MARCA GRAFICA TRIDIMENSIONAL — De tipo figurativo que comporta una
imagen visual / MARCA — De color con forma cilindro o pipeta de gas licuado
de petréleo / MARCA DE COLOR — Representacion gréafica / DISTINTIVIDAD —
Extrinseca e intrinseca. Caracteristica esencial / CILINDROS — Cada empresa
distribuidora debe tenerlos marcados con su nombre y pintarlos de colores
para diferenciarlos en el mercado

De conformidad con la normatividad vigente, la distribucion de aceites y grasas
para uso industrial; de lubricantes; de composiciones para absorber, rociar y
asentar el polvo; y combustibles (incluida la gasolina para motores); velas y
mechas de iluminacién; obliga a las diferentes empresas a tener cilindros de su
propiedad, debidamente marcados con el nombre de cada empresa. Las
empresas hacen uso de los colores para diferenciarse en el mercado, siendo en
este caso una marca de color con una forma (cilindro). Es asi como de la imagen
visual del signo registrado (cilindros pintados con colores determinados segun la
clasificacion pantone) y del testimonio recepcionados puede concluirse,
inicialmente, que la marca registrada posee la caracteristica de la distintividad, en
la medida en que tiene la capacidad para que sea individualizada, identificada y
diferenciada en el mercado de las otras marcas de los productos que distribuye
pertenecientes a la clase 4 y distribucion del GLP y posibilitar asi, que el
consumidor o usuario los seleccione. En otras palabras, el signo se perfecciona
como marca en la medida en que esté unido a un producto o un servicio y que
ademas, cuando el consumidor se haya enfrentado a dicho signo y le atribuya un
origen empresarial. Pero esta caracteristica no puede analizarse de manera
independiente de la susceptibilidad de representacion grafica de la marca. Es asi
como debemos partir de la definicion de dicha caracteristica, consistente en la
aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imagenes,
férmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el
publico consumidor. Las marcas de color también deben cumplir el requisito de ser
susceptibles de representacion gréfica, pues de lo contrario estarian incursas en la
causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del articulo 135 de la Decision
486 de 2000. [...] En este caso, la marca registrada cumple con el requisito de ser
susceptible de representacion gréafica, pues puede goza de una representacion
pictérica de los colores de los cilindros, en forma precisa e inequivoca, lo que se
encuadra en el codigo de identificacion reconocido internacionalmente
denominado Pantone. Adicionalmente, el color no esta solo, sino estrechamente
ligado a una forma determinada como lo es un cilindro, segun las especificaciones
técnicas establecidas por el Ministerio de Minas y Energia y la CREG.

SIGNOS TRIDIMENSIONALES FIGURATIVOS - Distintividad: elemento
diferenciador que permita identificar el servicio en el mercado / ELEMENTO
DIFERENCIADOR - Colores naranja mate, ocre mate, naranja brillante y ocre
brillante. Codigo de identificacién Pantone 173 C y Pantone 484 C /
CONJUNTO MARCARIO - Cilindro y color / REGISTRO MARCARIO — Marca
figurativa con reivindicacion de colores para distinguir productos
comprendidos en la clase 4 de la Clasificacion Internacional de Niza.

Senala el Tribunal Andino de Justicia que el derecho de uso exclusivo del que
goza el titular de la marca (ius prohibendi), descarta de entrada que formas de uso
comun o necesario (como envases 0 envoltorios), puedan ser utilizadas
Gnicamente por un titular marcario, ya que al ser estos elementos que son de
dominio publico no pueden vetarse para que los competidores en el mercado los
sigan utilizando. Sin embargo, hace una anotacién, en el sentido de que si dichas
formas se encuentran acompafiadas por elementos adicionales que le otorguen
distintividad al conjunto, podrian registrarse pero sus titulares no podrian oponerse



al uso de los elementos comunes o0 necesarios, es decir, de los envases o
envoltorios que tienen un disefio similar. El caracter diferenciador, en este caso, lo
constituyen precisamente los colores naranja mate, ocre mate, naranja brillante y
ocre brillante, se reconocen como Pantones 173C y 484C, de acuerdo a un codigo
de clasificacion internacionalmente reconocido. De otra parte, en el analisis de
esta causal, debe resaltarse que SIC ha sostenido que el registro de la marca no
se otorgd ni a un solo cilindro, ni para un solo color y sino que el registro de
entenderse como un conjunto marcario y no individualizado como lo alega la parte
actora. En este caso el registro concedido por la SIC mediante la resoluciéon
acusada en ningun caso, le otorga de manera exclusiva a la sociedad UNIGAS, el
uso de los cilindros. La forma usual del envase, lo pueden usar los empresarios
que distribuyan los productos de la clase 4 de la Clasificacion Internacional de
Niza, pero la diferencia (el ius prohibendi) estriba en que no pueden usar cilindros
gue tengan los colores que fueron registrados como marca de dicha empresa. Es
por lo anterior, que no se puede deducir, que se faculté un monopolio de la forma
usual del envase (cilindro) a la empresa UNIGAS, para el transporte y distribucién
de dicho elemento y, por tanto, no se evidencia que se incurra en esta causal de
irregistrabilidad.

MARCAS DE COLOR - Criterios para su registrabilidad

Con fundamento en la normatividad y jurisprudencia de la comunidad andina y los
conceptos de la SIC, como Oficina Nacional Competente para administrar el
Sistema de Propiedad Industrial en Colombia, se pueden extraer las siguientes
conclusiones en cuanto a los criterios que deben informar la registrabilidad
marcaria de las marcas de color: (i) los colores primarios no son apropiables en su
concepto pristino, lo cual no excluye que en tonalidades si lo sean; (ii) para que un
color sea protegido como marca debe estar delimitado por una forma especifica;
(iii) los colores pueden constituirse en marcas, en la medida en que sean un signo
distintivo, esto es siempre que sean capaces de crear un vinculo entre los
productos que identifican y el consumidor; (iv) si bien el literal h) del articulo 135
no exige que la forma que delimita el color sea distintiva (por ejemplo el envase 0
el cilindro), el conjunto marcario, entendido como el color y la forma, si lo debe ser;
(v) el color puede ser parte integrante de un signo tridimensional y acceder al
registro de una marca, siempre y cuando no caiga en alguna otra causal de
irregistrabilidad. (vi) La representacion grafica de las marcas de color puede
efectuarse por medio de una representacion pictorica del color delimitado por una
forma que sea precisa e inequivoca.

REQUISITO DE DISTINTIVIDAD - Se cumple y resulta registrable el signo
grafico - figurativo concedido a la sociedad UNIGAS Ltda para distinguir
productos comprendidos en la clase 4 de la Clasificacién Internacional de
Niza / CONJUNTO MARCARIO - Cilindros pintados con los colores naranja
mate, ocre mate, naranja brillante y ocre brillante, correspondientes a los
Pantones 173 Cy 484 C.

En el presente asunto, la Sala encuentra que la marca figurativa consiste en
cilindros de propiedad de la empresa demandada pintados de colores
determinados (naranja mate, ocre mate, naranja brillante y ocre brillante), ademas
gue la misma crea un vinculo entre los productos de la clase 4 de la Clasificacién
Niza Internacional y el consumidor; y como tal, ha desarrollado una vocacion
distintiva extrinseca que lo diferencia de los demas de su clase y en la 6ptima
visual genera un reconocimiento de su origen empresarial, posesionandose como
marca. Adicionalmente y contrario a lo afirmado por el actor, la Sala estima
necesario recordar que conforme a la Decision 486 de 2000, articulo 135, para



que un color sea protegido como marca debe estar delimitado por una forma
especifica, tal como ocurre en el presente asunto. De otro lado y de la lectura del
acto administrativo acusado, no se evidencia que el mismo haya concedido la
exclusividad para el uso de cilindros (como formas usuales de los productos o de
sus envases), de manera que pueda endilgarsele practicas monopolisticas o de
violacion a la libertad de competencia. Cuestion diferente es la relacionada con la
proteccion que amparo el registro otorgado por la SIC (ius prohibendi), en cuanto a
la oposicion a que otros empresarios que distribuyen los mismos productos por
medio de cilindros, puedan utilizar cilindros pintados con los colores que
conforman el registro, o conjunto marcario, es decir, los colores naranja mate, ocre
mate, naranja brillante y ocre brillante, correspondientes a los Pantones 173 C y
484 C.

SINTESIS DEL CASO: La sociedad GAS CAQUETA, S.A. E.S.P,, en ejercicio de
la accién de nulidad relativa consagrada en el articulo 172 de la Decision 486 del
2000, presentd6 demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio -
SIC, tendiente a que se declare la nulidad de la Resolucién numero 40396 de
2008, por medio de la cual se concedi6 el registro de marca a Gases Unidos de
Colombia LTDA., para distinguir aceites y grasas industriales; lubricantes;
productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo
gasolinas para motor) y materias de alumbrado; bujias y mechas para el
alumbrado, servicios comprendidos en la clase 4 de la Novena Edicion de la
clasificaciéon internacional Niza, por un periodo de diez (10) afios. La Sala negbé las
pretensiones de la demanda.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE 2000 — ARTICULO 134 / DECISION 486
DE 2000 — ARTICULO 135/ DECISION 486 DE 2000 — ARTICULO 172/
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA
Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDES
Bogota, D.C., veintiuno (21) de enero de dos mil dieciséis (2016)
Radicacion numero: 11001-03-24-000-2010-00272-00
Actor: GAS CAQUETA S.A. E.S.P.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia;: ACCION DE NULIDAD

La Sala decide, en uUnica instancia, la demanda promovida por la sociedad GAS
CAQUETA, S.A. E.S.P, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio
— SIC, tendiente a que se declare la nulidad de la Resolucion 40396 de 24 de

octubre de 2008, por medio de la cual concedié el registro de la marca



FIGURATIVA (con reivindicacidon de colores), para distinguir los productos

comprendidos en la clase 4 de la Clasificacion Internacional de Niza.

l.- LA DEMANDA

I.1. - Las pretensiones

La parte demandante, en ejercicio de la accion publica de nulidad relativa
consagrada en el articulo 172 de la Decision 486 de 2000, formula las siguientes

pretensiones:

“[...] 1. Que se declare la nulidad de la Resolucion No. 40396 de 2008,
expedida el 24 de octubre de 2.008 "Por el cual se concede el registro
de marca a Gases Unidos de Colombia LTDA. para distinguir "ACEITES
Y GRASAS INDUSTRIALES; LUBRICANTES; PRODUCTOS PARA
ABSORBER, REGAR Y CONCENTRAR EL POLVO; COMBUSTIBLES
(INCLUYENDO GASOLINAS PARA MOTOR) Y MATERIAS DE
ALUMBRADO; BUJIAS Y MECHAS PARA EL ALUMBRADO, servicios
comprendidos en la clase 4 de la Novena Edicion de la clasificacion
internacional Niza, por un periodo de diez (10) afios".

