CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SANCHEZ SANCHEZ
Bogota, D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Accion de nulidad relativa
NUmero unico de radicaciéon: 110001032400020180008500
Demandante: Bayer Intellectual Property GmbH
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio
Tercero con interés: Laboratorios Demac Ltda.

Temas: Riesgo de confusién entre marcas nominativas.

SENTENCIA EN UNICA INSTANCIA

La Sala decide, en Unica instancia, la demanda presentada por Bayer Intellectual
Property GmbH contra la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se
declare la nulidad de la Resolucion nim. 72915 de 10 de noviembre de 2017, expedida

por la Superintendencia de Industria y Comercio.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones

de la Sala vy iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuacion.

l. ANTECEDENTES

La demanda

1. Bayer Intellectual Property GmbH?, en adelante la parte demandante, presenté
demanda? contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte

1 Por intermedio de apoderada. Cfr. Folios 2 a 14.
2 Cfr. Folios 141 a 158
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demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad®, adecuado a la accién de
nulidad relativa®, para que se declare la nulidad de la Resoluciéon nim. 72915 de 10
de noviembre de 2017, “Por la cual se concede un registro”, expedida por el Director

de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio.

2. Como consecuencia de lo anterior, solicito que se ordene a la parte demandada
cancelar el registro de la marca nominativa DELET-TOS, que identifica productos de
la Clase 5 de la Clasificacion Internacional de Productos y Servicios para el Registro
de las Marcas, en adelante, Clasificacion Internacional de Niza, cuyo titular es

Laboratorios Demac Ltda., tercero con interés directo en el resultado del proceso.

Pretensiones

3. La parte demandante formulé las siguientes pretensiones®:

“l...] 2.1 Que se declare la nulidad del siguiente acto administrativo:

Resolucion N° 72915 de 10 de noviembre de 2017, mediante la cual el Director de
Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvid
conceder el registro de la marca DELET-TOS (Nominativa) en favor de la sociedad
LABORATORIOS DEMAC LTDA., para distinguir productos en clase 5 de la
Clasificacién Internacional de Niza.

2.2. Que como consecuencia de la anterior declaracion se ordene a la
Superintendencia de Industria y Comercio cancelar la inscripcién del Certificado de
registro marcario N° 582619 asignado a la marca DELET-TOS (Nominativa) en
Clase 5 Internacional, concedida a favor de LABORATORIOS DEMAC LTDA.

2.3. Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la
Gaceta de la Propiedad Industrial la Sentencia proferida en desarrollo de este
proceso.

2.4. Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, adoptar las
medidas necesarias para el cumplimiento de las érdenes impartidas por esta
Honorable Corporacion, dentro del término de 30 dias habiles, de conformidad con
lo dispuesto por el articulo 192 del Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (C.P.A.C.A) [...]".

Presupuestos facticos

3 Previsto en el articulo 137 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, “Por al cual se expide el Codigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”

4 Cfr. Indice nim. 54 aplicativo web SAMAI. Prevista en el articulo 172 de la Decision 486 de 2000, “Régimen
Comun de Propiedad Industrial”

5 Cfr. Folio 25
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4. La parte demandante indico, en sintesis, los siguientes hechos para fundamentar

sus pretensiones®:

4.1. El tercero con interés directo en el resultado del proceso solicito, el dia 9 de mayo
de 2017, el registro como marca del signo nominativo DELET-TOS, para identificar

productos de la Clase 5 de la Clasificacion Internacional de Niza.

4.2.La referida solicitud se publicé el 31 de mayo de 2017, en la Gaceta de la
Propiedad Industrial nimero 794, la cual no fue objeto de oposicidon por parte de

terceros.

4.3.El Director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio,
mediante la Resolucién nim. 72915 de 10 de noviembre de 2017, concedi6 la marca
nominativa DELET-TOS para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificacion

Internacional de Niza.

Normas violadas

5. Laparte demandante indico la vulneracion del literal a) del articulo 136 y el articulo
134 de la Decision 486 de 14 de septiembre de 2000”.

Concepto de violacion

6. La parte demandante formuld los siguientes cargos y explicé su concepto de

violacion, asi®:
Primer cargo: violacién del literal a) del articulo 136 de la Decision 486 de 2000

6.1.Sefialdé que la parte demandada no realizo el analisis de confundibilidad de la
marca DELET-TOS respecto de la marca DELEGOL de su titularidad. Agrego que, de
haber verificado el sistema de propiedad industrial, habria advertido que entre estas
dos marcas existen semejanzas que, a su juicio, llevan a que se configure riesgo de

confusién o asociacion.

6 Cfr. Folios 25 a 26
7 “Régimen Comun sobre Propiedad Industrial”.
8 Cfr. Folios 26 a 32
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6.2.Argumentd que las marcas DELET-TOS y DELEGOL tienen semejanzas
ortogréficas, por cuanto tienen el mismo numero de silabas y la misma secuencia

vocalica.

6.3. Sefald, en cuanto al aspecto fonético, que las marcas DELET-TOS y DELEGOL
suenan muy similar, comoquiera que la pronunciacion sonora de una palabra esta
determinada por la composicion ortogréfica de la misma y, al haberse encontrado que

son ortograficamente similares, también debe concluirse que tienen similitud fonética.

