgo de confusion o de asociacion;

b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el
caso, a un rétulo o ensefia, siempre gue dadas las circunstancias, su uso
pudiera originar un riesgos de confusién o de asociacion (...)".

“Articulo 146.- Dentro del plazo de treinta dias siguientes a la fecha de la
publicacion, quien tenga legitimo interés, podrd presentar, por una sola vez,
oposicion fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgard, por una sola vez un
plazo adicional de treinta dias para presentar las pruebas que sustenten la oposicion.
Las oposiciones temerarias podran ser sancionadas si asi lo disponen las normas
nacionales.



No procederan oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses
posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el articulo 153, si tales
oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada”.

“Articulo 150.- Vencido el plazo establecido en el articulo 148, o si no se hubiesen
presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciara sobre éstas y
sobre la concesion o denegatoria del registro de la marca mediante resolucion”.

DEL NOMBRE COMERCIAL

“Articulo 190.- Se entendera por nombre comercial cualquier signo que identifique a
una actividad econdémica, a una empresa, 0 a un establecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podréa tener mas de un nombre comercial. Puede
constituir nombre comercial de una empresa 0 establecimiento, entre otros, su
denominacién social, razén social u otra designacion inscrita en un registro de
personas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones
sociales de las personas juridicas, pudiendo ambas coexistir”.

DE LOS ROTULOS O ENSENAS

“Articulo 200.- La proteccion y depdsito de los rétulos o ensefias se regira por las
disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de
cada Pais Miembro”.

La actora alega que la Administracién incurri6 en una falsa motivacion de los
actos, ya que la sociedad BIOSYSTEMS DRS S.A. (hoy BIOSYSTEMS S.A.) con
domicilio en Cali, Colombia, no demostré legitimo interés para oponerse, ya que el
titular de la marca mixta “BIOSYSTEMS” para la clase 52 es la sociedad

BIOSYSTEMS S.A. con domicilio en Barcelona, Espafia, y no la empresa

primeramente citada.

En efecto, la sociedad BIOSYSTEMS DRS S.A., para el dia 9 de noviembre de
2001, fecha en que presentd la oposicion, no era titular de la marca mixta
“BIOSYSTEMS” para la clase 52, por lo tanto, no podia tener un interés directo en
el citado signo distintivo, pues so6lo quien ostentaba su titularidad era la sociedad
BIOSYSTEMS S.A. de Espafia, persona juridica diferente a la sociedad opositora.
Sin embargo, BIOSYSTEMS DRS S.A., demostré que la sociedad con sede en

Barcelona Espafa vy titular de la referida marca, es accionista de la empresa



BIOSYSTEMS DRS S.A. desde el 8 de octubre de 1998, de acuerdo con la
certificacion de 4 de noviembre de 2004, expedida por el Revisor Fiscal de la
sociedad BIOSYSTEMS S.A. (antes BIOSISTEMS DRS S.A.), que obra a folios
235, y certificacion del contador de la citada sociedad que obra a folio 236, en la
que se constata sobre las relaciones comerciales que tiene con la sociedad
BIOSYSTEMS S.A. de Espafia, importando y comercializando sus productos
desde el afio 1996. De manera que el animo por proteger la marca
“BIOSYSTEMS”, no es del todo ajena a un interés provocado por la estrecha
relacion comercial entre ambas empresas y por ser parte de un grupo empresarial

consolidado desde el afo 1998.

Ahora bien, contrario a lo afirmado por la actora, BIOSYSTEMS DRS S.A.,
demostré tener legitimo interés real y efectivo al momento de presentar su
demanda de oposicion, probando ser el titular del nombre comercial
“BIOSYSTEMS DRS S.A.", segun el certificado num. 13518 de 30 de junio de
2000, expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio, y de la ensefa
comercial “BIOSYSTEMS DRS”, de acuerdo con el certificado num. 13496
expedido por la citada Entidad (folios 297 a 300). Ambos signos distintivos
destinados a servicios relacionados con los productos comprendidos en las clases

52 10y 42 Internacional, segun tales certificaciones.

Lo anterior, evidencia que tenia legitimo derecho a oponerse al registro de la
marca solicitada y, contrario a los argumentos de la actora sobre el hecho de que
la Administracion no considerd6 como pruebas las relacionadas con el uso del
nombre y ensefia comercial, no significa que se descarte la titularidad de tales
signos distintivos y, por ende, su legitimo interés para haber actuado en calidad de

opositor en la via gubernativa.