2. Ejecutoriada la sentencia se ponga fin a la presente accion, se
comunique a la autoridad administrativa que profirié el acto, para los
efectos legales pertinentes [...]"*

|.2.- Los hechos

La parte actora fundamenta sus pretensiones en los siguientes hechos:

[.2.1. El 10 de marzo de 2008, la empresa GASES UNIDOS DE COLOMBIA -
UNIGAS LTDA, solicito ante la Divisibn de Signos Distintivos de Ila
Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante SIC), el registro como
marca de un signo FIGURATIVO, para distinguir productos comprendidos en la
clase 4 de la Clasificacion Internacional de Niza.

[.2.2. En la Gaceta de Propiedad Industrial nimero 591 de abril 30 de 2009, fue
publicado, el extracto de la solicitud de la empresa GASES UNIDOS DE
COLOMBIA - UNIGAS. Contra dicha solicitud no se presentaron oposiciones.

1 Folio 34. Expediente.



[.2.3. Mediante Resolucion 40396 del 24 de octubre de 2008, la SIC, concedié un
registro de marca, a la empresa GASES UNIDOS DE COLOMBIA - UNIGAS
LTDA., para distinguir: “Aceites y grasas para uso industrial; lubricantes;
composiciones para absorber, rociar y asentar el polvo; combustibles (incluida la
gasolina para motores) y materiales de alumbrado; velas y mechas de
iluminacion”, comprendidos en la clase 4 de la Novena Edicidon de la Clasificacion

Internacional de Niza, por un periodo de 10 afios.

[.2.4. La sociedad GAS CAQUETA S.A. E.S.P. interpuso el 19 de mayo de 2010,

demanda de nulidad en contra la mencionada resolucion.

[.3. Normas violadas y concepto de la violacién

La parte actora sustentd las pretensiones de la demanda en la violacién de las

siguientes disposiciones:

Los literales b), c) y h) del articulo 135 de la Decision Andina 486 de 2000, las

cuales establecen lo siguiente:

“Articulo 135.- No podran registrarse como marcas los signos que:

“[...]
b) carezcan de distintividad;

c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de
sus envases, 0 en formas o caracteristicas impuestas por la naturaleza
o la funcién de dicho producto o del servicio de que se trate;

“I...]

h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se
encuentre delimitado por una forma especifica”.

El articulo 61 de la Constitucion Politica, segun el cual: “El Estado protegera la

propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la

ley”.

Para sustentar los cargos de violacién argumenta lo siguiente:



Indica que el cilindro de gas empleado para el transporte de Gas Licuado de
Petréleo (GLP), es un artefacto cuya forma, condiciones técnicas y mantenimiento
se encuentran reguladas por el Reglamento Técnico expedido por el Ministerio de
Minas y Energia, por la Ley 142 de 1994 de servicios publicos domiciliarios, y por
las Resoluciones niumeros 180196 de 2006 y 180853 de 2009.

Resalta que dicha regulacion en ninguna forma concede a los distribuidores y
fabricantes de los cilindros de GLP, la posibilidad de apropiarse del particular color

y disefio que, segun la misma regulacion, debe cumplir el cilindro.

Argumenta que la Resolucidén acusada limita el uso de los cilindros para todas las
empresas que trabajan en el transporte de Gas. Sefiala que la estructura y disefo
de los cilindros de gas, figura que fue concedida como marca, son necesarias para

llevar a cabo el transporte del mismo.

Explica que el uso de la estructura de los cilindros para quienes estan dedicados a
esta actividad es una exigencia legal, lo que impone que las empresas dedicadas
a la prestaciéon de estos servicios deban cumplir y acatar las condiciones de

seguridad reguladas por las entidades competentes.

Aduce que la marca concedida por medio del acto acusado, se encuentra incursa

en una causal de irregistrabilidad por falta de distintividad.

Alega que de acuerdo con lo dispuesto en la Decision 486 de 2000 de la
Comunidad Andina, la marca tiene como principal funcién servir de herramienta
para permitirle a las empresas diferenciar sus productos de los de su competencia,
y permitir que un producto o un servicio, identifique el origen empresarial de los

mismos.

En este sentido, considera que la decision de conceder la marca figurativa a la
empresa GASES UNIDOS DE COLOMBIA - UNIGAS LTDA., constituye una

vulneracion de la funcion de distintividad que debe tener la marca.

Agrega gue el cumplimiento de la norma técnica es con el fin de evitar accidentes
y proteccion a los usuarios y no como la empresa GASES UNIDOS DE
COLOMBIA - UNIGAS LTDA., lo emplea con fines comerciales al apropiarse del

disefio y color en particular.



Argumenta que los cilindros de gas y el empleo de ellos, no solamente constituyen
un uso que corresponde a la funcién del servicio de transporte del GLP, sino que
su uso y forma estan ordenados por la ley, y son de obligatorio cumplimiento, de
tal manera, que no se explica que la SIC haya concedido el registro de una marca
figurativa, cuyo arte consiste precisamente en el mismo producto, o elemento
indispensable que debe ser empleado por todas las empresas que prestan el
servicio de transporte del GLP.

Asegura que permitirle a la empresa GASES UNIDOS DE COLOMBIA - UNIGAS
LTDA., la apropiacion del arte de un cilindro cuyo empleo es de caracter
obligatorio, segun la normatividad nacional sefialada, repercutiria en que el uso de
este producto cayera en un monopolio por parte de dicha sociedad, pudiendo ésta
alegar que siendo la propietaria de la marca figurativa, cuyo arte se compone de
un “CILINDRO NARANJA” (sic), esta facultada para impedir a las demas
empresas prestadoras del servicio de GLP, el empleo de dichos cilindros.

Concluye afirmando que siendo el cilindro en cuestion, de uso comun para todas
las empresas fabricantes y comercializadoras de gas, no puede predicarse de éste
que sea indicador de origen empresarial ni mucho menos de su calidad. Por tal
razon, no debio otorgar el registro de la marca, pues el modelo concedido no es
susceptible de apropiacion y ademas no tiene la suficiente distintividad de la cual

toda marca debe estar revestida.

ll. CONTESTACION DE LA DEMANDA

La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda en los

siguientes términos:

Sefiala que con la expedicion de la resolucion acusada, no se ha incurrido en la
violacion de las normas contenidas en la Decision 486 de 2000 de la Comunidad
Andina.

Resalta la entidad demandada que, de conformidad con las atribuciones legales
otorgadas a la SIC, especialmente, las conferidas por el Decreto 2153 de 1992
(hoy Decreto 3523 de 2009) y en la Decisidbn 486 antes referida, el Jefe de la



Divisibn de Signos Distintivos de la entidad, expidid legal y validamente la

resolucion demandada concediendo el registro de la marca figurativa solicitada.

Seguidamente se ocupa de examinar el tema del conjunto de los elementos que

integran los signos y alcance del ius prohibendi.

Sefiala que el signo gréfico registrado por la empresa GASES UNIDOS DE
COLOMBIA - UNIGAS LTDA., no fue estudiado por esta Superintendencia en sus
partes integrantes (cilindros de gas) sino como una totalidad inescindible que goza
de la suficiente distincion, permitiendo su existencia en el mercado con el fin de

identificar productos en la clase 4 de la Clasificacion Internacional de Niza.

La entidad accionada manifiesta que no infringié la norma contenida en el articulo
135 de la Decision 486 de 2000 de la Comision de la Comunidad Andina.

Finalmente, manifiesta que la marca registrada mediante la Resolucion 40396 de
2008, es un signo grafico (no tridimensional) consistente en cuatro cilindros
ubicados uno junto a otro con determinados colores, razon por la cual no le es

aplicable la sefalada prohibicion.

ll. INTERVENCION DEL TERCERO INTERESADO

El apoderado de la empresa GASES UNIDOS DE COLOMBIA - UNIGAS LTDA.,
como tercero interesado en las resultas del proceso, responde la demanda en los

siguientes términos:

Indica que la base de la argumentacion de la sociedad demandante se
fundamenta en que el acto administrativo acusado es nulo, por cuanto el cilindro
de gas no es registrable, de conformidad con lo establecido en el literal c) del
articulo 135 de la Decision 486 de Comision de la Comunidad Andina. Al respecto
aclara que la solicitud de registro y el registro concedido reivindican el uso de los
colores naranja mate, ocre mate, naranja brillante y ocre brillante, bajo los
Pantones 173 C y 484 C y no el cilindro. Agrega que no se trata de una marca
tridimensional donde se esté reivindicando el cilindro, pues tal forma es genérica y

no reivindicable por cualquier particular.



Cita el articulo 134 de la Decision 486 de 2000 de la Comunidad Andina, el cual
establece cuales signos son registrable como marcas, para concluir que el registro
de un color como marca esté permitido por dicha Decisién, y que, asi mismo, lo ha
conceptuado la SIC y que dicho concepto ha sido ratificado por el Tribunal de

Justicia de la Comunidad Andina de Naciones.

Manifiesta que no es cierto, que la sociedad UNIGAS pretenda impedir el uso del
cilindro para el transporte de gas, y tal como lo menciona el demandante; lo Unico
que ha hecho es solicitar la abstencion de usar de los colores naranja mate, ocre
mate, naranja brillante y ocre brillante, bajo los Pantones 173 C y 484 C (ius
prohibendi), sobre el cual versa el certificado de registro No. 40396, por cuanto
sobre dichos colores, tiene derecho al uso exclusivo.

Por dltimo, en cuanto al cilindro propiamente dicho, se muestra de acuerdo en que
éste no puede ser indicador del origen empresarial, pero un color si puede ser
indicador del origen empresarial.

IV. ALEGATOS DE CONCLUSION

IV.1. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y COMERCIO - SIC

La SIC solicita no tener en cuenta las pretensiones y condenas solicitadas por el
demandante en su contra, por cuanto considera carecen de apoyo juridico y, por
consiguiente, de sustento legal para que prosperen. De igual forma, se ratifica en
los motivos sustento de los actos administrativos demandados y en los

argumentos presentados en su momento en la contestacion de la demanda.

IV.2. GAS CAQUETA S.A. E.S.P.

La entidad accionante ratifica los argumentos esgrimidos en la demanda, y solicita
que la sociedad Gases Unidos del Caqueta se abstenga de utilizar el logotipo para
los servicios de Gas Licuado de Petréleo (GLP), identificandose con el cilindro de
gas, comunmente utilizado por el sector, pues si bien es cierto la SIC concedié la
solicitud de registro de marca, considera que dicho acto administrativo incumple
los requisitos de fondo, por no haber tenido en cuenta la aplicacion de las
causales de irregistrabilidad contempladas en la Decision 486 de la Comunidad
Andina.