6.4.Manifestd que existe conexidad competitiva entre los productos identificados por
las marcas cotejadas comoquiera que son iguales o similares, pues identifican, entre
otros, productos farmacéuticos. Agregd que, cuando los productos identificados son
productos farmacéuticos, es necesario realizar un examen mas riguroso, toda vez que

una eventual confusion entre las marcas podria generar riesgo para la salud y la vida.
Segundo cargo: violacion del articulo 134 de la Decisién 486 de 2000

6.5. Indicé que el articulo 134 de la Decisién 486 de 2000 establece como requisito
para que un signo pueda ser considerado marca que sea distintivo y, en consecuencia,
comoquiera que la marca DELET-TOS es similarmente confundible con la marca
DELEGOS, no cumple con la funcién distintiva, por lo que no es susceptible de

registro.

Contestaciones de la demanda

Parte demandada

7. La parte demandada® contesté la demandal® y se opuso a las pretensiones

formuladas, asi:

7.1. Argumentd que, a su juicio, desde el aspecto visual no existe riesgo de confusion
entre las marcas cotejadas, toda vez que las marcas DELET-TOS y DELEGOL estan

compuestas por distinto numero de letras, silabas y palabras, lo que genera que la

9 Por intermedio de apoderada. Cfr. Folios 80 a 83
10 Cfr. Folios 70 a 79
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marca DELET-TOS tenga un grado de distintividad suficiente para coexistir

pacificamente en el mercado con la marca DELEGOL.

7.2.Sefalé que no existe riesgo de confusidn fonética comoquiera que su estructura

ortografica es diferente.

7.3.Por ultimo, sefialé que las marcas cotejadas no son semejantes y, en ese sentido,
pueden coexistir en el mercado y no se genera riesgo de confusion o asociacion en el
publico consumidor, por lo que, al no presentarse el primer supuesto de riesgo de

confusién, no es procedente realizar el examen de conexidad competitiva.

Tercero con interés directo en el resultado del proceso

8. El tercero con interés directo en el resultado del proceso!!, contesté la demanda

y se opuso a las pretensiones formuladas, asi*?:

Frente al cargo de violacion del articulo 134 de la Decision 486 de 2000

8.1. Manifesté que la marca DELET-TOS es una marca que carece de significado
conocido en el idioma espafiol, que es de naturaleza nominativa simple fantasiosa, y
que, en ese sentido, cumple a con los requisitos de perceptibilidad, distintividad y
susceptibilidad de representacion gréfica.

Frente al cargo de violacion del literal a) del articulo 136 de la Decisién 486 de
2000

8.2. Manifestdé que las marcas cotejadas no son similarmente confundibles
comoquiera que: i) la marca DELET-TOS esta conformada por ocho letras, mientras
gue DELEGOL esta conformada por nueve letras; y ii) los sufijos TOS y GOL generan

una disonancia fonética que permite que ambas marcas coexistan en el mercado.

8.3. Argumentd que, desde el punto de vista ortografico, las marcas cotejadas son

diferentes, puesto que, mientras DELET-TOS tiene dos palabras, la primera con dos

11 por intermedio de apoderado. Cfr. Folios 57 a 58
12 Cfr. Folios 51 a 54
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silabas y la segunda con una silaba, la marca DELEGOL es una sola palabra

compuesta por tres silabas.

8.4.Concluy6 que, a su juicio, la parte demandante no logra demostrar la violacion del
articulo 134 y el literal a) del articulo 136 de la Decision 486 de 2000, toda vez que la
parte demandada actué de conformidad con lo previsto en las normas sefaladas,
motivando debidamente el acto administrativo acusado y apegandose estrictamente a

las normas aplicables.

Audienciainicial y audiencia de pruebas

9. El Despacho Sustanciador: i) mediante auto de 30 septiembre de 201913,
convoco y fij6 hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial; y ii) en la audiencia
inicial realizada el 7 de octubre de 2019%, declaré saneado el proceso; resolvié sobre
las excepciones de que trata el num. 6°. del articulo 180 y, de oficio, no encontré la
configuracion de alguna excepcién para declararla probada; fijo el objeto del litigio;
declar6 precluida la posibilidad de conciliacion; declar6 precluida la fase de medidas
cautelares; resolvio sobre el decreto y practica de pruebas; prescindié de la audiencia
de pruebas; y realizé el respectivo control de legalidad.

Solicitud de Interpretacion Prejudicial

10. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 29 de noviembre de 2019%,
suspendio el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la
interpretacion prejudicial de las normas de la Decision 486 de 2000 aplicables al caso

concreto.

11. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirid6 la Interpretacion
Prejudicial 31-IP-2020'® de 8 de mayo de 2020, en adelante la Interpretacion

Prejudicial, en la que considero:

“[...] “T...] La Sala consultante solicité la interpretacion prejudicial de los Articulos
134 y 136 (literal a) de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina.
Unicamente se realizara la interpretacion del Literal a) del Articulo 136 de la
Decision 486, por ser pertinente.

13 Cfr. Folios 90 a 91

14 Cfr. Folios 101 a 115
15 Cfr. Folios 130 a 131
16 Cfr. Folios 142 a 153
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No procede realizar la interpretacion del Articulo 134 de la Decisién 486, por
cuanto no es objeto de controversia el concepto de marca.

