Superintendencia de
Industria y Comercio

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y COMERCIO

Resolucién N° 26482
Ref. Expediente N° SD2025/0038312
Por la cual se decide una solicitud de registro

EL DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS
en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

Que por escrito presentado el dia 25 de abril de 2025, ESTEBAN ZULUAGA ROJO,
solicité el registro de la marca INSOLVENTES SERVICIO LEGAL COLOMBIA (mixta)
para distinguir servicios comprendidos en la clase 45 de la Clasificacion Internacional de
Nizal.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial N°1067 del 19 de mayo de 2025,
FINANZAS COLOMBIA SAS present6 oposicion el 28 de mayo de 2025, con fundamento
en las causales de irregistrabilidad establecidas en el literal i) del articulo 135, los literales
a) y f) del articulo 136; y el articulo 137 de la Decision 486 del 2000.

Lo anterior con fundamento, entre otros, en los siguientes argumentos:

“De manera aln mas preocupante, el nombre que actualmente estan utilizando
comercialmente no corresponde al signo que pretenden registrar (“INSOLVENTES
SERVICIO LEGAL COLOMBIA”), sino que estan haciendo uso sistematico y publico
del nombre “INSOLVENTES COLOMBIA”", lo cual:

a. Reproduce de manera casi idéntica nuestra marca “INSOLVENCIA COLOMBIA”.
b. No coincide con el signo formalmente solicitado, lo que podria constituir un intento
de inducir a error a esta Superintendencia, minimizando la similitud mediante la adicion
de palabras accesorias irrelevantes.

c. Genera una confusion real en el mercado, como se evidencia en el material adjunto
(imagen de resultados de busqueda en Google), donde se presentan contenidos de
ambas marcas como si fueran de una misma fuente empresarial.

d. Refuerza el argumento de que se esta utilizando un signo que infringe derechos
marcarios previamente adquiridos, de forma consciente y persistente.

Las marcas enfrentadas comparten una raiz fonética idéntica (“insolvent-"), que
domina la percepcion sonora del signo completo, especialmente cuando se combina
con el término “Colombia”, que es un elemento geogréafico genérico.

Aun si se analiza de forma completa la denominacion solicitada, “INSOLVENTES
SERVICIO LEGAL COLOMBIA”, esta sigue siendo altamente confundible con nuestra
marca “INSOLVENCIA COLOMBIA", tanto desde el punto de vista fonético como
conceptual y estructural.

a. El solicitante pretende fortalecer su solicitud agregando palabras genéricas y
descriptivas como “servicio legal”’, que son comunes en el sector y no otorgan
distintividad real al signo.

b. En consecuencia, su signo podria facilmente ser percibido por el publico como
nuestra “INSOLVENCIA SERVICIO LEGAL COLOMBIA”, lo cual reproduce el nucleo
distintivo de marca: “INSOLVENCIA COLOMBIA”".

c. Aunque nuestra marca estd compuesta por solo dos palabras, prestamos
exactamente los mismos servicios juridicos en la misma clase, lo que aumenta el
riesgo de confusion directa o de asociacion indirecta en el consumidor medio.

1 45: Asesoramiento y asistencia legal en relacién con asuntos financieros.
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(..)

Al realizar una busqueda en Google con el término “INSOLVENTES COLOMBIA”"2,
gue corresponde a la forma en que el solicitante se presenta actualmente al publico y
no al signo completo que pretende registrar (“INSOLVENTES SERVICIO LEGAL
COLOMBIA™), se evidencia, como se muestra en la imagen adjunta, que en los
primeros resultados aparecen tanto enlaces asociados a la marca “INSOLVENTES
COLOMBIA” (objeto de esta oposicion) como enlaces correspondientes a nuestro sitio
web y contenido publicitario relacionado con la marca “INSOLVENCIA COLOMBIA”,
de la cual somos legitimaos titulares.

De manera aln mas grave, se ha identificado que, en dichos anuncios y contenidos
promocionales, el solicitante estd utilizando de forma explicita la expresion
“INSOLVENCIA COLOMBIA", pese a no contar con autorizacion alguna para ello, lo
gue representa un claro uso indebido de nuestro signo distintivo.

(..)

Adicionalmente, se ha podido verificar que en sus redes sociales y plataformas
digitales el solicitante no se presenta al publico utilizando el nombre completo que
pretende registrar (‘INSOLVENTES SERVICIO LEGAL COLOMBIA"), sino que utiliza
de forma predominante el nombre “INSOLVENTES COLOMBIA", el cual resulta
altamente similar a nuestra marca “INSOLVENCIA COLOMBIA”.

Esta conducta demuestra que la verdadera intencién detras de la solicitud de registro
de un signo extenso es obtener autorizacion para utilizar una version abreviada que
ya esta en uso y que se asemeja peligrosamente a nuestro signo distintivo, generando
confusién en el publico y afectando nuestros derechos marcarios. Es evidente, por
tanto, que existe un propésito de aprovechamiento indebido del posicionamiento
comercial y reputacional construido por nuestra marca.

(..)

El uso conjunto de dos signos tan cercanos en sonido y estructura para productos o
servicios similares:

1. Induce al error al pablico consumidor sobre el origen empresarial o la relacion entre
ambas marcas.

2. Genera un riesgo de dilucion de la distintividad y del prestigio ya adquirido por la
marca “INSOLVENCIA COLOMBIA”.

3. Afecta los derechos exclusivos derivados del uso y/o del registro previo de mi marca.

(..

ARGUMENTO 3: segun el Articulo 137 Decision 486 de la Comunidad Andina -
Indicios de competencia desleal, en este caso hay serios indicios de la voluntad del
tercero interesado en registrar la marca en ejercer competencia desleal, nos
motivamos con lo siguiente:

1. Mediante una organizacion asociada al tema de insolvencia se les solicito contacto,
a lo cual ellos nunca dieron respuesta,

2. Mediante sus redes sociales de manera escrita a ellos se les ha solicitado dialogar
para solucionar de una manera pacifica este conflicto, ante lo cual, también guardaron
silencio.

(..

La seriedad de esta oposicion debe ser valorada por esta Superintendencia en el
contexto del reconocimiento y la trayectoria que ha construido nuestra marca
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“INSOLVENCIA COLOMBIA” en el mercado nacional. Gracias a nuestro buen nombre,
reputacién empresarial y la calidad del servicio que prestamos, actualmente:

» Generamos empleo formal para mas de veinte (20) personas bajo contratos laborales
gue cumplen plenamente con la normatividad laboral colombiana.

» Contamos con una presencia consolidada en el entorno digital, con més de cien mil
(100.000) visitas mensuales en nuestros activos digitales, incluyendo pagina web y
redes sociales, lo cual refleja un alto grado de posicionamiento y confianza por parte
del publico consumidor.

Estos hechos demuestran que nuestra marca ha alcanzado un nivel significativo de
reconocimiento y aceptacién en el mercado, lo que debe ser protegido de cualquier
intento de imitacion, aprovechamiento indebido o generacion de confusion por parte
de terceros que pretenden registrar signos similares, afectando nuestros derechos y
reputaciéon”.

Que dentro del término concedido para tal efecto, ESTEBAN ZULUAGA ROJO, dio
respuesta a la oposicién presentada argumentando lo siguiente:

“Aunque el opositor no presenta argumentos solidos que den cuenta del porqué
considera que la marca INSOLVENTES SERVICIO LEGAL COLOMBIA en clase 45
resulta engafiosa, Unicamente menciona que lo que se busca es proteger una marca
gue no se utiliza de esa forma en el mercado, lo cual, ademas de carecer de
fundamento juridico, no se logra demostrar de ninguna manera.

Ademas de lo anterior, es claro que la proteccion que se busca con el registro de una
marca no obedece a como se esté utilizando un signo distintivo en el mercado, pues
al concederse un registro el titular tiene tres afios para usarlo por lo que el Despacho
debe analizar es el registro de la marca solicitada y no de cualquier otra que quiera
hacer ver el opositor con el fin de demostrar un supuesto engafio inexistente.

(..)

El opositor insiste en mencionar a lo largo de su escrito que la marca solicitada es
INSOLVENTES COLOMBIA lo cual no es cierto, ya que, como se puede observar en
la denominacion del signo y su grafico, la marca que se pretende es INSOLVENTES
SERVICIO LEGAL COLOMBIA, la cual es diferente tanto al signo que menciona es
usado por mi mandante, como a su marca INSOLVENCIA COLOMBIA la cual ademas
de que es totalmente débil, presenta diferencias con relacion al signo pretendido.

De esta manera, el opositor afade la imagen de Google a través de la cual digita la
expresion INSOLVENTES COLOMBIA y entre los primeros anuncios, aparece la
pagina y marca de nuestro cliente, aduciendo que se encuentra pautando en esa
pagina con su marca, lo cual ademas de que no verificarse, tampoco es objeto de esta
instancia, ya que la palabra INSOLVENCIA es tan comuUn para asesoria juridica, que
evidentemente una gran cantidad de paginas que prestan este servicio incluiran en
sus denominaciones incluso pautas, dicha expresion.

Antes de referirnos a este punto, es preciso referirnos a dos cuestiones; pese a que la
marca solicitada es de tipo mixta, es claro que la comparacion debe hacerse desde el
aspecto nominativo por ser este el mas relevante en ambos casos, sin dejar de lado,
claro, la comparacién visual y gréafica, la cual, también resulta determinante para
conceder el registro de la expresion INSOLVENTES SERVICIO LEGAL COLOMBIA
como marca para distinguir servicios de la clase 45 de la Clasificacidn y; el opositor
ignora un hecho sumamente importante, consistente en la naturaleza de las
expresiones en conflicto. Si bien, sostiene que las expresiones SERVICIO LEGAL no
son suficientes para aportar distintividad a la una frente a la otra, el opositor NO
fundamenta esta afirmacion en ningun razonamiento, olvidando que, primero, en la
comparacion realizada sobre signos distintivos, ha de ser realizada una vision de
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conjunto, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su
unidad fonética o grafica; y segundo, el observante omite una situacion plenamente
relevante respecto de la caracteristica de la expresion INSOLVENCIA y COLOMBIA
consistente en ser descriptiva y de uso comuin para la reivindicacion de los servicios
pretendidos, asi como para servicios conexos. Asi, en su exposicion, el opositor olvido
mencionar que la expresion INSOLVENCIA es también descriptiva de los servicios que
se pretenden reivindicar.

(..

De la lectura, es claro que la palabra INSOLVENCIA es una expresién débil y
descriptiva que hace alusién al servicio juridico que presta el titular del registro
marcario, como se observa, la marca opositora coexiste con signos como TU
INSOLVENCIA, MC NSOLVENCIA, INSOLVENCIA SOLUCIONES JURIDICAS, las
cuales a pesar de compartir la expresiéon INSOLVENCIA pueden coexistir por los
elementos adicionales que contienen. Elementos que en el presente caso son
evidentes en la marca mixta solicitada por mi cliente INSOLVENTES SERVICIO
LEGAL COLOMBIA.

Del mismo modo, debe considerar la entidad que en el actual caso, mi cliente solicita
la marca INSOLVENTES y no INSOLVENCIA y aunque evoca un significado similar,
si genera grandes diferencias en el mercado, en especial, por la debilidad de la
expresion INSOLVENCIA.

Ahora bien, se observa que el opositor, en su afan de impedir injustificadamente el
acceso de terceros al mercado mediante la apropiacion de expresiones de uso comun
en relacién con los servicios amparados —tales como INSOLVENCIA o COLOMBIA,
adopt6 una conducta excesivamente restrictiva y carente de fundamento. En efecto,
inmediatamente después de que mi representado solicitara el registro de la marca
mixta INSOLVENTES SERVICIO LEGAL COLOMBIA, el opositor procedi6 a solicitar
la marca nominativa INSOLVENTES COLOMBIA para distinguir servicios de la clase
45 (Expediente SD2025/0047743).