Sostiene que en el expediente se demuestra que la marca figurativa concedida,
incurre en las causales de irregistrabilidad consagradas en los literales b), ¢) y h)
de la Decision 486 de 2000 de la Comunidad Andina, y, por lo tanto, los derechos
concedidos a la sociedad UNIGAS DE COLOMBIA LTDA., fueron concedidos por
la SIC sin tener en cuenta la normatividad supranacional que regula el tramite de

la concesién de distintivos en Colombia.

A continuacion, y con la finalidad de sustentar sus alegatos, examina los
siguientes temas: i) la distintividad de la marca y la susceptibilidad de
representacion grafica; ii) la marca registrada de naturaleza figurativa carente de
distintividad; y iii) la apropiacion del color.

IV.3. GASES UNIDOS DE COLOMBIA - UNIGAS LTDA Y UNIGAS COLOMBIA
S.A.E.S.P.

El apoderado judicial de las empresas GASES UNIDOS DE COLOMBIA - UNIGAS
LTDAYy UNIGAS COLOMBIA S.A. E.S.P., en su condicion de terceros interesados
en las resultas del proceso, presentaron alegatos de conclusién, manifestando que
la marca figurativa concedida en ningin momento, contraria la normatividad
vigente en la materia que regula la prestaciéon de servicios de gas?. Y en tal

direccion, plantea las siguientes conclusiones:

“I...]

1. El registro de colores delimitados por una forma esta permitido
por la decision 486, y de esta manera ha sido corroborado por el
Tribunal de Justicia de la CAN.

2. Para la fecha en que se solicitd el registro del pantone naranja,
ya las empresas prestadoras, del servicio publico de distribucion de gas
licuado, habian adoptado colores especificos para identificar sus
servicios.

3. En ese orden de ideas, al estar el color naranja identificado por
un pantone determinado, y delimitado por una forma determinada,
cumple con todos los requisitos exigidos por la legislacion para que sea
registrable como arco, y en ese sentido ruego a sus Despacho
mantener la vigencia de los actos administrativos demandados [...]"3.

IV.4. MINISTERIO PUBLICO.

2 Folio 272. Expediente.
3 Folio 261.Expediente.



El Procurador Delegado para la Conciliacion Administrativa emitié concepto sobre

el asunto objeto de controversia, en los siguientes términos:

El Agente del Ministerio Publico considera que el punto central del debate en el
presente proceso, radica en determinar si la marca FIGURATIVA otorgada con
Resoluciéon 40396 de 24 de octubre de 2008 a la empresa GASES UNIDOS DE
COLOMBIA - UNIGAS LTDA., viola los preceptos contenidos en el articulo 135
literales b), c) y h) de la Decision 486 de 2000.

Al analizar el problema juridico sostiene lo siguiente:

“[...] De acuerdo con lo expuesto y, verificado el contenido de la
Resolucién 40396 de 24 de octubre de 2008, no se perciben elementos
violatorios de la norma contenida en el articulo 135 de la decision 486
de 2008, esto en atencion a que los lineamientos enunciados y usados
por el Tribunal para determinar las prohibiciones a partir de tres clases
de supuestos: «a) Una forma usual de los productos, b) una forma usual
de sus envases, e) una forma o caracteristicas impuestas por la
naturaleza o la funciéon del producto o servicio», no enmarcan el
sustento del acto administrativo demandado.

Se precisa que de la lectura de la Resolucion demandada no se
vislumbra que la Superintendencia de Industria y Comercio haya
concedido una marca tridimensional con la forma de los cilindros GLP
que contuvieran las caracteristicas técnicas y medidas de la norma
técnica que la rige, por el contrario, es claro para este Despacho que la
marca registrada mediante Resolucién No. 40396 de 2008, consistié en
registrar un signo grafico que contiene cuatro cilindros ubicados uno
junto a otro con determinados colores, lo cual es atribuible al concepto
de marca figurativa.

[...]

No cabe duda que en el presente caso, siguiendo las reglas expuestas
por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con relacién a la
interpretacion prejudicial sefialada en este proceso, con el acto
administrativo proferido por la Superintendencia de Industria y
Comercio, esta agencia del Ministerio Publico no encuentra violacion
alguna de los preceptos contenidos en el articulo 135 literales b) y c) al
conceder el registro de marca figurativa a GASES UNIDOS DE
COLOMBIA UNIGAS LTDA., al encontrar que el registro concedido
goza de distintividad, y consiste en un signo gréafico no tridimensional
que contiene cuatro cilindros ubicados uno junto a otro con
determinados colores, lo cual es atribuible al concepto de marca
figurativa permitiendo su existencia en el mercado con el fin de
identificar productos en la clase 4 de la Clasificacion Internacional de
Niza.

5.- Conclusiones



Los razonamientos anteriores nos llevan a concluir que el actor no
presenta argumentos suficientes que permitan inferir que la Resolucion
namero 40396 de 24 de octubre de 2008, expedida por la
Superintendencia de Industria y Comercio contenga lineamientos que
violen los preceptos enunciados en el articulo 135 literales b) y c) de la
Decisién 486 de 2008 vy, por esta razén, los cargos formulados carecen
de vocacioén de prosperidad. [...]*

V.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA
COMUNIDAD ANDINA

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitié la interpretacion prejudicial
N° 147-1P-2013 el 20 de noviembre de 2013, en ella expone las reglas y criterios
establecidos por la jurisprudencia comunitaria y la interpretacion de las normas de
la Decision 486 que deben ser atendidas por esta Corporacién para la resolucion

del caso objeto de estudio. El Tribunal se pronuncié en los siguientes términos:

“Que, el texto de las normas objeto de la interpretacion prejudicial es el
siguiente:

Decisidn 486 de la Comisiéon de la Comunidad Andina

“(...)

Articulo 134.- A efectos de este régimen constituira 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:

(...)

e) un color delimitado por una forma, o una combinacion de colores;

(..

Articulo 135.- No podran registrarse como marcas los signos que:

(..

b) carezcan de distintividad;

c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de
sus envases, o0 en formas o caracteristicas impuestas por la naturaleza
o la funcién de dicho producto o del servicio de que se trate;

(..)

4 Folios 263 a 273. Expediente.



h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se
encuentre delimitado por una forma especifica;

(.).

Finalmente concluyo el Tribunal:

PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo FIGURATIVO,
cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el articulo
134 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina y si no
se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad
previstas en los articulos 135 y 136 de la misma Decision.

SEGUNDO: Si un determinado signo, no obstante encontrarse
aparentemente comprendido por una de las situaciones a que se refiere
el literal c) del articulo 135 de la Decision 486, incorpora en su estructura
elementos o componentes adicionales, que le otorguen suficiente
distintividad y que, ademds, no concurra respecto de él ninguna causal
de irregistrabilidad, su registro podra ser declarado procedente, pero, si
se incurre en el supuesto citado en la norma, el signo es irregistrable
por no ser apto para funcionar como marca segun lo determinado por el
articulo 134.

TERCERO: Pueden acceder a registro los signos compuestos por dos o
mas colores, o los integrados por un solo color pero delimitados por una
forma, siempre que no caigan en alguna otra causal de irregistrabilidad.

CUARTO: La corte consultante debe determinar si el signo FIGURATIVO
solicitado a registro por la sociedad GASES UNIDOS DE COLOMBIA
UNIGAS LTDA. es una forma comun o necesaria en la Clase 4 de la
Clasificacion de Niza, asi como en clases conexas competitivamente, de
conformidad con lo expresado en la presente providencia.

El Consejo de Estado de la Republica de Colombia, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Seccion Primera, debera adoptar la
presente interpretacion prejudicial cuando dicte sentencia dentro del
proceso interno N° 2010-00272, de conformidad con lo dispuesto por el
articulo 35 del Tratado de Creacion del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, asi como dar cumplimiento a lo previsto en el
articulo 128, parrafo tercero, del Estatuto del Tribunal”.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. El acto acusado — Resolucidon 40396 de 24 de octubre de 2008 expedida
por la SIC.

La Superintendencia de Industria y Comercio - SIC, por medio de la Resolucion
40396 de 24 de octubre de 2008, concedio el registro de la marca figurativa

consistente en el uso del color naranja mate, ocre mate, naranja brillante y ocre



brillante, especificamente, los Pantones 173 C y 484 C, para los cilindros de gas
de la empresa GASES UNIDOS DE COLOMBIA - UNIGAS LTDA.; el cual le sirve
para distinguir productos comprendidos en la clase 4 de la Clasificacion
Internacional de Niza, tales como: aceites y grasas para uso industrial; lubricantes;
composiciones para absorber, rociar y asentar el polvo; combustibles (incluida la
gasolina para motores) y materiales de alumbrado; velas y mechas de iluminacion;

gue presta dicha sociedad, por un periodo de 10 afios.

La parte actora solicita que se declare la nulidad de dicho acto administrativo,
porque considera que va en contravia de lo establecido en la normatividad

comunitaria andina, en materia de registro de signos y marcas.

VI.2. La clase de accion incoada

Si bien en la demanda se invoca la accion de nulidad prevista en el articulo 84 del
Cddigo Contencioso Administrativo, conviene aclarar que la Sala interpreta la
presente accion como la especial de nulidad prevista en el articulo 172 de la
Decision 486 de la Comunidad Andina — vigente para el momento en que fue
presentada la demanda, 19 de mayo de 2010° - dado que la parte actora es un
tercero y se trata de un acto que concede el registro de una marca a otra persona,
evento en el cual la accidon se puede interponer en cualquier tiempo si es nulidad
absoluta, y dentro de los 5 afios siguientes a la concesion del registro, si es

relativa.

En ese orden es conveniente citar el enunciado de esa disposicion, que a la letra

dice:

“ART. 172.- La autoridad nacional competente decretara de oficio o a
solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad
absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en
contravencion con lo dispuesto en los articulos 134 primer pérrafo y
135.

La autoridad nacional competente decretara de oficio o a solicitud de
cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se
hubiese concedido en contravencion de lo dispuesto en el articulo 136 o
cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta accion prescribira a
los cinco afios contados desde la fecha de concesion del registro
impugnado.

5 La Decision 486 de la Comunidad Andina entré a regir a partir del 1° de diciembre de 2000 por expresa
disposicién en su articulo 274.



Las acciones precedentes no afectaran las que pudieran corresponder
por dafios y perjuicios conforme a la legislacion interna.

No podran declararse la nulidad del registro de una marca por causales
que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la
nulidad.

Cuando una causal de nulidad sélo se aplicara a uno o a algunos de los
productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se
declarara la nulidad Unicamente para esos productos o servicios, y se
eliminaran del registro de la marca.”