De oficio se llevara a cabo la interpretacion del Articulo 151 de la Decision 486,
para tratar el temad e la conexion entre los productos que distinguen los signos
en conflicto [...]”

12. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia

comunitaria que a su juicio son aplicables.

Reanudacion del proceso y alegatos de conclusion

13.  El Despacho Sustanciador, mediante auto de 4 de febrero de 20217, por un
lado, reanudd el proceso y, por otro lado, resolvié sobre la prescindencia de la
audiencia de alegaciones y juzgamiento y, en tal sentido, corri6 traslado comudn a las
partes e intervinientes, por el término de diez (10) dias, para alegar de conclusion y le
informé al Agente del Ministerio Publico que, dentro de la misma oportunidad, podria

presentar el concepto, si a bien lo tenia.

14. Durante el término legal, las partes demandante y demandada, y el tercero con
interés directo en el resultado del proceso, presentaron sus alegaciones y reiteraron
los argumentos expuestos en la demanda y en las contestaciones de la demanda,

respectivamente.

15.  El Ministerio Publico guardo6 silencio en esta oportunidad procesal.

Il. CONSIDERACIONES DE LA SALA

16. La Sala abordara el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la
competencia de la Sala; ii) el acto administrativo acusado; iii) el problema juridico; iv)
la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco
normativo de la Interpretacion Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina; vi) la Interpretacion Prejudicial 31-1P-2020 proferida el 8 de mayo de 2020; vii)
el marco normativo sobre el riesgo de confusion o de asociacion como causal de

irregistrabilidad; y viii) el analisis del caso concreto.

Competencia de la Sala

17 Cfr. Folios 156 a 158
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17.  Vistos el numeral 8.° del articulo 149 de la Ley 1437 de 18 de enero de
2011'8, sobre competencia del Consejo de Estado, en Unica instancia, y del articulo
13 del Acuerdo nim. 80 de 12 de marzo de 2019'°, sobre distribucién de procesos

entre las secciones, esta Seccidn es competente para conocer del presente asunto.

18. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala
observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir

el caso sub examine, como se desarrollara a continuacion.

Acto administrativo acusado

19.  El acto administrativo acusado es el siguiente:

19.1. La Resolucion nim. 72915 de 10 de noviembre de 20172°, mediante la cual el
Director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio
concedio el registro de la marca nominativa DELET-TOS, que identifica productos de

la Clase 5 de la Clasificacion Internacional de Niza.

Problema juridico

20. De acuerdo con la demanda, las contestaciones de la misma, y la interpretacion

prejudicial, el problema juridico consiste en determinar:

20.1. Si la Resolucion num. 72915 de 10 de noviembre de 2017, expedida por la
Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedi6 el registro de
la marca nominativa DELET-TOS para identificar "Productos farmacéuticos para uso
humano y veterinarios; productos fitoterapéuticos, suplementos dietarios, productos
higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso
médico o veterinario, alimentos para bebés; emplastos, material para apositos;
material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar
animales dafinos; fungicidas, herbicidas, repelentes de insectos"”, productos

comprendidos en la Clase 5 de la Clasificacion Internacional de Niza, vulnera el

18 “Por la cual se expide el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”
19 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
20 Cfr. Folios 16 a 17
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articulo 134 y el literal a) del articulo 136 de la Decision 486 de 2000 de la Comunidad
Andina y, en consecuencia, determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad del acto

administrativo acusado.

20.2. En este sentido, se analizarda, si existe riesgo de confusidon o de asociacion
entre la marca DELET-TOS, de titularidad del tercero con interés directo en el
resultado del proceso y la marca DELEGOL con registro marcario num. 186471, que
identifica productos de la Clase 5 de la Clasificacion Internacional de Niza, cuyo titular

es la parte demandante.

21. La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpret6 el

literal @) del articulo 136 y el articulo 151 de la Decisién 486 de 2000.

22. En este orden de ideas, la Sala determinara si hay lugar o no a declarar la nulidad

del acto administrativo acusado.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial

23. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se
ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organizacion
internacional de integracion, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de
Cartagena??, la cual sucedié al Pacto Andino o Acuerdo de Integracién Subregional

Andino. Ilgualmente resaltar que el régimen comdn en esta materia esta contenido en

21 El “Protocolo de Truijillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas
exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del
Magistrado Eduardo Cifuentes Mufioz. Dicho Protocolo esta en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que
esta produciendo efectos juridicos respecto de nuestro Estado.
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la Decisién 486 de 14 de septiembre de 2000%? de la Comisién de la Comunidad

Andina?3.

Marco normativo de la interpretacion prejudicial del Tribunal de Justicia de la

Comunidad Andina?*

24.  La normativa comunitaria andina regula la interpretacion prejudicial, como un
mecanismo de cooperacion judicial internacional entre los jueces de los Estados

Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina?®.

25.  El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los 6rganos del
Sistema Andino de Integracion, tiene dentro de sus competencias la de emitir
interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento juridico
de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los

Estados Miembros?6.

