CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Bogota, D.C,, treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PENA GARZON

Numero Unico de radicacion: 11001-03-24-000-2016-00385-00
Referencia. Medio de control de nulidad relativa

Actora: LABORATORIOS DE ESPECIALIDADES COSMETICAS
ESKO LTDA.

TESIS: ENTRE LOS PRODUCTOS QUE DISTINGUEN LAS MARCAS
ENFRENTADAS "“ESCO” Y "“ESKO” NO EXISTE CONEXIDAD
COMPETITIVA, HABIDA CUENTA QUE NO SON SUSTITUIBLES
NI COMPLEMENTARIOS ENTRE Si, MAXIME SI SE TIENE EN
CUENTA QUE LOS CONSUMIDORES DE LA CLASE 32 DE LA
CLASIFICACION INTERNACIONAL DE NIZA SON
ESPECIALIZADOS, DADO QUE CONOCEN BIEN LA
PROCEDENCIA EMPRESARIAL DEL PRODUCTO Y SUS
CARACTERISTICAS.

SENTENCIA DE UNICA INSTANCIA

La Sala decide, en Uunica instancia, la demanda promovida por la
sociedad LABORATORIOS DE ESPECIALIDADES COSMETICAS
ESKO LTDA., mediante apoderada y en ejercicio del medio de control
de nulidad relativa, de conformidad con el articulo 172 de la Decisién

486 de 14 de septiembre de 2000,! de la Comisién de la Comunidad

1 “Por el cual se expide el Régimen Comun sobre Propiedad Industrial”.
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Andina, en adelante Decision 486, tendiente a obtener la nulidad de las
resoluciones nums. 79088 de 30 de septiembre de 2015, "Por la cual
se decide una solicitud de registro de marcario", expedida por la
Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y
Comercio?; y 00006245 de 11 de febrero de 2016, "Por la cual se
resuelve un recurso de apelaciéon", emanada del Superintendente

Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO

I.1. La actora en la demanda sefiald6 como hechos relevantes, en

sintesis, los siguientes:

19: Que el 19 de febrero de 2015, la sociedad ESCO — EUROPAN SALT
COMPANY GMBH AND CO. KG presentd solicitud de registro como
marca del signo mixto "ESCO", para identificar productos comprendidos
en las clases 133 y 534 de la Clasificaciéon Internacional de Productos y

Servicios para el Registro de las Marcas®.

2 En adelante SIC.

3 El signo fue solicitado para identificar los siguientes productos: “[...] Sal en bruto; sal refinada; sal de
deshielo; sal industrial; sal comercial; sal y mezclas de sales para uso industrial; sales (materias primas);
sales para celdas galvanicas; sal de conservacion que no sea para alimentos [...]”.

4 El signo fue solicitado para identificar los siguientes productos: “[...] Alimentos dietéticos, sustancias y
alimentos dietéticos para uso médico y veterinario; suplementos dietéticos para animales; sales para uso
farmacéutico; sales para bafios de aguas minerales; sales de potasio; magnesio y sodio para uso médico;
sales de aguas minerales; sales contra el desmayo [...]".

5 En adelante Clasificacion Internacional de Niza.
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2°: Que una vez publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad
Industrial, presentd oposicion contra el registro solicitado con
fundamento en el alto riesgo de confundibilidad con la marca
nominativa “ESKO”, para identificar productos en la Clase 32° de la

Clasificacion Internacional de Niza, de la cual es titular.

39: Que el dia 29 de noviembre de 2006, se presentd modificacion
respecto del solicitante, en el entendido de que en adelante seria la

sociedad BERIOSKA S.L.

40: Que mediante la Resolucion num. 79088 de 2015 la Directora de
Signos Distintivos de la SIC declaré infundada su oposicidon y, en
consecuencia, concedid el registro como marca del signo mixto "ESCO",
para distinguir productos en las Clases 12 y 52 de la Clasificacion

Internacional de Niza.

50: Que contra la citada resolucién interpuso recurso de apelacion,
siendo resuelto de manera confirmatoria por el Superintendente
Delegado para la Propiedad Industrial, a través de la Resolucion nam.

00006245 de 2016.

6 La marca esta registrada para distinguir los siguientes productos: "[...] Cosméticos y preparaciones de
tocador no medicinales; dentifricos no medicinales; productos de perfumeria, aceites esenciales;
preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir,
desengrasar y raspar [...]".
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I.2.- Fundamentd, en sintesis, los cargos de violacion, asi:

Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas viold los articulos 134,
135, 136, literal a), y 150 de la Decision 486, por cuanto concedié el
registro de la expresién objeto de controversia sin tener en cuenta que
es idéntica a su marca previamente registrada, la cual genera riesgo de

confusién o de asociacion para el publico consumidor.

Sostuvo que al haber estimado la Superintendencia demandada que la
expresion “ESCO” no estaba incursa en alguna causal de
irregistrabilidad, permitié que coexistiera en el mercado colombiano con
la marca de su propiedad “ESKO"”, lo que, a su juicio, ha generado
confusion entre los consumidores; y que dicha situacion vulnera sus

derechos adquiridos.

Manifestd que la marca “"ESCO” es idéntica a su registro previo “"ESKO”,
toda vez que se evidencia una reproduccidon exacta que no permite
diferenciarlos, lo cual genera suficiente riesgo de confusion o de

asociacion en el mercado.
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Adujo que la SIC, al conceder el registro como marca del signo solicitado,
omitio realizar el debido cotejo marcario en el que se advertia de la

similitud existente entre las marcas enfrentadas “"ESKO"” y “ESCO".

Sefal6 que las expresiones enfrentadas tienen en comun tres letras, esto
es, “E"”, “S"”, “0"; y que lo Unico que las diferencia una de otra son las
letras “C” y “K"”, sin que dicho intercambio sea suficiente para

diferenciarlas.

Afirmd que también existen semejanzas graficas y visuales entre
aquellas, lo que genera que visualmente el consumidor medio las
identifique como iguales relacionandolas con un mismo origen

empresarial.