De lo anterior se colige que se esta ante un contencioso objetivo, cuya regulacion
es de rango comunitario y cuya finalidad se circunscribe a la solicitud de anulacién
de un registro marcario; sin que la normativa que la regula autorice pretensiones

distintas de la anulacion del acto administrativo impugnado.

Al efecto, es necesario precisar que de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina, la norma aplicable respecto de los requisitos
exigidos para conceder el registro de un signo como marca, es la vigente en el
momento de la solicitud del mismo; que, en este caso, es la Decision 486 de 2000
de la Comision del Acuerdo de Cartagena, puesto que la solicitud de registro ante
la SIC, data del mes de diciembre de 2008, fecha para la cual se encontraba

rigiendo esa Decision.

VI.3. Problema juridico aresolver

Teniendo en cuenta lo sefialado tanto en el libelo inicial como en la contestacion
de la misma, le corresponde a la Sala verificar si el acto administrativo
demandado, mediante el cual se concedi6 a la empresa GASES UNIDOS DE
COLOMBIA - UNIGAS COLOMBIA LTDA., el registro como marca del signo
FIGURATIVO, para distinguir productos comprendidos en la clase 4 de la
Clasificacion Internacional de Niza, cumple con las exigencias de la normativa
comunitaria, especificamente, las referidas a la distintividad de la marca; a las
formas y caracteristicas de los envases utilizados para la prestacion del servicio; a
la utilizacion como marca de un color delimitado por una forma; y, en general, a las

exigencias relacionadas con el examen de registrabilidad de la marca®.

6 Decisién 486 de 2000, articulo 135, literales b), c) y h) y articulo 134, literal e).



VI.4. Apartes de interpretaciones judiciales del Tribunal Andino de Justicia, en
cuanto a la clasificacion de los signos y las precisiones en relacion con los

signos figurativos:

“[...] Dentro del proceso interno que motivd esta interpretacion
prejudicial, la sociedad GASES UNIDOS DE COLOMBIA UNIGAS
LTDA. solicitd el registro de un signo “FIGURATIVO”, para distinguir
servicios comprendidos en la Clase 39 de la Clasificacion Internacional
de Niza, por lo tanto, es necesario hacer referencia a las marcas
figurativas.

La doctrina ha reconocido, en atenciébn a la estructura del signo,
algunas clases de marcas, como las denominativas, las graficas y las
mixtas.

En el marco de la Decision 486, se puede constatar la existencia de
otras clases de signos, diferentes a las enunciadas, como los sonidos,
los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o
envolturas, etc., segun consta detallado en el articulo 134 de la
mencionada Decision.

En este contexto, el Tribunal considera conveniente, con caracter
ilustrativo, examinar lo relacionado a las marcas graficas, por
corresponder éstas a la clase a la cual pertenece el signo en conflicto.

Las marcas graficas son definidas como un signo visual porque se dirige
a la vista a fin de evocar una figura que se caracteriza por su
configuracion o forma externa; lo predominante en esta clase de marca,
es el sujeto escogido en su forma grafica.

El Tribunal, con relacion a este tema ha venido sosteniendo en su
jurisprudencia que:

“Dentro de este tipo se encuentra la marca puramente grafica, la que
evoca en la mente del consumidor sélo la imagen del signo utilizado en
calidad de marca: un conjunto de lineas, dibujos y en su caso colores; v,
la marca figurativa, que evoca en el consumidor un concepto concreto: el
nombre que representa este concepto es también el nombre con el que
es conocido la marca grafica; el tercer subgrupo es la marca que evoca
en el consumidor un concepto o motivo al que se llega a través de un
proceso de generalizacion”. (Carlos Fernandez Novoa, “Fundamentos de
Derechos de Marcas”, Editorial Montecorvo, 1984. pp 29y ss).

Ademas, sobre este tipo de marcas, ha manifestado que las marcas
gréficas, llamadas también visuales porque se aprecian a través del
sentido de la vista, son figuras o imagenes que se caracterizan por la
forma en que estan expresadas. La jurisprudencia del Tribunal ha
precisado que dentro del sefialado tipo de marcas se encuentran las
puramente graficas, que evocan en el consumidor Unicamente la
imagen del signo y que se representan a través de un conjunto de
lineas, dibujos, colores, etc.; y las figurativas, que evocan en el
consumidor un concepto concreto, el nombre que representa este
concepto y que es también el nombre con el que se solicita el producto



0 servicio que va a distinguir. (Proceso 09-IP-94, publicado en la
G.O.A.C. N° 180 de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA)’.

Las marcas figurativas son aquellas que se encuentran formadas por
una grafica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En
este tipo de marcas, en consecuencia, se pueden distinguir dos
elementos, a saber:

El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo marcario.

El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de
quien la observa [...]2.

El Tribunal Andino de Justicia® ha clasificado las marcas, atendiendo

naturaleza del signo, asi:

‘[...] La doctrina reconoce algunas clases de marcas, como las
DENOMINATIVAS, las GRAFICAS y las MIXTAS, en atencion a la
estructura del signo.

Las MARCAS DENOMINATIVAS, llamadas también nominales o
verbales, «son las que utilizan un signo acustico o fonético y que esta
formado por varias letras que integran un conjunto o un todo
pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual».

Las MARCAS GRAFICAS son definidas como un signo visual, por el
hecho de estar dirigido a la vista con el fin de evocar una figura que se
caracteriza por su forma externa.

Las MARCAS MIXTAS son aquellas que estan compuestas por un
elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento
tridimensional (una o varias imagenes); o sea que es una combinacién
0 conjunto de signos acusticos y visuales. En este tipo de marca -indica
la doctrina-siempre habr4 de encontrarse un elemento principal o
caracteristico y un elemento secundario, segun predominen a primera
vista los elementos tridimensionales o los acusticos.

[..]

A la clasificaciébn de marcas mencionada en renglones anteriores, esto
es, denominativas, graficas y mixtas, se une una categoria nueva,
referente a las marcas denominadas TRIDIMENSIONALES, que
cuentan con respaldo legal mientras cumplan los requisitos dispuestos
para toda marca y siempre que no caigan en las prohibiciones
especialmente establecidas por el Legislador comunitario en relacion
con los signos que presentan esa particular dimension, o en las demas
causales previstas para cualquier tipo de signo.

Se dice que un distintivo 0 un elemento es tridimensional, cuando ocupa
las tres dimensiones del espacio (alto, ancho y profundo), de lo cual se

7 Proceso 147-1P-2013. Folio 208. Expediente.
8 Proceso 147-IP-2013. Folio 208 y 209. Expediente.
® Proceso 113-1P-2003.



desprende que ha de entenderse como marca tridimensional, el signo
que posea volumen, es decir, que ocupe por si mismo, un espacio
determinado. Si el signo de que se trate no ocupa dicho espacio, si no
gue esta contenido en un soporte fisico que es el que tiene volumen, no
se podra calificar como tridimensional [...]"1°.

Asi mismo, se ha referido al especial andlisis de registrabilidad que debe hacerse

de las marcas figurativas, asi'!:

[...] Los signos tridimensionales —entre los cuales se encuentran los
figurativos— son visualmente perceptibles y se expresan en la forma
externa de imagenes, figuras o dibujos, provistos o no de significado
conceptual. En ellos, indica la doctrina, la figura “se limita a evocar en la
mente de los consumidores tan so6lo la imagen del signo utilizado como
marca: un conjunto de lineas y, en su caso, colores”; mientras que, en
los figurativos, la figura “suscita en el consumidor no sélo una imagen
visual, sino un determinado concepto concreto: el concepto del cual es
expresion grafica la imagen utilizada como marca; el nombre con el que
es formulado este concepto, es también el nombre con el que es
conocida la marca gréafica respectiva entre los consumidores”. En la
doctrina se agrega el tipo de signo tridimensional que “evoca en la
mente de los consumidores un concepto abstracto o ‘motivo’ al que se
asciende a través de un proceso de generalizacion” (FERNANDEZ-
NOVOA, Carlos: “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Madrid,
Editorial Montecorvo S.A., pp. 29 y ss.).

El Tribunal ha sefialado a este proposito que el analisis sobre la
distintividad suficiente de la marca figurativa “requiere de un proceso de
cognicion mas elaborado ya que la marca figurativa debe protegerse no
solamente por su aspecto tridimensional propiamente dicho, sino
también por el concepto que la figura puede producir en la mente de los
consumidores. (...) la regla... se dirige a recomendar que entre los dos
elementos de la marca grafica figurativa -el trazado por una parte y el
concepto que suscita por la otra- la parte conceptual o ideoldgica suele
prevalecer ...” (Sentencia dictada en el expediente N° 14-IP-97, del 17
de abril de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 354, del 13 de julio del
mismo afio, caso marca “FIGURATIVA”). Por tanto, para verificar si el
signo figurativo no se encuentra incurso en las prohibiciones y cumple
los requisitos para su registro como marca, serad necesario analizar la
forma externa de la imagen, figura o dibujo, asi como su significado
conceptual [...]*2.

La marca registrada por la empresa GASES UNIDOS DE COLOMBIA - UNIGAS
LTDA. se clasifica como una marca grafica de tipo figurativo, que comporta una
imagen visual y, es por ello que debe examinarse si el color de los cilindros que
transporta, evoca en el consumidor un concepto concreto, tanto en cuanto al

origen empresarial como al servicio que presta.

10 Proceso 113-IP-2003.
11 Proceso 205-1P-2005.
12 proceso 205-1P-2005.



VI.5. Analisis de los cargos

La parte actora, como sustento de sus pretensiones, le endilga a la resolucion
acusada la violacion del articulo 135 de la Decision 486 de 2000 de la Comunidad
Andina de Naciones, en sus literales b), ¢) y h)!3, y del articulo 61 de la

Constitucion Politica de Colombia.

Corresponde a la Sala examinar si la marca que contiene los colores naranja
mate, ocre mate, naranja brillante y ocre brillante, bajo los Pantones 173 C y 484
C, de los cilindros que utiliza la empresa GASES UNIDOS DE COLOMBIA -
UNIGAS LTDA., cumple con la normatividad comunitaria andina para el distinguir
los comprendidos en la clase 4: Aceites y grasas para uso industrial; lubricantes;
composiciones para absorber, rociar y asentar el polvo; combustibles (incluida la
gasolina para motores) y materiales de alumbrado; velas y mechas de iluminacién;
y con los requisitos para el registro de marcas.

VI.5.1.- Primer cargo: Irregistrabilidad de la marca por carencia de

distintividad y representacion grafica.