Ademas, la Sala resalta que la Superintendencia de Industria y Comercio, por ser
la Oficina Nacional Competente en Colombia, esta obligada a efectuar el estudio
de registrabilidad de las marcas, se hayan o no presentado oposiciones a la
solicitud de registro marcario, segun lo dispuesto en el articulo 150 de la Decision

486 de la Comision de la Comunidad Andina, el cual sefala:

“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 (sic) se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional
competente se pronunciara sobre éstas y sobre la concesion o denegatoria del
registro de la marca mediante resolucion”.

Al respecto el Tribunal de Justicia Andino en su interpretacion Prejudicial, expresa:

“...a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de
registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aun en el caso de que no
hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente
en ningun caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o
negar el registro...esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se
convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesion o denegacion de los
registros marcarios” (folio 585).

En consecuencia este cargo no tiene vocacion de prosperar.

En este orden de ideas, la Sala considera necesario cotejar las marcas en conflicto
y, si es del caso, la marca de la actora frente al nombre y ensefia comercial del
tercero interesado en las resultas del proceso, con el fin de darle un orden logico al
andlisis, a efecto de establecer si hubo o no vulneracion de las normas antes
descritas por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio al expedir los

actos administrativos acusados.

Asi las cosas, se empezara por el cotejo entre las marcas en conflicto, para lo cual

se aplicaran las reglas técnicas establecidas por la doctrina y la jurisprudencia.



Antes de ello, es conveniente traer a colacion el concepto de marca pregonado por la
doctrina, quien la define como todo signo perceptible que permita distinguir en el
mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de

otros idénticos o similares.

A este respecto, se refiere el inciso 2° del articulo 81 de la Decision 344 de 1993 en
forma clara y precisa, cuya definicion fue recogida tacitamente por la Decision 486

de 2000, al contemplarla dentro de su estructura normativa.

Ambos signos pertenecen a la clase de marcas mixtas, respecto de las cuales debe
indicarse el elemento que predomina, que de acuerdo con las etiquetas que a
continuacion se resefian y, contrario a los argumentos de la actora, salta a la vista

gue no es otro que el de sus denominaciones.

En efecto, la marca cuestionada se compone de las letras A'Y B como grafico, a su derecha la
palabra APPLIED y debajo de esta el vocablo BIOSYSTEMS. La marca registrada esta prevista de
un circulo en cuyo interior hay unos atomaos y debajo, la denominacion BIOSYSTEMS. En ambas

predomina, como ya se dijo, sus denominaciones.

Ahora bien, para efectos de determinar el grado de confusion de denominaciones entre si, es
necesario cotejar la identidad o semejanzas de las marcas, desde los puntos de vista visual u
ortografico, fonético y conceptual, y tener en cuenta las reglas generales establecidas por el Tribunal

de Justicia Andino, acogidas por esta Corporacion:



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

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

3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y
tener en cuenta la naturaleza del producto.

4.- Debe tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las

marcas. (Pedro C. Breuer Moreno).

En el presente caso, no cabe la menor duda que entre las marcas en conflicto existe
similitud ortogréfica y fonética, ya que la particula que sobresale y tiene mas fuerza en
ambas marcas es la palabra BIOSYSTEMS, ademas, los vocablos AB APLIED del signo
de la actora, no le dan aptitud distintiva que la diferencie con la marca “BIOSYSTEMS” de
BIOSYSTEMS S.A. de Espafia. En cuanto a la identidad o semejanza conceptual, es
preciso indicar que ambas marcas son de aquellas denominadas de “fantasia”, donde se

presume que el significado no forma parte del conocimiento coman.

No obstante la similitud evidente entre estas dos marcas, es pertinente sefialar, como en
abundante jurisprudencia ha sostenido esta Corporacion, que para que exista confusion
entre marcas se requiere de dos elementos: el primero, que se presente identidad o
semejanza visual, fonética y conceptual ya analizada y, el segundo, que los signos tengan
una relacion directa o indirecta con los productos o servicios que identifican. Por lo tanto, es

fundamental que concurran estos dos elementos, para que pueda predicarse la confusion.

La marca mixta cuestionada “AB APPLIED BIOSYSTEMS” distingue los siguientes
servicios: “Consultoria, investigacion y desarrollo en el campo de la ciencia, la tecnologia,
la medicina, la salud y las politicas publicas; servicios de computadores; suministro de
informacion; servicios médicos, de investigacion y de diagndstico de laboratorio; sistemas
de ensayo de desempefio de servicios médicos, de investigacion y de diagndsticos de

laboratorio; desarrollo de productos nuevos para terceros; licenciamiento de sistemas de



ensayo; sequenciamiento, andlisis y sintesis de &cido nucleico; sintesis de oligonucleétidos
y otras moléculas; control de quimicos por inventario; farmacocinética; investigacion y
estudio de genomas y proteinas, expresion de genes”, servicios comprendidos en la clase

42 de la Clasificacion Internacional de Niza.