22 Se considera importante hacer un recuento histérico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de
decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisidn del Acuerdo de Cartagena:
El Acuerdo de Integracién Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su articulo 27
establecio la obligacion de adoptar un “régimen comun sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros
sobre marcas, patentes, licencias y regalias”, motivo por lo cual, la Comision del Acuerdo de Cartagena expidio la
Decision 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el articulo G “transitorio” que era necesario
adoptar un reglamento para la aplicacion de las normas sobre propiedad industrial. En cumplimiento de lo anterior,
el 6 de junio de 1974 en Lima, Perd, la Comision del Pacto Andino aprobd la Decision 85 la cual contiene el
“Reglamento para la Aplicacion de las Normas sobre Propiedad Industrial”;

La Decision 85 fue sustituida por la Decision 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comision del Acuerdo
de Cartagena, denominada “Régimen Comun de Propiedad Industrial para la Subregién Andina”, en la que se
establecié expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior;

En el marco de la VI Reunién del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de
diciembre de 1991 — Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decision 311, en el sentido de sustituir el articulo
119y eliminar la tercera disposicion transitoria, por lo cual se expidi6 la Decision 313 de 6 de diciembre de 1992;
Posteriormente, la Comisién del Acuerdo de Cartagena expidio la Decision 344 de 21 de octubre de 1993,
denominada “Régimen Comun sobre Propiedad Industrial”, la cual empez6 a regir a partir del 1 de enero de 1994,
en donde se corrigieron algunos vacios de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el
campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importacion que anteriormente se negaba
y eliminar la licencia obligatoria por cinco afios a partir del otorgamiento de la patente; y

La Comision de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial
contenidas en la Decisién 344 de 1993, profirid la Decisién 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el
régimen comun sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados
Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el
registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las
marcas; la cancelacion, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro.

23 La Comision de la Comunidad Andina, como uno de los 6rganos del sistema andino de integracién, expresa su
voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento juridico
comunitario andino.

24 El Tribunal de Justicia, se cred en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el
Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996. El Tratado de creacion fue aprobado por Ley 17 de 13
de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas
exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del
Magistrado Eduardo Cifuentes Mufoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el
Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y esta en vigor para
el Estado Colombiano, es decir, que esta produciendo efectos juridicos respecto de nuestro Estado.

25 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decision 500 de 22 de junio de 2001,
aprobé el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de
la interpretacion prejudicial.

26 En el Capitulo 11l del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Seccion Il se regula la interpretacion
prejudicial, en los articulos 32, 33, 34 y 35.
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26.  En el Capitulo Ill del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la
Seccion 1l se regula la interpretacion prejudicial, al disponer en su articulo 32 que
“[...] correspondera al Tribunal interpretar por via prejudicial las normas que
conforman el ordenamiento juridico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar

su aplicacion uniforme en el territorio de los paises miembros [...]".

27. Asimismo, establece en su articulo 33 que “...] los jueces nacionales que
conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las
normas que conforman el ordenamiento juridico de la Comunidad Andina, podran
solicitar, directamente, la interpretacion del Tribunal acerca de dichas normas,
siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare
la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretacion del

Tribunal, el juez debera decidir el proceso [...J".

28. La Sala considera de la mayor importancia sefialar que esa misma disposicion
establece en su inciso segundo que “[...] en todos los procesos en los que la sentencia
no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspendera el
procedimiento y solicitara directamente de oficio o a peticion de parte la interpretaciéon
del Tribunal [...J".

29. En el articulo 34 se establece que ‘[...] El Tribunal no podra interpretar el
contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso,
no obstante, lo cual podra referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos

de la interpretacion solicitada [...]".

30.  El Protocolo dispone en su articulo 35 que “[...] el juez que conozca el proceso
debera adoptar en su sentencia la interpretacion del Tribunal [...]”

Interpretacion Prejudicial 31-1P-2020 de 8 de mayo de 2020

31. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretacion Prejudicial

proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso?’:

“[...] 1.3. Se debera examinar si entre los signos confrontados existe identidad
0 semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de
confusién (directo o indirecto) o de asociacion en el publico consumidor,

27 Cfr. 142 a 153
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teniendo en cuenta en esta valoracion 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 nimero 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 confusién sea méas 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 ténica o de la coincidencia en las raices o terminaciones; sin
embargo, también debe tener 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 unaidea y/o
valor idéntico y/o semejante.

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

2. Comparacion entre signos denominativos

2.1. Como la controversia radica en la presunta confusion entre el signo
solicitado DELET-TOS (denominativo) y la marca DELEGOL (denominativa), es
necesario que se verifique la comparacion teniendo en cuenta que estan
conformados Unicamente por elementos denominativos, los cuales estan
representados por una o mas palabras pronunciables dotadas o no de un
significado o concepto.?

2.2. Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan
expresiones acusticas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o
nameros, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o
un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de
signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotacién
conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado
por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexiéon alguna entre su
significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a
identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el
consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros
existentes en el mercado.

2.3. En consecuencia, al realizar la comparacion entre marcas denominativas se
debera realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas.9

a) 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 cémo el signo es percibido en el
mercado.

b) 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
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lista Iéxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se
encuentra en el diccionariol0. Como ejemplo tenemos el lexema deport en:
deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-logo.

Los segundos, son fragmentos minimos capaces de expresar un significado y
gue 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:

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

e Por lo general en el lexema esta ubicada la silaba ténica.