La parte actora manifiesta que la marca registrada carece de distintividad; es
decir, que el registro concedido por la SIC, incurre en la causal de irregistrabilidad
consagrada en el literal b) del articulo 135 de la Decision 486 de la Comunidad

Andina de Naciones. Dicha disposicion establece lo siguiente:

“Articulo 135.- No podran registrarse como marcas los signos que:

[...]

b) carezcan de distintividad”.

Al respecto, la parte actora manifiesta lo siguiente:

“[...] Para nuestro caso en concreto, nos encontramos frente a una
marca figurativa, concedida sin tener en cuenta los criterios tanto
doctrinales como jurisprudencia les que se argumentan a lo largo del
presente documento; lo que simplemente a la vista se puede observar,
es que se trata de la imagen o disefio de cuatro cilindros de gas (GLP)
que no indican o manifiestan un origen empresarial en particular,
careciendo de la distintividad requerida para ser registrada como marca

[...]"4

13 Folios 35. Expediente.
14 Folio 244, Expediente.




En cuanto al requisito de la distintividad es preciso, en primer término, examinar lo
preceptuado en el articulo 134 de la Decision 486 de la Comunidad Andina, a la
luz de la interpretacion realizada por el Tribunal de Justicia Andino, dentro del

presente proceso®:

“[...] El articulo 134 de la Decision 486 al referirse a la marca sefiala:

“(...) constituira 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 (...)”. Este articulo tiene un triple
contenido, da un concepto de marca, indica los requisitos que debe
reunir un signo para ser registrado como marca y hace una
enumeracion ejemplificativa de los signos registrables.

Con base al concepto del articulo 134 de la Decision 486 se define la
marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por
palabras o combinacién de palabras, imagenes, figuras, simbolos,
graficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas,
escudos, sonidos, olores, letras, numeros, color determinado por su
forma o combinacién de colores, forma de los productos, sus envases 0
envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente
estructurados que, susceptibles de representacion gréfica, sirvan para
distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el
consumidor o wusuario medio los identifique, valore, diferencie,
seleccione y adquiera sin riesgo de confusién o error acerca del origen
o la calidad del producto o servicio. Este articulo hace una enumeracion
enunciativa de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el
Tribunal sefiala que: “Esta enumeracion cubre los signos
denominativos, gréaficos y mixtos, pero también los tridimensionales, asi
como los sonoros Y olfativos, lo que revela el propdsito de extender el
alcance de la nocién de marca”. (Proceso 92-1P-2004, publicado en la
G.O.A.C. N° 1121 del 28 de setiembre de 2004, marca: “UNIVERSIDAD
VIRTUAL”).

[...]

La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar,
identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios,
haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es
considerada como caracteristica esencial que debe reunir todo signo
para ser registrado como marca Yy constituye el presupuesto
indispensable para que ésta cumpla su funcién principal de identificar e
indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del
producto o servicio, sin riesgo de confusién y/o asociacion.

En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este articulo con
relacion a lo que disponia el articulo 81 de la Decision 344 no hace

15 Proceso 147-1P-2013. Folio 207. Expediente.



expresa mencion a la “suficiente” distintividad, sin embargo para efectos
de registro del signo, de conformidad con el literal a) del articulo 135 de
la Decisidn 486 se exige que “(...) el signo debera ser apto para
identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios
producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o
similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore,
diferencie y seleccione, sin riesgo de confusion y/o de asociacion en
torno a su origen empresarial 0 a su calidad (...) esta exigencia se
expresa también a través de la prohibiciébn contemplada en el articulo
135, literal b, de la Decision en referencia, segun la cual no podran
registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad”.
(Proceso 205-1P-2005, publicado en la G.O.A.C. N° 1333, del 25 de abril
de 2006, caso: “FORMA DE UNA BOTA Y SUS SUELAS")

Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrinseca” como una
capacidad distintiva “extrinseca”, la primera se refiere a la aptitud
individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no
confundibilidad con otros signos.

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un
derecho exclusivo sobre el signo distintivo, como el interés general de
los consumidores o usuarios, garantizandoles el origen y la calidad de
los productos o servicios, evitando el riesgo de confusion y/o de
asociacion, tornando asi transparente el mercado.

Es importante advertir que el literal a) del articulo 135 de la Decisién
486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los
requisitos que se desprenden del articulo 134 de la misma normativa,
es decir, que un signo es irregistrable si carece de los requisitos de
distintividad, susceptibilidad de representacion grafica o perceptibilidad.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad esta
consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta
en el articulo 135 literal b) de la Decisién 486. Se reconoce tanto una
capacidad distintiva “intrinseca” como una capacidad distintiva
“extrinseca”, como ya se indicé [...]*S.

De tiempo atrds esta Seccion'’ ha sefialado que las disposiciones andinas
aplicables para el registro de signos como marcas exigen que aquellos puedan ser
registrados cuando relnan las caracteristicas de distintividad y susceptibilidad de

representacion grafica y no se vean incursos en ninguna de las causales de

16 Proceso 147-1P-2012. Folios 207 y 208. Expediente.

17 Ver: CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION PRIMERA,
Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO. Bogotd, D.C., treinta (30) de agosto de dos mil
doce (2012).Radicacién numero: 11001-03-24-000-2004-00368-01. Actor: ASOCIACION FARMACEUTICOS
LTDA. ASOFARMA LTDA. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Referencia:
ACCION DE NULIDAD; CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO,
SECCION PRIMERA. Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA. Bogota, D.C., treinta
(30) de septiembre de dos mil diez (2010). Radicacion ndmero: 11001-03-24-000-2002-00152-01. Actor:
CONSTRUCTORA MELENDEZ S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO; CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION PRIMERA, Consejera ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS
LASSO, Bogota, D.C., veintinueve (29) de julio del dos mil diez (2010). Radicacién nimero: 11001-03-24-000-
2005-00010-01. Actor: PANAMERICAN BEVERAGES S.A. DE C.V.



irregistrabilidad establecidas en la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad

Andina.

Ahora bien, de acuerdo a lo consignado en la Interpretaciéon Judicial, la
distintividad es considerada como una caracteristica esencial que debe reunir
todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto
indispensable para que ésta cumpla su funcion principal de identificar e indicar el
origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin

riesgo de confusion y/o asociacion.

La interpretacion prejudicial indica que en materia de marcas debe analizarse
tanto la capacidad distintiva “intrinseca”, es decir, la aptitud individualizadora del
signo, como la capacidad distintiva “extrinseca” la cual se refiere a su no

confundibilidad con otros signos.

En el caso concreto, la marca registrada es de naturaleza figurativa conformada
por cuatro (4) cilindros o pipetas de gas licuado de petroleo (GLP) (segun modelo
adjunto), pintados con los siguientes colores: Pantones 173 C y 484 C, que

responden a los colores naranja mate, ocre mate, naranja brillante y ocre brillante.

DCRE OCRE |
MATE BRILLANTE |

NARANJA HARAMJA
BRILLANTE MATE

Para profundizar en el andlisis de si la marca registrada posee la caracteristica de
la distintividad, tanto extrinseca como intrinseca, deben también examinarse de
los testimonios rendidos dentro del presente proceso, por una de las
representantes de las empresas distribuidoras de los productos de la clase 4, del

cual se considera pertinente extraer el siguiente aparte:

Diligencia de testimonio de GIOVANNA BARBOSA RAMIREZ -
Representante legal de Combustibles Liquidos de Colombia S.A.
E.S.P.



“[...] PREGUNTADO: Por favor indiquele al Despacho puntualmente
frente al consumidor, cual fue la finalidad de ésta politica de
identificacion de cilindros de gas GLP. CONTESTO: Lo que se buscaba
con la implementacion de dicho régimen de marca especialmente fue
garantizar la seguridad del usuario a la hora de la prestacion del
servicio de GLP, ya que las Empresas distribuidoras uanica y
exclusivamente podian envasar en sus plantas cilindros de su
propiedad estandoles prohibido envasar cilindros de propiedad de sus
competidores, so pena de sanciones por parte de la Superintendencia
de Servicios Publicos, en ese orden de ideas, ante -cualquier
eventualidad que llegase a ocurrir durante la prestacion del servicio, el
usuario sabria qué Empresa distribuidora le suministré el mismo y por
consiguiente, seria la primera llamada a responder. [...]
PREGUNTADO: Por favor indiquele al Despacho, de qué color eran los
cilindros de gas antes de la implementacibn de la politica de
identificacion de cilindros a la que hace referencia. CONTESTO: Los
cilindros que circulaban antes de la implementacion de la mencionada
politica, se denominaban universales y los mismos, como tal no tenian
un color especifico, obviamente como se menciond anteriormente, estos
eran de propiedad de los usuarios y ellos adquirian el envase de
manera directa o bien a las fabricas o a las empresas, pero como tal no
habia un color estdndar o diferenciador, podia ser cualquiera. [...]
PREGUNTADO: Por favor indiquele al Despacho con cual color se
distinguen los cilindros de GAS GLP en la Empresa que usted
representa. CONTESTO: La mayoria de los cilindros de propiedad de
combustibles liquidos de Colombia son gris clarito, con letras rosaditas,
sin embargo, manejamos otros cilindros cuyos colores son verde con
magenta y hasta donde tengo entendido, creo que debe haber uno que
otro tal vez azules, pero el color en si para marcar nuestros cilindros es
gris clarito. [...]*®

De conformidad con la normatividad vigente, la distribucion de aceites y grasas
para uso industrial; de lubricantes; de composiciones para absorber, rociar y
asentar el polvo; y combustibles (incluida la gasolina para motores); velas y
mechas de iluminacién; obliga a las diferentes empresas a tener cilindros de su
propiedad, debidamente marcados con el nombre de cada empresa. Las
empresas hacen uso de los colores para diferenciarse en el mercado, siendo en

este caso una marca de color con una forma (cilindro).

Es asi como de la imagen visual del signo registrado (cilindros pintados con
colores determinados segun la clasificacion pantone) y del testimonio
recepcionados puede concluirse, inicialmente, que la marca registrada posee la
caracteristica de la distintividad, en la medida en que tiene la capacidad para que
sea individualizada, identificada y diferenciada en el mercado de las otras marcas
de los productos que distribuye pertenecientes a la clase 4 y distribucién del GLP y

posibilitar asi, que el consumidor o usuario los seleccione.

18 Folio 194-197, Expediente.



En otras palabras, el signo se perfecciona como marca en la medida en que esté
unido a un producto o un servicio y que ademas, cuando el consumidor se haya

enfrentado a dicho signo y le atribuya un origen empresarial.

Pero esta caracteristica no puede analizarse de manera independiente de la
susceptibilidad de representacion grafica de la marca. Es asi como debemos partir
de la definicién de dicha caracteristica, consistente en la aptitud que tiene un signo
de ser descrito o reproducido en palabras, imagenes, formulas u otros soportes, es

decir, en algo perceptible para ser captado por el publico consumidor.