Dicha solicitud no solo evidencia la intencién de apropiarse de elementos integrantes
de la marca previamente solicitada por mi mandante, sino que ademas carece de los
minimos elementos de distintividad, al no estar acompafiada de ningun logotipo ni de
otros rasgos diferenciadores. Como ya se indicé en la oposicion presentada, se trata
de un sigho compuesto exclusivamente por vocablos genéricos, usuales y débiles, que
en modo alguno pueden ser objeto de apropiacién exclusiva.

(..)

En el caso concreto, la expresién INSOLVENCIA de la marca registrada, es descriptiva
y de uso comun para los servicios de la clase solicitada y de clases conexas, pues,
como se demostré muchas marcas la comparte, diferente del término INSOLVENTES
gue solo se encuentra en la marca de mi cliente y en la posterior solicitada de manera
nominativa por el opositor.

Por lo anterior, en caso de presentarse una similitud entre signos, no podran tenerse
en cuenta los vocablos “INSOLVENCIA” “COLOMBIA” para realizar el cotejo marcario,
sino que deberd centrarse en los demas elementos de los cuales estan compuestos,

(..)

En el caso concreto, el distintivo de las marcas en comparacion radica en los
elementos adicionales que las conforman, como el gréfico distintivo de la marca
solicitada y la inclusiobn de todas las expresiones como lo son INSOLVENTES
SERVICIO LEGAL COLOMBIA. Elementos son los que cumplen con la funcién de
individualizar y diferenciar las marcas en el mercado.
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(..)

No estamos de acuerdo con lo mencionado por el opositor y la forma en como realiza
la comparacion fonética y gramatical entre los signos, puesto que, como ya se
demostrg, en el cotejo marcario deben incluirse todas las expresiones que componen
el conjunto marcario del signo, en este caso INSOLVENTES SERVICIO LEGAL
COLOMBIA VS INSOLVENCIA COLOMBIA, se evidencia que no presentan ninguna
relacion, no se pronuncian de forma similar ni coinciden sus raices y/o terminaciones.

(...)

En el presente caso, el opositor descompone el signo solicitado con el fin de sostener
gue los signos en cotejo son confundibles por compartir ciertos vocablos, lo cual
resulta errado. Si bien la marca solicitada contiene dentro de su denominacion el
término “INSOLVENTES" y la expresion geografica “COLOMBIA”, ello no puede llevar
a concluir que existe riesgo de confusién con la marca oponente, compuesta por los
vocablos “INSOLVENCIA COLOMBIA”. La comparacion marcaria debe realizarse
considerando los signos en su integridad y no fraccionando sus elementos con el
proposito de encontrar similitudes artificiales.

En este sentido, al analizar los signos enfrentados en su conjunto, se evidencian
notorias diferencias de orden fonético, gramatical y conceptual que permiten al
consumidor distinguir con claridad el origen empresarial de cada uno. En efecto, el
signo solicitado INSOLVENTES SERVICIO LEGAL COLOMBIA esta conformado por
cinco palabras, un total de 31 letras y 14 silabas, con terminacién en plural “-TES”. Por
su parte, la marca opositora INSOLVENCIA COLOMBIA esta compuesta Unicamente
por dos palabras, 19 letras y 9 silabas, finalizando en “-CIA”.

(..)

La diferencia entre los vocablos principales de cada signo es sustancial: mientras que
“INSOLVENTES” corresponde a un adjetivo plural que denota a personas en
determinada situacién econdémica, “INSOLVENCIA” es un sustantivo abstracto que
hace referencia a la condicion o estado juridico. Desde el punto de vista fonético, la
terminacion en “-TES” genera un sonido fuerte y claro que contrasta con la terminacién
en “-CIA”, cuya sonoridad es mas suave. Tales variaciones, segun el criterio del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 250-1P-2013, impactan de
forma diferente en la mente del consumidor, descartando la posibilidad de confusion.

Adicionalmente, la marca solicitada incorpora expresiones adicionales vy
diferenciadoras como “SERVICIO LEGAL”, que orienta al consumidor hacia un sector
especifico del mercado, y cuenta con un elemento grafico distintivo que refuerza su
individualizacion. En contraste, la marca oponente carece de dichos elementos
adicionales, reduciéndose a dos vocablos genéricos y de uso comdn.

(..)

En relacion con el argumento expuesto por la sociedad FINANZAS COLOMBIA S.A.S.,
en el sentido de que existirian indicios de mala fe y competencia desleal por parte de
mi representado, es preciso aclarar que las afirmaciones del opositor carecen de
sustento factico y probatorio.

El opositor afirma que solicité contacto con mi mandante y que remitié un mensaje a
través de la red social Instagram, adjuntando como prueba un pantallazo de dicha
comunicacion. Sin embargo, de la misma imagen allegada por la contraparte se
evidencia de manera clara que el signo utilizado por mi cliente corresponde a
“INSOLVENTES COLOMBIA”, y no a la expresion “INSOLVENCIA COLOMBIA” como
errébneamente lo sostiene el opositor. Asimismo, debe resaltarse que la marca
efectivamente solicitada por mi representado es INSOLVENTES SERVICIO LEGAL
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COLOMBIA (mixta), lo cual configura una diferencia sustancial frente al signo citado
por la parte opositora.

Lo anterior permite concluir que no existe prueba alguna que demuestre actos de
competencia desleal, ni mucho menos mala fe, por parte de mi cliente, quien lo Unico
gue ha buscado es proteger un signo distintivo y diferenciador que identifica los
servicios de insolvencia que ofrece en el mercado colombiano.

Por tanto, la alegacién de la contraparte sobre presuntos actos de mala fe resulta
infundada, pues se limita a interpretaciones subjetivas sin respaldo juridico ni
probatorio. La actuacién de mi cliente se enmarca dentro de la buena fe, toda vez que
procedié a solicitar el registro de un signo marcario mixto, con elementos
denominativos y gréficos diferenciadores, cumpliendo con los requisitos previstos en
la normativa comunitaria y nacional en materia de propiedad industrial.

Adicionalmente, es importante precisar que las alegaciones de la parte opositora sobre
supuestos actos de competencia desleal carecen de relacién con el presente tramite
de registrabilidad. Tales cuestiones corresponden a un ambito procesal distinto y no
pueden ser valoradas dentro de este escenario administrativo, cuyo objeto es
determinar si el signo solicitado cumple con los requisitos de distintividad previstos en
la Decision 486”.

Que para decidir acerca de la solicitud de registro marcario de la referencia, esta Oficina
procedera a realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta todos los
argumentos que hayan sido planteados, asi como las pruebas presentadas por las partes.
Lo anterior, en atencion a lo previsto en los articulos 146, 148 y 150 de la Decisién 486
de la Comisioén de la Comunidad Andina. Adicionalmente, el estudio del presente tramite
administrativo puede comprender asuntos que aparezcan con ocasion de la realizacion
del examen de registrabilidad.

Causales de irregistrabilidad en estudio
Literal i) del articulo 135 de la Decisién 486
No podran registrarse como marcas los signos que:

i) puedan engafar a los medios comerciales o al publico, en particular sobre la
procedencia geogréfica, la naturaleza, el modo de fabricacion, las caracteristicas,
cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate.

Concepto de lanorma

Debe entenderse que existe engafio cuando el signo genera en la mente del consumidor
una distorsion de la realidad respecto de las caracteristicas del producto o servicio
distinguido, siendo entonces necesario proceder a la proteccion del interés general del
publico consumidor negando la proteccién sobre este tipo de conjuntos marcarios.?

Asi las cosas, para determinar si una marca es engafosa, es preciso relacionar el signo
solicitado con los productos o servicios a distinguir, apreciar esta relacion que surge entre
el signo y los productos o servicios, para concluir si la informacion otorgada por la marca
genera algun tipo de incongruencia o engafio que pueda afectar al consumidor. Es decir,
se pretende que el consumidor confie en que la informacién que le proporciona la marca
sea correcta y no lo induzca a error sobre la calidad, composicién, procedencia o aptitud
para el empleo de los productos o servicios que va a consumir.

2TJCA, Proceso N°35-1P- 98.
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En consecuencia, la marca sera engafiosa cuando informe una cantidad o una naturaleza
gue no posee pero que sea precisamente la que atrae al consumidor. Por lo tanto, sera
entonces fundamental ubicar muy bien el tipo de producto al que se aplica la marca para
lograr identificar cual o cudles son las caracteristicas que inciden en su calidad y por las
cuales el consumidor lo adquiere.

Literal a) del articulo 136 de la Decisién 486

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

a) sean idénticos 0 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 confusién
o de asociacion.

Concepto de lanorma

De acuerdo con la disposicion andina citada, para que el registro de una marca sea
negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que
el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero?,
esto es, que sea una reproduccion exacta de éste y no permita ninguna clase de
diferenciacion entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El
segundo supuesto de hecho es la identidad o relacion existente entre los productos o
servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o
registrada®.

3 sLa comparacion, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe
analizarse con una vision de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortogréafica, auditiva e ideologica.

*En la comparacioén, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es
procedente realizar un andlisis simultaneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes
momentos.

*Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas Ultimas es donde se percibe el riesgo de confusién o de
asociacion.

Al realizar la comparacion, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para
el examinador, es determinar cémo el producto o servicio es captado por el piblico consumidor. (...)".

4 A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretacion Prejudicial proferida en el
Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por si mismos la existencia de relacién, vinculacién o conexién entre
productos y/o servicios:

a) El grado de sustitucion (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexién cuando los productos (o servicios)
en cuestion resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podria decidir adquirir uno u otro sin problema alguno,
al ser intercambiables entre si. La sustitucion se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o
servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideracion
el precio de dichos bienes o servicios, sus caracteristicas, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribucién o de
comercializacion, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto
(o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa
facilidad. A modo de ejemplo, tratdndose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anis, el cedrén, la manzanilla, etc., suelen
ser productos sustitutos entre si.

b) La complementariedad entre si de los productos o servicios. Existe conexion cuando el consumo de un producto genera la
necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Asi, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta
complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Asi, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes
(dentifrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto
puede ser el servicio educativo con el material de ensefianza.

c) Laposibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexién
cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podria asumir como razonable que los productos o servicios en cuestion
provienen del mismo empresario. Asi, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua
embotellada.

Pagina 7 de 37

Teléfono en Bogota: 601 592 04 00 - Linea gratuita a nivel nacional: 01 8000 910 165 - fundamental al usar menos
Direccidn: calle 24 No. 7 - 43 local 108, Bogota D.C., Colombia -~ Teléfono: 601 587 00 00 - papel contribuimos con el
wWww.sic.gov.co . medio ambiente

La Superintendencia de Industria y Comercio ofrece los siguientes canales de atencidn: 9 MNuestro aporte es



87
Superintendencia de
Industria y Comercio

Resolucidon N° 26482
Ref. Expediente N° SD2025/0038312
Finalmente, la norma exige que dicha identidad o semejanzay relacion de los signos y de
los productos o servicios identificados por los signos, sea suficiente para generar un riesgo
de confusion o de asociacion, que se entiende debe recaer en los destinatarios de los
productos o servicios, esto es el publico consumidor.

De acuerdo con lo anterior, el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace
gue la marca sea registrable.

Literal f) del articulo 136 de la Decision 486

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

f) Consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de
autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste.

Concepto de lanorma

La causal de irregistrabilidad contenida en el literal f) del articulo 136 de la Decision 486,
pretende impedir el registro como marca de aquellos signos que infrinjan los derechos de
propiedad industrial, como son las patentes o los disefios industriales, asi como también
pretende salvaguardar los derechos de autor que pretendan ser vulnerados.

Derechos de Autor

El derecho de autor es la proteccion que le otorga el Estado al creador de las obras
literarias o artisticas desde el momento de su creacién y por un tiempo determinado.

Es de precisar que desde el momento mismo de la creacion de la obra, se le reconocen a
los autores dos clases de prerrogativas: los derechos morales y los derechos
patrimoniales.

Los derechos morales son derechos personalisimos, inalienables, inembargables,
intransferibles e irrenunciables, que Unicamente pueden estar en cabeza de una persona
natural.