¢ Silos signos en conflicto comparten un lexema, podria generarse riesgo
de confusién ideoldgica. Los lexemas imprimen de significado a la
palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideoldgico
debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo
de confusién en los signos en conflicto.

c) Se debe tener en cuenta la silaba tonica 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.

d) 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.

e) 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.

2.4. Los anteriores pardmetros deben complementarse con un examen mucho
mas minucioso, teniendo en cuenta que se trata de signos que amparan
productos de la Clase 5 de la Clasificacion Internacional de Niza.

2.5. En este escenario, se debera realizar un andlisis de registrabilidad completo
y adecuado, tratando de colocarse en la posicion del consumidor y sus habitos
culturales, lo cual sera un complemento Gtil para aplicar las reglas y parametros
desarrollados en los capitulos precedentes.

2.6. En congruencia con el desarrollo de esta interpretacion, se deberd verificar
la realizacion del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin
de establecer el riesgo de confusion y/o asociacion que pudiera existir entre el
signo solicitado DELET-TOS (denominativo) y la marca DELEGOL

(denominativa). [...J"%.

Marco normativo sobre el riesgo de confusion o de asociacion como causal de

irregistrabilidad

28 Cfr. Folio 146 a 150
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32. Visto el literal a) del articulo 136 de la Decision 486 de 2000, no podran registrarse
como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un
derecho de tercero, en patrticular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca
anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos
productos o servicios, 0 para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la

marca pueda causar un riesgo de confusion o de asociacion.

Analisis del caso concreto

33. De conformidad con los marcos normativos y los desarrollos jurisprudenciales
indicados supra y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y
demandada, y del tercero con interés directo en el resultado del proceso; la Sala

procedera a resolver el problema juridico planteado supra.

34. En este sentido, el signo y la marca sujetas a estudio son como se muestran a

continuacion:

Marca concedida Marca previamente registrada

DELET-TOS DELEGOL

Registro nim.: 582619
Titular: Laboratorios Demac Ltda. Registro nim.: 186471

Productos de la Clase 5: “Productos farmacéuticos | Titular: Bayer Intellectual Property GmbH.

para uso humano y Veterinarios; productos Productos de la Clase 5: “Productos usados en
fitoterapéuticos, suplementos dietarios, productos | medicina, farmacia, veterinaria e higiene;
higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos | Productos dietéticos para nifios y enfermos;
y sustancias dietéticas para uso médico o | €mplastos, material para vendajes; materiales
veterinario, alimentos para bebés; emplastos, | Para empastar dientes y para improntas
material para apdsitos; material para empastes e | dentales; desinfectantes; insecticidas;
improntas  dentales; desinfectantes; productos | Preparaciones para destruir las malas hierbas y
para eliminar animales dafinos; fungicidas, | |0s animales dafiinos.”

herbicidas, repelentes de insectos.”

35. La Sala seguird la linea jurisprudencial establecida por esta Seccidon con
fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en

relacion con el analisis metodoldgico para la comparacion entre marcas nominativas.

Respecto de la violacién del literal a) del articulo 136 de la Decision 486
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36. Conforme se indicé en acépite supra de esta providencia, la Sala considera que
el articulo 136 de la Decisién 486 de 2000 establece los casos en los cuales el registro
de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para
estos efectos, establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se
encuentra la prevista en el literal a) ibidem, que est4 determinada por los siguientes
supuestos facticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo
anteriormente solicitado para registro 0 a una marca registrada por un tercero; v ii)
deben identificar los mismos productos o servicios, 0 productos o0 servicios respecto

de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusion o de asociacion.

37. Esta Seccion?®, siguiendo los desarrollos del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusion “...] se refiere a la falta
de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los

consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo [...]"?°.

38. En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha
considerado que “[...] el riesgo de confusion puede ser directo e indirecto. El primero,
riesgo de confusion directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al
adquirir un producto o servicio determinado crea que esta adquiriendo otro. Y el
segundo, riesgo de confusién indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a
dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente

al que realmente posee [...]”?.

39. En relacién con el riesgo de asociacion, el Tribunal precisé que “...] consiste
en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el
origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho

producto y otra empresa tienen una relaciéon o vinculacién econémica [...]?2.

40. En este orden de ideas, la Sala procedera a determinar si la marca nominativa

DELET-TOS, de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso,

29 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion Primera; sentencia de 11 de abril de 2019;
C.P. Hernando Sanchez Sanchez; nimero Unico de radicacion 11001032400020140037000.

30 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretacion Prejudicial proferida dentro del proceso 62-1P-2013
de 25 de abril de 2013.

31 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretacion Prejudicial proferida dentro del proceso 473-1P-2015
de 10 de junio de 2016.

32 lbidem.
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se encuentra dentro de los supuestos indicados supra y, en consecuencia, si era

procedente 0 no su registro.

41. Con el fin de realizar el cotejo entre las marcas en conflicto, la Sala observara
las reglas para el cotejo de marcas, indicadas por el Tribunal de Justicia de la

Comunidad Andina en la Interpretacion Prejudicial proferida para este proceso:

“[...] 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 visién de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética,
ortografica, gréfica o figurativa y conceptual ideolégica.

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 dificiilmente observara los signos al
mismo tiempo, sino que lo hara en momentos diferentes.