Sefalé que desde el punto de vista fonético, las marcas cotejadas
presentan similitud tanto en el nUmero de letras y consonantes, como

en sus terminaciones, por lo que su pronunciacion es idéntica.

Resaltdé que aunque los productos que identifica cada una de las marcas
enfrentadas se ubiquen en diferentes clases de la Clasificacion
Internacional de Niza, éstos presentan una relacion directa en cuanto

distinguen elementos similares, benéficos y farmacéuticos para el
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cuidado de la piel, teniendo la misma finalidad, esto es, la proteccién y

mejoramiento de la salud del cuerpo humano.

Por dltimo, reiterd que existe riesgo de confusidn o asociacion entre las
marcas cotejadas, debido a sus semejanzas, lo que genera que el
consumidor no pueda identificar entre aquellas y, ademas, distinguen
productos similares, lo que impide que puedan coexistir pacificamente

en el mercado.

Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas vulnerd los articulos 42
y 80 del CPACA y 13, 29 y 61 de la Constitucion Politica, habida cuenta
gue debia garantizar la proteccidon de su marca previamente registrada
“ESKO"” y denegar el registro de la expresién cuestionada “ESCO"”, al

ser ésta similarmente confundible con la de su propiedad.

Que, a su juicio, la SIC no protegio los derechos de propiedad industrial
gue le corresponde, comoquiera que tomo una decision sin fundamento
o motivacién alguna, basado en apreciaciones subjetivas, sin haber
tenido en cuenta la presunta confusién existente entre las marcas

enfrentadas “"ESKO"” y “"ESCO”.

II.- CONTESTACION DE LA DEMANDA
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II.-1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad

actora por carecer de apoyo juridico.

Manifestd que si bien es cierto que las marcas enfrentadas presentan
identidad y/o similitud, también lo es que entre los productos que
identifica cada una de ellas no existe conexidad competitiva, habida
cuenta que la expresion cuestionada ampara productos salinos, tales
como la sal de deshielo, sal alimentaria, sal de mesa, sal para el sector
farmacéutico, sal industrial y salmuera, pertenecientes a las clases 12
y 52 de la Clasificacién Internacional de Niza, mientras que la
previamente registrada esta enfocada en el desarrollo, manufactura y

acondicionamiento de productos cosméticos.

Indicé que un consumidor jamas se podra confundir con los productos
distinguidos por las marcas cotejadas pues, a su juicio, es lédgico que
la sal no es equivalente a un producto cosmético, ya que la finalidad

de uno y otro es totalmente diferente.

Anotd que el consumidor que va a adquirir un producto como lo es una
crema para el tratamiento de las arrugas, el cual finalmente tiene un
consumidor especializado y especifico, es decir, mujeres que desean

atenuar o prevenir arrugas y que, a diferencia de las sales, tiene un
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costo elevado, no se va a confundir con facilidad al momento de

comprarlo con una sal para uso industrial, de uso médico o salmuera.

Menciond que, con la expedicion de los actos administrativos acusados,
protegio los derechos de la sociedad demandante; y que para tal fin,
realizé el estudio de registrabilidad respectivo y no como erréneamente
lo afirmd la actora, pues pretende que se deniegue un registro marcario
a su antojo, lo que si se traduciria en una violacidn del ordenamiento

legal.

Agrego que en el caso en concreto se dio aplicacién a las reglas de la
sana critica, asi como una correcta valoracidn probatoria que dejo
como resultado que no se negara la similitud entre las marcas
enfrentadas, pero que si se evidenciara que no existe conexidad
competitiva, pues es evidente que un consumidor no confundird un

producto como la sal con productos de cuidado personal y/o de aseo.

II.-2. La sociedad ESCO - EUROPEAN SALT COMPANY GMBH AND
CO. KG, tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitd

denegar las pretensiones de la demanda. Al efecto, sostuvo que
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Manifestd que a pesar de que existen semejanzas ortograficas y
fonéticas entre las marcas enfrentadas, los productos que distinguen
cada una de ellos son totalmente diferentes y, por lo tanto, no se

presenta conexidad competitiva.

Indicdé que, en efecto, los productos enfrentados: i) pertenecen a
diferentes clases del Nomenclator Internacional; ii) no comparten
canales de comercializacion, toda vez que ella, a través de la marca
cuestionada comercializa y extrae sal por todo el continente europeo,
mientras que la actora vende productos cosmeéticos ubicados en
supermercados y tiendas de consumo general, de manera que dichos
articulos nunca se encontrarian en los mismos establecimientos de
comercio; iii) no presentan una relacién de vinculacion o relacion, ya
que son bienes completamente diferentes, de manera que el
consumidor medio no relacionara un producto cosmético con la sal; y
iv) tampoco son complementarios, pues el consumidor al momento de

usar un producto cosmético no necesita de la sal, ni viceversa.

Trajo a colacion el principio de especialidad, para afirmar que a pesar
de gque las marcas son casi idénticas, éstas pueden coexistir, toda vez
que identifican productos que no tienen relacién alguna ni haran que

el consumidor llegue a confundirlos, si los observa en el mercado.
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III.- TRAMITE DE LA ACCION

De conformidad con lo ordenado por el articulo 180 de la Ley 1437 de
20117, el 9 de julio de 2018 se llevd a cabo la Audiencia Inicial, a la
cual asistid la sociedad LABORATORIOS DE ESPECIALIDADES
COSMETICAS ESKO LTDA., en su calidad de actora, asi como la SIC,
actuando como entidad demandada y la sociedad ESCO -EUROPEAN
SALT COMPANY GMBH & CO. KG, como tercero con interés directo

en las resultas del proceso.

En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales
surtidas, en el que se expuso que la demanda se admitié en ejercicio
del medio de control de nulidad; enseguida se procedié al saneamiento
del proceso, sobre el cual las partes no observaron ningun vicio que
pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador
declaré debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que

pudiere adolecer el proceso.

Posteriormente, el Despacho sustanciador se pronuncié respecto de las

excepciones de mérito propuestas por la parte demandada, frente a las cuales

7 En adelante CPACA.
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se determind que sus fundamentos envolvian la defensa de los actos
acusados, lo cual significaba que no constituian excepciones propiamente

dichas.