Por el contrario, los derechos patrimoniales son prerrogativas de naturaleza econémico -
patrimonial, a través de las cuales su titular puede controlar los distintos actos de
explotacién a los cuales puede estar sujeta una obra. A diferencia de los derechos
morales, los patrimoniales pueden estar en cabeza de una persona natural o juridica, bajo
el entendido, que en el evento de que el titular de tales derechos no sea el autor de la
obra, debera mediar la autorizacién expresa del mismo.

En efecto, es de recordar que el articulo 183 de la Ley 23 de 1982 (modificado por el
articulo 30 de la ley 1450 de 2011), establece que la cesidn de los derechos patrimoniales
de autor debe efectuarse por escrito:

“Los derechos patrimoniales de autor o conexos pueden transferirse por acto entre vivos,
guedando limitada dicha transferencia a las modalidades de explotacién previstas y al
tiempo y ambito territorial que se determinen contractualmente. La falta de mencion del
tiempo limita la transferencia a cinco (5) afos, y la del ambito territorial, al pais en el que se
realice la transferencia.

Los actos o contratos por los cuales se transfieren, parcial o totalmente, los derechos
patrimoniales de autor o conexos deberan constar por escrito como condicién de validez.
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Todo acto por el cual se enajene, transfiera, cambie o limite el dominio sobre el derecho de
autor, o los derechos conexos, asi como cualquier otro acto o contrato que implique
exclusividad, debera ser inscrito en el Registro Nacional del Derecho de Autor, para efectos
de publicidad y oponibilidad ante terceros.

Serd inexistente toda estipulacién en virtud de la cual el autor transfiera de modo general o
indeterminable la produccion futura, o se obligue a restringir su produccion intelectual o a no
producir”. (Subrayado nuestro)

De otro lado, la Decision 351, define como obra “toda creacién intelectual original de
naturaleza artistica, cientifica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en
cualquier forma”.

De la anterior definicion se desprende que las obras deben cumplir con los siguientes
requisitos:

1. Que se trate de una creacién intelectual; es decir, que sea el producto del ingenio
y de la capacidad humana.

2. Que sea original. La originalidad no puede confundirse con la novedad de la obra;
la originalidad se constituye en el sello personal que el autor imprime en su obra y
gue la hace Unica.

3. Que sean de caracter literario o artistico, esto se refiere a la forma de expresion de
la obra, es decir, del lenguaje utilizado.

4. Que sea susceptible de ser divulgada o reproducida por cualquier medio conocido
0 por conocer.

A juicio de esta Direccion, para aplicar la causal de irregistrabilidad contemplada en el
literal f) del articulo 136 de la Decision 486 es necesario, en primer lugar, probar la
existencia de la obra sobre cuyos derechos se alegan. Lo anterior, recordandose que la
proteccion de los derechos de autor tiene como titulo originario la creacién intelectual
como tal, sin que se requiera registro alguno.

En adicién a lo anterior, el signo solicitado a registro debera constituirse inequivocamente
en una reproduccion total o parcial de la obra sobre cuyos derechos se alegan.

Derechos de Propiedad Industrial

Otros derechos que pueden resultar infringidos son aquellos que se refieren a bienes en
los cuales puede concurrir una doble proteccion: la marcaria y la de otro bien. Este casi
a nuestro juicio solo puede darse respecto de los disefios industriales, que amparan la
apariencia particular de un producto, Si bien la funcién primordial es de caracter
ornamental, ello no obsta para que en ocasiones esa apariencia cumpla con la funcién
distintiva.

La finalidad de un disefio industrial no es, como se dijo, distinguir el producto de otros
productos en el mercado. En este sentido puede afirmarse que para efectos de su
proteccion, no es relevante el concepto de riesgo de confusion o el riesgo de asociacion,
nociones que no solo involucran el interés particular del titular de la marca, sino el interés
general de los consumidores, que no deben ser inducidos en error sobre la procedencia
empresarial de un determinado producto. Esta consideracion justifica la intervencion
oficiosa de la Administracion para denegar marcas confundibles con otras prioritarias y
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gue los acuerdos entre particulares para permitir la coexistencia marcaria le sean
inoponibles. En el caso de un disefio industrial, se desdibuja el interés del consumidor,
para darle una mayor relevancia al derecho particular del disefiador, lo que justifica que
con su solo consentimiento la Administracién deba permitir que un tercero registre como
marca ese disefio industrial, siempre y cuando reuna los requisitos que para tal efecto
prescribe la Decisién 486°.

En cuanto a los productos o servicios que identificaria la marca solicitada a registro, el
articulo 136 literal f) de la Decision 486, no indica que se requiera una relacion o identidad
entre los productos y servicios que se identificarian con la marca solicitada a registro y el
disefio industrial protegido o la obra protegida por el derecho de autor, simplemente indica
gue no es registrable el signo que infrinja un derecho de propiedad industrial y de autor
sin consentimiento de su titular.

Literal h) del articulo 136 de la Decision 486

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

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

Concepto de lanorma

De acuerdo con la disposicion andina citada, para que el registro de una marca sea
negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que
el signo solicitado se presente como una reproduccion, imitacién, traduccion,
transliteracion o transcripcion, total o parcial de un signo notoriamente conocido,
cualesquiera sean los productos o servicios identificados por los signos.

El segundo supuesto de hecho se refiriere a la capacidad que el uso del signo solicitado
tuviere para generar riesgo de confusién o de asociacion con el titular del signo notorio o
sus productos o servicios, o0 si dicho uso se configurare como un aprovechamiento injusto
de la reputacion del signo notorio o causare una dilucién de su capacidad distintiva, o su
valor comercial o publicitario.

Asi, es necesario determinar el alcance de cada uno de los supuestos contemplados en
la norma a fin de proceder al estudio de la causal de irregistrabilidad en cuestion.

Reproduccién, imitacién, traduccién, transliteracién o transcripcién

La causal de irregistrabilidad en estudio protege al signo notorio frente a actos de

5 METKE MENDEZ, Ricardo. Lecciones de Propiedad Industrial Ill. Primera edicion, 2006. Bogota, Raisbeck, Lara, Rodriguez y Rueda
(Baker & Makenzie), paginas 105-106.
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reproduccion®, imitacion’- traduccién® transliteraciéon® o transcripcion'® total o parcial, que
frente al mismo pretendan efectuarse por parte de terceros.

En cuanto a la comparacion de los signos, cuando uno es notorio la identidad o semejanza
debe ser analizada a la luz de los criterios reiteradamente establecidos por la doctrina y
la jurisprudencia. Asi, es necesario verificar la naturaleza de los signos enfrentados a fin
de determinar la regla comparativa pertinente al caso concreto, teniendo en cuenta
ademas que la calidad de notorio que el signo opositor ostentare y el grado de notoriedad
acreditado frente al mismo, asi como su capacidad distintiva intrinseca, influyen
directamente en la comparacion de las marcas, toda vez que cuando se trata de signos
notorios, el examen comparativo esta revestido de una mayor rigurosidad en atenciéon a
dicha calidad y su especial proteccion.

Signo notorio

La definicion legal del signo notorio se encuentra en el articulo 224 de la Decisién 486 de
la Comision de la Comunidad Andina que establece:

“Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal
en cualquier Pais Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o
el medio por el cual se hubiese hecho conocido”.

De acuerdo con la definicion del Diccionario de la Lengua Espafiola, la caracteristica de
notorio se predica de algo que es publico y sabido por todos, ademas de claro y evidente!l.
En efecto, la calificacién de notorio de un objeto o una persona esta estrechamente ligada
al sentimiento generalizado de que dicho objeto o persona son ampliamente conocidos
por un sector determinado.

Para referirse a un signo notorio es preciso determinar que el uso amplio y generalizado
por parte de su titular se ha traducido en la exteriorizacion de aquel dentro del publico
consumidor, de tal manera que es facilmente reconocido y recordado por el consumidor
gue ha tenido contacto con los productos o servicios identificados por el signo, o por los
consumidores potenciales, es decir aquellos que si bien no han adquirido los productos o
servicios, saben que se ofertan bajo dicho signo y les endilgan alguna calidad o
caracteristica, ya inferida por otro consumidor o gracias a asociaciones derivadas de la
informacion de dichas calidades o caracteristicas dada mediante la amplia y constante
publicidad del signo.

Sector pertinente

6 Reproducir. 1. tr. Volver a producir o producir de nuevo. U. t. c. prnl. 2. tr. Volver a hacer presente lo que antes se dijo y alego. 3. tr.
Sacar copia, en uno o en muchos ejemplares, de una obra de arte, objeto arqueoldgico, texto, etc., por procedimientos calcograficos,
electroliticos, fotolitograficos o mecéanicos y también mediante el vaciado.

“Imitar.(Del lat. imitari).1. tr. Ejecutar algo a ejemplo o semejanza de otra cosa.2. tr. Dicho de una cosa: Parecerse, asemejarse a otra.3.
tr. Hacer o esforzarse por hacer algo lo mismo que otro o segun el estilo de otro. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la
Lengua Espafiola [En linea]. Vigésima Segunda Edicion. Disponible en www.rae.es.

8 Traducir.(Del lat. traducére, hacer pasar de un lugar a otro).1. tr. Expresar en una lengua lo que estéa escrito o se ha expresado antes
en otra.2. tr. Convertir, mudar, trocar.3. tr. Explicar, interpretar. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espafiola
[En linea). Vigésima Segunda Edicién. Disponible en www.rae.es.

9 Transliterar.(De trans- y el lat. littéra, letra).1. tr. Representar los signos de un sistema de escritura mediante los signos de otro.
Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espafiola [En linea]. Vigésima Segunda Edicion. Disponible en www.rae.es.

10 Transcribir. (Del lat. transcribére).1. tr. copiar (Il escribir en una parte lo escrito en otra). 2. tr. transliterar.3. tr. Representar elementos
fonéticos, fonolégicos, Iéxicos o morfolégicos de una lengua o dialecto mediante un sistema de escritura. Tomado de Diccionario de la
Real Academia de la Lengua Espariola [En linea]. Vigésima Segunda Edicién. Disponible en www.rae.es.

11 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espafiola [En linea]. Vigésima Segunda Edicion. Disponible en www.rae.es.
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En concordancia con lo anterior, el articulo 230 de la Decision 486 incluye dentro del
sector pertinente para determinar si un signo es notorio; los siguientes:

“a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se
aplique;

b) las personas que participan en los canales de distribucion o comercializacion del tipo
de productos o servicios a los que se aplique; o

“c) los circulos empresariales que actuan en giros relativos al tipo de establecimiento,
actividad, productos o servicios a los que se aplique”.

Y aflade que:

“para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastara que sea conocido dentro de
cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores”.

Criterios para determinar la notoriedad

A fin de determinar la notoriedad de un signo distintivo segun el mismo sea reconocido
como tal dentro del sector pertinente la Decision 486 establece en su articulo 228 una
serie de criterios que, sin ser taxativos, fijan pautas que guian al examinador en el analisis
de notoriedad, asi:

“Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomara en consideracion entre
otros, los siguientes factores:

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de
cualquier Pais Miembro;

b) la duraciéon, amplitud y extension geogréfica de su utilizacién, dentro o fuera de
cualquier Pais Miembro;

c) la duracién, amplitud y extensién geografica de su promocion, dentro o fuera de
cualquier Pais Miembro, incluyendo la publicidad y la presentacion en ferias, exposiciones
u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los
que se aplique;

d) el valor de toda inversion efectuada para promoverlo, o para promover el
establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya
notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del Pais Miembro en el
gue se pretende la proteccion;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

g) el valor contable del signo como activo empresarial;

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia
del signo en determinado territorio; o,
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i) la existencia de actividades significativas de fabricacion, compras o almacenamiento por
el titular del signo en el Pais Miembro en que se busca proteccion;

J) los aspectos del comercio internacional; o,

k) la existencia y antigliedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo
en el Pais Miembro o en el extranjero”.

De acuerdo con lo anterior, para poder determinar la notoriedad de un signo distintivo, es
preciso que se haya difundido dentro de un territorio y durante un tiempo determinado,
toda vez que la Unica manera de lograr el reconocimiento de un signo distintivo es por
medio de su difusion, lo cual implica la identificacion de un @mbito temporal y territorial.