Las marcas de color también deben cumplir el requisito de ser susceptibles de
representacion grafica, pues de lo contrario estarian incursas en la causal de
irregistrabilidad consagrada en el literal a) del articulo 135 de la Decision 486 de
2000.

La SIC se pronuncia sobre este requisito en los siguientes términos:

“[...] La representacion grafica de las marcas de color puede efectuarse
por medio de una representacion pictérica del color delimitado por una
forma que sea precisa e inequivoca.

La descripcion del color debe hacerse de forma tal que, de la lectura de
ella se genere en la mente una idea clara y precisa de ese color. Es
admisible la descripcién escrita del color o su designacién por medio de
un codigo de identificacion reconocido internacionalmente, como:
Pantone, Focoltone o RGB.

[.]

Por lo tanto, nuestro ordenamiento no considera que un color sin
delimitacion morfolégica adolezca de representacion gréfica [...]".1°

En este caso, la marca registrada cumple con el requisito de ser susceptible de
representacion gréfica, pues puede goza de una representacion pictorica de los
colores de los cilindros, en forma precisa e inequivoca, lo que se encuadra en el

codigo de identificacion reconocido internacionalmente denominado Pantone.

Adicionalmente, el color no estad sélo, sino estrechamente ligado a una forma
determinada como lo es un cilindro, segun las especificaciones técnicas

establecidas por el Ministerio de Minas y Energia y la CREG.

19 Ver Resolucion No. 00001076 de 19 de enero de 2015. Ref. Expediente No. 09-090473. Superintendencia
de Industria y Comercio, pag. 9.



VI.5.2. Segundo cargo: Irregistrabilidad de signos que constituyan la forma
usual de los productos o que consistan en la forma impuesta por la

naturaleza o funcion del servicio.

La parte actora manifiesta que la marca registrada incurre en la causal de
irregistrabilidad consagrada en el literal c) del articulo 135 de la Decision 486 de la
Comunidad Andina de Naciones. Dicha disposicion establece lo siguiente:

Articulo 135.- No podran registrarse como marcas los signos que:

[.]

c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de
sus envases, 0 en formas o caracteristicas impuestas por la naturaleza
o la funcién de dicho producto o del servicio de que se trate;

Sobre este cargo la parte actora manifiesta lo siguiente:

[...] Para el caso concreto, el supuesto que se presenta es el contenido
en el literal b)?° (sic), es decir, la forma usual de los envases o
presentacion del producto; el Tribunal en proceso 147 IP 2003 se
califica como envase todo aquel recipiente que se destina a contener
productos liquidos, gaseosos o los que por carecer en su estado natural
de forma fija o estable adquiere la forma del que los contiene, o incluso
aquellos otros productos que por su tamafo, forma o naturaleza no
pueden ser ofrecidos directamente al publico (...) En el concepto de
envase puede agruparse una amplia gama que comprende entre otras,
botellas, recipientes, cajas, estuches, figuras, latas y embalajes y en fin
todo aquello que tenga caracteristicas de volumen o proporcionen una
configuracion que no sea la simple y llana de las marcas bimensionales.

En consecuencia se encuentra que la marca registrada debid ser
negada por la causal en mencién, teniendo en cuenta que el titular
UNIGAS es un empresario que comercializa GLP y la marca esta
compuesta por la forma de 4 pipetas de gas ubicadas en forma seguida
sin otorgar elementos adicionales con la distintividad requerida o un
concepto arbitrario la cual puede indicar un origen empresarial
determinado [...]"%L.

“[...] los cilindros de gas y el empleo de ellos, no solamente constituyen
un uso que corresponde a la funcion del servicio de transporte del GLP,
sino que su uso Yy forma estan ordenados por la ley, y son de obligatorio
cumplimiento, de tal manera, que no se explica que la Superintendencia
haya concedido el registro de una marca figurativa cuyo arte de la
misma consiste precisamente en el mismo producto, o elemento
indispensable que debe ser empleado por todas las empresas que

20 Hace referencia al literal c) del articulo 135 de la Decision 486 de 2000.
21 Folio 247 y 248, Expediente.



prestan el servicio de trasporte del GLP, dando ilegalmente un

monopolio a un empresario para que use en forma exclusiva este

disefio y la facultad legal para que terceros no lo puedan utilizar,

teniendo en cuenta en materia de marcas, estamos hablando de la

forma usual de un producto que es legitimo su uso para todos los

actores del mercado, particularmente los empresarios del gas (GLP).
Por su parte la SIC, en la contestacion de la demanda manifesto:

“[...] ElI examen de la totalidad de los elementos, es por excelencia la
regla en la tarea de determinar la distintiviidad de los signos, no
obstante también debe tenerse en cuenta a la hora de analizar los
demas aspectos que determinan la registrabilidad o irregistrabilidad de
un signo distintivo [...]"%2.

Ademas, argumenté que el signo grafico registrado por la empresa GASES
UNIDOS DE COLOMBIA - UNIGAS LTDA., no fue estudiado por la Sic en sus
partes integrantes (cilindros de gas) sino como una totalidad inescindible que tiene
suficiente fuerza distintiva, permitiendo su existencia en el mercado con el fin de

identificar productos en la clase 4 de la Clasificacidon Internacional de Niza.

En cuanto al tema del ius prohibendi, la SIC lo analiz6 de la siguiente forma:

“[...] El ius prohibendi consiste en que el titular de una marca tiene
derecho de impedir que terceros la usen y oponerse al uso registro de
signos que sean similarmente confundibles, y su alcance esta dado por
lo sefialado en el articulo 15522 de la Decisién 486 de 2000.

Ademas, la SIC, en aras de corroborar que no violo el literal ¢) del articulo 135 de
la Decision 486 de 2000 de la Comision de la Comunidad Andina, sefalo lo

siguiente:

22 Folio 137. Expediente.

23 Decision 486 de 2000, Articulo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier
tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la
marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas,
embalajes o acondicionamientos de tales productos;

b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos
para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha
registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, asi como
comercializar o detentar tales materiales;

d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso
pudiese causar confusion o un riesgo de asociacion con el titular del registro. Tratdndose del uso de un signo idéntico para
productos o servicios idénticos se presumira que existe riesgo de confusion;

e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o
servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un dafio econémico o comercial injusto por razén de una dilucién
de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razén de un aprovechamiento injusto del
prestigio de la marca o de su titular;

f) usar pablicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando
ello pudiese causar una dilucién de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento
injusto de su prestigio.



[...] junto con las marcas nominativas, graficas y mixtas existen las que
son tridimensionales, estas Ultimas, como su nombre lo indica, cuenta
con tres dimensiones, ocupa lugar en el espacio y por ende puede ser
percibidas por el sentido del tacto.

Los requisitos de las marcas tridimensionales son los mismos que para
cualquier tipo de marca, esto es, distintividad, representacion gréafica y
perceptibilidad, no obstante lo anterior, existe en estos casos una
causal de irregistrabilidad absoluta, contemplada en el articulo 135
literal c), que el demandante encuentra infringido por esta
Superintendencia.

La causal absoluta de irregistrabilidad contemplada en el mencionado
literal del articulo 135 de la Decisién 486 del 2000, consiste en que el
signo tridimensional consista exclusivamente en formas usuales de los
productos o de sus envases, 0 en formas o caracteristicas impuestas
por la naturaleza o la funcion de dicho producto o del servicio del que se
trate.

Existe por lo tanto una intrinseca relacion entre las marcas que son
tridimensionales y la norma citada, pues esta ultima solo puede tener
aplicacion frente a este tipo de signo [...]"%.

Finalmente, la SIC manifestd que habria incurrido en violacién del literal c) del
articulo 135 de la Decision 486 de la Comunidad Andina, en el sentido sefalado
por el demandante, si hubiera registrado a favor de la empresa GASES UNIDOS
DE COLOMBIA - UNIGAS LTDA, una marca tridimensional con la forma de los
cilindros de GLP, con las caracteristicas que la respectiva norma técnica sefiala.
No obstante, la marca registrada mediante la Resolucién 40396 de 2008, consiste
en un signo gréfico consistente en cuatro cilindros ubicados uno junto a otro con

determinados colores, razén por la cual no le es aplicable la sefialada prohibicion.

En relacién con esta causal de irregistrabilidad, en la interpretacién prejudicial
proferida por el Tribunal de Justicia Andino?®, se expone también lo siguiente:

“[...] El Tribunal considera oportuno referirse al tema en virtud a que en
el proceso interno se controvierte el hecho de si el signo FIGURATIVO
solicitado, especificamente el color, constituye la forma usual de un
producto.

Con relacion a la causal de irregistrabilidad, contenida en el literal c) del
articulo 135 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, se prohibe el registro como marca de un signo que consista en
la forma usual del producto o de su envase. También prohibe el registro
cuando la forma citada es impuesta por la naturaleza del producto o por

24 Folio 139. Expediente.
%5 Proceso 147-1P-2013. Folios 209 a 211. Expediente.



su funcién. “En estos casos, segun la doctrina, se trata de formas
genéricas, o descriptivas, o cuya utilizacién, a juicio de Martinez Miguez,
‘resulta imprescindible para que un determinado producto posea la
naturaleza y cualidades que le son propias; sirva para la obtencién de los
resultados que con él se pretenden; o permita la satisfaccion de las
necesidades que con el mismo se persiguen™. (Proceso 61-1P-2006,
publicado en la G.O.A.C. N° 1387 de 23 de agosto de 2006, caso: signo
tridimensional ENVASE).

[...] La Normativa Comunitaria Andina establece dos clases de
prohibiciones al registro de marcas: absolutas o relativas. En el
presente caso, por la naturaleza del asunto que es objeto de esta
interpretacion, se hara referencia a la primera clase mencionada.

[...]

Como causal absoluta, de conformidad con el literal c¢) del articulo 135
de la mencionada Decision, se encuentra que el signo a registrar
consista exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus
envases, 0 en formas o caracteristicas impuestas por la naturaleza o la
funcién de dicho producto o del servicio de que se trate.

Del analisis de dicha causal de irregistrabilidad se desprende que esta
prohibicién contiene tres clases de supuestos: a) Una forma usual de
los productos, b) una forma usual de sus envases, c) una forma o
caracteristicas impuestas por la naturaleza o la funcién del producto o
servicio. La conjuncion disyuntiva “0”, presente en la redaccién del
articulo estudiado, sirve para expresar que la prohibiciébn de registro
existe al presentarse cualquiera de los supuestos descritos
anteriormente. En el caso que nos ocupa estamos frente a una
prohibicién contenida en el segundo supuesto (Negrillas fuera de texto).