Acto seguido se procedid a la fijacién del litigio, en los siguientes

términos:

Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si las
resoluciones nims. 79088 de 30 de septiembre de 2015 y
00006245 de 11 de febrero de 2016, mediante las cuales la SIC
declaré infundada la oposicion presentada por la actora y concedio el
registro de la marca “ESCO” (MIXTA), para distinguir productos
comprendidos en las clases 12 y 52 de la Clasificacidon Internacional de
Niza, solicitada por la sociedad ESCO - EUROPEAN SALT COMPANY
GMBH AND CO. KG., tercero con interés directo en las resultas del
proceso, vulneran lo dispuesto en los articulos 134, 135, 136, literal
a), Y 150 de la Decision 486 de 2000; 42 y 80 del CPACA; 13,29y 61

de la Constitucion Politica.

Las partes manifestaron no tener objecion a la fijacién del litigio en los

términos expuestos.
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El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto
fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los
documentos aportados por las partes y el tercero con interés directo

en las resultas del proceso.

Se sefalé que una vez finalizada la audiencia, se suspenderia el
proceso para efectos de elaborar y remitir via electrénica, por la
Secretaria de la Secciéon Primera, la solicitud de interpretacidn

prejudicial.

Finalmente, las partes e intervinientes manifestaron no encontrar
irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las

actuaciones surtidas.

Teniendo en cuenta lo anterior, se declardé saneado el proceso hasta

ese momento.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION

IV.-1. La parte actora insistié en que se acceda a las pretensiones de

la demanda. Para el efecto, alegd que entre las marcas enfrentadas

existen amplias semejanzas desde los puntos ortografico y fonético,
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siendo practicamente idénticas, por lo que se presentaria un riesgo de
asociacion por parte del publico consumidor quien creeria que entre

dichas marcas existe algun tipo de vinculo.

Arguyo que entre los productos que identifican las marcas enfrentadas
existe conexidad competitiva, habida cuenta que son complementarios,
puesto que los amparados por la Clase 12 son usados y destinados a

la fabricacion de los articulos de la Clase 32.

IV.-2. La sociedad EUROPEAN SALT COMPANY GMBH & CO. KG,
tercero con interés directo en las resultas del proceso, reiteré los
argumentos expuestos en el escrito de contestacion de la demanda. En
efecto, sostuvo que entre los productos, que identifican las marcas
enfrentadas, no se presenta vinculacion, relacidn o conexién

competitiva.

Lo anterior, por cuanto, a su juicio, los productos de las clases 123, 33
y 52 de la Clasificacidon Internacional de Niza no estan relacionados y

no crean riesgo de confusion y/o asociacion entre los consumidores.

IV.-3. La SIC insistid en que se denieguen las pretensiones de la

demanda. Al respecto, argumentd que los productos de la Clase 33,
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que ampara la marca previamente registrada “ESKO”, son
completamente disimiles a los que identifica la marca cuestionada
“ESCO"”, debido a que las sales tienen como principal destinacién el
uso industrial y masivo, mientras que los productos cosmeéticos y de
aseo son articulos terminados que estan dirigidos a un consumidor
final, de manera que, a su juicio, resulta absurdo considerar que uno

pueda ser reemplazado por el otro en el mercado.

IV.-4. En esta etapa procesal, el Agente del Ministerio Publico guardé
silencio.

V.- INTERPRETACION PREJUDICIAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina8, en respuesta a la
solicitud de interpretacidon prejudicial de las normas comunitarias

invocadas como violadas en la demanda, concluyé?:

"]

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Riesgo de confusion directo, indirecto y de asociacion.
Similitud ortografica, fonética, conceptual o ideolégica y
grafica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de
signos distintivos.

[..]

8 En adelante el Tribunal
° Proceso 285-1P-2019.
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"Articulo 136.- No podran registrarse como marcas
aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara
indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

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

[..]

1.3. Se debera examinar si entre los signos confrontados existe
identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz
de generar riesgo de confusion (directo o indirecto) o de
asociacion en el publico consumidor, teniendo en cuenta en esta
valoracidon que la similitud entre dos signos puede ser:

a) Ortografica: Se refiere a la semejanza de las letras de los
signos en conflicto desde el punto de vista de su configuracion;
esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud
de la o las palabras, el numero de silabas, las raices, o las
terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales
pueden inducir en mayor grado a que la confusion sea mas
palpable u obvio.

b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los
signos en conflicto. La determinacion de tal similitud depende,
entre otros elementos, de la identidad en la silaba tdnica o de
la coincidencia en las raices o terminaciones; sin embargo,
también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada
caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de
confusidn entre los signos confrontados.

c) Conceptual o ideoldgica: Se configura entre signos que
evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.

d) Grafica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los
elementos graficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta
los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

[..]

1.6. Sin embargo, no seria suficiente basar la posible
confundibilidad unicamente en las similitudes o semejanzas en
cualquiera de sus formas, pues el analisis debe comprender todos
los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre productos
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amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se debera
verificar si existe o no confusion respecto del signo solicitado, de
acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

2. Comparacion entre signos mixtos y denominativos

[..]

2.5. En consecuencia, al realizar la comparaciéon entre marcas
denominativas y mixtas, se debera identificar, cual de los
elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del
consumidor si el denominativo o el grafico.

a) Si al realizar la comparacion se determina que en las marcas
mixtas predomina el elemento grafico frente al denominativo, no
habria lugar a la confusién entre las marcas, pudiendo estas
coexistir pacificamente en el ambito comercial, salvo que puedan
suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrian incurrir
en riesgo de confusion.

b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo,
deberd realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes
reglas para el cotejo de signos denominativos:

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

(ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un
mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas
y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no
cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las
derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se
encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema
deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-élogo.

Los segundos, son fragmentos minimos capaces de expresar un
significado y que unido a un lexema modifica su definicion.