Por lo demas, resulta importante resaltar que los criterios normativos permiten que las
pruebas aportadas estén referidas a territorio extranjero, pero deben ir dirigidas a
demostrar el conocimiento del signo entre los miembros del sector pertinente de
cualquiera de los paises miembros de la Comunidad Andina.

Prueba de la notoriedad

De conformidad con lo expuesto hasta aca, quien alega notoriedad asume la carga de
probar por los medios probatorios conducentes, pertinentes y Utiles, la calidad de notoria
de la marca de conformidad con la definicion, y criterios ya vistos en los articulos 229, 228
y 230 de la Decisién 486.

Identidad o Semejanza de los sighos

La semejanza de los signos puede derivarse de alguno o todos de los siguientes aspectos:
Conceptual, ortografico, fonético y visual.

ExistirA semejanza conceptual cuando los dos signos evoquen una idea idéntica o
semejante.

La similitud ortografica se presenta por la semejanza de las letras entre los signos a
compararse. La sucesion de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el nimero de
silabas, las raices o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusion.

Por su parte la visual puede ser entendida como ortografica, pero es principalmente
referida a los signos figurativos o esencialmente visibles.

La semejanza fonética se presenta por coincidencia en las raices o terminaciones, y
cuando la silaba tonica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy dificil de
distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para
determinar una posible confusién.

El riesgo de confusion o de asociacion

El riesgo de confusion es la posibilidad de que el consumidor adquiera un producto o
servicio pensando que esta adquiriendo otro (confusion directa), o que adquiera un
producto o servicio pensando que éste tiene un origen empresarial distinto al que
realmente vincula (confusion indirecta).

Por su parte el riesgo de asociacion se presenta cuando a pesar de no existir confusion
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se vincula econdmica o juridicamente a uno y otro oferente de los productos o servicios
identificados por las marcas respectivas.

Aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio

El aprovechamiento injusto del prestigio de una marca notoria se presenta cuando un
competidor hace un uso parasitario de la marca, valiéndose de la imagen positiva que
esta transmite, aunque la accién se realice sobre productos o servicios que no tengan
ningun grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

El uso parasitario esta ligado a la funcion publicitaria de la marca, pero se diferencia del
riesgo de diluciébn en que la finalidad del competidor parasitario es Unicamente un
aprovechamiento de la reputacion, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la
capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.

Dilucién de la fuerza distintiva del signo notorio

Sobre este tema el Tribunal de Justicia Andino ha dicho!? que el riesgo de dilucién se
presenta cuando el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la
altisima capacidad distintiva y la percepcién o imagen positiva que el consumidor tiene del
signo notoriamente conocido, aunque se use para productos o servicios que no tengan
ningun grado de conexidad con los cuales ampara el signo notoriamente conocido.

La posibilidad de diluciéon de la fuerza distintiva existe en aquellos signos que son
intrinsecamente distintivos, siendo un factor para considerar que sean unicos en el registro
de la propiedad industrial, es decir que no hay un signo igual registrado en relacién con
ningun otro tipo de productos o servicios. En tal caso, de concederse un signo parecido al
notorio, ese caracter de exclusividad que tenia el signo notorio en el registro podria
perderse.

Al respecto sefala el autor F.G. JACOBS: “La esencia de la dilucién en este sentido
clasico es que la difuminacion del caracter distintivo de la marca implica que ésta ya no
provoca la asociacion inmediata con los productos para los que esta registrada y es usada.
Asi pues, citando de nuevo a Schechter, «por ejemplo, si se autorizan restaurantes Rolls
Royce, cafeterias Rolls Royce, pantalones Rolls Royce y caramelos Rolls Royce, en diez
afos ya no existira la marca Rolls Royce»'?”.

Es importante mencionar que la jurisprudencia norteamericana ha tratado el tema de la
dilucion de signos con un alto grado de notoriedad, especificando dos variantes de dicha
situacion, la dilucion por empafiamiento y la dilucién por degradacién, explicando estos
dos conceptos de forma grafica, tal y como se transcribe a continuacion:

“(...) Suponga que un restaurante de lujo se llama “Tiffany”. Existe muy poco riesgo que
el publico consumidor considere pensar que esta celebrando negocios con una seccion
de las tiendas de joyas “Tiffany” si estos [es decir el publico] se vuelven clientes regulares
del restaurante. Pero, cuando los consumidores ven al lado el nombre “Tiffany” ellos
puede que piensen tanto en el restaurante como la joyeria, y si es el caso la eficacia del
nombre en identificar la tienda se vera deteriorada. Los consumidores tendran que pensar
mucho mas — incurrir como si fuese un mayor costo de imaginacién — en reconocer el

2Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 108 IP-2006 marca KRISTAL ESSENCE

3CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL. S.R. F.G. JACOBS presentadas el 10 de julio de 2003 (1) Asunto C-408/01 Adidas-
Salomén AG and Adidas Benelux BV contra Fitnessworld Trading Ltd.
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nombre como el nombre de la tienda...][...Asi que “blurring” [empafiamiento] es una forma
de diluciéon.” (TY Inc. V. Ruth Perryman; 2002)”

“(...) Ahora suponga que el restaurante que adopta el nombre “Tiffany” es en realidad un
local de striptease. Nuevamente y sin duda con mayor certeza que en el caso previo, los
consumidores no pensaran que hay relacién de propiedad entre el local de striptease y la
tienda de joyas. Pero debido a la inveterada tendencia de la mente humana en proceder
por asociacion, cada vez que piensen en la palabra “Tiffany” su imagen de la tienda lujosa
se vera degradada por la asociacion de la palabra con el local de striptease.*”

Cabe destacar el pronunciamiento que sobre este punto ha efectuado el Abogado General
del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, el sefior Niilo Jaaskinen:

“Tanto en derecho comunitario como en los Estados Unidos, el concepto de proteccion
frente a la dilucion se refiere especificamente a dos fenébmenos:

Proteccion frente a la difuminacion y frente al deterioro. La proteccion frente a la
difuminacion (o dilucién en sentido estricto) se da contra los usos que entrafian el riesgo
de que la marca pierda su caracter distintivo y, con él, su valor. La proteccion frente al
deterioro significa proteccion contra usos que ponen en peligro la proteccion de la
marcal®”,

Aprovechamiento del valor comercial o publicitario del signo notorio

Se presenta un aprovechamiento del valor comercial o publicitario de la marca notoria,
cuando un tercero a fin de ahorrar los gastos de posicionamiento de su propia marca,
utiliza un signo semejante o idéntico, en relacién con productos y/o servicios distintos a
los que vienen siendo protegidos por la marca notoria, buscando que se transfiera a sus
productos y/o servicios la imagen y el mensaje positivo de la misma.

Al respecto la Tercera Sala de Recurso de la EUIPO ha sostenido:

“La capacidad de una marca renombrada de trasladar la imagen determinada de un
producto o servicio a otro producto o servicio confiere a terceras personas un interés por
aprovecharse del valor comercial de tal renombre, en la medida en que esta utilizacion de
la marca renombrada para productos o servicios diferentes para facilitar la promocion
comercial de éstos”.

Articulo 137 de la Decision 486

El articulo 137 de la Decisidén 486 de la Comisién de la Comunidad Andina sefiala que
“cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir
gue un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de
competencia desleal, podra denegar dicho registro”.

Concepto de lanorma

El ordenamiento andino de propiedad industrial propugna por el disfrute de los derechos
de manera sana, leal y transparente. En tal sentido, esta causal de irregistrabilidad se
consagra con la finalidad de salvaguardar el desenvolvimiento honesto y transparente en
el mercado y, para esto, trata de evitar que el registro de un signo como marca se use

“4TY Inc. v. Ruth Perryman; 2002

15Asunto C-323/09 Interflora Inc Interflora British Unit contra Marks & Spencer plc Flowers Directs Online Limited.
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para ejecutar un acto de competencia desleal e impedir que se utilicen de mala fe las
plataformas juridicas de concesién de derechos marcarios.

El presupuesto de aplicaciéon de la causal se sustenta en la Clausula General de
Competencia establecida en el articulo 7 de la Ley 256 de 1996, que dispone:

“PROHIBICION GENERAL. Quedan prohibidos los actos de competencia desleal.
Los participantes en el mercado deben respetar en todas sus actuaciones el
principio de la buena fe comercial.

En concordancia con lo establecido por el numeral 20. del articulo 10 bis del
Convenio de Paris, aprobado mediante Ley 178 de 1994, se considera que
constituye competencia desleal, todo acto o hecho que se realice en el mercado
con fines concurrenciales, cuando resulte contrario a las sanas costumbres
mercantiles, al principio de la buena fe comercial, a los usos honestos en materia
industrial o comercial, o bien cuando esté encaminado a afectar o afecte la libertad
de decision del comprador o consumidor, o el funcionamiento concurrencial del
mercado”.

Por su parte el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina refiere a la causal consagrada
en el articulo 137 de la Decision 486 en los siguientes términos:

“(...) La anterior causal de irregistrabilidad se consagra con la finalidad de
salvaguardar el desenvolvimiento honesto y transparente en el mercado y, para
esto, trata de evitar que el registro de un signo como marca se use para ejecutar
un acto de competencia desleal.

Por lo tanto, en el marco de los grupos de actos de competencia desleal arriba
tratados, la autoridad nacional competente deberéa establecer si el registro solicitado
puede perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. El primer
grupo de actos, "actos de competencia desleal por confusion”, es el mas
emblematico en relacién con el registro de un signo como marca, esto es cuando
un competidor solicita el registro con la finalidad de generar confusion en el
mercado como tal y, por lo tanto, de causar dafio a otro competidor, estaremos en
frente de la causal anotada.

(...) Por "indicio razonable" se debe entender todo hecho, acto u omision del cual,
por via de la inferencia logica, pueda derivarse una gran probabilidad de que el
registro cuestionado se solicitd con el animo de aprovechar toda la carga
econdmica, de penetracion en el mercado y de calidad de los productos y servicios
gue conlleva el signo solicitado para registro”.

En este orden de ideas, a la corte consultante le sera de gran utilidad analizar entre
otros factores el conocimiento previo que tuviera el solicitante del signo idéntico o
similar, lo que se podria concretar con compras realizadas del producto,
Importaciones, o visitas a los sitios web de la marca; inclusive este conocimiento
previo podria inferirse de la participacion de los productos amparados por esa marca
en espectaculos de alto impacto masivo mundial, como un mundial de fatbol, unos
juegos olimpicos, conciertos televisados, entre otros. Esto tiene su razén de ser en
la facilidad con que el mundo de la informacion genera datos al instante y al detalle
para la generalidad de la poblacién vy, por lo tanto, el conocimiento de los productos
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y servicios es de muy facil acceso, inclusive en paises donde no se han ingresado
empresarialmentel6”.

De acuerdo con lo anterior, se puede sefalar que para que estemos en presencia de
indicios de un acto de competencia desleal que impida el registro de una marca, se deben
presentar los siguientes presupuestos:

a) Debe haber indicios razonables de que la solicitud se relaciona con un acto de
competencia desleal y por tanto,

b) Dichos indicios deben permitir inferir con claridad que el registro se solicitd para
perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. Esto significa que debe
existir una relacién causal entre la solicitud del registro y el actual o potencial acto de
competencia desleal.

Asi las cosas, el articulo 137 contiene una causal de irregistrabilidad de naturaleza
preventiva, que tiene por objeto evitar que el acto administrativo que concede el registro
de una marca legitime a su titular para la comisién de un acto de competencia desleal
debido al monopolio que otorga el registro marcario.

Notese que la marca cumple diversas funciones en el mercado; a saber,

Diferencia los productos y servicios que se ofertan

Es indicadora de la procedencia empresarial

Indica la calidad del producto o servicio que identifica.
Concentra el Good Will del titular de la marca.