La marca mixta registrada, distingue los siguientes productos: “Reactivos y sistemas para

la realizacion de andlisis”, comprendidos en la clase 5 Internacional.

Referente a los productos y servicios que respectivamente distinguen ambas marcas, esta
Corporacion en reiteradas oportunidades ha manifestado que la proteccion de la marca
tiene su razon de ser Unica y exclusivamente en relacion con los productos o servicios que
identifica. En otras palabras, la marca protege soélo a los productos o servicios relacionados
en la solicitud de registro para la clase respectiva de la Clasificacion Internacional de Niza,
y cumple con la funcién distintiva entre unos productos o servicios de otros, solo en

aquellos que han sido registrados.

El argumento anterior, que no es otro que el presupuesto juridico denominado por la
doctrina como “el principio de la especialidad”, puede romperse, en la medida en que
exista una conexion competitiva entre los productos o servicios, asi estos no sean idénticos
y pertenezcan a clases diferentes, que generen o induzcan al pablico consumidor a error
respecto de su origen empresarial por el hecho de identificarlos con la misma marca y/o
cuando perjudiquen al titular de la marca prioritaria, al desviar su clientela hacia el titular de

la marca rival, idéntica o semejante.

Ademas, la Sala observa que el origen empresarial se podria ver afectado, si las empresas
titulares de las marcas idénticas o similares en conflicto actuaran o compitieran dentro de
un mismo mercado y si los productos y servicios tuvieren algun grado de similitud o

estuvieran de alguna manera relacionados.



En el presente caso, los sectores de mercado en que explotan su actividad son muy
semejantes, pues la marca de la actora, entre otros aspectos, pretende amparar servicios
médicos, servicios de investigacion, de diagndstico de laboratorio, y servicios de ensayo de
desempefio de servicios meédicos, los cuales estan comprendidos en la clase 42
Internacional; mientras que la marca “BIOSYSTEMS” distingue productos de la clase 5%
Internacional, como son los “Reactivos y Sistemas para la realizacion de analisis”, que
segun las pruebas que reposan en el expediente, se emplean en los laboratorios clinicos

para el diagnostico de enfermedades o estado de pacientes.

De lo anterior se deduce que tanto los servicios como los productos que distinguen ambas
marcas comparten la misma naturaleza, al comprender los sectores médico y de
laboratorio clinico, aunado a ello, en que la especialidad de los servicios que pretende
ampara la marca de la actora frente a la especialidad de los productos de la marca
registrada, tienen la misma finalidad, pues estan destinados al diagnostico y analisis de

laboratorio clinico y a la medicina.

Ademas, considerando que el consumidor medio que compra tales productos o requiere
de dichos servicios, es especializado, puede pensar que esta adquiriendo un servicio de
los amparados por el signo cuestionado o viceversa, convencido de que su titular es el
mismo de la marca registrada para productos de la clase 52 Sumado a ello, que los
canales de comercializacion y de publicidad de dichos servicios y productos, contrario a lo
gue aduce el Ministerio Pablico, son los mismos, ya que son ofrecidos mediante medios
generales: radio, television y prensa y/o, también, por medios especificos, dada su alta

especialidad, a través de: catalogos, revistas especializadas, visitadores médicos.

Razones por la cuales, debe concluirse que tales marcas no pueden coexistir en el
mercado, ya que de permitirse afectaria el origen empresarial de las mismas, exponiendo a

sus consumidores al riesgo de asociacion o confusion, en virtud de que las semejanzas



halladas, le generan la idea de que los servicios y los productos antes resefiados

provienen de un mismo empresario.

En consecuencia, estima esta Sala que este cargo no tiene vocacion de prosperar, ya que

el analisis efectuado por la Administracion se realizé conforme a las normas comunitarias.

Respecto al tema de la adquisicion de los derechos sobre el nombre comercial y ensefia
comercial que aduce el tercero interesado en las resultas del proceso, que como ya se dijo
es una persona juridica distinta al titular de la marca “BIOSYSTEMS” que ampara

productos de la clase 52, basta analizar lo siguiente:

El nombre comercial y la ensefia comercial del tercero interesado, tiene en comun con la
marca mixta de la actora, que comparten el vocablo BIOSYSTEMS incluido en sus

denominaciones.

La jurisprudencia y la doctrina han predicado que el uso del nombre comercial y de la
ensefia debera ser “personal, continuo, efectivo y previo a la solicitud de la marca de que

se trate. La prueba del uso correspondera a quien la alegue”.

