CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Bogota, D.C., veinticuatro (24) de septiembre de dos mil

nueve (2009).

CONSEJERO PONENTE: DOCTOR MARCO ANTONIO VELILLA MORENO.

REF: Expediente num. 2005-00304.
Accion: Nulidad.
Actora: BURGER KING CORPORATION

La sociedad BURGER KING CORPORATION, a través de
apoderado, en ejercicio de la accion de nulidad vy
restablecimiento del derecho, que se interpretdé como de
nulidad, presenté demanda ante esta Corporacién tendiente
a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones
numeros 033098 de 30 de diciembre de 2004, 002708 de 11 de
febrero de 2005 expedidas por la Division de Signos
Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio
y 14699 de 24 de junio de 2005 proferida por el
Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial por
las cuales se concede el registro de la marca mixta

“SUPPER KING™.
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I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO

Como hechos relevantes de la demanda, se sefalan los

siguientes:

El 28 de abril de 2004 el sefior JOSE RODRIGO LIEVANO,
solicito el registro de la marca mixta “SUPPER KING”, para
distinguir servicios comprendidos en la clase 43 de la

Clasificacion Internacional de Niza.

La solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad
Industrial num. 542 de 30 de julio de 2004 y dentro del
término legal la sociedad BURGER KING CORPORATION se opuso
al registro del signo “SUPPER KING” con base en la marca
“BURGER KING” registrada para las clases 29, 30, 31, 32 y

42 Internacional.

La Division de Signos Distintivos de la Superintendencia
de Industria y Comercio, mediante Resolucion 033098 de 30
de diciembre de 2004, declaré infundada la oposicion vy

concediod el registro del signo mixto “SUPPER KING™.

El 21 de enero de 2005, @la sociedad BURGER KING
CORPORATION interpuso recurso de reposicion y en subsidio

apelacion, los cuales fueron resueltos desfavorablemente.



REF: Expediente num. 2005-00304. ACTORA: BURGER KING
CORPORATION.

1.2. En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en

sintesis, los siguientes cargos de violacion:

Considera vulnerado el articulo 136, literal a) de la
Decision 486 de la Comisiéon de la Comunidad Andina, por
violacién directa, vya que el signo solicitado es
similarmente confundible con las marcas “BURGER KING” de
la actora registradas en las clases 29, 30, 31, 32 y 42
Internacional. Ademas, porque el signo debido a su
extension, difusidén e iInversidon en recursos humanos vy
economicos, ha alcanzado un alto reconocimiento vy
posicionamiento a nivel mundial, haciendo que sea

notoriamente conocido.

Aduce que desde una perspectiva de conjunto las marcas
“BURGER KING” y “SUPPER KING”, resultan semejantemente
confundibles, pues la ultima imita y reproduce el elemento

sustancial y predominante de las marcas de la actora.

Agrega que la palabra BURGER, cuya procedencia es del
idioma 1inglés y significa hamburguesa, es de comdn
utilizaciéon en nuestro medio, la cual los consumidores

conocen y resulta ser un término genérico que con la
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combinacion de la expresion novedosa y distintiva KING, le

da la fuerza y aptitud distintiva.

Sostiene que en la marca cuestionada figura la palabra
KING, que como ya se adujo, es una expresion sustancial, y
el término SUPPER resulta ser genérico y descriptivo ya
que estd indicando una cualidad y caracteristica esencial
de los servicios que distingue, pues super significa “por
encima de”, “grado sumo”, ‘‘exceso”, ‘“‘preeminencia’,

imposible de ser registrada.

Arguye que cuando el consumidor vaya a acceder a los
servicios ofrecidos por el signo  “SUPPER  KING”,
automaticamente lIlega a su mente la marca “BURGER KING” de
la actora, pues la conoce previamente, lo cual va a
generar riesgo de confusién y asociaciéon, al considerar
que el servicio ofrecido por la marca cuestionada guarda
un mismo vinculo con los productos y servicios que

distingue la marca de la sociedad demandante.