Sirve de medio para publicitar los productos o servicios

PO T®

Asi, las marcas sirven como un mecanismo de proteccién al consumidor a través de sus
funciones distintiva, de identificacién de origen de los bienes y servicios, de garantia de
calidad, evitando que se genere en el mercado engafio o confusion por equivocadas
apreciaciones respecto de los productos y servicios protegidos.t’

En tal sentido, las marcas presentan una faceta positiva, que implica para su titular el
derecho de uso exclusivo de su signo de manera directa o bien, la autorizacion de uso a
terceros (licenciamiento); una faceta negativa, que supone la potestad de prohibir a
terceros el uso no autorizado del signo o bien de solicitar el resarcimiento del dafio
causado por la ejecuciéon de tal conducta; y una faceta informativa, comoquiera que
permite a los consumidores determinar el origen empresarial de los productos o servicios,
e inferir a partir de ello la calidad de los mismos, derivado del vinculo surgido entre la
calidad de los productos o servicios y un origen empresarial determinado. En otras
palabras, la faceta informativa de las marcas permite a los consumidores adelantar un
ejercicio de asociacion comercial y por tanto facilitan la toma de decisiones relacionadas
con la adquisicién de productos o la contratacion de servicios.

De manera que, si la concesién de una marca legitima al titular para usar de manera
excluyente su signo, esta Oficina, al momento de adelantar el examen de registrabilidad
de una solicitud de registro, debe observar si existen indicios razonables para inferir que,
con la solicitud de registro, que en caso de ser exitosa otorgara un derecho de exclusiva
para su titular, se va a perpetrar, consolidar o facilitar un acto de competencia desleal.

16 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 279-IP-2015.
17 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 72-1P-2020.
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Al respecto, este Despacho a la luz de lo establecido en el articulo 137 de la Decision 486
de la Comision de la Comunidad Andina, no necesitaria concluir la existencia del acto de
competencia desleal, cuestion que queda relegada a la Autoridad Nacional Competente,
pues se entiende que el indicio razonable del que se pueda inferir la posible comision de
un acto de competencia desleal es algo de menor envergadura que el acto de
competencia desleal plenamente probado.

Debe destacarse que la Delegatura de Propiedad Industrial, como Oficina Nacional
Competente para la administracion del Sistema Nacional de Propiedad Industrial, esta
facultada por esta norma para negar un registro de marca, si de manera oficiosa o a
solicitud de parte, considera que hay indicios razonables que con la solicitud de registro
se pretende perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

Las causales de irregistrabilidad de una marca estan establecidas en los articulos 134 y
siguientes de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina. Con ellas se busca
impedir que accedan al registro de una marca signos que afecten derechos de terceros,
0 que carezcan de los atributos intrinsecos para hacerlo, por no cumplir una funcién
marcaria o ser engafosos o no distintivos.

Es esencial para el sistema marcario que los empresarios actien de buena fe, principio
gue es basico en el ordenamiento comunitario y no tiene excepciones ya que es exigible
a todo sujeto de derecho.

La buena fe “es concebida como la conviccion o conciencia de no perjudicar a otro o de
no defraudar la ley™8. Por eso es necesario que los solicitantes de marcas obren de buena
fe para que el derecho se conceda ya que se debe denegar el registro de una marca
cuando la misma se obtenga de mala fe a través de una conducta fraudulenta, como
sostiene el Tribunal de Justicia en los siguientes términos:

“(...) En el régimen andino, la sancion de la mala fe por la via de la declaracion de
nulidad del acto administrativo de registro se estableci6 con la Decision 344, empero,
el Tribunal ha expresado que aunque en la Decision 313 no se consagro la mala fe
como causal de nulidad del registro, la buena fe es un principio general del derecho
y, por lo tanto, la mala fe en dicho ambito normativo también seria causal de nulidad.
El literal c) del articulo 113 de la Decision 344 impide la subsistencia de un registro
de marca que, no obstante su apariencia de legalidad, haya sido obtenido infringiendo
elementales principios de comportamiento en la vida comercial (numeral 1) o, que
tienda a la desviacion de la funcion o propésito del derecho subjetivo concretado en
el registro de una marca (numeral 2°)%°. De igual forma, el articulo 172 de la Decisién
486 de la Comision de la Comunidad Andina, actualmente en vigencia, contempla
como causal de nulidad de un registro de marca la “mala fe”. Pues, en efecto, como
lo ha sefialado la jurisprudencia de este Tribunal, “la buena fe es un principio general
de derecho que debe gobernar todas las actuaciones en el ambito comunitario, de
manera que el Juez Nacional al analizar el caso bajo estudio debe determinar si la
actuacion se surtié de buena fe o mala fe y en consecuencia establecer la nulidad del
registro de marca.” (Proceso 109-1P2007, publicado en la G.O.A.C. N° 1581, de 4 de
febrero de 2008, marca: LOMA'S (mixta).

Conforme a lo anterior, si procede la sancion de la mala fe a través de la declaracién
de nulidad del acto administrativo por el cual se obtuvo el registro, a contrario sensu,
se puede denegar un registro cuando éste se intente a través de esta conducta
fraudulenta, propiciando una conducta leal y honesta por parte de quien solicita el

18 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 12-1P-2015.

19 “Esta norma implicitamente pretende castigar a quien, abusando de la credibilidad y confianza del titular de la marca, la registra en
cualquier otro Pais Miembro subrepticiamente, sin el conocimiento del titular en el extranjero, tipificAndose asi la figura de la
competencia desleal”.
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registro del signo, en tanto que debe protegerse no soélo al titular de la marca
registrada, sino al publico en general, consumidor de los bienes y servicios.

En consecuencia, es necesario que el solicitante de un registro de marca haya obrado
de buena fe al momento de solicitar el registro. Lo contrario supone las siguientes
consecuencias:

1. Desconocer el derecho de prelacién obtenido por la presentacion de su solicitud de
registro;

2. Denegar el registro en atencioén a la causal contenida en el articulo 136 literal d) de
la Decision 486; o,

3. Sancionar con la nulidad el registro obtenido de mala fe2°".

Entonces, es claro que la mala fe no es un tema que deba ser ventilado Unicamente ante
el 6rgano judicial encargado de estudiar la nulidad de los registros de marcas, sino que
también es un asunto que debe ser de especial atencion en las instancias administrativas,
pues su violacion no solo afecta el derecho de terceros, sino que pone en riesgo el interés
del publico.

Acervo probatorio
La sociedad opositora aporté los siguientes elementos de prueba:

1. Capturas de pantalla de los perfiles en redes sociales denominados “Insolvencia
Colombia™

1.1 Captura de pantalla del perfil denominado insolvenciacolombia en Instagram.

1.2 Captura de pantalla del perfil denominado insolvenciacolombia en Facebook.

1.3 Captura de pantalla del perfil denominado insolvenciacolombia en YouTube.

1.4 Captura de pantalla del perfil denominado insolvenciacolombia en X.

1.5 Captura de pantalla del perfil denominado IFI Inteligencia Financiera e Insolvencia
Colombia en LinkedIn.

2. Capturas de pantalla de la pagina web insolvenciacolombia.com

3. Certificado de existencia y representacion legal de la sociedad FINANZAS COLOMBIA
SAS

Pruebas rechazadas

Esta Direccion observa que la sociedad FINANZAS COLOMBIA S.A.S. allego al expediente
certificados de registro y de transferencia de las marcas “INSOLVENCIA COLOMBIA” en
clases 36 y 45, certificaciones de la SIC sobre el estado de dichos registros.

De acuerdo con lo anterior, se consideran superfluas las pruebas presentadas por la
sociedad FINANZAS COLOMBIA S.A.S., pues se consideran innecesarios para verificar
informacion que ya tiene esta Direccion y que ademas esta relacionada con documentos
de naturaleza publica, los cuales pueden ser consultados y descargados a través del
Sistema de Informacion de la Propiedad Industrial- SIPI ingresando al expediente del
signo respectivo, en cada caso.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

20 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Proceso 12-1P-2015.

Pagina 19 de 37

Teléfono en Bogota: 601 592 04 00 - Linea gratuita a nivel nacional: 01 8000 910 165 - fundamental al usar menos
Direccidn: calle 24 No. 7 - 43 local 108, Bogota D.C., Colombia - Teléfono: 601 587 00 00 - papel contribuimos con el
WWW.SiC.gov.co - medio ambiente

La Superintendencia de Industria y Comercio ofrece los siguientes canales de atencidn: 9 MNuestro aporte es



Superintendencia de
Industria y Comercio

Resolucidon N° 26482
Ref. Expediente N° SD2025/0038312

Andlisis de la causal de irregistrabilidad establecida en el Literal i) del articulo 135
de la Decision 486

El signo solicitado a registro es:

Signo solicitado

INSOLVENTES
SERVICIO LEGAL
COLOMBIA

INSOLVENTES SERVICIO LEGAL
COLOMBIA

El signo solicitado es de naturaleza mixta, esta conformado por un circulo que contiene la
representacion de una figura humana con una balanza en una mano y dos bolsas con
signos monetarios, junto con una flecha ascendente ubicada en la parte inferior del disefio.
Debajo del elemento grafico se encuentran las expresiones “INSOLVENTES”, “SERVICIO
LEGAL” y “COLOMBIA”, dispuestas en tres lineas consecutivas en tipografia de trazo
uniforme.

El cual pretende identificar los siguientes productos y/o servicios de la Clasificacion
Internacional de Niza:

45: Asesoramiento y asistencia legal en relacién con asuntos financieros.

El literal i) del articulo 135 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina,
establece la irregistrabilidad de los signos que “puedan engafar a los medios comerciales
o al publico, en particular sobre la procedencia geografica, la naturaleza, el modo de
fabricacion, las caracteristicas, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o
servicios de que se trate”.

El Tribunal ha sefalado al respecto que:

“Se trata de una prohibicion de caracter general que se configura con la posibilidad de
gue el signo induzca a engafo, sin necesidad de que éste se produzca efectivamente.
La citada prohibicibn se desarrolla a través de una enumeracion exhaustiva de
supuestos que tiene en comun el motivo que impide su registro, cual es que el signo
engafioso cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que, en lugar de
indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de
calidad, induce a engafio en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o
al publico consumidor o usuario, y, de este modo enturbia el mercado?'”.

Teniendo en cuenta lo anterior, incurre en la prohibicién de registro, el signo que, en su
totalidad, o uno de sus elementos, sea capaz de provocar en la mente del consumidor una
distorsion de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus caracteristicas,
procedencia geografica, modo de fabricacion, aptitud para su empleo u otras
informaciones que induzcan al publico a error.

21 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso N° 82-1P-2002
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En el presente caso, esta Direccion considera que el signo solicitado a registro no incurre
en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal i) del articulo 135 de la Decision 486
de la Comunidad Andina. Nétese que, si bien la sociedad opositora sefiala esta causal en
Su escrito de oposicion, no presentd mayores argumentos encaminados a demostrar que
el signo solicitado a registro fuera engafoso, en los términos anteriormente expuestos.

Por el contrario, el signo solicitado no contiene afirmaciones objetivas y categoricas que
puedan ser verificadas o refutadas, sino que se trata de un signo compuesto
principalmente de expresiones evocativas de los servicios que pretende distinguir.

En este sentido, el signo solicitado se ajusta a las condiciones de veracidad exigidas en
el trafico mercantil, y su uso no genera una percepciéon errénea sobre los productos que
pretende identificar.

Asi, se entiende que no prospera la causal planteada por la opositora, toda vez que el
signo solicitado no atenta contra las condiciones de veracidad impuestas en el trafico
mercantil y no informa necesariamente a los consumidores erroneamente sobre los
articulos con ella distinguidos

Andlisis de la causal de irreqgistrabilidad establecida en el Literal a) del articulo 136
de la Decision 486

Confundibilidad con marcas previamente registradas

Las marcas opositoras son las siguientes:

Tipo Signo Titular Expediente Niza Clase Tramite Estado Vigencia

L INSOLVENCIA FINANZAS . 29 may.
Nominativa COLOMBIA COLOMBIA SAS SD2019/0052698 11 45 Marca Registrada 2030
. FINANZAS . 06 oct.
Mixta INSOLVENCIACOLOMBIA COLOMBIA SAS 16003854 10 36 Marca Registrada 2028

Los signos comparados son los siguientes:

Signo solicitado

INSOLVENTES

SERVICIO LEGAL
COLOMBIA

INSOLVENTES SERVICIO LEGAL
COLOMBIA

El signo solicitado es de naturaleza mixta, esta conformado por un circulo que contiene la
representacion de una figura humana con una balanza en una mano y dos bolsas con
signos monetarios, junto con una flecha ascendente ubicada en la parte inferior del disefio.
Debajo del elemento gréafico se encuentran las expresiones “INSOLVENTES”, “SERVICIO
LEGAL” y “COLOMBIA”, dispuestas en tres lineas consecutivas en tipografia de trazo
uniforme.
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Signos opositores

insolvenciacolombia |

INSOLVENCIA COLOMBIA
INSOLVENCIACOLOMBIA

Los signos opositores son de naturaleza mixta y nominativa. Estando el primero
compuesto por la denominacion insolvenciacolombia escrita en tipografia serif de color
negro, con todas las letras en minuscula y disposicién horizontal. A la derecha del texto
se ubican tres barras verticales de color naranja, de diferentes alturas, que conforman un
elemento gréafico complementario.