Si los signos en conflicto comparten un lexema o raiz léxica, se
debe tener en cuenta lo siguiente:

. Por lo general el lexema es elemento que mas impacta en la
mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un analisis
gramatical de los signos en conflicto.

. Por lo general en el lexema esta ubicada la silaba tdnica.
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. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podria generarse
riesgo de confusion ideoldgica. Los lexemas imprimen de
significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que
el criterio ideolégico debe estar complementado con otros criterios
para determinar el riesgo de confusion en los signos en conflicto.
(iii) Se debe tener en cuenta la silaba tdnica de los signos a
comparar, pues si ocupa la misma posicion, es idéntica o muy
dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podria ser
evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se
encuentran en el mismo orden asumiran una importancia decisiva
para fijar la sonoridad de la denominacion.

(v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera

mas fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraria como
es captada la marca en el mercado.

[..]

3. Conexion entre productos y/o servicios de la Clasificacion
Internacional de Niza [...]".

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las
resoluciones nims. 79088 de 30 de septiembre de 2015 y
00006245 de 11 de febrero de 2016, concedio a la sociedad ESCO-
EUROPEAN SALT COMPANY GMBH AND CO. KG. el registro como
marca del signo mixto “ESCO”, para distinguir los siguientes
productos: "[...] Sal en bruto; sal refinada; sal de deshielo; sal
industrial; sal comercial; sal y mezclas de sales para uso industrial;

sales (materias primas); sales para celdas galvanicas; sal de
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conservacion que no sea para alimentos [..]” y “[...] Alimentos
dietéticos, sustancias y alimentos dietéticos para uso médico y
veterinario; suplementos dietéticos para animales; sales para uso
farmacéutico; sales para bafos de aguas minerales; sales de potasio;
magnesio y sodio para uso médico, sales de aguas minerales; sales
contra el desmayo [...]”, comprendidos, respectivamente, en las clases

12 y 52 de la Clasificacidon Internacional de Niza.

A juicio de la actora, la marca “ESCO” es idéntica a su registro previo
“ESKO"”, toda vez que se evidencia una reproduccion exacta que no
permite diferenciarlos, lo cual genera suficiente riesgo de confusién o de

asociacion en el mercado.

Agregd que aunque los productos que identifica cada una de las marcas
enfrentadas se ubiquen en diferentes clases de la Clasificacion
Internacional de Niza, éstos presentan una relacidén directa, en cuanto
distinguen elementos similares, benéficos y farmacéuticos para el
cuidado de la piel, teniendo la misma finalidad, esto es, la proteccién y

mejoramiento de la salud del cuerpo humano.

Por su parte, la SIC alegd que si bien es cierto que las marcas

enfrentadas presentan identidad y/o similitud, también lo es que entre
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los productos que identifica cada una de ellas no existe conexidad
competitiva, habida cuenta que la expresion cuestionada ampara
productos salinos, tales como la sal de deshielo, sal alimentaria, sal de
mesa, sal para el sector farmacéutico, sal industrial y salmuera,
pertenecientes a las clases 12 y 52 de la Clasificacién Internacional de
Niza; mientras que la previamente registrada esta enfocada en el

desarrollo, manufactura y acondicionamiento de productos cosméticos.

En ese mismo sentido, se pronuncié la sociedad ESCO-EUROPEAN
SALT COMPANY GMBH AND CO. KG., tercero con interés directo en
las resultas del proceso, puesto que afirmdé que los productos
enfrentados: i) pertenecen a diferentes clases del Nomenclator
Internacional; ii) no comparten canales de comercializacién, toda vez
que ella, a través de la marca cuestionada comercializa y extrae sal
por todo el continente europeo, mientras que la actora vende productos
cosmeéticos ubicados en supermercados y tiendas de consumo general,
de manera que dichos articulos nunca se encontrarian en los mismos
establecimientos de comercio; iii) no presentan una relaciéon de
vinculacién o relacidn, ya que son bienes completamente diferentes,
de manera que el consumidor medio no relacionara un producto

cosmético con la sal; y iv) tampoco son complementarios, pues el
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consumidor al momento de usar un producto cosmético no necesita de

la sal, ni viceversa.

El Tribunal, en la Interpretacion Prejudicial solicitada por esta
Corporaciéon, sefald que para el caso sub examine era viable la
interpretacion del articulo 136, literal a), y 15110 de |la Decision 486,
"[...] por ser pertinentes [...]”, no asi la de los articulos 134, 135y 150
ibidem, toda vez que "[...] no esta en discusion el concepto de marca
ni los requisitos para su registro, tampoco se controvierten las causales
de irregistrabilidad absoluta relacionadas con el registro de un signo
[...]7 y “[...] porgue no se controvierte la obligacion de realizar el

examen de registrabilidad que tiene la oficina nacional competente

[..]"

El texto de las normas aludidas es el siguiente:

"[...] Decision 486.

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

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

10 Este articulo fue interpretado de oficio por el Tribunal.
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[...]

Articulo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los
cuales se aplican las marcas, los Paises Miembros utilizaran la
Clasificacion Internacional de Productos y Servicios para el Registro
de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de
1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificacion Internacional referida en el parrafo
anterior no determinaran la similitud ni la disimilitud de los
productos o servicios indicados expresamente. [...]”.

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

marcario, que senalo el Tribunal en este proceso, asi:

"[...] a) La comparacion debe efectuarse sin descomponer los
elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto,
es decir, cada uno debe analizarse con una vision de conjunto,
teniendo en cuenta su unidad fonética, ortografica, grafica o
figurativa y conceptual o ideoldgica.

b) En la comparacion se debe emplear el método del cotejo
sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un analisis simultaneo, pues el
consumidor dificilmente observara los signos al mismo tiempo,
sino que lo hara en momentos diferentes.

c) El andlisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las
diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede
percibir el riesgo de confusion o de asociacion.

d) Al realizar la comparacion es importante colocarse en el lugar
del consumidor y su grado de percepcion, de conformidad con el
tipo de productos o servicios de que se trate [...]".

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



22

NUmero Unico de radicadon: 11001-03-24-000-2016-00385-00.
Actora: LABORATORIOS DE ESPECIALIDADES COSMETICAS ESKO LTDA.