Que, ademas, los signos en conflicto van a tener idénticos
canales de publicidad y comercializaciéon, lo que acentua

aun mas el riesgo de confusidén entre los consumidores.
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Argumenta que se viold el articulo 159 de la Decision 486,
toda vez que en el examen de fondo no se tuvo en cuenta el
grado de similitud de la marca base de las oposiciones; no
se aplicaron correctamente los presupuestos de
irregistrabilidad de los signos y no se interpretaron
adecuadamente las disposiciones vigentes, configurandose

también una falsa e inapropiada motivacion.

11-. TRAMITE DE LA ACCION

A la demanda se le imprimio el tramite del procedimiento
ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas

de admision, Fijacion en lista, probatoria y alegaciones.

11.1. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA.

I1.1.1.La Superintendencia de Industria y Comercio a
través de apoderado contestd la demanda y para oponerse a
la prosperidad de sus pretensiones adujo, en esencia, que
carecen de fundamento juridico, ya que el signo ‘“SUPPER
KING”, contrario a lo que afirma el accionante, tiene la
suficiente fuerza distintiva, por cuanto al efectuar el
examen de conjunto de los signos comparados se tiene que
ambas expresiones se hacen suficientemente distintivas

entre si y en consecuencia no conllevan al publico
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consumidor a confusidén, ni acerca del producto mismo, ni

sobre su procedencia empresarial.

Anade que entre las expresiones en conflicto existen
elementos diferenciadores entre si, y que, en
consecuencia, el registro marcario concedido, frente al
solicitado, es distintivo ante los consumidores,

permitiendo su coexistencia en el mercado.

Advierte que si bien los signos confrontados comparten la
expresion KING, se tiene que el signo solicitado tiene
elementos lo suficientemente distintivos y no induce al
publico a error respecto de la marca previamente

registrada.

Sefiala que las referidas marcas no presentan semejanzas
que generen confusidén directa e indirecta, habida cuenta
que, por una parte, los elementos denominativos tienen
significados conceptuales propios y distintos, facilmente
comprensibles por el publico consumidor. Asi se tiene que
la marca “SUPPER KING significa en espafol “SUPER REY”, en
tanto que la marca de la actora se entiende “HAMBURGUESA

REY” o “REY HAMBURGUESA”, comprensibles por los
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consumidores, por cuanto son palabras frecuentemente

utilizadas en nuestro medio.

Concluye manifestando que los actos administrativos
acusados no son nulos; se ajustan a derecho y a las
disposiciones legales vigentes y aplicables sobre las

marcas.

11.2. El sefior CARLOS FERNANDO MORENO GARCIA, en calidad
de tercero interesado en las resultas del proceso, a
través de apoderado, contestd la demanda, allanandose a lo
sostenido por la Administracion respecto de que los actos
acusados no vulneraron los articulos 134, 135, 136, 148 y
150 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina. Ademas, hace énfasis en que la Superintendencia
hizo el suficiente analisis para considerar que los
elementos denominativos de las marcas en conflicto son de
uso comun aunque sean traidos del 1idioma inglés, son
susceptibles de registro como marcas mas o menos débiles;
sus Tfortalezas distintivas radican en Jlos elementos

figurativos.
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111-. ALEGATO DEL MINISTERIO PUBLICO

La Agencia del Ministerio Publico, en su vista de fondo
se mostré partidaria de que se acceda a las pretensidn es
de la demanda, por cuanto, a su juicio, el elemento que
predomina en los signos en conflicto es el denominativo y
entre las expresiones “BURGER KING” vy “SUPPER KING”,
existe similitud ortografica y fonética, ya que estan
conformadas por el mismo numero de letras, la secuencia de

las vocales es la misma y sus terminaciones son idénticas.

Aduce que BURGER KING es una marca conocida
internacionalmente aunque en la actualidad no tiene
restaurantes en nuestro pais; y que la palabra SUPPER KING

no tiene tal reconocimiento.

