CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Bogota, D.C., nueve (9) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PENA GARZON

NUmero Gnico de radicacion: 11001-03-24-000-2014-00731-00
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Actor: EDGAR PEREA TORRES

TESIS: EL SIGNO CUESTIONADO "“PEREA BULLDOG” TIENE
SIMILITUD ORTOGRAFICA Y FONETICA CON LA MARCA "“"BULLDOG"”,
PREVIAMENTE REGISTRADA A FAVOR DEL TERCERO CON INTERES
DIRECTO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO, EN CUANTO REPRODUCE
TOTALMENTE LA EXPRESION “BULLDOG”, ADEMAS DE QUE
PRESENTAN CONEXION COMPETITIVA, RAZON POR LA CUAL NO
PUEDEN COEXISTIR PACIFICAMENTE EN EL MERCADO.

SENTENCIA DE UNICA INSTANCIA

La Sala decide, en Unica instancia, la demanda promovida por el sefior
EDGAR PEREA TORRES, mediante apoderado y en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto
en el articulo 138 del CPACA, tendiente a obtener las siguientes

declaraciones:

13, Son nulas las resoluciones nums. 15582 de 8 de abril de
2013, “"Por medio de la cual se decide una solicitud de registro

marcario”, expedida por la directora de Signos Distintivos de la



NUmero Unico de radicadon: 11001-03-24-000-2014-00731-00
Actor: EDGAR PEREA TORRES

Superintendencia de Industria y Comerciol; y 38652 de 20 de junio
de 2014, “Por la cual se resuelve un recurso de apelacion”,
emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial

de dicha entidad.

23, Que, como consecuencia de la declaracion de nulidad de las
resoluciones en mencion, a titulo de restablecimiento del derecho, se
ordene a la SIC conceder el registro como marca del signo nominativo

“PEREA BULLDOG".

33, Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicacién

en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO

I.1. El actor en la demanda sefiald6 como hechos relevantes, en

sintesis, los siguientes:

19: - Que el 4 de septiembre de 2012 presentd solicitud de registro

como marca del signo nominativo "PEREA BULLDOG", para identificar

! En adelante SIC.
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productos comprendidos en la Clase 2232 de la Clasificacion Internacional

de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas?.

2°: Indicd que, publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad
Industrial, la sociedad PEGAUCHO S.A.S. presentd oposicidon contra el
registro solicitado con fundamento en que era titular de las marcas
mixtas "BULLDOG", previamente registradas en las clases 12 y 16 de

la Clasificacion Internacional de Niza.

3°: Que mediante la Resoluciéon nim. 015582 de 2013, la directora de
Signos Distintivos de la SIC declard fundada la oposicion interpuesta vy,
en consecuencia, denego el registro como marca del signo nominativo
“"PEREA BULLDOG"”, para distinguir productos comprendidos en la

Clase 22 de la Clasificacion Internacional de Niza.

40- Manifesté que contra dicha decision interpuso recurso de apelacion,
siendo resuelto de manera confirmatoria a través de la Resolucion num.
38652 de 2014, expedida por el Superintendente Delegado para la

Propiedad Industrial de la SIC.

2 El referido signo se solicitd para distinguir los siguientes productos: “[...] barnices de asfalto, barnices
de betun, barniz de copal, diluyentes para lacas, diluyentes para pinturas, esmaltes para pintar
espesantes para pinturas, lacas, pintura de plata para ceramica, pinturas al esmalte, pinturas al temple,
pinturas antiincrustantes, pinturas bactericidas, pinturas ceramicas, pinturas de aluminio, pinturas de
amianto, pinturas de imprimacion, pinturas ignifugas, pinturas para ceramica, témperas. [...]".

3 En adelante Clasificacion Internacional de Niza.
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I.2.- Fundamentd, en sintesis, los cargos de violacion, asi:

Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violo los articulos 134
y 136, literal a), de la Decisién 486 de 14 de septiembre de 20004 de
la Comisién de la Comunidad Andina, por indebida aplicacion, por
cuanto el signo objeto de registro corresponde a una combinacién de
su apellido con la expresién "BULLDOG”, sobre la cual no existe ningun

signo igual o semejante que pueda causar confusion.

Adujo que la SIC no realizd un examen en conjunto de los signos
cotejados, lo que llevd a que, su juicio, de manera injusta no se
concediera el registro solicitado, violando con ello los procedimientos

preestablecidos para realizar exdmenes marcarios.