Jurisprudencia
Comparacion entre signos mixtos

En cuanto a la comparacion de signos mixtos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina ha reiterado que debe ser tenido en cuenta el elemento predominante en cada
signo, bien sea el grafico o el denominativo.

Si en ambas marcas predomina el elemento denominativo, el cotejo se debe analizar de
acuerdo con las reglas de comparacién para signos nominativos, a saber:

“(iy 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.

(i) 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
diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deporten: deport-e, deport-ivo,
deport-istas, deport6logo.

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 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.

* Por lo general en el lexema esté ubicada la silaba ténica.

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

(iif) 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 cdmo es captada la marca en el
mercado??”.

Por su parte, si el elemento predominante es el grafico, el cotejo obedecera las siguientes
reglas para el cotejo de signos puramente figurativos o gréficos:

“(i) Se debe realizar una comparacion grafica y conceptual, ya que la posibilidad de
confusidn puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o
similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite
en la mente de quien la observe,

(ii) Entre los dos elementos de la marca grafica figurativa, el trazado y el concepto,
la parte conceptual o ideoldgica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan
existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o
concepto e incurrir en el riesgo de confusién,

(i) Si el signo solicitado reivindica colores especificos como parte del componente
gréfico, al efectuar el respectivo andlisis de registrabilidad debera tenerse en cuenta
la combinacién de colores y el grafico que la contiene, puesto que este elemento
podria generar capacidad de diferenciacion del signo solicitado a registro®”.

Finalmente, si al realizar la comparacion se determina que en uno de los signos mixtos
predomina el elemento gréfico frente al denominativo, no habria lugar a la confusién entre
los signos, a no ser que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso
podrian incurrir en riesgo de confusion.

Comparacion entre signos mixtos y nominativos

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado en repetidas ocasiones
en relacion con las reglas de comparacion entre los signos mixtos y denominativos; para ello
establece la importancia de identificar el elemento que prevalece y tiene mayor influencia en
la mente del consumidor, en cuanto a la marca mixta se refiere, si el denominativo o el
gréfico.

Si de la marca mixta predomina el elemento gréafico sobre el denominativo, en principio no
habria confusion entre las marcas, pudiendo coexistir en el mercado, salvo que puedan
suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrian incurrir en riesgo de confusion. Si
en la marca mixta predomina el elemento denominativo, debera realizarse el cotejo de
acuerdo con las reglas para la comparacién entre signos denominativos?*.

2 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretacién Prejudicial. Proceso 78-1P-2019.
2 |bidem

2 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretacion Prejudicial. Proceso IP-14-2019.
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En este punto es importante hacer hincapié frente a la proteccion integral de la marca mixta,
pues esta “es una unidad, en la cual se ha solicitado tanto el registro del elemento nominativo
como el grafico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege
en su integridad y no a sus elementos por separado®”.

El Tribunal ha reiterado 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 definicion son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos
casos se le reconozca prioridad al elemento grafico, teniendo en cuenta su tamafio, color y
colocacion, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento grafico suele ser
de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste
simplemente en un dibujo abstracto®".

Volviendo al cotejo de los signos a comparar, tal como se dijo anteriormente, si en la
marca mixta predomina el elemento denominativo, el cotejo se debe analizar de acuerdo
con las reglas de comparacién para signos nominativos antes mencionadas.

Prevalencia del elemento nominativo

Si en ambas marcas predomina el elemento denominativo, el cotejo se debe analizar de
acuerdo con las reglas de comparacién para signos nominativos, a ser:

“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
gue 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 el mismo lexema (...)

c) Se debe tener en cuenta la silaba tonica de los signos a comparar, ya que, 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 esto indica 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 cdmo es captada la marca en el mercado.

f) Se debe determinar si existe un elemento comun preponderante o relevante en ambos
signos?™”,

Analisis comparativo

Esta Direccion observa que el elemento nominativo del signo solicitado a registro es el
preponderante en su conjunto, por cuanto son las palabras las que causan mayor impacto
en el consumidor por ser aquellas que usaria para pedir los productos y servicios
protegidos con este signo, el elemento denominativo es el que tiene un grado de
recordaciéon mas alto en la mente de consumidor y puede ser asociado a los productos y
servicios que identifica, en mayor medida que el elemento grafico. Asi las cosas, y teniendo

% Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretacién Prejudicial. Proceso IP-56 de 2003.
% Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretacién Prejudicial. Proceso IP-26 de 1998.

27 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretacién Prejudicial. Proceso 127-1P-2016
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en cuenta la naturaleza de los signos opositores, corresponde realizar el estudio de
conformidad con las reglas de cotejo para signos nominativos.

En este orden de ideas, esta Direccion encuentra que los signos bajo analisis se componen
de expresiones de uso comun en la Clase 45 solicitada. Notese que la expresion
“INSOLVENCIA” se encuentra incorporada en siete signos actualmente registrados en la
Clase 4528 solicitada y con oposicion, por lo cual es posible determinar que se trata de una
expresion de uso comun en dicha Clase. Si bien es cierto que el signo solicitado hace uso
de la expresion “Insolventes”, ambas expresiones poseen el mismo significado consistente
en la incapacidad de pagar una deuda, por lo cual su concepto, en esencia, es el mismo.

En esta misma linea, expresiones como “servicio legal” y “Colombia”, posee una baja
capacidad distintiva. La expresion “servicio legal” es claramente evocativa de los servicios
ubicados en la Clase 45 del nomenclador, por lo cual ningun participante de este sector del
mercado puede apropiarla en exclusiva; igualmente, “Colombia” hace referencia a una
indicacion geografica del territorio en que se prestan dichos servicios.

Dicho sea de paso, sobre los signos conformados por expresiones de uso comun, el Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina ha sefalado lo siguiente:

“El que un término sea técnico o de uso comun para un producto o servicio de una
clase también podria serlo para el producto o servicio de otra clase si es que entre
ellos hay conexién competitiva. Tendra que analizarse caso por caso a efectos de
verificar si por la naturaleza y caracteristicas de los productos o servicios
involucrados, lo que es técnico o0 de uso comun para el producto o servicio de una
clase también lo es para el producto o servicio de otra clase

En tal sentido, se debe determinar si el signo solicitado esta conformado por
elementos genéricos o de uso comun en la correspondiente clase de la Clasificacién
Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos
genéricos o de uso comun, siendo que su presencia no impedira el registro de la
denominaciéon en caso de que el conjunto del signo se halle provisto de otros
elementos que lo doten de distintividad suficiente®”.

28 Al respecto se hallaron los siguientes signos:

Signo Titular Expediente Niza | Clase | Tramite Estado Vigencia
STERIOSEN | excerrosen ot
REORGANIZA TU INSOSLXESNCIA SD2017/0097248 11 45 Marca Registrada 2028
EMPRESA T
INSOLVENCIA VINTAGE . 29 may.
COLOMBIA CAPITAL SAS SD2019/0052698 11 45 Marca Registrada 2030
CONSULTORES 30 ene
TU INSOLVENCIA & COBRANZAS | SD2022/0092770 11 45 Marca Registrada 2034 ’
S.A.S.
INSOLVENCIA INSOLVENCIA
SOLUCIONES SOLUCIONES . 13 jun.
JURIDICAS - JURIDICAS SD2023/0040403 11 45 Marca Registrada 2034
INSOLJURI SAS
MARIA EUGENIA
OROZCO ALZATE E'L\JAélFEzll\lAlA 23 abr
ABOGADA SD2023/0048309 11 45 Marca Registrada '
OROZCO 2034
ESPECIALISTA ALZATE
EN INSOLVENCIA
MONCAR 24 dic
MC INSOLVENCIA ASESORES SD2024/0129511 12 35,45 Marca Registrada 2035'
SAS
MONCAR .
GLOBAL . 10 dic.
INSOLVENCIA ASESSAOSRES SD2024/0129517 12 35, 45 Marca Registrada 2035

2 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretacion Prejudicial. Proceso 425-1P-2019.
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Se debe recordar que dicha exclusion no contraviene las reglas del analisis en conjunto,
pues tales reglas propenden por el andlisis a partir de las semejanzas existentes entre los
signos enfrentados y no por sus diferencias, como ha sefalado el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina®.

Sin embargo, en el presente caso, si se llegaran a excluir la totalidad de expresiones de uso
comun que conforman cada uno de los signos bajo analisis, se haria imposible realizar
cualquier cotejo entre los mismos, al quedar reducidos a su minima expresion. Por ende, al
tratarse de un signo conformado por particulas de uso comun, se debe dar aplicacion a
los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre este
particulars®:

“Se entiende por signo comun o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente
por uno 0 mas vocablos o indicaciones que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso
comercial del pais para identificar los productos o servicios de que se trate.

No es posible aceptar como marca registrable aquellos signos que se hubieran
convertido en una designacion comun o usual del producto o servicio de que se trate en
el lenguaje corriente o en la usanza del pais®; esos signos usuales en el lenguaje comun
0 en los usos comerciales en relacién con los productos o servicios que pretenden
representar, es decir, aquellos signos que se han convertido en habituales en el lenguaje
comun o en las costumbres del comercio para designar los productos o servicios®

Los signos conformados exclusivamente por denominaciones comunes o usuales al
estar combinadas con otras, puedan generar signos completamente distintivos. El titular
de una marca no puede impedir que las expresiones comunes o usuales puedan ser
utilizadas por los otros Empresarios.

Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposicion, ya
gue las particulas de uso comun se deben excluir del cotejo de la marca.

No obstante, si la exclusion de los componentes de esas caracteristicas (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 componentes, bajo
la premisa que el signo que los contenga tendria un grado de distintividad débil, en cuyo
escenario se deberd analizar los signos en su conjunto, la percepcion del puablico
consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de
los signos en conflicto”.

En suma, de lo anteriormente expuesto, cada uno de los signos bajo andlisis sera cotejado
considerando la totalidad de las expresiones que los conforman, bajo el entendido de que
se trata de signos distintivamente débiles.

Asi las cosas, esta Direccion encuentra que los signos analizados son similarmente
confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son conceptualmente
similares, comoquiera que el signo solicitado reproduce la parte relevante de los signos
opositores, sin que los elementos adicionales que contiene sean suficientes para otorgarle
distintividad.

3% Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretacién Prejudicial. Proceso 84-1P-2015.
3 Tribunal de justicia de la Comunidad Andina. Proceso 20-IP-2022. 28 de julio de 2022.

%Gustavo Arturo Ledn y Leén Duran, Derecho de Marcas en la Comunidad Andina — Andlisis y comentarios, primera edicion,
Thomson Reuters - ECB Ediciones S.A.C., Lima, 2015, p. 170.

3Carlos Fernandez-Névoa, José Manuel Otero Lastres y Manuel Botana Agra, Manual de la Propiedad Industrial, segunda edicién,
Marcial Pons - Ediciones Juridicas y Sociales, S.A., Madrid, 2013, p. 575.