Concluye su exposicion indicando que al existir semejanzas
fonéticas, ortograficas y \visuales, los signos en
conflicto no pueden coexistir en el mercado, toda vez que
pueden inducir en error a los consumidores, quienes
podrian pensar que se trata de dos marcas que tienen un

mismo origen empresarial.
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IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA

El Tribunal de Justicia de 1la Comunidad Andina, en
respuesta a la solicitud de interpretacion prejudicial de

las normas comunitarias invocadas en la demanda, concluyo:

“l1. Un signo puede ser registrado como marca, cuando
distingue productos o servicios en el mercado y reune el
requisito de ser susceptible de representacion grafica, de
conformidad con lo establecido por el articulo 134 de la
Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina. Esa
aptitud se confirmara si el signo, cuyo registro se
solicita, no se encuentra comprendida en ninguna de las
causales de irregistrabilidad determinadas por los
articulos 135 y 136 de la mencionada Decision. La
distintividad del signo presupone su perceptibilidad por
cualquier de los sentidos.

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

En la comparacion que incluya a una marca mixta, debe
tenerse presente cual es el elemento que prevalece o
predomina sobre el otro, es decir, encontrar la dimension
que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del
consumidor. Por regla general, en 1los signos mixtos
predomina el elemento denominativo, que es la expresion de
la palabra como medio idéneo para requerir el producto o
el servicio deseado; exigiéndose que en tales casos, no se
presente confusion al ser realizado el cotejo marcario,
como condicién que posibilita la coexistencia de los
signos en el mercado.

En caso de que en la marca mixta no tenga prevalencia el
elemento grafico, y se tenga que cotejar los elementos
denominativos de los signos Yy dentro de éstos se
encuentren signos denominativos compuestos, en el examen
de irregistrabilidad habra de analizarse especialmente la
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relevancia vy distintividad de los vocablos que lo
conformen. Si de la denominacion forman parte uno o mas
vocablos que brindan al conjunto la fuerza distintiva
suficiente con relacion a una marca ya registrada o
solicitada con anterioridad para su registro, el signo es
registrable.

“3. No son registrables los signos que, segun lo previsto
en el articulo 136, literal a) de la referida Decision
486, y en relacion con derechos de terceros, sean
idénticos o0 se asemejen a una marca anteriormente
solicitada para registro o0 registrada para los mismos
servicios o0 productos o0, para productos o servicios
respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en
el publico un riesgo de confusion o de asociacion. De ello
resulta, que no es necesario que el signo solicitado para
registro induzca a error o a confusiéon a los consumidores,
sino que es suficiente [la existencia del riesgo de
confusion para que configure la prohibicion de
irregistrabilidad.

4. ElI riesgo de confusion debera ser analizado por la
Autoridad Nacional Competente o por el Juez, segln
corresponda, sujetandose a las reglas de comparaciéon de
signos y considerando que aquél puede presentarse por
similitudes graficas, fonéticas y conceptuales.

5. En el caso del signo integrado por una o mas palabras
en 1dioma extranjero, si el significado de éstas no forma
parte del conocimiento corresponde considerarlas como de
fantasia, por lo que procede el registro del signo. En
cambio, si su significado se ha hecho del conocimiento de
la mayoria del publico consumidor o usuario, o se trata de
vocablos genéricos o descriptivos, en relacion con el
producto o servicio que distingue, la denominacidn no sera
registrable.

Si, a juicio de la autoridad nacional competente, el signo
en i1dioma extranjero se encuentra integrado, entre otros
vocablos, por una o mas palabras de uso comun en el
mercado del Pais Miembro, su presencia no impedira el
registro de la denominacién, en caso que el conjunto del
signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de
fuerza distintiva suficiente. Y puesto que el vocablo de
uso comun no es apropiable en exclusiva, el titular de la
marca que lo posea no podra impedir su inclusién en otro
signo, ni fundamentar en esa uUnica circunstancia el riesgo
de confusion entre las denominaciones en conflicto.
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6. La marca notoriamente conocida es la que adquiere esa
calidad porque se encuentra ampliamente difundida entre
una colectividad de individuos y ha logrado el
reconocimiento del mismo. La calidad de marca notoriamente
conocida no se presume debiendo probarse por quien la
alega las circunstancias que le dan ese estatus. El solo
registro de la marca en uno o mas paises no le otorga la
categoria de marca notoria, sino que esa calidad resulta
del conjunto de factores que es necesario probar.