Al respecto el Tribunal se ha referido al envase en los siguientes
términos: “Como envase se califica todo aquel recipiente que se destina
a contener productos liquidos, gaseosos o los que por carecer en su
estado natural de forma fija o estable adquiere la forma del que los
contiene, o incluso aquellos otros productos que por su tamafio, forma o
naturaleza no pueden ser ofrecidos directamente al publico (...). En el
concepto de envase puede agruparse una amplia gama que comprenda
entre otras, botellas, recipientes, cajas, estuches, figuras, latas,
embalajes, y en fin todo aquello que tenga caracteristicas de volumen o
proporcionen una configuracion que no sea la simple y llana de las
marcas bidimensionales (...)"”. (Proceso 113-IP-2003, publicado en la
G.O.A.C. N° 1028, de 14 de enero de 2004).

En relacién con lo anterior, aunque refiriéndose a la norma analoga de la Decision

344, el Tribunal manifesto lo siguiente:

“La expresion ‘formas usuales de los productos’ se refiere a los tipos de
presentacion habitual de los productos y no comprende
representaciones peculiares o arbitrarias de los mismos. Debe
precisarse, no obstante, que en el caso de estas ultimas el ius
prohibendi tendria un ambito muy restringido: se reduciria a la facultad



de prohibir a los terceros no autorizados la produccion exacta o
cuasiexacta de la representacion peculiar registrada como marca.

[..]

Al respecto cabe precisar que la forma tridimensional no deja de ser
usual solamente por el hecho de presentar diferencias secundarias con
respecto a otras formas que se encuentran en el mercado. Para
determinar si la forma tridimensional solicitada como marca, constituye
una forma usual, debera compararse la impresiéon en conjunto del signo
solicitado con otros ya conocidos. En este examen debera apreciarse
como usual no solo si las formas de los envases son idénticos, sino
también si resultan sustancialmente iguales, es decir, si difieren tan solo
en caracteristicas secundarias o0 no sustanciales.

En otras palabras, las formas tridimensionales pueden llegar a ser
distintivas en la medida en que cuenten con elementos
diferenciadores que permitan identificar el producto en el mercado,
distinguiéndolo de sus similares. Es decir, la forma tridimensional
debe ser tan peculiar que sirva por si misma para distinguir un
producto de los equivalentes en el mercado e indicar su
procedencia empresarial (...)". (Proceso N° 84-1P-2003. Publicado en
la G.O.A.C. N° 1002, de 28 de octubre de 2003). (Negrillas fuera de
texto)
A pesar de que el signo solicitado constituye los colores naranja mate, ocre mate,

naranja brillante y ocre brillante, bajo los Pantones 173 C y 484 C, con los cuales
esta pintado un cilindro de gas; sin embargo, el demandante manifiesta que la
forma del cilindro esta dada por la funcién del servicio que ampara.

El Tribunal, al referirse a la prohibicion contenida en el literal c) del articulo 135 de
la Decisibn 486, relativa a la irregistrabilidad de signos por consistir
exclusivamente en formas de uso comuan, o en formas impuestas por la naturaleza

o la funcién del producto, en reciente jurisprudencia, ha expresado lo siguiente:

“El literal c) del articulo 135 de la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina, dispone lo siguiente:

‘No podran registrarse como marcas los signos que:

()

) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus
envases, 0 en formas o caracteristicas impuestas por la naturaleza o la
funcién de dicho producto o del servicio de que se trate;

[..].

La norma trascrita prohibe el registro de signos que consistan
exclusivamente en formas de uso comudn de los productos o de sus
envases, 0 en formas impuestas por la naturaleza o la funcién del
producto, de sus envases o0 envoltorios. Advierte el Tribunal que en



relacibon con estas Ultimas, aunque la norma no lo consagro
expresamente, también debe aplicarse a los envases o envoltorios de los
productos.

La norma (...) prohibe el registro de signos que consistan exclusivamente
en formas de uso comun de los productos o de sus envases, 0 en formas
impuestas por la naturaleza o la funcién del producto, de sus envases o
envoltorios. Advierte el Tribunal que en relacion con estas Ultimas,
aunque la norma no lo consagré expresamente, también debe aplicarse a
los envases o envoltorios de los productos.

Las formas de uso comun son aquellas que de manera frecuente y
ordinaria se utilizan en el mercado en relacion con determinado grupo de
productos. En este caso, el publico consumidor no relaciona dichas
formas con los productos de un competidor especifico, ya que en su
mente se relacionan con el género de productos y no con una especie
determinada.

Otro tipo de formas son necesarias en relacion con los productos, sus
envases o envoltorios, es decir, que indefectiblemente deberan usarse en
el mercado. Esta necesidad esta dada porque la naturaleza del producto
lo impone o porque la funcién del producto no permite que tenga otra
forma. De conformidad con la normativa andina se clasifican en: 1)
formas impuestas por la naturaleza, y 2) formas impuestas por la funcién
del producto.

[...]

Las formas impuestas por la funcion del producto son aquellas que estan
determinadas por la finalidad del producto. Habria que preguntarse ¢para
gué sirve el producto?, y de esta manera identificar su forma funcional.
Pensemos en la figura de una llanta, en un gancho para colgar ropa, de
unos alicates, o de un lapiz. Las formas ordinarias de dichos productos
estan soportadas en relacion con su funcion; nadie podria imaginar un
lapiz sin esa forma delgada, larga, cilindrica, y caracteristica del lapiz,
cuyo obijetivo principal es la escritura manual.

Ahora bien, el derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la
marca, descarta que formas de uso comun o0 necesario puedan ser
utilizadas Unicamente por un titular marcario, ya que al ser estos
elementos de dominio publico no pueden vetarse para que los
competidores en el mercado los sigan utlizando. Sin embargo, Ssi
dichas formas se encuentran acompafiadas por elementos
adicionales que le otorguen distintividad al conjunto, podrian
registrarse pero sus titulares no podrian oponerse al uso de los
elementos comunes o0 necesarios.

El Tribunal advierte que las formas de uso comuin o necesario deben
apreciarse en relacion con los productos o servicios que ampare el signo
a registrar. Es decir, lo que es de uso comun o necesario en una clase
determinada puede no serlo asi en otra; por ejemplo la forma de una
pera puede no ser necesaria para las prendas de vestir. Sin embargo, es
muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen
una estrecha relacién o conexién competitiva y, de conformidad con esto,
analizando la mencionada conexion se podria establecer si el estatus de



uso comun o necesario en una clase afecta la registrabilidad del signo en
clases conexas o relacionadas (...). Esto es muy importante porque en
productos o servicios con intima conexion competitiva la informacion
comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie
de un signo que en manejo ordinario de los negocios también pueda ser
utilizado por los comerciantes de productos o servicios intimamente
relacionados”. (Proceso 07-IP-2012 de 4 de julio de 2012, marca:
FIGURA DE UNA CHUPETA figurativa)?®.

Sefala el Tribunal Andino de Justicia que el derecho de uso exclusivo del que
goza el titular de la marca (ius prohibendi), descarta de entrada que formas de uso
comiun o necesario (como envases O envoltorios), puedan ser utilizadas
Gnicamente por un titular marcario, ya que al ser estos elementos que son de
dominio publico no pueden vetarse para que los competidores en el mercado los

sigan utilizando.

Sin embargo, hace una anotacién, en el sentido de que si dichas formas se
encuentran acompafiadas por elementos adicionales que le otorguen distintividad
al conjunto, podrian registrarse pero sus titulares no podrian oponerse al uso de
los elementos comunes 0 necesarios, es decir, de los envases 0 envoltorios que

tienen un disefio similar.

El caracter diferenciador, en este caso, lo constituyen precisamente los colores
naranja mate, ocre mate, naranja brillante y ocre brillante, se reconocen como
Pantones 173C y 484C, de acuerdo a un codigo de clasificacion

internacionalmente reconocido.

De otra parte, en el andlisis de esta causal, debe resaltarse que SIC ha sostenido
que el registro de la marca no se otorgd ni a un solo cilindro, ni para un solo color
y sino que el registro de entenderse como un conjunto marcario y no

individualizado como lo alega la parte actora.

En este caso el registro concedido por la SIC mediante la resolucion acusada en
ningun caso, le otorga de manera exclusiva a la sociedad UNIGAS, el uso de los
cilindros. La forma usual del envase, lo pueden usar los empresarios que
distribuyan los productos de la clase 4 de la Clasificacién Internacional de Niza,
pero la diferencia (el ius prohibendi) estriba en que no pueden usar cilindros que

tengan los colores que fueron registrados como marca de dicha empresa.

%6 proceso 147-1P-2013. Folios 209 a 211. Expediente.



Es por lo anterior, que no se puede deducir, que se faculté un monopolio de la
forma usual del envase (cilindro) a la empresa UNIGAS, para el transporte y
distribucion de dicho elemento y, por tanto, no se evidencia que se incurra en esta

causal de irregistrabilidad.

Por lo tanto, ese cargo no tiene vocacion de prosperidad.

VI.5.3. Tercer cargo: Irregistrabilidad por la apropiacién de un color.

La parte actora manifiesta que la marca registrada incurre en la causal de
irregistrabilidad consagrada en el literal h) del articulo 135 de la Decision 486 de la

Comunidad Andina de Naciones. Dicha disposicion establece lo siguiente:

“Articulo 135.- No podran registrarse como marcas los signos que:

[.]

h) Consistan en un color aisladamente considerado, sin_que se
encuentre delimitado por una forma especifica” (Negrillas y
subrayado fuera de texto).

Al respecto, la Sala estima que esta disposicion debe analizarse de manera
integral con lo dispuesto en el literal €) del articulo 134 ibidem, el cual establece lo

siguiente:

“Articulo 134.- A efectos de este régimen constituird marca cualquier
signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podran constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

[...]

e) Un color delimitado por una forma, o una combinacion de colores”
(Negrillas fuera de texto).

Frente a esta causal de irregistrabilidad, que la parte actora, la enuncia como

“apropiacion de un color?’, en los alegatos de conclusién, manifesté lo siguiente:

“[...]JEn el caso concreto, la marca registrada se ha apropiado de los
colores "naranja" y "ocre" los cuales son utilizados por varias de las

27 Folio 249. Expediente.



empresas del sector, ademas ésta figura no se encuentra delimitado por
ninguna forma especifica que sea distintiva, por lo contrario y aunado a
los anteriores argumentos, se trata de un signo carente de distintividad
que describe la forma usual de un producto u envase y cuenta con
colores que son inapropiables, por lo tanto con la concesion de dicha
marca y su vigencia en el mercado, esta excluyendo categéricamente y
de forma ilegal a los demas empresarios de su uso, concediendo una
ventaja competitiva de monopolio excluyendo a los demas
competidores del mercado [...]"%®

En relacion con esta causal de irregistrabilidad, el Tribunal de Justicia Andino?°, se

pronuncié de la siguiente forma:

[...] ElI Tribunal manifiesta que Unicamente serad registrable un
color, de acuerdo al literal e) del articulo 134, cuando esté
debidamente delimitado por una forma, es decir un color
aisladamente solicitado no podra ser objeto de registro, conforme se
manifiesta en el siguiente punto.