Pagina 26 de 37

Teléfono en Bogota: 601 592 04 00 - Linea gratuita a nivel nacional: 01 8000 910 165 - fundamental al usar menos
Direccidn: calle 24 No. 7 - 43 local 108, Bogota D.C., Colombia - Teléfono: 601 587 00 00 - papel contribuimos con el
WWW.SiC.gov.co - medio ambiente

La Superintendencia de Industria y Comercio ofrece los siguientes canales de atencidn: 9 MNuestro aporte es



87
Superintendencia de
Industria y Comercio

Resolucidon N° 26482
Ref. Expediente N° SD2025/0038312

Tal como se puede apreciar, los signos cotejados comparten las expresiones
INSOLVENCIA/INSOLVENTES y COLOMBIA. Nétese que la disposicién de tales
expresiones en los signos bajo analisis es la misma, estando al principio y la final de la
composicion, respectivamente, en cada uno de los signos bajo andlisis. Ello deriva
necesariamente en que los signos evoquen una idea o0 concepto altamente similar,
consistente en servicios de insolvencia en Colombia. A este respecto, es importante tener
en cuenta que el elemento primario para fijar la existencia o inexistencia de la semejanza
entre marcas comparables es el significado de estas. Por lo tanto, los referidos signos no
pueden coexistir en el mercado sin generar confusion en el consumidor respecto a su
procedencia empresarial.

Debe sefialarse que la inclusion de la expresién “Servicio legal” en el signo solicitado a
registro no diluye en lo mas minimo la alta similitud conceptual derivada de la coincidencia
anteriormente descrita, dado que se trata de una expresién eminentemente evocativa de
los servicios que se pretenden distinguir con los servicios solicitados.

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible ver que el elemento nominativo sobresaliente
en el signo solicitado hace parte del signo antecedente, configurandose asi una
reproduccion parcial, no siendo los demas elementos que hacen parte del signo solicitado
suficientes para que el consumidor pueda diferenciar los signos en el mercado.

En virtud de ello, resulta necesario entrar a verificar la cobertura de los signos
confrontados, en aras de establecer si se cumple con el segundo de los requisitos exigidos
por la causal de irregistrabilidad en estudio.

Conexién competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

45: Asesoramiento y asistencia legal en relacién con asuntos financieros.
Los signos confrontados identifican:

Expedientes Servicios

SD2019/0052698 (45): Servicios de abogados.

16003854 (36): Seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias;
negocios inmobiliarios.

Con base en los criterios de conexidad competitiva, especialmente los dispuestos por la IP-
100 de 2018 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esta Direccion observa que
en el presente caso se dan los siguientes presupuestos definitivos para concluir que hay
relacion o conexidad entre los servicios que identifican los signos objeto de comparacion,
como se procede a explicar.

Andlisis de conexidad competitiva de la clase 45 solicitada con oposicién frente a
la clase 36 opositora

Razonabilidad: En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, uno de los
criterios principales de conexidad competitiva, que acreditan por si mismos la existencia
de relacion, vinculacién o conexiéon entre productos y/o servicios, es la razonabilidad
definida como “la posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del
mismo empresario (razonabilidad). Existe conexion cuando el consumidor, considerando
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la realidad del mercado podria asumir como razonable que los productos o servicios en
cuestién provienen del mismo empresario (...)%".

El signo solicitado identifica especificamente dentro de su cobertura Asesoramiento y
asistencia legal en relacion con asuntos financieros. (Cl. 45), por su parte, los signos
opositores identifican Seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias;
negocios inmobiliarios (Cl. 36), por lo cual es posible concluir que sus finalidades son
muy cercanas al estar enfocados en la prestacion de servicios relacionados con negocios
financieros.

En otras palabras, resulta razonable pensar que los servicios identificados por la marca
solicitada provienen del mismo origen empresarial opositor, ya que los mismos entraran a
competir en el mismo mercado y, al estar en una misma oferta de mercado es razonable
gue sean ofrecidos por el mismo empresario. Notese que un empresario que ofrece
servicios financieros pude ampliar su portafolio de servicios para dar asesoria legal a sus
clientes respecto de los negocios que realizan.

Por todo lo anterior, se concluye que las coberturas de los signos comparados guardan
una conexidad competitiva que genera una confusion en el publico consumidor, por lo que
no es posible el permitir la coexistencia.

Andlisis de conexidad competitiva de la Clase 45 solicitada respecto de la Clase 45
opositora

Es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases sino productos y/o
servicios y que en una misma clase se pueden encontrar productos y/o servicios que estan
alli principalmente por criterios de abstracta finalidad mas que de la comunidad de otros
factores que lleven a endilgar un mismo origen empresarial. No obstante, no hay duda de
la relacién entre los signos confrontados toda vez que se trata del mismo tipo de
prestaciones en relacién género — especie, ubicados en la misma clase del nomenclador
internacional (Cl. 45).

Lo anterior, teniendo en cuenta que la marca opositora identifica en la Clase 45, Servicios
de abogados, y la marca solicitada pretende distinguir Asesoramiento y asistencia legal
en relacidon con asuntos financieros, servicios que estan inexorablemente vinculados con
servicios de abogados, como los distinguidos por la marca opositora.

En ese sentido, la generalidad antes descrita subsume la especificidad que seria
distinguida en el mercado bajo el signo de la referencia. En esta medida, de acuerdo con
la cobertura general propia del conjunto marcario preliminar, es posible establecer que su
titular sin lugar a duda esta en capacidad de prestar en el mercado el mismo tipo de
servicios que declar6 el aqui solicitante en el petitorio de registro sub examine.

Por lo tanto, es claro que ambos participarian de manera directa y par en el mercado,
enfocando actividad mercantil a un mismo publico objetivo, haciendo uso de las mismas
herramientas, conocimiento, personal e infraestructura.

De esta manera, para la Direccion es claro que la cobertura de los signos opositores
incluye por defecto los servicios que pretende identificar el signo solicitado, donde los
canales de distribucion, publico y proveedores relevantes son los mismos.

34 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N°20-IP-2022.
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Analisis de la causal de irreqgistrabilidad establecida en el Literal f) del articulo 136
de la Decision 486

Afectacion de un derecho de Propiedad Intelectual

El fin de la causal alegada es el de ofrecer proteccion juridica a aquellas formas de
propiedad industrial que no han sido cobijadas por las demas causales de irregistrabilidad.
En este sentido, la identidad o similitud del signo solicitante de registro con marcas o
lemas comerciales registradas o previamente solicitadas, o0 con nombres, ensefas
comerciales y denominaciones de origen protegidos deben ser estudiadas bajo los
preceptos que consagran esas eventualidades de forma expresa; mientras que la
vulneracion de derechos sobre patentes de invencion, modelos de utilidad, esquemas de
trazado de circuitos integrados y disefos industriales, constituira el supuesto factico para
la aplicacion del tan enunciado literal f).

En el presente caso la sociedad opositora marcé la causal en comento como fundamento,
de su oposicidon. Sin embargo, una vez revisado el escrito de oposicion no se encontro
ninguna argumentacion que sustente la aplicacién de la citada causal. Asi mismo, dentro
del acervo probatorio no se allegé ninguna prueba tendiente a demostrar la titularidad de
alguna obra en cabeza de la sociedad opositora. Por el contrario, la totalidad de sus
alegatos recaen sobre un signo distintivo que identifica servicios de las Clases 36 y 45
dentro del mercado.

Recordemos lo que se entiende por obra:

Segun el articulo 3° de la Decision Andina 351 de 1993 es “Toda creacién intelectual
original de naturaleza artistica, cientifica o literaria, susceptible de ser divulgada o
reproducida en cualquier forma”. Por su parte, la definicion dada por la Ley 23 de 1982
abarca: “todas las creaciones del espiritu en el campo cientifico, literario y artistico,
cualquiera que sea el modo o forma de expresidn y cualquiera que sea su destinacion”.

Por tanto, en el presente caso se busca la proteccion de un signo distintivo, mas no de
una obra. Por ende, no es procedente la aplicaciéon de la causal invocada.

Analisis de la causal de irregistrabilidad establecida en el Literal h) del articulo 136
de la Decision 486

Notoriedad del signo distintivo opositor

La sociedad opositora alega la notoriedad del siguiente signo:

Signo Titular Cobertura
Servicios de
INSOLVENCIA %ﬁgggdf;g:l?
COLOMBIA FINANZAS COLOMBIA SAS

Clasificacion

nominativo X .
( ) Internacional de Niza

Al revisar cada uno de los documentos que obran en el expediente, se pudo constatar
gue, conforme a la Resolucion N°3676 del 07 de febrero de 2025 proferida por esta
Superintendencia y cuya vigencia inicio a partir de su publicacién, la sociedad opositora
FINANZAS COLOMBIA SAS realizé el pago correspondiente a la invocacion de
notoriedad dentro de un tramite de oposicidén por un signo.
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De esta manera, la Direccion procedera a valorar el acervo probatorio aportado por la
sociedad opositora que busca demostrar que goza del estatus de notoriedad, teniendo en
cuenta los criterios para declarar la notoriedad de un signo, que establece el literal a) del
articulo 228 de la Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina.%

Valoracion del acervo probatorio

En relacién con los requisitos que deben reunir las pruebas, el Consejo de Estado,
mediante auto de 26 de septiembre de 2019, indicé: “[...] i) la pertinencia de una prueba
debe revisar que la prueba guarde relacion con los hechos que se pretenden demostrar;
i) la conducencia de una prueba debe revisar que el medio probatorio propuesto sea
adecuado para demostrar el hecho; para lo cual: a) debe estar autorizado y no prohibido
expresa o tacitamente por la ley; y b) el medio probatorio no debe estar prohibido en
particular para el hecho que con este se pretende probar; iii) la utilidad de una prueba
debe revisar que no sea manifiestamente superflua, es decir, que no tenga razon de ser,
porgue ya estan probados los hechos o porque el hecho esta exento de prueba [...]%¢".

En consideracion a la solicitud por parte de la sociedad opositora para valorar el material
probatorio por ésta allegado y al pago de la tasa respectiva, con el propdsito de declarar
su calidad de notoria en el mercado comunitario, esta Direccidn procedera a evaluar el
mismo, conforme a los siguientes criterios:

1. El grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del
publico.

2. La duracion, la magnitud y el alcance geografico de cualquier utilizacion de la marca.
3. La duracion, la magnitud y el alcance geografico de cualquier promocién de la marca,
incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentacién, en ferias o exposiciones de
los productos o servicios a los que se aplique la marca.

4. La duracién y el alcance geografico de cualquier registro y/o cualquier solicitud de
registro, la marca, en la medida en que reflejan la utilizacién o el reconocimiento de la
marca.

5. El valor asociado a la marca

Teniendo en cuenta lo anterior, se procedera analizar el material probatorio aportado por
la sociedad opositora que busca demostrar la notoriedad del signo:

1. Pruebas tendientes a demostrar el grado de conocimiento de la marca entre los
miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pais Miembro literal a) del
articulo 228 de la Decision 486)

El conocimiento de la marca entre los miembros del sector pertinente es un factor
primordial para establecer su connotacion de notoria, toda vez que demuestra que el
objetivo para el que fue creada se ha cumplido a cabalidad, es decir que ha servido para
identificar los productos o servicios de su titular

En este caso el sector pertinente para la marca INSOLVENCIA COLOMBIA (nominativo)
esta comprendido por todas aquellas personas juridicas o naturales que hacen uso de
servicios legales o de abogados, asi como de las demas personas juridicas o naturales
gue prestan tales servicios en el mercado.

% Superintendencia de Industria y Comercio. Direccién de Propiedad Industrial. Resoluciéon N°40786, 28 de Julio de 2011.

3% Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion Quinta, providencia de 3 de marzo de 2016, C.P. Carlos Enrique
Moreno Rubio, nim. Gnico de radicacién 11001-03-25-000-2015-00018-00.
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Para acreditar el cumplimiento de este requisito, respecto del grado de conocimiento de
la marca alegada como notoria en el sector de servicios legales, la opositora aportod
capturas de pantalla de sus perfiles en las plataformas y redes sociales Instagram,
Facebook, YouTube, X y LinkedIn.

= MERCIANTE NAS NATURALE
C{
09 ABRIL 2025
i:_ﬂ () LIVE STREAM Jivrery
i REGISTRATE AHORA Y ASEGURA
TU ACCESO AL EN VIVO
oby iNO TE LO PIERDAS!