¢) 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 confusién
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 [...J**

42. La Sala, adicionalmente, tendr4 en cuenta que, segun lo expuesto por el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretacién Prejudicial proferida
para el presente proceso, la similitud entre las marcas comparadas puede presentarse

desde distintos ambitos:

“[...]J1.3. Se debera examinar si entre los signos confrontados existe identidad o
semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de
confusién (directo o indirecto) o de asociacién en el publico consumidor,
teniendo en cuenta en esta valoracion 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 nimero 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 confusién sea mas palpable
u obvio.

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

33 Cfr. Folio 146
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c¢) Conceptual o ideoldgica: Se configura entre signos que evocan unaidea y/o
valor idéntico y/o semejante.

d) Grafica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gréficos o

de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto

que evocan [...J"*.

43.  Ahora bien, teniendo en cuenta que la controversia radica en una presunta
confusién entre la marca nominativa concedida y una marca nominativa previamente

registrada, la Sala considera pertinente reiterar el concepto de marca nominativa.

44. Los signos nominativos son aquellos que se componen de un elemento
nominativo representado por una o mas palabras pronunciables, dotadas o no de un

significado o concepto®.

45.  En este sentido, considerando que el caso sub examine requiere llevar a cabo
un examen de confundibilidad entre la marca nominativa DELET-TOS, de titularidad
del tercero con interés directo en el resultado del proceso, y la marca nominativa
DELEGOL, de titularidad de la parte demandante, la Sala observara los criterios
establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el cotejo entre
estos tipos de signos, los cuales fueron sefialados en la Interpretacion Prejudicial

proferida para este caso en los siguientes términos:

“[...] 2. Comparacion entre signos denominativos

2.1. Como la controversia radica en la presunta confusién entre el signo
solicitado DELET-TOS (denominativo) y la marca DELEGOL (denominativa), es
necesario que se verifigue la comparacion teniendo en cuenta que estan
conformados Unicamente por elementos denominativos, los cuales estan
representados por una 0 mas palabras pronunciables dotadas o no de un
significado o concepto.?

2.2. Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan
expresiones acusticas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o
nameros, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o
un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de
signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotacion
conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado
por el signo; vy, arbitrarios, que no manifiestan conexion alguna entre su
significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a
identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el

34 Cfr. Folios 146 a 147
35 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretacion Prejudicial Proceso 126-1P-2017 de 17 de noviembre
de 2017.
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consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros
existentes en el mercado.

2.3. En consecuencia, al realizar la comparacion entre marcas denominativas se
deberé realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas.

a) 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.

b) 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 Iéxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se
encuentra en el diccionariol0. Como ejemplo tenemos el lexema deport en:
deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-logo.

Los segundos, son fragmentos minimos capaces de expresar un significado y
gue 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:

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

e Porlo general en el lexema esta ubicada la silaba ténica.

e Silos signos en conflicto comparten un lexema, podria generarse riesgo
de confusion ideolégica. 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 confusién en los signos en conflicto.

c) Se debe tener en cuenta la silaba ténica 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.

d) 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.

e) 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.

2.4. Los anteriores pardmetros deben complementarse con un examen mucho
mA&s minucioso, teniendo en cuenta que se trata de signos que amparan
productos de la Clase 5 de la Clasificacién Internacional de Niza.

2.5. En este escenario, se debera realizar un analisis de registrabilidad completo
y adecuado, tratando de colocarse en la posicion del consumidor y sus hébitos
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culturales, lo cual sera un complemento Util para aplicar las reglas y parametros
desarrollados en los capitulos precedentes.

2.6. En congruencia con el desarrollo de esta interpretacion, se debera verificar
la realizacion del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin
de establecer el riesgo de confusion y/o asociacion que pudiera existir entre el
signo solicitado DELET-TOS (denominativo) y la marca DELEGOL
(denominativa). [...]".%

46. Precisado lo anterior, la Sala procedera a estudiar los dos supuestos facticos
previstos en la norma para la configuracion de la causal de irregistrabilidad contenida
en el literal a) del articulo 136 de la Decision 486 de 2000. Para esto, se realizara el
cotejo entre la marca nominativa DELET-TOS de titularidad del tercero con interés
directo en el resultado del proceso y la marca nominativa DELEGOL, de la cual es
titular la parte demandante, aplicando cada uno de los criterios establecidos por el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el efecto y que fueron sefialados en

los apartados supra.

Anadlisis de los supuestos normativos

Primer supuesto: Identidad o semejanza entre la marca concedida y la marca

previamente registrada

47. En primer lugar, respecto de la marca nominativa de titularidad del tercero con
interés directo en el resultado del proceso, la Sala advierte que consiste en los
elementos nominativos DELET-TOS. En ese sentido, es una marca compuesta por los
términos DELET y TOS, los cuales se encuentran unidos por el signo ortografico
“guion” (-) el cual se usa ‘[...] para unir palabras a fin de formar compuestos, como en
estudios fisico-quimicos; para expresar relacion entre conceptos o entidades, como
en binomio espacio-tiempo; para expresar intervalos, como en pags. 33-35; para unir
prefijos a siglas o nombres propios: anti-OTAN, pro-Obama; y para unir expresiones

gue combinan cifras y letras, como en DC-10[...]’?".