Para efectos de realizar el cotejo, a continuacién se presentan las

marcas en conflicto asi:

49 CSCC,

MARCA MIXTA CUESTIONADA

©..

MARCA MIXTA PREVIAMENTE REGISTRADA

Como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta “ESCO”,
como lo es la cuestionada, con otra marca mixta "ESKO”, a nombre de
la actora, es necesario establecer el elemento que predomina en éstas,
para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del
consumidor con el fin de determinar cual de los elementos es el que se
capta con mayor facilidad y genera mayor recordacién en la mente del

consumidor.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en

las marcas mixtas, no asi las graficas que las acompafan, pues son las

1! Folio 33 del cuaderno fisico nim. 1.
2 Folio 33 del cuaderno fisico nim. 1.
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palabras las que cumplen un papel diferenciador porque su sola lectura
es la que trae en la mente del consumidor la informacién que las

distingue.

En este orden de ideas, no existe duda que en las marcas mixtas

enfrentadas prevalece el elemento denominativo sobre el grafico.

Ahora, es claro para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista
en el literal a) del articulo 136 de la Decision 486, exige que se
consideren probados dos requisitos. De una parte, la semejanza
determinante de error en el publico consumidor y, de otra, la identidad
o similitud entre los productos que se pretenden proteger con el signo,

al punto de poder causar confusidon en aquél.

Siendo ello asi, la Sala procedera a analizar las caracteristicas propias
de las marcas en controversia, respecto a sus semejanzas ortograficas,
fonéticas e ideoldgicas, con el fin de determinar el grado de confusion

que pueda existir entre los mismos.

A efectos de evaluar la similitud entre marcas, es necesario considerar
los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretacién

Prejudicial:
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"[...] @) Ortografica: Se refiere a la semejanza de las letras de
los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuracion;
esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud
de la o las palabras, el numero de silabas, las raices, o las
terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales
pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusion sea
mas palpable u obvio.

b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los
signos en conflicto. La determinacion de tal similitud depende,
entre otros elementos, de la identidad en la silaba tonica o de la
coincidencia en las raices o terminaciones; sin embargo, también
debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el
fin de determinar si existe la posibilidad real de confusion entre
los signos confrontados.

c) Conceptual o ideoldgica: Se configura entre signos que
evocan una idea y/o valor idéntico y /o semejante [...]".
Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parametros antes

enunciados, la Sala procede al cotejo de las marcas en conflicto.

Siendo ello asi, respecto a la similitud ortografica entre la marca
cuestionada, “"ESCO"”, y la marca previamente registrada “"ESKO”, la
Sala advierte significativas similitudes, que pueden inducir a mayor
grado de confusidn, teniendo en cuenta que el signo cuestionado
reproduce totalmente la expresiéon “ES-0", contenida en la marca
previamente registrada, en la cual se encuentra toda la fuerza
distintiva de la expresidén, sin que la sustitucion de la letra “K” por una
“C” sea suficiente para dotar a la marca solicitada de la suficiente

distintividad y contribuya a diferenciarla de la marca previamente
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registrada, cuyo elemento distintivo y preponderante es el término

“ESKO".

Al respecto, se precisa que si bien es cierto que la marca cuestionada
cuenta sustituye la letra “K” intermedia por una “C”, ello no desvirtla
el riesgo de confusién en el presente caso, teniendo en cuenta que la
expresion cuestionada, “ESCO”, reproduce casi por completo la
denominacidon que lleva la carga distintiva en la marca previamente
registrada “"ESKO"”, esto es, "ES-0", lo que conlleva que la marca
cuestionada no sea suficientemente distintiva y diferente a las

previamente registradas.

Referente a la similitud fonética, es del caso indicar que la
pronunciacion de las expresiones cotejadas es similar, porque
coinciden en la denominacion “ESC/KO”, sin que el cambio de la “K”
por una “C”, genere un sonido distinto, dado que dichas letras se

pronuncian de manera idéntica.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio para apreciar tal

semejanza:

ESKO-ESCO-ESKO-ESCO-ESKO-ESCO-ESKO-ESCO-ESKO-ESCO
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ESKO-ESCO-ESKO-ESCO-ESKO-ESCO-ESKO-ESCO-ESKO-ESCO
ESKO-ESCO-ESKO-ESCO-ESKO-ESCO-ESKO-ESCO-ESKO-ESCO

ESKO-ESCO-ESKO-ESCO-ESKO-ESCO-ESKO-ESCO-ESKO-ESCO

En cuanto a la similitud ideoldgica o conceptual, la Sala pone de
presente que los términos “ESCO” y “ESKO"” corresponden a
expresiones de fantasia, por lo que no pueden ser cotejadas desde este

aspecto.

Asi las cosas, la Sala concluye que al encontrarse semejanzas
significativas ortograficas y fonéticas entre la marca cuestionada y la

marca previamente registradas existe riesgo de confusién directa.

Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del articulo 136, literal a),
de la Decisidn 486, en cuanto a la semejanza a una marca registrada

por un tercero.

Ahora, para aplicar la causal bajo analisis, es necesario abordar el

segundo supuesto, esto es, el tema de la conexidon competitiva.
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Tratandose de esta materia, esta Seccidn en sentencia de 28 de
noviembre de 201813 trajo a colacién los criterios expuestos por el

Tribunal, asi:

“[...] a) Si los productos o servicios pertenecen a una
misma clase de la Clasificacion Internacional de Niza.

Sin embargo, es preciso recordar que la inclusion de productos
0 servicios en una misma clase no resulta determinante para
efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios
objeto de analisis. En efecto, podria darse el caso de que los
signos comparados distingan  productos o0  servicios
pertenecientes a categorias o subcategorias disimiles, aunqgue
pertenecientes a una misma clase de Clasificacion Internacional
de Niza.

b) Los canales de aprovisionamiento, distribucion y de
comercializacion, asi como los medios de publicidad
empleados para tales fines, la tecnologia empleada, Ila
finalidad o funcion, el mismo género, la misma naturaleza
de los productos o servicios, la utilizacion de estos, entre
otros indicios o criterios.