Sefald que la palabra "BULLDOG"” se encuentra registrada de manera
conjunta con otras expresiones en diferentes clases de la Clasificacion
Internacional de Niza, las cuales coexisten pacificamente en el mercado
sin causar riesgo de confusion alguno, tales como "BULLDOGGOLD”,
“"GRUASBULLDOG"”, "PATTEXBULLDOG” y "“"THE BULLDOGEN

ERGY DRINK".

4 En adelante Decision 486.
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Sostuvo que los productos que identifican los signos cotejados son
diferentes, maxime si se tiene en cuenta que en su oportunidad solicitd
la cancelacion por no uso de la marca "BULLDOG", de propiedad de la
sociedad PEGAUCHO S.A.S., en la Clase 12 de la Clasificacion
Internacional de Niza, obteniendo como resultado la cancelacion parcial

y que ahora solo distingue “pegantes destinados a la industria”.

II.- CONTESTACION DE LA DEMANDA

II.-1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte
actora por carecer de apoyo juridico. Para el efecto, adujo que el
fundamento legal de los actos administrativos acusados se ajustaba
plenamente a derecho y de acuerdo con lo establecido en las normas

legales vigentes en materia marcaria.

Expresé que el signo cuestionado estd compuesto por las expresiones
“"PEREA” y "BULLDOG"”, ésta ultima reproduciendo totalmente la
marca previamente registrada "BULLDOG"”, de manera que se genera
un riesgo inminente de confusidon y/o asociacion para el publico

consumidor.

Asegurdé que la marca previamente registrada "BULLDOG"” no esta

compuesta por una particula de uso comun, sino que, por el contrario,
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ésta resulta arbitraria respecto de los productos que identifica y, por
lo tanto, es ampliamente conocida por el consumidor como una marca

perteneciente a la sociedad PEGAUCHO S.A.S.

Aleg6 que la adicion de la particula “PEREA”, en el signo cuestionado
“"PEREA BULLDOG"”, no es lo suficientemente distintiva para
diferenciarlo de la marca "BULLDOG"”, maxime si se tiene en cuenta
que al corresponder a un apellido los consumidores creeran

errbneamente que éstos pertenecen a una misma familia.

Sostuvo que, en cuanto a la conexidn competitiva, a pesar de que las
expresiones cotejadas pertenecen a diferentes clases, tienen
finalidades idénticas y son intercambiables entre si. Ello, por cuanto
las pinturas y los barnices que pretende identificar el signo solicitado
se comercializan, promocionan y venden en los mismos lugares que
los adhesivos y pegantes industriales reivindicados por la marca

previamente registrada.

II.-2. La sociedad PEGAUCHO S.A.S., tercero con interés directo en
las resultas del proceso, a pesar de haber sido notificada en debida

forma>, guardo silencio.

5 Folios 52 y 58 del cuaderno fisico principal.
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III.- TRAMITE DE LA ACCION

Mediante providencia de 16 de septiembre de 2022, se ordend
prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el
articulo 180 del CPACA, en aplicacion de lo previsto en el articulo 182A
ibidem, adicionado por el articulo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de
20215, toda vez que se trata de un asunto de puro derecho y en el
que, ademas, no se formularon excepciones previas y no habia prueba
alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas

eran documentales.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas,

no se adoptd decision al respecto.

Acto seguido se procedié a la fijacidon del litigio, en los siguientes

términos:

Que el objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y la
contestacion de la misma, consiste en determinar si las resoluciones nims.
015582 de 2013 y 38652 de 2014, mediante las cuales la SIC denego el

registro como marca del signo nominativo "PEREA BULLDOG"”, para

5 “Por medio de la cual se reforma el Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestion en los
procesos que se tramitan ante la jurisdiccion”,
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distinguir productos comprendidos en la Clase 22 de la Clasificacién
Internacional de Niza, vulneran o no lo previsto en los articulos 134 y 136,

literal @), de la Decisidén 486, por indebida aplicacion.

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.

Mediante providencia de la misma fecha se suspendio el proceso para
efectos de elaborar y remitir via electrénica, por la Secretaria de la

Seccién Primera, la solicitud de interpretacion prejudicial.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION

IV.-1. El actor insisti6 en que se acceda a las pretensiones de la
demanda. Para el efecto, reiteré6 que no existen elementos dentro de
los conjuntos marcarios cotejados que generen confusion alguna,
maxime si se tiene en cuenta la inclusién de la palabra "PEREA"” en

el signo solicitado.

Insistio en que existe en el registro multiples marcas en diferentes
clases que incluyen la particula "BULLDOG"”, de manera que es
posible su coexistencia pacifica en el mercado con la marca

previamente registrada "BULLDOG".
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IV.-2. La SIC reiterd los argumentos expuestos en la contestacion de
la demanda y, ademads, sefaldé que el signo solicitado “PEREA
BULLDOG" reproduce totalmente la marca previamente registrada
“"BULLDOG"”, sin que la adicion de la expresién “PEREA” sea
suficiente para diferenciarlas.

IV.-3. La sociedad PEGAUCHO S.A.S., tercero con interés directo en
las resultas del proceso, solicitdé denegar las suplicas incoadas debido
a que las expresiones enfrentadas no pueden coexistir de manera
pacifica en el mercado pues presentan una fuerte similitud susceptible
de generar riesgo de asociacion y/o confusidon, maxime si se tiene en

cuenta que el signo solicitado reproduce el elemento esencial de su

marca previamente registrada, esto es, "BULLDOG".

Menciond que hizo bien la entidad demandada en sefalar que la
expresion "BULLDOG" tiene un contenido conceptual, pues su marca
previamente registrada genera alta recordacion en el consumidor, ya
que quien adquiere los productos identificados por dicho registro

pensara inmediatamente en la raza de perros "BULLDOG".

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

silencio.

V.- INTERPRETACION PREJUDICIAL
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El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la
solicitud de Interpretacidon Prejudicial de las normas comunitarias

invocadas como violadas en la demanda, concluyd’:

“[...] PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la
interpretacion prejudicial en los términos solicitados en el presente
proceso, toda vez que la norma andina que fue objeto de la consulta
prejudicial obligatoria formulada por la Seccién Primera de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la
Republica de Colombia, dentro del proceso interno
11001032400020140073100 constituye un acto aclarado, en los
términos expuestos en la parte considerativa de la presente
providencia judicial.

SEGUNDO: La autoridad consultante debera remitirse a los
criterios juridicos interpretativos contenidos en las sentencias
emitidas en los procesos 145-1IP-2022, 261-IP-2022, 350- IP-
2022 y 391-IP-2022, las cuales se encuentran publicadas en las
Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena 5146 y 5147 del 13
de marzo de 2023; y 344-IP-2022, la cual se encuentra
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5154
de 12 de abril de 2023.

TERCERO: Declarar que a través de la presente providencia
judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicacion
uniforme y coherente del ordenamiento juridico comunitario
andino.

CUARTO: Disponer el archivo del expediente. [...]".

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

7 Proceso 498-IP-2022.
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La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las
resoluciones niims. 15582 de 8 de abril de 2013 y 38652 de 20
de junio de 2014, denegd el registro como marca del signo
nominativo “"PEREA BULLDOG” al actor, para amparar productos
comprendidos en la Clase 22 de la Clasificacién Internacional de Niza,
al estimar que resultaba similarmente confundible con la marca
previamente registrada "BULLDOG"”, que ampara productos en las
clases 12 y 16 de la citada Clasificacion; y que entre los productos

que distinguen existe conexidad competitiva.

A juicio del demandante, el signo objeto de registro corresponde a una
combinacidn de su apellido con la expresion “"BULLDOG”, sobre la cual

no existe ningun signo igual o semejante que pueda causar confusion.

Sefal6 que la palabra "BULLDOG"” se encuentra registrada de manera
conjunta con otras expresiones en diferentes clases de la Clasificacidon
Internacional de Niza, las cuales coexisten pacificamente en el mercado
sin causar riesgo de confusion alguno, tales como "BULLDOGGOLD”,
“"GRUASBULLDOG"”, "PATTEXBULLDOG” y "“"THE BULLDOGEN

ERGY DRINK".

Por su parte, la SIC alegd que el signo cuestionado estd compuesto

por las expresiones “PEREA” y "“BULLDOG"”, ésta Ultima
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reproduciendo totalmente 1la marca previamente registrada
"BULLDOG"”, de manera que se genera un riesgo inminente de

confusion y/o asociacién para el publico consumidor.

Asegurd que la marca previamente registrada "BULLDOG"” no esta
compuesta por una particula de uso comun, sino que, por el contrario,
ésta resulta arbitraria respecto de los productos que identifica y, por
lo tanto, es ampliamente conocida por el consumidor como una marca

perteneciente a la sociedad PEGAUCHO S.A.S.

El Tribunal, en atencion a la solicitud de interpretacion prejudicial
deprecada por esta Corporacion, profirié la Interpretacion Prejudicial
227-IP-2022, en la cual indicé que la autoridad consultante debe
remitirse a los criterios contenidos en las interpretaciones
prejudiciales nums. 145-1P-20228, 261-IP-2022°, 350-IP-202219,
391-1P-202211 y 344-1P-2022, en las que se interpretaron,

respectivamente, el articulo 136, literal a), y 134 de la Decision 486.

Al respecto, la Sala precisa que aunque el actor invocdé como

vulnerados el articulo 134, ibidem al exponer el concepto de violacion

8 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena nim. 5154 de 12 de abril de 2023.

° publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena nim. 5146 de 13 de marzo de 2023.

10 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena nim. 5303 de 7 de septiembre de 2023.
1 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena nim. 5147 de 13 de marzo de 2023.
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del mismo adujo que la marca del tercero con interés directo en las
resultas del proceso no resultaba similarmente confundible con el
signo solicitado, es decir, alegd el cumplimiento del requisito de
distintividad extrinseca, la cual estd prevista en el articulo 136,

ibidem?2,

En efecto, la parte demandante argumentd que la expresion "PEREA
BULLDOG” no resulta confundible ni semejante con la marca
previamente registrada “"BULLDOG"”, de propiedad de la sociedad

PEGAUCHO S.A.S.

Por lo anterior, el estudio del supuesto previsto en el articulo 134,
ibidem, se excluye del problema juridico a resolver!3, comoquiera que

en el presente asunto no se esta debatiendo el concepto de marca.

Asi las cosas, el texto de la norma aludida es la 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

12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion Primera, sentencia de 20 de
noviembre de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, nium. Unico de radicacion 2009-00167-00.
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccidon Primera, sentencia de 20 de
noviembre de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, nim. Unico de radicacion 2009-00167-00.
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servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de
la marca pueda causar un riesgo de confusion o de asociacion; [...]".

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

marcario, que sefial6 el Tribunal en este proceso, asi:

"[...] 1.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto,
se debera observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:

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 andlisis simultaneo, pues el
consumidor dificilmente observara los signos al mismo tiempo,
sino que lo hara en momentos diferentes.

c) El analisis 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 [...]".

Para efectos de realizar el cotejo a continuacion se presentan el signo

y marcas en conflicto, asi:

PEREA BULLDOG
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SIGNO NOMINATIVO CUESTIONADO!*

» )
»

BULLDOG

MARCA MIXTA PREVIAMENTE REGISTRADA?>

Ahora, como en el presente caso se van a cotejar un signo nominativo
“PEREA BULLDOG"”, como lo es el solicitado por el actor, con una
marca mixta, esto es, "BULLDOG"”, previamente registrada por el
tercero con interés directo en las resultas del proceso, es necesario
establecer el elemento que predomina en la mixta, 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 capta con mayor

facilidad y recuerda en el mercado.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en
la marca mixta, no asi las graficas que la acompafian, pues su sola
lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que

distinguen, sin que la parte grafica sea de relevancia, amén de que

4 Folio 68 del cuaderno principal.
1> Folio 69 del cuaderno principal.
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los productos amparados bajo la misma son solicitados a un
expendedor por su denominacién y no por la descripcién de aquellos.
Ahora, es menester precisar que la Interpretacion Prejudicial enfatiza
en que si el elemento determinante es el denominativo el cotejo se
deberad realizar de conformidad con las siguientes reglas para la

comparacién entre signos y marcas mixtas:

“[...]7 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 funcion
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 andalisis
gramatical de los signos en conflicto.

. Por lo general en el lexema esta ubicada la silaba tdnica.

. 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.
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i) 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.

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 [...]".

Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad,
prevista en el literal a) del articulo 136 de la Decisidn 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 confusién en aquél.

Siendo ello asi, la Sala procedera a analizar las caracteristicas propias
de los signos y 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 los signos y marcas, es necesario
considerar los siguientes conceptos aludidos en Ila precitada

Interpretacién Prejudicial:

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogota D.C. - Colombia
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“[...] 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 niumero 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
confusién entre los signos confrontados.

c) Conceptual o ideologica: Se configura entre signos que
evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante [...]".
Ahora, es del caso sefialar que la interpretacion prejudicial, rendida
en este proceso, establecid que el articulo 135 de la Decisiéon 486
prohibe el registro de los signos descriptivos, genéricos o
conformados por palabras o particulas de uso comun, pero que estos
tienen la posibilidad de ser registrados cuando formen un conjunto

marcario suficientemente distintivo.

Asi, lo expreso:

“[...] 3. Signos conformados por denominaciones
descriptivas, genéricas y de uso comun.

[..]

3.2. Los signos descriptivos son aquellos que informan
exclusivamente sobre las caracteristicas o propiedades de los
productos, cuales como calidad, cantidad, funciones,
ingredientes, tamafo, valor, destino, etc. La denominacion
descriptiva responde a la formulacion de la pregunta écomo es?
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en relacién con el producto o servicio por el cual se indaga, pues
la misma especificamente se contesta con la expresion
adecuada a sus caracteristicas, cualidades o propiedades segun
se trate.

[...]

3.4. La expresion genérica puede identificarse cuando al
formular la pregunta éiqué es? en relacion con el producto o
servicio seleccionado se responde empleando la denominacion
genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es
genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para
sefalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por
si solo pueda servir para identificarlo.

[..]

3.8. No obstante, si la exclusion de los componentes
descriptivos, genéricos o de uso comun llegare a reducir el signo
de tal manera que resulte imposible hacer una comparacion,
puede hacerse el cotejo considerado de modo excepcional
dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los
contenga tendria un grado de distintividad débil, en cuyo
escenario se debera analizar los signos en su conjunto, la
percepcion del publico consumidor o cualquier circunstancia que
eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en
conflicto.

[..]

3.11. En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan
elementos descriptivos, genéricos o de uso comun en la clase
correspondiente de la Clasificacion Internacional de Niza vy,
posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos
descriptivos, genéricos o de uso comun, siendo que su presencia
no impida el registro de la denominacién en caso que el conjunto
del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de
distintividad suficiente [...]".

Dicha interpretacion también indicd que si la exclusién de los
componentes descriptivos, genéricos o de uso comun llegare a reducir
el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparacion

puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos
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componentes, en cuyo caso se debera analizar los signos en su

conjunto.

Al efecto, el Tribunal preciso:

“[...] No obstante, si la exclusion de los componentes
descriptivos o de uso comin llegare a reducir el signo de
tal manera que resultara imposible hacer una
comparacion, puede hacerse el cotejo considerando de
modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa
que el signo que los contenga tendria un grado de distintividad
débil, en cuyo escenario se debera analizar los signos en
su conjunto, la percepcion del publico consumidor o

cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de
distintividad de los signos en conflicto [...]” (Las negrillas y

subrayas fuera de texto).

Sobre este asunto, la Sala debe puntualizar, ademas, que las
expresiones de uso comun, genéricas y descriptivas no pueden ser
utilizadas o apropiadas Unicamente por un titular marcario y, por lo
tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir
su inclusién y debe soportar el registro de otras marcas que se formen

con esas palabras, siempre y cuando la combinacidn resultante

no ocasione confusion.

Segun el actor, la expresién "BULLDOG"”, presente en el signo y
marca enfrentados, es de uso comun para varias clases de la

Clasificacion Internacional de Niza.
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De acuerdo con lo anterior, la Sala precisa que el hecho de que una
particula se encuentre presente en diferentes clases internacionales
de Niza, no significa per se que deba considerarse como de uso comun
ya que dicha figura debe analizarse es a la luz de las clases que

identifican el signo y marcas enfrentados.

Asi las cosas, se considera necesario analizar si la particula
"BULLDOG"”, que se encuentra en el signo solicitado y en la marca
previamente registrada, es de uso comun respecto de los productos
de las clases 123, 22 y 16 de la Clasificacion Internacional de Niza, que

éstos identifican.

En el caso sub examine, no se encontrd en la pagina web de la entidad
demandadal® que la palabra "BULLDOG"” sea de uso comun para los
productos de las citadas clases 12, 228 y 16, que amparan las
expresiones confrontadas, de manera que no puede estimarse como

tal.

Precisado lo anterior y siguiendo los parametros antes enunciados, la

Sala procede al cotejo del signo y la marca en conflicto.

16 www.sipi.gov.co. Consultado el 20 de marzo de 2024, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el
articulo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el
24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022).
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Respecto a la similitud ortografica entre el signo cuestionado
“PEREA BULLDOG” vy Ila marca previamente registrada,
“"BULLDOG"”, la Sala advierte significativas similitudes, que pueden
inducir a mayor grado de confusion, teniendo en cuenta que el signo
cuestionado reproduce totalmente Ila expresion “BULLDOG”,
contenida en la marca previamente registrada, en la cual se encuentra
toda la fuerza distintiva de la expresién y que la Unica diferencia
radica en la inclusidn de la particula “PEREA" en el signo cuestionado,
la cual no goza de la suficiente distintividad y no contribuye a

diferenciarlo de la marca previamente registrada, "BULLDOG".

Al respecto, se precisa que si bien es cierto que el signo cuestionado
esta compuesto por una palabra adicional "PEREA”, también lo es
que ello no desvirtua el riesgo de confusidon en el presente caso,
teniendo en cuenta que la carga distintiva recae sobre la expresion
que reproduce por completo a la marca previamente registrada, esto
es, en “"BULLDOG"”, lo que lleva a que el signo solicitado “"PEREA
BULLDOG"” no sea suficientemente distintivo y diferente a la

previamente registrada.
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Referente a la similitud fonética, es del caso indicar que la
pronunciacion de las expresiones cotejadas es similar, porque
coinciden en la denominacion “"BULLDOG”, siendo éste el elemento
principal del signo cuestionado “"BULLDOG”; y aunque el signo
solicitado tiene otra expresion ("PEREA”"), la particula de mayor

fuerza en los conjuntos marcarios es "BULLDOG".

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio para apreciar tal

semejanza:

PEREA BULLDOG - BULLDOG - PEREA BULLDOG - BULLDOG
PEREA BULLDOG - BULLDOG - PEREA BULLDOG - BULLDOG
PEREA BULLDOG - BULLDOG - PEREA BULLDOG - BULLDOG

PEREA BULLDOG - BULLDOG - PEREA BULLDOG - BULLDOG

Ahora, en cuanto a la similitud ideolégica o conceptual, la Sala
considera que también existe similitud, puesto que los signos
cuestionados y las marcas previamente registradas, como se dijo,
comparten la misma expresién "BULLDOG”, la cual de conformidad
con el Diccionario de la Real Academia Espafiolal’ significa "[...] Perro

de complexion fuerte, tamafo mediano, cabeza grande, patas cortas y

Yhttps://dle.rae.es/bulldog?m=form, Consultado el 24 de abril de 2024.
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curvadas, pliegues en la piel de la frente y el lomo, y pelo corto y de

color generalmente leonado [...]".

Por su parte, la palabra "PEREA” no tiene un significado en el idioma
castellano. Sin embargo, para el comun de los consumidores o usuarios
dicho término no resulta del todo desconocido, dado que “"PEREA" se
refiere a un apellido utilizado en Colombia por algunas personas e
inclusive corresponde al apellido del actor, de manera que éste resulta
ser inapropiable de manera exclusiva, ademas de no ser la palabra de

mayor fuerza en el conjunto marcario.

En ese sentido, la Sala considera que al compartir la expresion
"BULLDOG" el signo solicitado y la marca previamente registrada
evocan el mismo concepto, sin que la adicion de un apellido sea
suficiente para diferenciarlos ya que los consumidores podrian pensar

que se trata del apellido del titular de las expresiones enfrentadas.

Vale la pena advertir que un consumidor medio al llegar al estante de
un almacén donde se encuentran ubicados productos de las
expresiones en disputa, al observarlos rapidamente puede
confundirlos y equivocarse en su adquisicidon ante las semejanzas que
ellos presentan en la particula “"BULLDOG"”, lo que hace que los

signos solicitados no posean la suficiente capacidad distintiva.
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Lo anterior, debido a que en el analisis de confundibilidad el principal
elemento es la impresion final del consumidor medio luego de

observar los signos y marcas enfrentados.

Asi las cosas, la Sala concluye que al encontrarse semejanzas
significativas ortograficas, fonéticas y conceptuales entre el signo
cuestionado y la marca previamente registrada existe riesgo de

confusion directa.

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

por un tercero.

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

segundo supuesto, esto es, el tema de la conexidn competitiva.

Tratdndose de esta materia, esta Seccidn en sentencia de 26 de
noviembre de 2018'8 trajo a colacién los criterios expuestos por el

Tribunal, asi:

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccién Primera, sentencia de 26 de
noviembre de 2018, C.P. Hemando SanchezSanchez, expediente identificado con el nimero Unico de radicacidn
2009-00314-00.
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“[...] 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 anélisis. En efecto, podria darse el caso de que los
signos comparados distingan productos o0 @ servicios
pertenecientes a categorias o subcategorias disimiles, aunque
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, la
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 combinacion con otros criterios.

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

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

En efecto, para analizar la conexién 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,
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
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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 deberd 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 consecucion del propdsito de establecer dicha

conexidad.

En el caso sub lite, el signo cuestionado "PEREA BULLDOG"” fue
solicitado para amparar los siguientes productos de la Clase 22 de la
Clasificacion Internacional de Niza: "[...] Barnices de asfalto, barnices
de betun, barniz de copal, diluyentes para lacas, diluyentes para
pinturas, esmaltes para pintar, espesantes para pinturas, lacas,
pintura de plata para ceramica, pinturas al esmalte, pinturas al
temple, pinturas antiincrustantes, pinturas bactericidas, pinturas
ceramicas, pinturas de aluminio, pinturas de amianto, pinturas de
imprimacion, pinturas ignifugas, pinturas para ceramica, témperas.

[.]"
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La marca previamente registrada, "“BULLDOG"”, distingue,
respectivamente, los siguientes productos de las clases 12y 16 de la
citada Clasificacion: “[...] Adhesivos y pegantes destinados a la
industria [...]” y “[...] Materias adhesivas para la papeleria o la casa,
incluyéndose las cintas y bandas con la misma finalidad, ademas
incluira toda clase de pegantes que correspondan a la clase 16

internacional [...]".

De acuerdo con lo anterior, cabe mencionar que entre los citados
productos existe una conexién competitiva, pues al comparar los
productos que reivindica el signo cuestionado en la Clase 22 de la
Clasificacion Internacional de Niza y aquellos que distingue la marca
previamente registrada en las clases 12 y 16, se advierte un uso
conjunto o complementario, ya que los productos tales como esmaltes
para pintar, espesantes para pinturas, lacas, pinturas y témperas
pueden ser utilizados simultaneamente en ambientes de construccion
o pequefas obras o manualidades al igual que los adhesivos y

pegantes que ampara la marca previamente registrada.

Adicionalmente, se advierte que también serian ofrecidos por los

mismos medios de publicidad, como lo son radio, television, prensa y
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redes sociales o0, inclusive, medios especializados para la
construccion, suelen expenderse en los mismos establecimientos, esto es,
supermercados, tiendas y ferreterias o papelerias; y sus consumidores
podrian asumir razonablemente que los productos y en cuestién
provienen del mismo empresario, en atenciéon a la semejanza del

signo y marca enfrentados?®.

Cabe senalar que la Sala, en un asunto de similares supuestos de
hecho y de derecho, en los que se enfrentaron las mismas partes que
en el caso bajo examen, que ahora se prohija, determind que existia
conexidad competitiva entre los productos de la Clase 22 que
pretendia distinguir el signo "BULLDOG", solicitado por el actor, y la
marca previamente registrada "BULLDOG”, de propiedad de la
sociedad PEGAUCHO S.A.S., que amparaba productos de las clases

12 y 16 de la Clasificacion Internacional de Niza.

19 Sobre el particular, es del caso traer a colacién lo sefialado por esta Seccién en la sentencia de 19 de
septiembre de 2013, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, niUmero Unico de radicacién 2009-00155-
00, en la que se preciso lo siguiente:

"[...] Esa similitud entre las marcas ciertamente produciria una confusion directa como
indirecta. En efecto, como en este caso se trata de signos que amparan un mismo tipo de
productos, los de la Clase 32 del nomenclator internacional y, que por ende, comparte la
misma naturaleza, finalidad y canales de comercializacién, es probable que el comprador al
adquirir el producto crea que esta comprando otro, o que atribuya, en contra de la realidad,
que los productos que se le ofrecen tienen un mismo origen empresarial. Asi mismo, es
probable que surja en este caso un riesgo de asociacion, pues aunque el consumidor llegara
a diferenciar las marcas y su origen empresarial, podria pensar al adquirir el producto que el
productor del mismo y la otra empresa tienen una relaciéon o vinculacion econémica.
Precisamente a través de los registros marcarios se quieren evitar los riesgos de confusién o
asociacion en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaria
atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia,
afectando por contera los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o
adquiridos por un tercero [...]”. (Resaltado fuera de texto).

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



30

NUmero Unico de radicadon: 11001-03-24-000-2014-00731-00
Actor: EDGAR PEREA TORRES

En efecto, en esa oportunidad??, se precisé lo siguiente:

“[...1 58. Al aplicar los criterios mencionados, la Sala observa
gue tanto el signo solicitado como las marcas registradas
pertenecen a distintas clases de la Clasificacion Internacional de
Niza y, dada la semejanza ya analizada entre ellos, se debe
revisar el grado de vinculacién y/o relacion competitiva de los
productos de la Clase 2 de la Clasificacion Internacional de Niza
que pretende amparar el signo solicitado, con los de las Clases
1 y 16 de la misma clasificacion, que amparan las marcas
registradas, cuyo titular es el tercero con interés.

59. Para la Sala la finalidad o funciéon de los productos
que pretende amparar el signo solicitado y los que

amparan las marcas registrada, pueden tener una

relacion en su uso, es decir, su uso puede ser conjunto o
complementario; en efecto, tal como lo indico la parte

demandada en los actos acusados, los productos que
pretende amparar el signo, es decir elementos
protectores anticorrosivos y fijadores de diferentes
materiales como la madera o hierro y otras superficies,
pueden ser usados tanto por un consumidor promedio
como por un consumidor especializado Y.
simultadaneamente, en __ambientes de _construccion
industrial o pequeinas obras o manualidades al igual que
los adhesivos que amparan las marcas registradas. Por

ello, estarian relacionados, en su uso conjunto o
complementario y en los canales de comercializacion; por
lo _que, serian ofrecidos por los mismos medios de
publicidad general, como son radio, television o prensa, e

incluso en revistas o medios especializados de Ila
construccion, por lo que se da la posibilidad de generar

riesgo de confusion y de asociacion y, configurandose el
seqgundo supuesto de la causal de irregistrabilidad del
articulo 136, literal a), de la Decision 486. [...]” (Destacado
fuera de texto).

Asi las cosas, al existir una evidente semejanza entre el signo y marca
confrontados y una relacion entre los productos que distinguen, debe

concluirse que dichos signos no pueden coexistir pacificamente en el

20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion primera, sentencia de 14 de
diciembre de 2018, C.P. Hernando Sanchez Sanchez, nim. Unico de radicacién 2009-00454-00.
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mercado porque, como Yya se dijo, podrian generar riesgo de confusién
gue llevaria al consumidor promedio a asumir que los productos que
identifican tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaria la
actividad empresarial de la demandante, en caso de registrar sus

signos.

Y con fundamento en las mismas razones, la Sala concluye que
también existe riesgo de asociacion debido a que el consumidor puede
pensar erréneamente que los productos identificados con esas

expresiones son de productores relacionados econdmicamente.

Frente a la confusidn indirecta y el riesgo de asociacidén, esta Seccidn

en la sentencia de 5 de febrero de 2015, sefiald lo siguiente:

"[...] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
en su interpretacion prejudicial allegada, indico:

"... El riesgo de confusion es la posibilidad de que el
consumidor al adquirir un producto piense que esta
adquiriendo otro (confusion directa), o que piense que
dicho producto tiene un origen empresarial diferente
al que realmente posee (confusion indirecta).

El riesgo de asociacion es la posibilidad de que el
consumidor, que 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 relacion o vinculacion
economica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la
G.0O.A.C. N9 1648 del 21 de agosto de 2008, marca:
SHERATON).

(...)
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Hay riesgo de confusiéon cuando el consumidor o usuario
medio no distingue en el mercado el origen empresarial del
producto o servicio identificado por un signo de modo que
pudiera atribuir, por la falsa apreciacion de la realidad, a
dos productos o servicios que se le ofrecen un origen
empresarial comun al extremo que, si existe identidad o
semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca
registrada o un signo previamente solicitado para registro,
surgiria el riesgo de que el consumidor o usuario relacione
y confunda aquel signo con esta marca o con el signo
previamente solicitado[...]” 21 (Destacado fuera de texto).

En ese sentido, en aplicacidn de los principios prior tempore, potior
iure e in dubio pro signo priori, debe protegerse la marca
previamente registrada, esto es, "BULLDOG". Asi, lo ha sefialado el

Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales??:

“l...] la confusion no se requiere que sea inminente o real basta
la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con
la comercializacion o utilizacion de los signos pueda producirse
ese error o confusion, para que la oficina nacional competente
impida el registro del signo posteriormente solicitado. Todo esto
en aplicacion de los principios “primero en el tiempo, primero
en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el
caso de duda ("in dubio pro signo priori”) [...]".

Asi las cosas, al existir semejanza entre los signos y marcas cotejados
y, ademas, conexidad competitiva entre los productos amparados por
ellos, la Sala considera que se configurd la causal de irregistrabilidad

sefialada en el articulo 136, literal a), de la Decision 486.

21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion Primera, sentencia de 5 de febrero
de 2015, C.P. Maria Elizabeth Garcia Gonzalez, expediente identificado con el nUmero Unico de radicacion
2008-00065-00.

2 Entre otros, en las interpretaciones prejudiciales emitidas con los nims. 32-IP-96, 13-IP-98 y 59-IP-
2001.
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Finalmente, la Sala concluye que no se violaron las normas alegadas
como vulneradas por el actor; y que le asistié razén a la SIC al
denegar el registro como marca del signo nominativo “PEREA
BULLDOG"”, para amparar productos de la Clase 22 de la Clasificacion
Internacional de Niza, razén suficiente para que se mantenga
incolume la presuncion de legalidad que amparan a los actos
administrativos acusados, los cuales estdan 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 decision que en cada una de ellas se adopté.

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 Replblica 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 Comisién 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 sesidn del dia 9 de mayo de 2024.

GERMAN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LOPEZ
Presidente
NUBIA MARGOTH PENA GARZON HERNANDO SANCHEZ SANCHEZ
Aclara voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrénicamente por los
integrantes de la Seccidon 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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