48. En segundo lugar, la Sala considera que el término DELET es una palabra que no

tiene significado en castellano®® y, en consecuencia, es un término de fantasia. Por el

36 Cfr. Folio 146 a 150
37 Cfr. https://dle.rae.es/guion. Consultado el 19 de julio de 2023.
38 Cfr. https://dle.rae.es/delet?m=form. Consultado el 19 de julio de 2023.
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contrario, TOS, de conformidad con el diccionario de la Real Academia Espafiola,
significa “[...] movimiento convulsivo y sonoro del aparato respiratorio de las personas
y de algunos animales [...]”,%° por lo que es un término evocativo de los productos de

la Clase 5 de la Clasificacion Internacional de Niza.

49. Y, en tercero lugar, respecto de la marca nominativa de titularidad de la parte
demandante, la Sala advierte que consiste en el elemento nominativo DELEGOL, por
lo que es una marca nominativa simple, que no tiene ningun significado en

castellano??, por lo que la Sala considera que es un término de fantasia.

50. Conforme lo anterior, la Sala encuentra que corresponde realizar un analisis de

confundibilidad de acuerdo con los criterios para el cotejo de signos nominativos.
Comparacion ortografica

51. El aspecto ortografico se refiere a la semejanza de las letras de las marcas
cotejadas desde el punto de vista de su configuracion; esto es, tomando en cuenta la
secuencia de vocales, la longitud de las palabras, el nimero de silabas, y las raices o

las terminaciones comunes de las marcas en cuestion.

52. Desde el punto de vista ortogréfico, y siguiendo los criterios jurisprudenciales

sefialados en acapite supra, la Sala encuentra lo siguiente:

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tercero con interés directoen | D E L E T - T @) S
el resultado del proceso
Demandante D E L E G @) L

53. La Sala observa que la marca DELET-TOS esta conformada por dos palabras
unidas por un guion, tres silabas, ocho letras, tres vocales y cuatro consonantes; ii) la

marca DELEGOL esta conformada por siete letras, tres vocales y cuatro consonantes.

54. La Sala considera que, como lo sefial6 la parte demandante, las marcas tienen
identidad en sus primeras cuatro letras, es decir “DELE” y que tienen la misma

secuencia vocalica E-E-O; sin embargo, las dos marcas cotejadas cuentan con

39 Cfr. https://dle.rae.es/tos?m=form. Consultado el 19 de julio de 2023.
40 CFr. https://dle.rae.es/delegol. Consultado el 19 de julio de 2023.
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S7.

elementos ortograficos que las diferencian, como su longitud y estructura. En
particular, la Sala considera que visualmente las marcas cuentan con particularidades
diferenciadoras como la estructura compuesta de la marca DELET-TOS, otorgada por

el uso del guion, y la terminacion de ambas marcas DELET-TOS y DELEGOL.

55. La Sala concluye que no existe similitud ortografica, pues si bien ambas
palabras incluyen y comparten las primeras cuatro letras, los términos tienen

longitudes diferentes y cuentan estructuras que las hacen diferenciables.

Comparacion fonética

56. La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en el signo, para
lo cual debe tener en cuenta la silaba ténica, la raiz y su terminacién, para apreciar

ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva:

DELET-TOS /DELEGOL DELET-TOS/DELEGOL DELET-TOS/DELEGOL
DELET-TOS / DELEGOL DELET-TOS/DELEGOL DELET-TOS/DELEGOL
DELET-TOS / DELEGOL DELET-TOS/DELEGOL DELET-TOS/DELEGOL

La Sala advierte que no hay en el presente caso similitud fonética. Si bien ambas
marcas comparten las primeras cuatro letras DELE, la composicion de las palabras y,
en particular, su terminacion es diferente y genera diferencias fonéticas en su
pronunciacién. Por un lado, DELET-TOS cuenta con dos consonantes T, una seguida
de la otra para efectos de la pronunciacién, lo que genera un efecto cortante en su
pronunciacién. Por otro lado, DELEGOL al ser una sola palabra y estar compuesta por
una G, tiene una pronunciacién que da efecto de continuidad, pues la G funcionaria
como una consonante oclusiva velar sonora, es decir que las cuerdas bucales no

dejan de sonar durante su pronunciacion.

58. Asimismo, la Sala encuentra que en los dos términos el elemento que mas impacta
en la mente del consumidor es TOS y GOL, respectivamente. En cuanto a DELET-
TOS, si bien son dos palabras, para efectos fonéticos TOS cumpliria las veces de la
silaba ténica. En el caso de DELEGOL, su silaba tonica es GOL, este hecho, sumado
a la diferencia en la pronunciacién de la S y la L al final de los términos, genera que

haya diferencias fonéticas.
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Comparacion conceptual

59. Por ultimo, la similitud conceptual o ideoldgica se configura entre signos que
evocan una idea o valor idéntico o semejante. En el caso sub examine, comoquiera
que la marca DELEGOL es un término de fantasia, es decir, que no tiene un
significado en castellano, no es posible realizar un cotejo respecto del elemento

ideologico de las marcas.

60. Por lo expuesto anteriormente y una vez realizada la comparacién de las marcas
de manera conjunta y sucesiva; teniendo en cuenta las semejanzas y no las
diferencias, la existencia de elementos comunes, asi como de los elementos
adicionales que las conforman, la Sala considera que no existe similitud entre los
signos cotejados, por lo que no se configura el primer supuesto de la causal de

irregistrabilidad prevista en el literal a) del articulo 136 de la Decision 486 de 2000.