Respecto del criterio relativo a los mismos canales de
distribucion, los grandes distribuidores no pueden ser tomados
como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada.
Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas
especializadas en combinacidn con otros criterios.

Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes,
como regla general, no existira conexion competitiva. De igual
manera, los canales de distribucion independientes o diferentes
indican la existencia de un know-how de fabricacion diferente vy,
generalmente, de ausencia de similitud.

c) El grado de sustitucion (o intercambiabilidad) o
complementariedad de los productos.

En efecto, para analizar la conexion competitiva es pertinente
tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad,
relativo al hecho de que los consumidores consideren que los
productos son sustituibles entre si para las mismas finalidades,

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion Primera, sentencia de 28 de noviembre de 2018,
C.P. Hernando Sanchez Sanchez, expediente identificado con el nimero Unico de radicacion 2009-00314-00.
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o la complementariedad, relativo al hecho de que los
consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en
conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o
qgue uno no puede utilizarse sin el otro.

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se
debe tener en consideracion que existe conexion competitiva
cuando los productos o servicio en cuestion resultan sustitutos
razonables para el consumidor; es decir, que este podria decidir
adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitucion se
presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio
de un producto origina una mayor demanda en el otro. Para
apreciar la conexion competitiva, o sustitucion, entre productos,
se debera tener en consideracion los precios de dichos bienes,
sus  caracteristicas, su finalidad, los canales de
aprovisionamiento o de distribucion o de comercializacion, los
medios de publicidad utilizados, etc. [...]".

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

entre los productos amparados, hay circunstancias en las que uno

o _dos criterios _son_suficientes para establecer la conexidn

competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos

para_ la consecuciéon del propdsito de establecer dicha

conexidad.

En el caso sub lite, la marca cuestionada “"ESCO"” fue solicitada para
amparar los siguientes productos de las clases 12 y 52 de la
Clasificacion Internacional de Niza: "[...] Sal en bruto; sal refinada; sal
de deshielo; sal industrial; sal comercial; sal y mezclas de sales para
uso industrial; sales (materias primas); sales para celdas galvanicas;

sal de conservacion que no sea para alimentos [...]” y "[...] Alimentos
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dietéticos, sustancias y alimentos dietéticos para uso médico y
veterinario; suplementos dietéticos para animales; sales para uso
farmacéutico; sales para bafios de aguas minerales; sales de potasio;
magnesio y sodio para uso médico,; sales de aguas minerales; sales

contra el desmayo [...]".

Por su parte, la marca previamente registrada, “"ESKO" distingue los
siguientes productos de la Clase 32 de la Clasificacién Internacional de
Niza: "“[...] "preparaciones para blanquear y otras sustancias para la
cola da, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar,
jabones, perfumeria, aceites esenciales, cosmé6ticos, lociones para el

cabello, dentifricos [...]”.

Al aplicar las reglas de conexidad competitiva al caso sub examine, la
Sala estima que entre los productos que amparan las citadas clases no
existe dicha conexion, toda vez que ademas de no pertenecer a la
misma Clase de la Clasificacién Internacional de Niza, se dirigen a
destinatarios diferentes, tienen finalidades disimiles y no comparten
los mismos canales de comercializacidon, ni los mismos medios de

publicidad, ni son sustituibles ni complementarios entre si.
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Como se observa y como bien lo considerd la SIC, para la Sala es dable
afirmar que se trata de productos muy diferentes, entre otras cosas,
por su naturaleza, la clase de consumidores, su finalidad y su
comercializacion pues, en efecto, unos son los productos para los
cuales se solicito el registro objeto de analisis y otros, muy diferentes,
son los productos distinguidos por la marca opositora, por cuanto su
comercializacion se realiza empleando diferentes medios de promocion

y publicidad, ademas de tener diversos canales de distribucion.

Ciertamente, es evidente que en el consumidor medio se genera la idea
consistente que se trata de marcas de diferentes empresarios y no
ocurre que surja en la mente del usuario la concepcién de que ESCO-
EUROPEAN SALT COMPANY GMBH AND CO. KG., tercero con
interés directo en las resultas del proceso, esta comercializando
jabones, perfumes, aceites esenciales, cosméticos o lociones para el

cabello.

En relacion con la especializacidon del consumidor, la Sala recuerda que

esta Corporacioni4 ha precisado que se trata de un factor que debe
tenerse en cuenta al momento de realizarse el examen de conexidad,

tal y como se observa a continuacién:

14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion Primera, sentencia de 11 de febrero
de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, nim. Unico de radicacion 2004-00376.
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"[...] Referente a la "especializacion del consumidor”,
ha sostenido reiterativamente esta Seccion, que es un

factor que debe tenerse en cuenta en el analisis sobre
el riesgo de confusion.

"Otro factor importante que Ila Sala considera
necesario mencionar para desestimar los argumentos
de la Actora, es "la especialidad del consumidor”, en
lo referente a la adquisicion por parte del consumidor
medio del producto

Sobre este factor determinante, esta Sala mediante
sentencia del 27 de julio de 2006, expresd lo siguiente, en
el caso de las marcas semejantes "SIENA” y "SENNA”:

"A la diferencia conceptual se suma la circunstancia de que
el publico comprador de automoéviles es un comprador
especializado que no tomara su decision sin haber
identificado al fabricante y el pais de origen como factores
determinantes de la calidad y continuidad en el
mantenimiento del producto. Lo anterior implica
necesariamente que la adquisicion de un automovil no
resulta de una busqueda aleatoria, sino que el
consumidor tiene en cuenta la marca fabricante del
automovil y la linea, para efectos de la garantia y la
seguridad que busca en el producto que esta
adquiriendo.