No se podra registrar como marca, los signos que
constituyan la reproduccion, la imitacién, la traduccién,
la transliteracién o la transcripcién, total o parcial de
un signo distintivo notoriamente conocido en el pais en el
que solicita el registro o en el comercio subregional, o
internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores
interesados Yy que pertenezca a un tercero. Dicha
prohibicién serd aplicable, con independencia de la clase,
tanto en los casos en los que el uso del signo se destine
a los mismos productos o servicios amparados por la marca
notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso
se destine a productos o servicios distintos, de acuerdo
con lo establecido en el literal h) del articulo 136 de la
Decision 486.

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

8. La Oficina Nacional Competente, hayan sido o no
presentadas oposiciones, realizara obligatoriamente el
examen de registrabilidad, de manera previa a conceder o
negar el registro de una marca, debiendo comunicar su
decision al peticionario por medio de resoluciodn
debidamente motivada”.

Dicho Tribunal sefialé que es procedente la interpretacion de

los articulos 134, 136 literal a) y 150 de la Decision 486 de
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la Comision de la Comunidad Andina, y, de oficio, el articulo

136 literal h) ibidem.

DECISION 486

“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 grafica. La naturaleza del producto
o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningln caso sera
obstaculo para su registro.

Podran constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:
a) las palabras o combinacién de palabras;

b) las 1magenes, Tiguras, simbolos, graficos, logotipos,
monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

¢) los sonidos y los olores;
d) las letras y los numeros;

e) un color delimitado por una forma, 0 una combinacion de
colores;

) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

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

“Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aquellos signos
cuyo uso en el cormercio afectara indebidamente un derecho de
tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o0 se asemejen, a una marca anteriormente
solicitada para registro o registrada por un tercero, para los
mismos productos O servicios, O para productos o0 servicios
respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo
de confusidn o de asociacion;

@)

h) constituyan una  reproduccion, imitacion,  traduccion,
transliteracion o transcripcién, total o parcial, de un signo
distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un
tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios
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a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese
susceptible de causar un riesgo de confusion o de
asociacion con ese tercero 0 con sus productos o
servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del
signo; o la dilucion de su fuerza distintiva o de su
valor comercial o publicitario”.

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

La Resolucion 033098 de 30 de diciembre de 2004, confirmada por
las Resoluciones nims. 002708 de 11 de febrero de 2005 y 14699 de
24 de junio de 2005, para declarar infundada la oposicion
presentada por la sociedad BURGER KING CORPORATION y conceder la
marca mixta “SUPPER KING” para la clase 43 de la Clasificacion

Internacional de Niza, tuvo en cuenta los siguientes aspectos:

Que refiriéndose al elemento nominativo de las marcas mixtas
“SUPPER KING” y “BURGER KING”, se le debe dar primacia al criterio
conceptual o ideoldégico, como TFTactor diferenciador en la
comparacion de marcas, toda vez que el consumidor retiene en su

memoria el concepto que le provoca.

Agrega que las marcas en disputa, no presentan semejanzas que
generen confusion directa o indirecta luego de un impacto general,

ya que tales signos tienen significados diferentes, que a pesar de
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estar escritos en idioma inglés, son facilmente comprensibles por
el publico consumidor. La marca “SUPPER KING” se entenderia en
espafiol como ““SUPER REY””, mientras que la marca opositora ‘“BURGER
KING” significa “HAMBURGUESA REY” o “REY HAVMBURGUESA”, palabras

que son frecuentemente usadas con esa connotacion.

Ademds que a tales diferencias se suman los elementos graficos de
los signos, pues, en el primero de ellos se observa que los
elementos denominativos se distribuyen dentro del grafico, aunado
a la letra “K” que se dibuja con una corona y sus colores, que
permiten distinguirla de la opositora, la cual estad conformada por
una especie de hamburguesa con sus denominaciones y dibujada en
colores distintos a la marca solicitada. Razones por la cuales, se
considera que no es necesario pronunciarse sobre la relacion de

productos y servicios que respectivanente distinguen los mismos.