En el presente caso, presenta el tercero interesado en la resulta del proceso, entre otras,

las siguientes pruebas que obran a folios 213 a 445:

Expediente num. 00 04419 que contiene el depdsito del nombre comercial

“BIOSYSTEMS DRS”, certificado nim. 13518.

e Expediente num. 00 044022 que contiene el depdsito de la ensefia comercial
“BIOSYSTEMS DRS", certificado nim. 13496.

e Expediente nim. 98 32150 que contiene el registro de la marca “BIOSYSTEMS”,
en la clase 52, certificado nim. 214834, incluyendo la licencia de uso otorgada por
la sociedad BIOSYSTEMS S.A. de Espaiia a BIOSYSTEMS S.A. de Colombia.

e [Fotocopia simple de la Escritura Publica nim. 2.647 de 13 de junio de 1995, que
contiene la constituciéon de la sociedad de D.R.S. S.A.

e Certificado expedido por el Revisor Fiscal de BIOSYSTEMS S.A. (antes

BIOSYSTEMS DRS. S.A), quien certifica que BIOSYSTEMS S.A. de Espaiia es

accionista de BIOSYSTEMS S.A. de Colombia desde 1998.



Certificado expedido por el sefior Gustavo Ospina Lopez, contador de la compafiia,
quien certifica que BIOSYSTEMS S.A. de Colombia tiene relaciones comerciales
con BIOSYSTEMS S.A. de Espafia, desde 1996.

Documento del Banco de la Republica, donde consta la inversion extranjera en
Colombia, por parte de BIOSYSTEMS S.A. de Espafia en BIOSYSTEMS S.A. de
Colombia.

Fotocopia de los titulos que contienen los registros de las marcas BIOSYSTEMS,
en las clases 1, 5y 9 Internacional.

Fotocopia declaracion de renta del afio gravable de 1997, de la sociedad
BIOSYSTEMS DRS S.A.

Fotocopia de retencion en la fuente del mes de diciembre de 1997, de la sociedad
BIOSYSTEMS DRS S.A.

Fotocopia factura de venta nium. FC-02925 de 18 de marzo de 1997, de la
sociedad BIOSYSTEM DRS S.A.

Fotocopia factura de venta num. FC-05868 de 28 de noviembre de 1997, de la
sociedad BIOSYSTEM DRS S.A.

Fotocopia factura de venta nim. 0053 de 1 de octubre de 1997, de la sociedad
SERVICOMEX a nombre de la sociedad BIOSYSTEM DRS S.A.

Fotocopia factura de venta nim. 00130 de 6 de octubre de 1997, de la sociedad
SIGA S.A. SIA a nombre de la sociedad BIOSYSTEM DRS S.A.

Factura de importacion nim. 16.544 expedida por la empresa BIOSYSTEMS
REAGENTS & INSTRUMENTS a nombre de la sociedad BIOSYSTEMS DRS S.A.
Fotocopia formulario declaracion de importacion nim. 97809 1008974 de 30 de
septiembre de 1997.

Fotocopia de la factura original nim. 193410-H de 17 de noviembre de 1997.
Fotocopia del reporte nium. 8123R1 de declaracion de impuesto de Aduanas
Nacionales, a nombre de la sociedad BIOSYSTEMS DRS S.A. con fecha 1 de
septiembre de 1998.

Fotocopia del Acta nim. 8 de la asamblea extraordinaria de accionistas de la
sociedad BIOSYSTEMS DRS S.A,, celebrada el 7 de julio de 1998.

Fotocopia del registro y actualizacién de la composicion accionaria de la sociedad
BIOSYSTEMS DRS S.A., de 8 de octubre de 1998.

Fotocopia de declaracion de retencion en la fuente del mes de marzo de 1998, de
la sociedad BIOSYSTEMS DRS S.A.

Fotocopia de declaracion de retencion en la fuente del mes de abril de 1998, de la
sociedad BIOSYSTEMS DRS S.A.

Fotocopia de declaracion de retencién en la fuente del mes de junio de 1998, de la
sociedad BIOSYSTEMS DRS S.A.

Fotocopia de declaracion de retencion en la fuente del mes de julio de 1998, de la
sociedad BIOSYSTEMS DRS S.A.

Fotocopia de declaracion de retencion en la fuente del mes de noviembre de 1998,
de la sociedad BIOSYSTEMS DRS S.A.

Fotocopia de declaracion de retencion en la fuente del mes de diciembre de 1998,
de la sociedad BIOSYSTEMS DRS S.A.