Es improbable que un consumidor especializado
adquiera un automovil "SIENA” de FIAT AUTO S.P.A.
creyendo que se trata de un automovil "SENNA” de
AYRTON SENNA PROMOCOES E EMPREENDIMIENTOS
LTDA pues, se reitera, en la adquisicion de Ilos
productos de la Clase 12 Internacional el consumidor
conoce bien el origen empresarial del producto y sus
caracteristicas. La Sala en sentencia de 15 de abril de 2004
admitio que dos marcas semejantes pueden registrarse
cuando el producto tiene un consumidor especializado [...]”
(Destacado fuera de texto).

Asi las cosas, es altamente improbable que un consumidor

especializado adquiera articulos para el cuidado personal y articulos de
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belleza sin tener en cuenta el fabricante y el origen del mismo y, mucho
menos, concluya que una empresa que es reconocida por vender
diferentes tipos de sales industriales se encuentre comercializando
esa clase de productos, pues, se advierte, en la adquisicion de los
productos de la Clase 32 del nomenclator de la Clasificacion
Internacional de Niza, el consumidor conoce bien la procedencia

empresarial del producto y sus caracteristicas.

Sobre el particular, cabe sefalar que la Sala, en sentencia de 10 de

mayo de 20181>, precis6 que los consumidores de la citada Clase

32 son especializados, dado que conocen bien la procedencia

empresarial del producto y sus caracteristicas.

Asi discurrio la Seccion:

"[...] En relacion con la especializacion del consumidor, la Sala
recuerda que esta Corporacion ha precisado que se trata de un
factor que debe tenerse en cuenta al momento de realizarse el
examen de conexidad, tal y como se observa a continuacion:

[...]
Asi las cosas, es altamente improbable que un

consumidor_especializado adquiera un_desodorante sin
tener en cuenta el fabricante y el origen del mismo y,

15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccién Primera, sentencia de 10 de mayo
de 2018, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, nim. Unico de radicacion 2010-00386-00. Reiterado en
sentencia de 9 de agosto de 2021, C.P. Nubia Margoth Pefia Garzén, ndm. Unico de radicacién 2016-
00087-00.
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mucho menos, concluya que una entidad financiera, bursatil o
de mercado se encuentren comercializacion esa clase de
productos, pues, se advierte, en la adquisicion de los
productos de Ila clase 33 del nomenclator de Ia
Clasificacion Internacional de Niza, el consumidor conoce

bien la procedencia empresarial del producto y sus
caracteristicas. [...]"” (Destacado fuera de texto).

Al respecto, es del caso puntualizar, conforme se senald en la citada
sentencia de 28 de noviembre de 2018, que “[...] si se dirigen a
destinatarios diferentes, como regla general, no existira conexion

competitiva [...]” (Destacado fuera de texto).

Adicionalmente, la Sala encuentra que no existe complementariedad
entre los productos enfrentados y, los mismos, no resultan ser
sustituible e intercambiables, lo cual reafirma la ausencia de conexidad

competitiva.

En efecto, la Sala advierte que los articulos para el cuidado personal y
de belleza, tales como los jabones, perfumes, aceites esenciales,
cosmeéticos, lociones para el cabello y champus en manera alguna
pueden ser sustituidos por diferentes tipos de sales, como lo son la sal
en bruto, de deshielo, industrial, comercial, de uso farmacéuticos o
suplementos dietarios, ni mucho menos que estos puedan ser

intercambiables.
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Es del caso precisar que el consumidor de los productos, amparados
por la marca previamente registrada, vale decir, interesado en adquirir
un producto de belleza o de cuidado personal, de la Clase 32 de la
Clasificacion Internacional de Niza, dificilmente podria decidir en
sustituir el mismo por los diferentes tipos de sales y suplementos
dietarios que ofrece la marca cuestionada, habida cuenta que, se
reitera, los consumidores de la referida Clase 32 conocen bien la

procedencia empresarial del producto y sus caracteristicas.

Por tal razdn, la Sala observa que entre los productos identificados por
las marcas en disputa no existe relacion o conexidn competitiva, que
induzca al consumidor a confusion con el mismo origen empresarial. Lo
gue denota que pueden coexistir pacificamente en el mercado, sin

generar ningun riesgo de confusidn en el publico consumidor.

Sobre este asunto, esta Seccidon en la sentencia de 9 de marzo de
201716, precisé que aunque las marcas nominalmente sean idénticas o
muy similares, pueden coexistir pacificamente en el mercado, habida

cuenta que distinguen productos y servicios diferentes en distintas

16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion Primera, sentencia de 9 de marzo de
2017, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, nim. Unico de radicaciéon 11001-03-24-000-2010-00190-00.
Criterio reiterado en sentencia de 16 de diciembre de 2020, C.P. Nubia Margoth Pefia Garzdon, nium. Unico
de radicacién 2009-00564-00.
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clases del nomenclator, que no tienen relacién entre si y tienen

finalidades distintas, de la siguiente manera:

"[...] Pese a que nominalmente las marcas en conflicto son

idénticas, lo anterior permite a la Sala constatar que

pueden coexistir pacificamente en el mercado, pues su
convivencia en las clases 41 y 38 de la Clasificacion Internacional

de Niza no genera riesgo de confusion y/o asociacion en el publico
consumidor, habida cuenta que distinguen servicios
diferentes en distintas clases del nomenclator, que no
tienen relacion entre si y tienen finalidades distintas.

[..]

Para la Sala no puede seialarse que existe una relacion
entre los servicios que induzca al consumidor a
identificarlos con el mismo origen empresarial y, ademas,
tampoco es dable seihalar que se presenta una vinculacion
econdémica entre los titulares, toda vez que los mismos no
comparten la misma naturaleza o finalidad, no hay uso

conjunto y sus canales de comercializacion son disimiles
[...]” (Destacado fuera de texto).

Por consiguiente, se considera que aunque existe una alta similitud
ortografica y fonética entre las marcas enfrentadas "ESCO” y “ESKO”,
no existe conexidad competitiva entre los productos que dichas marcas
identifican, de manera que, se insiste, pueden coexistir pacificamente
en el mercado, sin generar ningun riesgo de confusion en el publico

consumidor.