Al respecto, El Tribunal de Justicia en la interpretacion
prejudicial se vrefirio a la comparacion que debe
efectuarse entre marcas compuestas y mixtas, en los

siguientes términos:

Si se determina que en las marcas predominan los elementos
verbales, debe procederse al cotejo de los signos

aplicando las reglas que ha establecido la doctrina *“.y
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habrd de examinarse, especialmente, [la relevancia vy
distintividad de los vocablos que formen parte de aquel
signo y no de esta marca.de existir un nuevo vocablo en el
segundo signo que pueda claramente Jlograr que las
semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el
signo seria suficientemente distintivo para ser
registrado. Y, si por otro lado, en la marca mixta
predomina el elemento grafico frente al denominativo, en
principio, no habria lugar a confusién entre las marcas..”

(folio 316).

Los signos mixtos en disputa, presentan las siguientes

caracteristicas:

FOTOCOPIAR FOLIO 20 DEL EXPEDIENTE DONDE APARECEN LAS 2

MARCAS

La marca de la actora contiene la denominacidon en idioma
inglés “BURGER KING”, el cual se encuentra ubicado sobre
su elemento grafico, que es una especie de hamburguesa,
mientras que la marca cuestionada posee la denominacioén

también en inglés “SUPPER KING”, cuyo elemento grafico
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esta compuesto por la letra K con una corona dentro de un
circulo. Ademas, los colores aplicados en una y otra marca

son muy diferentes.

De las marcas en conflicto se observa que el elemento que
prevalece es, sin duda alguna, el denominativo, pues es el
que llega a la mente del consumidor de una manera mas
facil, dado que los signos en disputa tienen que ver con
los productos de alimentos de las clases 29, 30, 31 y 32
(de las marcas de la actora) y Servicios de restauracion
(alimentacion); hospedaje temporal (clase 43) de la marca

cuestionada.

Ahora bien, teniendo en cuenta que tales marcas, son
compuestas por dos palabras, es preciso, tal como lo anota
el Tribunal Andino, aplicar las reglas que ha establecido
la doctrina, respecto a las denominaciones de las marcas
y, en especial, examinar los vocablos que componen el
signo cuestionado con el objeto de establecer si es lo

suficientemente distintivo para ser registrado como marca.

La Sala estima pertinente recoger, para este caso, las

reglas adoptadas en providencias anteriores sobre eventos
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similares!, como son las siguientes, y tendrd en cuenta
que ambas marcas se componen de palabras del 1i1dioma

inglés:

- La confusion resulta de [la impresién de conjunto
despertada por las marcas.

- Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no
simultanea;

- Quien aprecie la semejanza debera colocarse en el lugar
del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza
del producto;

- Deben tenerse en cuenta, asi mismo, las semejanzas y no
las diferencias que existan entre las marcas.

-Adicionalmente debe mencionarse que la supresion o la
agregacion de vocablos no disminuye la posibilidad de

confusion, siempre y cuando se reproduzca la parte
esencial.

Teniendo en cuenta 1o dicho anteriormente sobre la marca
compuesta, es preciso desde ya determinar cual de los
vocablos SUPPER o KING, obviamente sin fraccionar el
signo, tiene la suficiente fuerza semantica que la haga
distintiva o, en su defecto, confusa frente al consumidor

y la competencia.

1 Sentencias de 14 de octubre de 1999, exp. 4644, actora Alpina
Productos Alimenticios; de 3 de febrero del 2000, expediente 5198,
actora Sociedad Frisby Limitada, magistrado ponente, Dr. Juan
Alberto Polo Figueroa.
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La palabra SUPPER, es un vocablo inglés que significa
“CENA”2, no conocida dentro del publico de habla hispana,
maxime si se tiene en cuenta que tanto la Administracion
(organismo especializado en el tema) como la actora, le
dan una traduccion errada, pues mientras que la
Superintendencia la entiende como “SUPER”, la demandante
expresa que significa “por encima de”, “grado sumo”,

“exceso”, ‘“‘preeminencia’.

Respecto a la palabra KING, comin en ambas marcas, también
inglesa, que significa “REY”3, es un vocablo que puede
decirse que es conocido por el publico de habla espafola
y, por lo tanto, debe analizarse como una palabra local,

cuyo expresion segun la Entidad demandada, es parte de

muchas marcas que distinguen los productos comprendidos en

las clases de 1la Clasificacion Internacional de Niza,
razén por la cual, a juicio de la Sala, la palabra SUPPER
del signo “SUPPER KING”, tiene 1la suficiente fuerza
semantica que la hace distintiva frente a la marca
opositora y, no como aduce la actora, que la palabra que

se destaca es KING.