Fotocopia factura de venta num. 09720 de 30 de agosto de 1998, de la sociedad
BIOSYSTEMS DRS S.A.

Fotocopia factura de venta nium. 06389 de 28 de enero de 1998, de la sociedad
BIOSYSTEMS DRS S.A.

Factura de importacion num. 18.433 de la empresa BIOSYSTEMS REAGENTS &
INSTRUMENTS de 8 junio de 1998 a nombre de la sociedad BIOSYSTEMS DRS
SA

Fotocopia del formulario de declaracién de importacion de 26 de abril de 1998,
expedido por la DIAN.



e Fotocopia de la factura original nim. 99200-H de 3 de diciembre de 1998, expedida
por R & D SYSTEMS INC., a nombre de la sociedad BIOSYSTEMS DRS S.A.

e Fotocopia del reporte de informacion basica para pago de impuestos y retenciones
del contribuyente, de 11 de mayo de 1999, de la sociedad BIOSYSTEMS DRS
SA

¢ Fotocopia de Auto comisorio Aduanero nim. 1282 de 26 de junio de 1999.

e Fotocopia de la Carta Remisoria de la DIAN y Resolucion 2566 de 29 de marzo de

1999, mediante la cual confiere autorizacion para actuar como autorretenedor a la

sociedad BIOSYSTEMS DRS S.A.

Fotocopia Declaracion de Retencion en la Fuente de octubre de 1999.

Fotocopia factura de venta nim. 17744 de 10 de septiembre de 1999.

Fotocopia factura de venta nim. 15017 de 26 de mayo de 1999.

Fotocopia factura de importacién nium. 51186 de 2 de enero de 2000.

Fotocopia factura de venta nim. 20958 de 4 de enero de 2000.

Fotocopia factura de venta nim. 23108 de 17 de marzo de 2000.

Fotocopia factura de venta nium. CLO 11588 de 29 de noviembre de 2000.

De las pruebas relacionadas, se descartan el Expediente nium. 98 32150 que contiene el
registro de la marca “BIOSYSTEMS”, en la clase 52, certificado nim. 214834, incluyendo la
licencia de uso otorgada por la sociedad BIOSYSTEMS S.A. de Espafia a BIOSYSTEMS
S.A. de Colombia, y la Fotocopia de los titulos que contienen los registros de las marcas
BIOSYSTEMS, en las clases 1, 5y 9 Internacional, ya que como se dijo, el titular de la
marca “BIOSYSTEMS” no es BIOSYSTEMS DRS S.A. (hoy BIOSYSTEMS S.A)), sino
BIOSYSTEMS S.A. de Espafia. Ademas, la licencia de uso otorgada por esta ultima, tan
s0lo fue expedida en el afio 2004, la cual era inexistente para la época en que fue radicada
la solicitud de registro de la marca “AB APPLIED BIOSYSTEMS”, por ser de fecha

posterior.

Las demas pruebas relacionadas, a juicio de la Sala, si bien es cierto no fueron aportadas
en la via gubernativa, permiten concluir que la sociedad BIOSYSTEMS DRS. S.A. (hoy
Biosystems S.A.) uso los signos distintivos con las denominaciones “BIOSYSTEMS DRS.
S.A”y “BIOSYSTEMS DRS” en forma personal y continua con anterioridad a la fecha de
solicitud de la marca cuestionada, en actividades de produccion, compra, venta,
distribucion y mercadeo de productos reactivos e instrumentos utilizados en laboratorios

clinicos para el diagnéstico de enfermedades o estado de pacientes.



Ademas, para que el derecho del tercero, se considere afectado indebidamente segun lo
dispuesto en el literal b) del articulo 136 de la Decision 486, se requiere que el uso origine
riesgo de confusion o de asociacion, cuestion que ocurre en este asunto, ya que existe
relacion entre los servicios de la clase 42 que distingue la marca en conflicto con las
actividades que despliega dicho tercero en desarrollo de su objeto social, pues dichas

actividades frente a tales servicios tienen la misma finalidad.

Asi las cosas, se considera que el andlisis efectuado por la Superintendencia de Industria y
Comercio se ajusta a derecho y, por lo tanto, no vulnera las normas comunitarias

interpretadas por el Tribunal Andino.

En consecuencia, debe la Sala denegar las pretensiones de la demanda, como en

efecto se dispondra en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Seccion Primera, Administrando Justicia en nombre de la
Republicay por autoridad de la Ley,

FALLA:
DENIEGANSE las pretensiones de la demanda.
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leida, discutida y aprobada por

la Sala en la sesién del dia 15 de abril de 2010.

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO
Presidente



MARCO ANTONIO VELILLA MORENO
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