Asi las cosas, al no existir una relacién entre los productos que
identifican las marcas en disputa y que estas pueden coexistir
pacificamente en el mercado, sin generar ningln riesgo de confusion
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en el publico consumidor, la Sala concluye que no se configurd la causal
de irregistrabilidad prevista en el articulo 136, literal a), de la Decisién

486.

Ahora, en lo relativo a la presunta violacion de los articulos 42 y 80 del
CPACA, esto es, que los actos administrativos acusados fueron expedidos
con falsa motivacion, la Seccién Primera, en sentencia de 14 de abril de
201617, reiterd los supuestos establecidos en el fallo de 25 de febrero de
2009'8 para la configuracion de dicha causal de nulidad, en el que se

sefald lo siguiente:

"[...] la falsa motivacion del acto tiene ocurrencia cuando i)
se presenta inexistencia de fundamentos de hecho o de
derecho en Ila manifestacion de voluntad de Ia
Administracion Publica; ii) los supuestos de hecho
esgrimidos en el acto son contrarios a la realidad, bien por
error o por razones engafnosas o simuladas; iii) porque el
autor del acto le ha dado a los motivos de hecho o de
derecho un alcance que no tienen y iv) porque los motivos
que sirven de fundamento al acto no justifiquen la decision
[...]7 (Resaltado fuera de texto).

En este orden de ideas y atendiendo el contenido de las resoluciones
demandadas, esta Sala no encuentra que se presente ninguno de los
supuestos para la configuracion de la causal de nulidad por falsa

motivacion, habida cuenta que las resoluciones contienen tanto la

17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccién Primera, sentencia de 14 de abril de
2016, C.P. Maria Claudia Rojas Lasso, num. Unico de radicacién 2008-00265-01.

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion Tercera, sentencia de 25 de febrero
de 2009, C.P. Myriam Guerrero de Escobar, nim. Unico de radicacién 85001-23-31-000-1997-00374-
01(15797)
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fundamentacion factica como juridica, los supuestos de hecho no son
contrarios a la realidad, la entidad no dio un alcance diferente a los
hechos o a las normas en que basd la decision y existe coherencia en la
motivacion y la decision adoptada por la SIC, al conceder el registro
marcario y estimar que entre los productos distinguidos por las marcas

enfrentadas no existia conexidad competitiva.

En efecto, se advierte que la SIC en los actos acusados, entre ellos, en
la Resolucion num. 79088 de 2015, "Por la cual se decide una
solicitud de registro”, fundamentd con suficiencia las razones por las
cuales estimé que entre los productos que amparaban las marcas
confrontadas no existia conexidad competitiva, de la siguiente manera?®:

“[...] En_este orden de ideas, se encuentra que los
productos que distingue la sociedad opositora con su
marca no se encuentran en el mismo nomenclator de Ila
clasificacion _internacional, la especialidad de los

productos anteriormente descritos, evita que el
consumidor los asocie y crea que tienen un mismo origen
empresarial. Lo anterior toda vez que al reivindicarse la
proteccion de sales industriales, sales para usos médicos

y suplementos alimenticios, el consumidor no pensara
que los mismos son producidos por un empresario que

se _encarga de ofrecer _en el mercado cosméticos y
preparaciones para limpiar, entonces este podra
distinguir perfectamente entre los productos que se
ofrecen, mas aun cuando por la misma especificidad, los
canales de comercializacion y distribucion de los
productos que identifican estas marcas no son afines.

De acuerdo a lo anterior, aunque las dos marcas sean

semejantes, no existe riesgo de confusion en virtud de la
especificidad de los productos que se distinguen con una

12 Folio 14 del cuaderno fisico nim. 1.
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y _otra marca estando el consumidor en capacidad de

conocer plenamente las cualidades de los productos de

una y otra marca y las palabras o figures que distinguen
a la empresa que los ofrece. [...]”. (Destacado fuera de

texto)

Y el hecho de haber llegado a la conclusién de que la marca cuestionada
no estaba incursa en alguna causal de irregistrabilidad no desconoce lo
previsto en el articulo 61 de la Constitucion Politica, de manera que si se

atendié el deber del Estado de proteger la Propiedad Intelectual.

Por ultimo, la Sala considera que la parte demandada no vulnerd los
articulos 13 y 29 de la Constitucidon Politica, debido a que no se probd un
trato discriminatorio y teniendo en cuenta que el registro de la marca
cuestionada fue otorgado conforme a las normas pertinentes sobre la
materia y que la obligacién de la SIC es realizar un examen de
registrabilidad analizando cada caso concreto, de manera autonoma e
independiente del analisis efectuado ya sea sobre signos idénticos o
similares??, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 15021 de Ia

Decision 48622,

20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion Primera, sentencia de 2 de junio de
2011, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, nimero Unico de radicaciéon 11001032400020040006901.

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

22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccién Primera, sentencia de 12 de julio de
2018, C.P. Maria Elizabeth Garcia Gonzalez, nUmero Unico de radicacion 11001032400020130046300.
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En conclusidn, al no existir conexidad entre los productos identificados
entre las marcas cotejadas, la Sala concluye que no se desconocieron
las normas del alegadas como violadas por la actora; y que le asistid
razén a la SIC al conceder la marca “ESCO”, para amparar los
productos de las clases 12 y 52 de la Clasificacion Internacional de Niza,
razon suficiente para que se mantenga incélume la presuncion de
legalidad que ampara a los actos administrativos acusados, pues
resultan acordes con los parametros fijados por el ordenamiento
juridico comunitario y en los que se argumenté de forma clara y precisa

los motivos que llevaron a la decisién que alli se adopto.

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

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

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Seccion Primera, Administrando

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

FALLA

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

expuestas en la parte motiva de esta providencia.
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SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el articulo

128 de la Decisidon 500 de la Comision de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas

las anotaciones de rigor.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leida, discutida y
aprobada por la Sala, en la sesion del dia 31 de agosto de 2023.

OSWALDO GIRALDO LOPEZ NUBIA MARGOTH PENA GARZON
Presidente

HERNANDO SANCHEZ SANCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electronicamente por los
integrantes de la Seccién Primera en la sede electrénica para la gestiéon judicial
SAMAIL. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservacion y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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