Segundo supuesto: Conexidad de los productos que pretende identificar con el
signo solicitado y los cobijados por las marcas previamente registradas

61. La Sala considera que, debido a que no se cumple el primer supuesto de la causal
de irregistrabilidad del literal a) del articulo 136 de la Decision 486 de 2000, es decir,
gque no existan similitudes o semejanzas entre las marcas confrontadas; es
innecesario analizar el segundo supuesto, relativo a la conexidad de los productos o

servicios que identifica cada una de las marcas.

62. En suma, la Sala considera, respecto del cotejo entre las marcas DELET-TOS y
DELEGOL, que no se cumplen los requisitos previstos para la configuracion de la
causal de irregistrabilidad del literal a) del articulo 136 de la Decisién 486 de 2000 v,
por lo tanto, la marca nominativa DELET-TOS no se encuentra en alguna causal que

impida su registro.

Respecto de la violacién del articulo 134 de la Decisién 486 de 2000

63. La Sala advierte que, la parte demandante, en el escrito de demanda, argumenté
que “[...] al haberse demostrado que la marca DELET-TOS resulta ser semejante -al

punto de causar confusion- con la marca DELEGOL de propiedad de mi representada,
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se deduce con toda claridad que la marca pretendida en registro por la sociedad
LABORATORIOS DEMAC LTDA. incumple la funcion distintiva de una marca,
redundando de contera en que aquella expresion no pueda entenderse como una

marca en los términos del articulo 134 de la Decisién 486 [...]™1.

64. En ese sentido, y atendiendo a que: i) en el escrito de demanda se expusieron
como violados el articulo 134 y el literal a) del articulo 136 de la Decision 486 de 2000;
ii) el articulo 134 ibidem fue desarrollado desde la perspectiva de la distintividad
extrinseca que hace parte de los supuestos de irregistrabilidad del articulo 136 ibidem;
y iii) el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina consideré pertinente interpretar,
el literal a) del articulo 136 ibidem: la Sala considera que, para el caso sub examine,
no procede el analisis del presunto desconocimiento del articulo 134 ibidem
comoquiera, que el cargo de violacion se circunscribe a considerar si las marcas

confrontadas son confundibles.

Conclusioén

65. La Sala considera que, en el caso sub examine, la marca nominativa DELET-
TOS, de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso, que
identifica productos de la Clase 5 de la Clasificacion Internacional de Niza, no se
encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del articulo
136 de la Decision 486 de 2000, comoquiera que no se cumplen los supuestos facticos
previstos en la normativa indicada, al no existir identidad o semejanza con la marca
nominativa DELEGOL, con certificado de registro num. 390757, que identifica
productos de la Clase 5 de la Clasificacion Internacional de Niza, cuyo titular es el la
parte demandante.

66. Por lo anteriormente expuesto, la Sala considera que, en el caso sub examine,
la parte demandada no vulnerd, por indebida aplicacion, el literal a) del articulo 136
de la Decision 486 de 2000 y, en ese sentido, no prosperan los cargos de la demanda.

67. Asilas cosas, no se encuentra la vulneracién de lo previsto en el literal a) del

articulo 136 de la Decision 486 de 2000 de la Comunidad Andina y, en ese sentido,

41 Cfr. Folio 32
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ante la carencia de vocacion de prosperidad de los cargos formulados en la demanda,
se mantiene la presuncion de legalidad que ampara la Resolucion num. 72915 de 10
de noviembre de 2017, “Por la cual se concede un registro”, expedida por el Director
de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio , y la Sala habra
de negar las pretensiones de la demanda.

Sobre un reconocimiento de personeria

68. Visto el articulo 160 de la Ley 1437, sobre derecho de postulaciény los articulos
74 y siguientes de la Ley 1564 de 12 de julio de 201242, sobre los poderes, la
designacion y la sustitucion de apoderados, y demas normas concordantes y

complementarias.

69. Atendiendo a que la abogada Liliana Ximena Guisao Salcedo, identificada con
la cédula de ciudadania num. 52.522.559 y con la tarjeta profesional de abogada num.
25742, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, allegd poder para actuar
en calidad de apoderada de la parte demandada y, considerando que el poder cumple

con los requisitos de ley, este Despacho le reconocera la respectiva personeria.

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,

1. RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la

parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: RECONOCER personeria a la abogada Liliana Ximena Guisao Salcedo,
para actuar en calidad de apoderada de la parte demandada, en los términos y para

los efectos del poder conferido, que obra en el expediente.

42 "Por la cual se expide el Codigo General del Proceso y se dictan otras disposiciones”
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TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el articulo 128 de la Decision

500 de la Comision de la Comunidad Andina.

CUARTO: ORDENAR a la Secretaria de la Seccion Primera del Consejo de Estado,
gue, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones

a que haya lugar.

COPIESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leida, discutida y aprobada por la

Sala en la sesién de la fecha.

OSWALDO GIRALDO LOPEZ NUBIA MARGOTH PENA GARZON
Consejero de Estado Consejera de Estado
Presidente

HERNANDO SANCHEZ SANCHEZ
Consejero de Estado

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