[...] El Tribunal interpretara el presente tema en virtud a que el signo
solicitado a registro constituye el uso del color naranja,
especificamente bajo los pantones 173 cy 484 c. 2004.

La norma comunitaria, especificamente el literal e) del articulo 134 de la
Decision 486, prevé el registro de un color delimitado por una forma, o
una combinacién de colores, es decir, que cuando el mismo se
encuentra comprendido en una silueta o trazo puede acceder al registro
como marca, al igual que cuando el color que se desea registrar se
plasme o sea parte integrante de un signo tridimensional o figurativo, ya
registrado o solicitado, obviamente, siempre que éste no caiga en
alguna otra causal de irregistrabilidad.

Contrario sensu, la Decision 486 en su articulo 135 literal h) prohibe el
registro de un color aisladamente considerado. Al respecto el Tribunal
ha sefalado: “(...) la prohibicion contemplada en el literal h) del articulo
135 de la Decision 486 se refiere, en primer lugar, a los siete colores
fundamentales del arco iris, prohibicion que se apoya en la circunstancia
de que el nimero de los colores fundamentales y puros es ciertamente
muy limitado: la acentuada escasez de colores fundamentales y puros
contrasta visiblemente con la gran abundancia de denominaciones y
elementos graficos. De donde se sigue que, si a través de una marca,
una empresa pudiese apropiarse de un color fundamental o puro,
obtendria una ventaja competitiva desmesurada y, al mismo tiempo, los
competidores tropezarian con un grave obstaculo que podria llegar a
bloguear el libre acceso al mercado. Los efectos obstruccionistas
derivados de la concesion de una marca sobre un color fundamental o
puro serian particularmente palpables en la hipétesis de que el color
fuese necesariamente comdn a un género o linea de productos o a su
envoltorio o envase (...). La mencionada prohibicion abarca ademas a los
colores puros que por su cromatismo son facilmente identificables, asi

28 Folio 250. Expediente.
29 Proceso 147-1P-2013. Folios 208. Expediente.
30 Folio 207. Expediente.



como, a los colores secundarios, fruto de combinaciones que en todo
caso son ilimitadas”. (Proceso 111-IP-2009, publicado en la G.O.A.C. N°
1809 de 22 de marzo de 2010, marca: Un espejo o reflejo de agua con
reivindicacion de los colores azul oscuro y azul claro).

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la prohibicién bajo analisis
no es absoluta, pues ella s6lo opera cuando el color no se
encuentra “delimitado por una forma especifica”, es decir, como
se tiene dicho, se permite el registro de colores debidamente
delimitados por una forma. (Negrillas fuera de texto)

En este sentido, corresponde al juez consultante, determinar si el color
naranja, pantones 173 C y 484 C se encuentra debidamente delimitado
por una forma y cumpla con los demas requisitos exigidos por la norma
comunitaria lo cual le permita acceder al registro y permita al
consumidor no incurrir en error o posible confusién [...] (Negrillas fuera
de texto)"3:,

En otra interpretacion prejudicial, el mismo Tribunal Andino sefialé:

“[...] la prohibicion contemplada en el literal h) del articulo 135 de la
Decision 486 se refiere, en primer lugar, a los siete colores
fundamentales del arco iris, prohibicion que se apoya en la circunstancia
de que el nimero de los colores fundamentales y puros es ciertamente
muy limitado: la acentuada escasez de colores fundamentales y puros
contrasta visiblemente con la gran abundancia de denominaciones y
elementos gréaficos. De donde se sigue que, si a través de una marca,
una empresa pudiese apropiarse de un color fundamental o puro,
obtendria una ventaja competitiva desmesurada y, al mismo tiempo, los
competidores tropezarian con un grave obstaculo que podria llegar a
bloguear el libre acceso al mercado. Los efectos obstruccionistas
derivados de la concesion de una marca sobre un color fundamental o
puro serian particularmente palpables en la hipétesis de que el color
fuese necesariamente comun a un género o linea de productos o a su
envoltorio o envase.

La mencionada prohibicién abarca ademas a los colores puros que por
su cromatismo son facilmente identificables, asi como, a los colores
secundarios, fruto de combinaciones que en todo caso son ilimitadas.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la prohibicién bajo
analisis no es absoluta, pues ella s6lo opera cuando el color no se
encuentra “delimitado por una forma especifica”, es decir, como
se tiene dicho se permite el registro de colores debidamente
delimitados por una forma[...]"3? (Negrillas fuera de texto)

Por su parte la SIC, en la contestacion de la demanda, expreso lo siguiente:

31 Proceso 147-1P-2013. Folios 208. Expediente.
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“[...] el presente caso, si bien se trata de una marca figurativa que
contiene algunas imagenes de cilindros, es menester sefialar que la
proteccion otorgada por el registro a la referida marca, ampara la misma
en su especial conjunto marcario, sin que pueda oponerse un mejor
derecho de partes fraccionadas de esta frente a terceros |[...]%3.

Y en la misma direccion, la SIC, en Resolucion expedida en enero del
2015, en relacion con el tema de la aplicacion de criterios de
registrabilidad marcaria a las marcas de color, sefialo lo siguiente:

[...] los colores pueden constituirse en marcas, en la medida en que
sean un signo distintivo, esto es siempre que sean capaces de crear un
vinculo entre los productos que identifican y el consumidor, vinculo que
se traduce en el hecho de que éstos puedan diferenciar los productos
gue identifica de otros productos del mercado y a su vez atribuirles un
determinado origen empresarial®*.

Con fundamento en la normatividad y jurisprudencia de la comunidad andina y los
conceptos de la SIC, como Oficina Nacional Competente para administrar el
Sistema de Propiedad Industrial en Colombia, se pueden extraer las siguientes
conclusiones en cuanto a los criterios que deben informar la registrabilidad

marcaria de las marcas de color:

(i) los colores primarios no son apropiables en su concepto pristino, lo cual no

excluye que en tonalidades si lo sean;

(ii) para que un color sea protegido como marca debe estar delimitado por una

forma especifica;

(iii) los colores pueden constituirse en marcas, en la medida en que sean un signo
distintivo, esto es siempre que sean capaces de crear un vinculo entre los

productos que identifican y el consumidor;

(iv) si bien el literal h) del articulo 135 no exige que la forma que delimita el color
sea distintiva (por ejemplo el envase o el cilindro), el conjunto marcario, entendido

como el color y la forma, si lo debe ser;

(v) el color puede ser parte integrante de un signo tridimensional y acceder al
registro de una marca, siempre y cuando no caiga en alguna otra causal de

irregistrabilidad.

33 Folio 208. Expediente.
34 Ver Resolucion No. 00001076 de 19 de enero de 2015. Ref. Expediente No. 09-090473. Superintendencia
de Industria y Comercio.



(vi) La representacion grafica de las marcas de color puede efectuarse por medio
de una representacién pictdrica del color delimitado por una forma que sea precisa

e inequivoca.

En el presente asunto, la Sala encuentra que la marca figurativa consiste en
cilindros de propiedad de la empresa demandada pintados de colores
determinados (naranja mate, ocre mate, naranja brillante y ocre brillante), ademas
que la misma crea un vinculo entre los productos de la clase 4 de la Clasificacion
Niza Internacional® y el consumidor; y como tal, ha desarrollado una vocacion
distintiva extrinseca que lo diferencia de los demas de su clase y en la 6ptima
visual genera un reconocimiento de su origen empresarial, posesionandose como

marca.

Adicionalmente y contrario a lo afirmado por el actor, la Sala estima necesario
recordar que conforme a la Decision 486 de 2000, articulo 135, para que un color
sea protegido como marca debe estar delimitado por una forma especifica, tal

como ocurre en el presente asunto.

De otro lado y de la lectura del acto administrativo acusado, no se evidencia que el
mismo haya concedido la exclusividad para el uso de cilindros (como formas
usuales de los productos o de sus envases), de manera que pueda endilgarsele
practicas monopolisticas o de violacién a la libertad de competencia. Cuestion
diferente es la relacionada con la proteccién que amparo el registro otorgado por
la SIC (ius prohibendi), en cuanto a la oposicibn a que otros empresarios que
distribuyen los mismos productos por medio de cilindros, puedan utilizar cilindros
pintados con los colores que conforman el registro, o conjunto marcario, es decir,
los colores naranja mate, ocre mate, naranja brillante y ocre brillante,

correspondientes a los Pantones 173 Cy 484 C.

Por lo anteriormente expuesto, este cargo no tiene vocacion de prosperidad.

VII.5.4. Cuarto cargo: Vulneracion de la propiedad intelectual

% La Clase 4 comprende: Aceites y grasas para uso industrial; lubricantes; composiciones para absorber,
rociar y asentar el polvo; combustibles (incluida la gasolina para motores) y materiales de alumbrado; velas y
mechas de iluminacion.



Finalmente se resalta que la parte actora tampoco desarrolla el concepto de
violacién en relacidén con la presunta vulneracién a la proteccion de la propiedad
intelectual consagrada en el articulo 61 de la Constitucién Politica, por lo que no
se analizara dicho cargo.

Conclusion:

En resumen, el signo grafico - figurativo concedido a la sociedad UNIGAS LTDA.,
para distinguir productos de la clase 4 de la Clasificacion Internacional Niza, objeto
del acto administrativo enjuiciado, cumple con los requisitos para ser registrado
como marca, de conformidad con la normatividad de la Comunidad Andina. Es asi
como la marca registrada cumple con los presupuestos referidos a la distintividad
y susceptibilidad de representarse graficamente, tal como lo ordena el articulo 134
de la Decision 486 de 2000, de la Comunidad Andina, tampoco le es aplicable la
prohibicion absoluta en cuanto al registro de los colores naranja mate, ocre mate,
naranja brillante y ocre brillante, bajo la clasificaciéon de los Pantones 173C y
484C, y no incurre en las causales de irregistrabilidad alegadas por la parte actora
consagradas en el articulo 135 de dicha normativa; por lo cual los cargos no tienen
vocacion de prosperar y se han de negar las pretensiones de la demanda, como

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

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

Republicay por autoridad de la Ley,

FALLA:

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

expuestas en la parte motiva de este proveido.

SEGUNDO: REMITASE copia de la presente providencia al Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el articulo 128 de la

Decisidon 500 de la Comisiédn de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia, ARCHIVESE el expediente previas las

anotaciones de rigor.
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