2 The American Heritage Spanish Dictionary.
3The American Heritage Spanish Dictionary.
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En el aspecto fonético, la marca “SUPPER KING” en su
conformacién nominativa posee 10 letras, 3 silabas SUP-
PER- KING, 3 vocales U-E-1 y 7 consonantes S-P-P-R K-G, la
marca de la actora “BURGER KING” contiene igual numero. No
obstante, tanto las consonantes, como la estructura de sus
silabas y sus raices difieren ostensiblemente entre una y

otra. Veamos:

SUPPER KING-BURGER KING- SUPPER KING-BURGER KING- SUPPER

KING-BURGER KING- SUPPER KING-BURGER KING.

En cuanto al criterio conceptual o ideoldgico, es preciso
indicar que la marca “SUPPER KING” al traducirse al idioma
espainol “CENA REY” y la marca “BURGER KING” entenderse
como ““HAMBURGUESA REY”, no evocan en [la mente del
consumidor el mismo concepto, maxime si se tiene en cuenta
que la particula SUPPER de la marca cuestionada, tal como
ya se dijo, es desconocida en nuestro medio y es la que
tiene la fuerza diferenciadora frente a la marca de la

actora.

Aunado a QMo anterior, se puede afirmar como lo hace la
Administracion, gque a tales diferencias deben agregarse los

elementos graficos de los signos en conflicto, pues, en ““SUPPER
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KING” los elementos denominativos se distribuyen dentro del
grafico, y figura la letra “K” con una corona, ademas los colores
aplicados son distintos, cuya configuracion permite distinguirla
ain mas de la marca “BURGER KING” de la actora, que contiene

como figura una hamburguesa.

En este orden de 1i1deas, la Sala estima que no son
suficientes ni significativas las semejanzas entre los
signos en disputa. Por lo tanto, el signo mixto “SUPPER
KING” no genera riesgo de confusidén directa o indirecta o
de asociacion que le impida ser registrado como marca para
distinguir flos productos de la clase 43 de |la

Clasificacion Internacional de Niza.

Por otra parte, ya que la actora afirma que su marca es
notoriamente conocida, la cual de acuerdo con [la norma
Comunitaria se encuentra protegida para cualquier clase de
la Clasificacion Internacional de Niza, y que el Tribunal
Andino en su interpretacion prejudicial sostiene que “La
notoriedad de la marca no se presume sino que debe ser
probadas por quien la alega las circunstancias que le dan
ese estatus”, hay que recurrir a las evidencias allegadas
por la parte demandante, para efectos de analizar si

efectivamente se encuentra probado dicho hecho.
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De las pruebas relacionadas en la demanda que obra en los

folios 94 a 96 del expediente, no aparece evidencia alguna

que demuestre que la marca “BURGER KING” es notoriamente

conocida, pues so6lo figura a folio 66 un listado de los
certificados de registro para distinguir los servicios y
productos contenidos en las clases 42, 32, 31, 30 y 29,
los cuales pueden ser considerados como un mero indicio de

SU uso.

Referente a la conexion competitiva que existe entre los
productos de las clases 29, 30, 31 y 32 que ampara la
marca “BURGER KING” de [la actora y los servicios
comprendidos en la clase 43 que distingue la marca ““SUPPER
KING”, es irrelevante, toda vez que al no existir riesgo
de confusion o asociacion entre estas dos marcas, de
acuerdo con lo expresado anteriormente, pueden coexistir

pacificamente en el mercado.

En consecuencia, la Sala denegara las pretensiones de la
demanda, como en efecto lo dispondrd en la parte resolutiva

de esta providencia.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Secciéon Primera, administrando

Justicia en nombre de la Republica y por autoridad de la Ley,

FALLA:

DENIEGANSE las pretensiones de la demanda.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leida,
discutida y aprobada por la Sala en la sesién del dia

24 de septiembre de 2009

MARTA CLAUDIA ROJAS LASSO RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA
Presidenta Salva Voto

MARTHA SOFIA SANZ TOBON MARCO ANTONIO VELILLA MORENO



	I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO
	II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN
	II.1. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA.
	III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO


