CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA

Consejero Ponente: CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Bogota D.C., primero (1) de noviembre de dos mil siete (2007)

Ref.: Expediente 11001-0324-
000-2001-00099-01
AUTORIDADES NACIONALES
Actora: CERVECERIA MODELO,
S.A.DEC.V.

Se decide en unica instancia la accion de nulidad con restablecimiento del
derecho ejercida por CERVECERIA MODELO, S.A. DE C.V., contra el acto
administrativo con que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) le
negé el registro del signo «CORONITA EXTRA + GRAFICA», para distinguir
todos los productos comprendidos en la Clase 32 Internacional de Niza 2.

l. LA DEMANDA

CERVECERIA MODELO, S.A. DE C.V., domiciliada en México, D.F. (México),
presentd por medio de apoderado la siguiente demanda:

1.1. Pretensiones

1.1.1. Que se declare nula la Resolucién 21870 de 2000 (31 de agosto) por la
cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC
declaré fundada la oposicion presentada por la COMPANIA NACIONAL
DE CHOCOLATES S.A. y neg6 a CERVECERIA MODELO, S.A. DE
C.V. el registro del signo «CORONITA EXTRA + GRAFICA» para

! Clase 32. Cervezas; aguas minerales y gaseosas Yy otras bebidas no alcohdlicas; bebidas y
zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.
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distinguir todos los productos comprendidos en la Clase 32 Internacional

de Niza.

1.1.2. Que a titulo de restablecimiento del derecho se ordene a la
Superintendencia de Industria y Comercio conceder el certificado de

registro de la marca.

1.2. Hechos

El 5 de noviembre de 1992, CERVECERIA MODELO, S.A. DE C.V. presento a
la SIC solicitud de registro del signo «CORONITA EXTRA + GRAFICA» para
distinguir todos los productos comprendidos en la Clase 32 Internacional de

Niza.

Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial
nimero 386 de 17 de septiembre de 1992, la COMPANIA NACIONAL DE
CHOCOLATES S.A. presentd oposicion con fundamento en sus marcas
«CORONA», «TRES CORONAS» y «CORONITA» registradas para distinguir
productos de las Clases 30 y 31 de la Clasificacion Internacional de Niza.

Por Resolucion 18111 de 1997 (27 de junio) la Division de Signos Distintivos de
la SIC declar6 infundada la oposicién presentada por COMPANIA NACIONAL
DE CHOCOLATES S.A. y concedi6 a CERVECERIA MODELO, S.A. DE C.V.
el registro del signo por considerar que entre el signo solicitado y la marca

registrada no existian semejanzas capaces de inducir al publico en error.

La COMPANIA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. present6 los recursos de

reposicion y de apelacion.

Por Resolucién 27827 de 1997 (31 de octubre) la Jefe de la Divisién confirmé el

acto impugnado.

Por Resolucion 21870 de 2000 (31 de agosto), el Superintendente Delegado
para la Propiedad Industrial desatdé el recurso de apelacién, revoco la

Resolucion 18111 de 1997, declar6 fundada la oposicién presentada por
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COMPANIA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. y nego6 el registro del signo
«CORONITA EXTRA + GRAFICA» como marca para distinguir todos los

productos de la Clase 32 Internacional.
1.3. Normas violadas y concepto de la violacion

La actora invoca como violados los articulos 81, 82, literal a) y 83, literal a) de la

Decision 344 de la Comisién del Acuerdo de Cartagena.

Se violaron los articulos 81 y 82, literal a) de la Decision 344 pues el signo
presentado cumple con todos los requisitos para ser registrado como marca, ya
que es perceptible, susceptible de representacion gréafica y suficientemente
distintivo para distinguir en el mercado los productos comprendidos en la Clase

32 Internacional.

Agrega que la marca «CORONITA EXTRA + GRAFICA» esta actualmente
registrada en Perd, Ecuador, México, Estados Unidos, Argentina, Costa Rica,

Paraguay, Venezuela, Francia, Alemania, Chile, Surinam, Brasil y Nicaragua.

Se infringié el articulo 83 de la Decision 344 porque del andlisis de conjunto
resulta evidente que el signo «CORONITA EXTRA + GRAFICA» tiene
suficientes elementos distintivos que la diferencian de la marca «CORONITA»

(nominativa).

La SIC no tuvo en consideracion que el elemento figurativo tiene mayor impacto
que el denominativo, sumado al hecho de que el sustantivo diminutivo

«CORONITA» es inapropiable con caracter exclusivo.

Adicionalmente, sostiene que los productos distinguidos en la Clase 31
Internacional no tienen conexion competitiva con los productos amparados en la
Clase 32, pues es evidente que un consumidor no confundira el zumo de fruta

con la fruta misma.
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Lo anterior implica que los canales de comercializacion son distintos, toda vez
gue el consumidor de las bebidas comprendidas en la Clase 32 Internacional no
buscara el producto en los mismos lugares donde encuentra las frutas frescas,

lo que desvirtia la conexidad invocada por la SIC.
ll.  CONTESTACION

Fueron citados al proceso la SIC, como parte demandada, y la COMPANIA
NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. en calidad de tercera interesada como
titular de los registros concedidos de las marcas nominativas «CORONITA».
«CORONA» y «TRES CORONAS».

2.1. La SIC contestd que del una vez efectuado el cotejo, concluy6 que el signo
solicitado «CORONITA EXTRA + GRAFICA» reproduce en su totalidad la
marca «CORONITA» (nominativa) previamente registrada por la COMPANIA
NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. e induce a error respecto de las marcas
«CORONA» y «TRES CORONAS» registradas por la misma sociedad.

Agreg6 que si bien las marcas registradas por la COMPANIA NACIONAL DE
CHOCOLATES S.A. amparan productos de la Clase 31 Internacional, entre
ellos las frutas frescas, materia prima de los zumos de frutas, los productos
comprendidos en el Clase 32 Internacional utilizan los mismos canales de

distribucion y comercializacién empleados por aquellos.

2.2. COMPANIA NACIONAL DE CHOCOLATES, notificada del auto admisorio

de la demanda 2, no la contesto.
Il ALEGATOS DE CONCLUSION

Las partes reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y la

contestacion.

2Fl. 166
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V. INTERPRETACION PREJUDICIAL

A solicitud de la Sala el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emiti6 la
Interpretacion Prejudicial 122-1P-2004 de las normas comunitarias indicadas en

los cargos. Sus lineamientos seran tomados en consideracion en este fallo.
V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Segun se lee en la Resolucion 21870 de 2000 (31 de agosto), la SIC neg6 a
CERVECERIA MODELO, S.A. DE C.V. el registro del signo, por considerar que
reproduce en su totalidad la marca nominativa «CORONITA» previamente
registrada por COMPANIA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. segln
certificado de registro 112773, vigente hasta el 2 de abril de 2011.

Los productos comprendidos en la Clase 32 Internacional para los cuales se
solicitd el registro del signo «CORONITA EXTRA + GRAFICA» son los

siguientes:

«Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohdlicas;
bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer
bebidas».

Los productos comprendidos en la Clase 31 Internacional en la cual se

encuentra registrada la marca «CORONITA» son:

«Productos agricolas, horticolas, forestales y granos, no comprendidos
en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas,
plantas y flores naturales; alimentos para los animales; malta.»
La actora argumenta que la denegacion del registro viola los articulos 81, 82,
literal a) y 83, literal a) de la Decision 344 de la Comision del Acuerdo de
Cartagena, ya que el signo es perceptible, susceptible de representacion grafica
y suficientemente distintivo para distinguir en el mercado los productos de la

Clase 32 Internacional.



Expediente 11001-0324-000-2001-00099-01 6
Actora: CERVECERIA MODELO, S.A. DE C.V.

La cuestion fundamental consiste en determinar si a la luz de las reglas
sentadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y esta Sala, el
signo «CORONITA EXTRA + GRAFICA» es registrable como marca para
distinguir «cervezas; aguas minerales y gaseosas Yy otras bebidas no
alcoholicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para
hacer bebidas». En otras palabras, si estd o no afectado de la causal de
irregistrabilidad establecida en el articulo 82 de la Decisién 344 de la Comisién

del Acuerdo de Cartagena cuyo tenor es como sigue:

«Articulo 81.- Podran registrarse como marcas los signos que sean perceptibles,
suficientemente distintivos y susceptibles de representacion grafica.

Se entendera por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los
productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o
servicios idénticos o similares de otra persona.

Articulo 82.- No podran registrarse como marcas los signos que:
a) No puedan constituir marca conforme al articulo anterior;

Articulo 83.- Asimismo, no podran registrarse como marcas aquellos signos que, en
relacién con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al pablico a error, a una
marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los
mismos productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir
al publico a error».

En la Interpretacion Prejudicial pronunciada en este proceso, el Tribunal de la
Comunidad Andina reiterd que para ser registrable como marca, un signo debe

cumplir los siguientes requisitos:

«La perceptibilidad, es la capacidad del signo para ser aprehendido o captado por alguno
de los sentidos. La marca, al ser un bien inmaterial, debe necesariamente materializarse
para ser apreciada por el consumidor; sélo si es tangible para el consumidor, podra éste
compararla y diferenciarla, de lo contrario, si es imperceptible para los sentidos, no podra
ser susceptible de registro.

La distintividad, es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia de este Tribunal
como la funcién primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro
como marca, es la razén de ser de la marca, es la caracteristica que permite diferenciar o
distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por una persona de los
idénticos o similares de otra, para asi impedir que se origine una confusion en las
transacciones comerciales.

Jorge Otamendi sostiene respecto al caracter distintivo de la marca: “El poder o caracter
distintivo es la capacidad intrinseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que
poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene este poder identificatorio un signo
que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera
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de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. 4ta. Edicion. Abeledo-Perrot;
Buenos Aires, 2002. p. 27).

La susceptibilidad de representacion grafica, permite constituir una imagen o una idea del
signo, en sus caracteristicas y formas, a fin de posibilitar su registro. Consiste en
descripciones realizadas a través de palabras, graficos, signos mixtos, colores, figuras,
etc. de manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de
productos.

Marco Matias Aleman dice que: “La representacion grafica del signo es una descripcion
que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de
palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idéneo, siempre que tenga la
facultad expresiva de los anteriormente sefialados” (Aleman, Marco Matias. Normatividad
Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios. Top Management: Bogota. p. 77).»

El Tribunal Andino de Justicia  ha clasificado las marcas, atendiendo a la

naturaleza del signo, asi:

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

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

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

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

En estas marcas el elemento denominativo es, como norma general, el mas relevante,
aungque sin descartar que en algunos casos pueda ser mas importante el elemento
tridimensional, como ha sido sostenido por la doctrina, cuando por ejemplo se
manifiesta que ésta:

Se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca
mixta suele ser el mas caracteristico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza
expresiva propia de las palabras, las que por definicidbn son pronunciables, lo que no
obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento tridimensional,
teniendo en cuenta su tamafio, color y colocacion, que en un momento dado pueden
ser definitivos.

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

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

% Proceso 113-1P-2003
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entenderse como marca tridimensional, el signo que posea volumen, es decir, que
ocupe por si mismo, un espacio determinado. Si el signo de que se trate no ocupa dicho
espacio, si no que esta contenido en un soporte fisico que es el que tiene volumen, no
se podra calificar como tridimensional.»

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

hacerse de las marcas figurativas, asi “:

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

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

El signo solicitado se presenta asi:

(ﬁurn niin

Exlrn
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Siguiendo la reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina y aplicada en igual forma por esta Sala °, las marcas se tratardn como
denominativas © para su comparacion, pues es por el elemento denominativo
que el consumidor solicita los productos. La expresion «extra» se excluird de
la comparacion por tratarse de un elemento inapropiable, que usualmente
emplean los fabricantes para connotar una calidad excelsa o diferente de la

ordinaria.

Auncuando no se remite a duda que a los signos confrontados les es comun la
expresion «CORONITA», de ello no se sigue que sean confundibles, pues no
existe riesgo de confusién o de asociacion entre el chocolate en barra, que la
COMPANIA NACIONAL DE CHOCOLATES distingue con la marca CORONA y

la cerveza que la actora distingue con la marca CORONITA.

Es un hecho notorio que la COMPANIA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.
distingue con la marca  CORONA chocolate en barra. También es un hecho

notorio que en razén a su divulgacion, uso y difusion, el publico consumidor

4 Interpretacion Prejudicial rendida dentro del proceso 205-1P-2005

5 Actora: ASEGURADORA DE VIDA COLSEGUROS S.A., expediente 11001-03-24-000-2000-
06302-01, Consejero Ponente: Camilo Arciniegas Andrade

6 El Tribunal sostuvo: «La marca mixta se conforma por un elemento denominativo, es decir
una palabra o conjunto de palabras, que forman un todo pronunciable, dotado o no de
significado conceptual y un elemento grafico que puede componerse de una o0 varias
imagenes, que en suma deben formar un conjunto marcario capaz de ser distintivo. La
comparacion de las marcas en conflicto determinara si entre ellas existe confusion, la que
puede ser directa o indirecta. Se debe realizar el cotejo entre una marca mixta y una
denominativa, destacando que, para la comparacion, debera tenerse en cuenta que el
elemento denominativo de la marca mixta suele, por lo general, ser el mas caracteristico o
determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva que tienen las palabras, las que por
definiciobn son pronunciables, ademas el elemento denominativo impacta y permanece en la
mente del consumidor, porque es a través de la denominacion, como se solicita al producto o
servicio distinguido por la marca; no obstante, en algunos casos, se le reconoce prioridad al
elemento grafico, por sus caracteristicas, tamafio, color y colocacion de la gréafica, que pueden
ser determinantes. Para establecer el riesgo de confusion que pudiera existir entre las marcas
mixta y denominativa, se debe analizar si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al
publico a error, o si son tan disimiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio
a los consumidores y al titular de la marca. Al respecto el Tribunal ha sefialado: «La Doctrina
ha contribuido a estructurar criterios para afirmar la existencia o no de confusion resultante en
la comparacidn entre marcas mixtas y denominativas. El siguiente concepto de Aldo Cornejo es
ilustrativo al respecto, cuando dice que: En este caso se efectuara el examen, atendiendo
fundamentalmente al aspecto nominativo de las marcas. Si ellos son semejantes entonces las
marcas son confundibles. Este proceder esta arreglado al principio segun el cual la
confundibilidad hay que apreciarla en base a los elementos semejantes y no a los
desemejantes. Igualmente no debe olvidarse la importancia de la palabra como elemento
principal para determinar la confundibilidad o no entre las marcas en litigio.»
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asocia la marca CORONA con el chocolate en barra que produce la
COMPANIA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.

Es también un hecho notorio que la CERVECERIA MODELO DE MEXICO
distingue con la marca CORONITA cerveza. También es un hecho notorio que
en razéon a su divulgacion, uso y difusién, el puablico consumidor asocia la
marca CORONITA con la cerveza que produce la CERVECERIA MODELO DE
MEXICO.

El chocolate en barra es un alimento y la cerveza, por lo general es una
bebida alcohélica. Entre un alimento y una cerveza que por lo general es una

bebida alcohdlica no existe conexién competitiva.

Es altamente improbable que el consumidor confunda un alimento con una
bebida alcohdlica o que asocie a sus fabricantes. El objeto social de la
COMPANIA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. se circunscribe a la
explotacion de la industria de alimentos en general, y de manera especial,
de chocolates y derivados del cacao, segun consta en el certificado de la

Camara de Comercio de Medellin “.

Asi ambos se expendan en hipermercados, supermercados, tiendas o
almacenes de expendio de viveres, satisfacen necesidades diferentes. Ello
explica que se ubiquen en secciones diferentes. El chocolate en barra se
encuentra en las estanterias que exhiben alimentos afines como café, té,
avena, coladas, cocoa, cacao, panela. Las cervezas se ubican en los
anagueles de bebidas liquidas, con las bebidas gaseosas, las bebidas
refrescantes, los jugos de frutas envasados, las bebidas energizantes, el agua

embotellada y por lo general con las bebidas alcohdlicas.

"FI. 168 a 173.
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Se impone, pues, anular los actos acusados y acceder a las pretensiones de la

demanda. Asi se dispondra en la parte resolutiva de esta providencia.

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

Republica y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero.- DECLARASE la nulidad de la Resolucion 21870 de 2000 (31 de
agosto) por la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de
la SIC declar6 fundada la oposicion presentada por la COMPANIA NACIONAL
DE CHOCOLATES S.A. y negé a CERVECERIA MODELO, S.A. DE C.V. el
registro de la marca «CORONITA EXTRA + GRAFICA» para distinguir los

productos comprendidos en la Clase 32 Internacional de Niza.

Segundo.- Ordénase a la Division de Signos Distintivos de Ila
Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca
«CORONITA EXTRA + GRAFICA» a favor de CERVECERIA MODELO, S.A.
DE C.V. para distinguir los productos comprendidos en la Clase 32 de la
Clasificacion Internacional de Niza y expedir el certificado correspondiente,
previo el pago de las tasas respectivas.

Tercero.- Publiquese este fallo en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

Cuarto.- En firme esta providencia, archivese el expediente previas las

anotaciones de rigor.

Copiese, notifiguese, comuniquese y cumplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leida, discutida y aprobada
por la Sala en la sesion del dia 1° de noviembre de 2007.
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MARTHA SOFIA SANZ TOBON

Presidenta

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO
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