0w | - = - . °

DRYouTube Q 4

:POSIRIF!

Insolvencia “Inteligencia Financiera” Colombia

@ineligenciaFinancieraiFl 161 K

s ¥ Svinculos mis

) Suseria v IFl Inteligencia Financiera e Insolvencia Colombia

Principal ¥

los Shorts  Envivo  Playlists
[ ! S| 1R LEY DE INSOLVENCIA CAPSULA 2

Asi mismo, aport6 capturas de pantalla de los indicadores de tréafico digital acumulado de
Su pagina web, correspondiente a las visitas recibidas entre el 21 de mayo de 2024 y el
27 de mayo de 2025.

NTECH mas financieros

- Del 21 may 2024 al 27 may

® En tiempo real

activos por Pai

De las pruebas presentada por la sociedad opositora es posible concluir que la marca
INSOLVENCIA COLOMBIA (nominativa) tiene cierto grado de reconocimiento entre el
publico que adquiere servicios legales. De las capturas de pantalla de perfiles de redes
sociales se logra apreciar que dichos perfiles que promocionan la marca tienen un nimero
considerable de seguidores (Méas de 5000 en algunos casos), teniendo en cuenta que se
trata de servicios legales, los cuales no son servicios esenciales o de consumo masivo,
por lo cual su posicionamiento dentro del sector pertinente es relevante.
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Sin embargo, pese a haberse probado el conocimiento de la marca INSOLVENCIA
COLOMBIA (nominativa) en el sector pertinente, se hace necesaria la evaluacion de los
demas requisitos exigidos por el articulo 228 de la Decision 486, con el fin de acreditar
gue la marca es notoria.

2. Pruebas tendientes a demostrar la duracion, amplitud y extension geografica de
utilizacion de lamarcay su promocion (literales b) y c) del articulo 228 de la Decisién

486)

La magnitud de uso de la marca constituye uno de los aspectos claves para determinar
su notoriedad, debido a que los consumidores tienen el contacto con el signo distintivo a
través de su aplicacion a los productos o servicios ofrecidos en el mercado y, es por eso
por lo que mediante su uso en el mercado la marca adquiere una recordacion en la mente
de los consumidores que permite su asociacion con el origen empresarial.

A su vez, la publicidad permite medir el esfuerzo del empresario para difundir su marca,
entendiendo que una promocion prolongada y extensa, junto con la utilizacion de
diferentes medios, tendra como resultado que un mayor niumero de personas llegue a
conocer la marca. En este sentido las pruebas tendientes a demostrar estos elementos
indican el nivel de exposicion que ha tenido el publico en general ante la marca y, por lo
tanto, el conocimiento que tiene de la misma.

En el presente caso, la Unica prueba que permite inferir un uso de la marca es el certificado
de existencia y representacion legal, en el cual se consigna que la sociedad opositora
inicié operaciones en el mes de febrero de 2017, lo cual seria congruente con el primer
registro marcario solicitado, el cual fue solicitado el 08 de enero de 2016 y efectivamente
registrado el 06 de octubre de 2018.

No obstante, tales pruebas son insuficientes para demostrar que la marca alegada como
notoria ha sido efectivamente usada para distinguir los servicios ofrecidos por su titular.
Nétese que no se allegaron piezas publicitarias, publicaciones con el fin de promocionar
la marca o cualquier otro tipo de elemento probatorio que permitiera siquiera suponer que
la marca efectivamente a ha sido usada y promocionada.

Por ende, las pruebas allegadas no permiten concluir que la marca alegada como notoria
ha sido promocionada constantemente para distinguir los servicios ofrecidos por su titular.

3. Pruebas tendientes a demostrar el valor de toda inversion efectuada para
promover la marca (literal d) del articulo 228 de la Decisién 486

En la determinacion de notoriedad de una marca, la publicidad permite medir el esfuerzo
del empresario para difundir su marca, entendiendo que una mayor inversion en
publicidad, asi como una promocién prolongada y extensa, junto con la utilizacién de
diferentes medios, tendrd como resultado que un mayor nimero de personas llegue a
conocer la marca. En este sentido las pruebas tendientes a demostrar estos elementos
indican el nivel de exposicion que ha tenido el puablico en general ante la marca y, por lo
tanto, el conocimiento que tiene de la misma.

Dentro del acervo probatorio allegado no se encontré ningin documento orientado a
probar cualquier inversion realizada para promover la marca, como pueden ser facturas,
certificaciones comerciales o cualquier otro medio de prueba que permitiera demostrar el
valor realizado por su titular para promocionar la marca alegada como notoria.
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4. Pruebas tendientes a demostrar los volumenes de ventas o ingresos (literal e) del
articulo 228 de la Decision 486)

Los ingresos asociados a una marca son aquellos recursos o utilidades que su titular
percibe gracias a la explotacion comercial de la misma. Si las cifras de ingresos son
reportadas por el uso de la marca son considerables, es de suponer que en esa misma
medida sera considerable el uso o explotacion comercial de la marca y, por tanto, el
conocimiento que de ella tienen los consumidores o usuarios.

Una vez revisado el acervo probatorio, no se encontré ningiin documento que diera fe de
los ingresos que ha obtenido la sociedad opositora por el uso de la marca alegada como
notoria. Dentro de las pruebas presentadas por la sociedad opositora no se encontraron
facturas de venta, certificaciones del revisor fiscal o del contador que dieran fe de los
ingresos obtenidos por la sociedad a través de la explotacién de la marca alegada como
notoria, para la promocién de sus servicios.

5. La existencia y antigiedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo
distintivo en el Pais Miembro o en el extranjero. (Literal k) del articulo 228 de la
Decision 486)

Respecto de la existencia y antigiedad de registros marcarios, la sociedad opositora
FINANZAS COLOMBIA SAS, alegd la existencia de dos signos registrados de su
titularidad que incorporan la expresion “INSOLVENCIA COLOMBIA”.

En concordancia con lo anterior, al revisar el Registro Nacional de la Propiedad Industrial
es posible evidenciar que la sociedad opositora es titular de dos marcas en las clases 36
y 45, siendo el registro mas antiguo, el solicitado en el afio 2016 y efectivamente registrado
en el aio 2018.

Conclusion respecto del analisis probatorio

De conformidad con el analisis de las pruebas aportadas por la sociedad opositora, esta
Direccién concluye que la marca INSOLVENCIA COLOMBIA (nominativo), no goza un
estatus especial, para identificar servicios de la Clase 45, consistentes en Servicios de
abogados; toda vez que las pruebas aportadas son insuficientes para demostrar que la
marca cuenta con un reconocimiento especial dentro de un sector pertinente.

En definitiva, no se logré acreditar que la marca tenga un reconocimiento significativo
dentro del mercado pertinente, puesto que no se allegaron pruebas que den cuenta de
esta situacion bien sea provenientes directamente de la percepcion de terceros, 0 que
acrediten una difusion especial de la marca que permita validar que esta marca se
encuentra fijada en la mente del consumidor, y que existe una especial recordacion de la
misma en el mercado, demostrado que tiene un estatus especial respecto de sus
competidoras.

Aunado a lo anterior, no se aportaron documentos con cifras de inversiones en publicidad,
elementales para determinar los esfuerzos en los que ha incurrido el titular para
promocionar su marca y posicionarla en el mercado; tampoco se aportaron documentos
gue contengan cifras de ingresos claras y contundentes exclusivamente relacionadas con
la explotacion de la marca, es decir, asociados a la explotacion comercial de la marca, los
cuales son de gran importancia para determinar una notoriedad una vez analizados en
conjunto.

Referido lo anterior, se observa que, dentro del presente asunto, no se dan los supuestos
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necesarios en pro de declarar la notoriedad de la marca fundamento del presente tramite.
Lo anterior en razén a que como lo establece la normativa andina, las marcas cuya
notoriedad se solicita debia probar la difusion y el conocimiento de la marca en el sector
especifico.

Si bien se allegan los medios probatorios anteriormente relacionados, los mismos no
establecen los presupuestos para que la marca sea notoria, tales como la extension de
su conocimiento entre el publico consumidor, como signo distintivo de los productos para
los cuales fue acordada; la intensidad y el ambito de difusiéon y de la publicidad o
promocién de la marca; el analisis de produccion y mercadeo de los productos que
distingue la marca, siendo improcedente declarar el estatus de notorio y proceder con el
analisis que se desprende a la luz de la causal de irregistrabilidad contemplada en el
articulo 136 literal h) de la Decision 486 de 2000

Analisis de la causal deirreqgistrabilidad establecida en el articulo 137 de la Decisidon
486

Sobre el fin concurrencial

Se acuerdo con el inciso segundo del Articulo 2 de la Ley 256 de 1996, “Los
comportamientos previstos en esta ley tendran la consideracion de actos de competencia
desleal siempre que <sic> realicen en el mercado y con fines concurrenciales.

La finalidad concurrencial del acto se presume cuando éste, por las circunstancias en que
se realiza, se revela objetivamente idoneo para mantener o incrementar la participacion
en el mercado de quien lo realiza o de un tercero.

“Sobre el punto, es importante resaltar que la finalidad concurrencial a que se alude, existe
cuando el acto es idoneo para mantener o incrementar la posicion en el mercado de quién
lo realiza o bien, de un tercero, pues busca en sintesis, “la afirmacion y posicionamiento
en el mercado de la posicién propia, o la debilitacién o destruccién de la posicién de otro
competidor”®’, andlisis en el que el criterio preponderante estriba en la aptitud o idoneidad
gue la conducta objeto de valoracién tenga para alcanzar los efectos que con ella se
persiguen, vale decir, que la actuacion desplegada por quien la realizo sea de tal entidad,
gue no queden dudas acerca de su intencién de robustecer o aumentar el lugar propio o
ajeno en el mercado, siempre en deterioro de otro que normalmente es quien
demandas®”.

Valoraciéon del acervo probatorio

En relacién con los requisitos que deben reunir las pruebas, el Consejo de Estado,
mediante auto de 26 de septiembre de 2019, indico: “[...] i) la pertinencia de una prueba
debe revisar que la prueba guarde relacion con los hechos que se pretenden demostrar;
i) la conducencia de una prueba debe revisar que el medio probatorio propuesto sea
adecuado para demostrar el hecho; para lo cual: a) debe estar autorizado y no prohibido
expresa o tacitamente por la ley; y b) el medio probatorio no debe estar prohibido en
particular para el hecho que con este se pretende probar; iii) la utilidad de una prueba
debe revisar que no sea manifiestamente superflua, es decir, que no tenga razon de ser,
porgue ya estan probados los hechos o porque el hecho esta exento de prueba [...]*%".

37 BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Editorial Civitas. Madrid. 1978. Pag. 349.

% Sentencia 901 del 26 de octubre de 2011 por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y
Comercio.

3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion Quinta, providencia de 3 de marzo de 2016, C.P. Carlos Enrique
Moreno Rubio, nim. Gnico de radicacién 11001-03-25-000-2015-00018-00.
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Ahora bien, para que se pueda aplicar la causal aludida por el opositor es necesario que
medien indicios suficientes que permitan inferir el posible actuar desleal por parte del
solicitante, por lo que el material probatorio aportado por el opositor debe pretender
demostrar si quiera la existencia de una presunta finalidad concurrencial, esto es que
medie o existan indicios de la posible comision una conducta que lesione, o puede
lesionar, a otro concurrente, a los consumidores o al orden econdmico. Resulta
necesario que se verifique el interés del presunto agente infractor en mejorar su posicion
competitiva en relacién con un mercado respecto del cual guarde un interés
competitivo, directo o indirecto con algun otro agente econémico.

El opositor alega que de concederse la solicitud de registro en tramite podria perpetrarse
la comision de un acto de competencia desleal, puntualmente la confusién con los signos
de titularidad del opositor. De conformidad con el articulo 10° de la Ley 256 de 1996, el
acto desleal de confusidn, que tutela especialmente el interés del consumidor consistente
en “garantizar su capacidad volitiva y decisoria a la hora de intervenir en el mercado*?”, se
configura en los eventos en que se ejecuta en dicho escenario y con fines concurrenciales
cualquier conducta que resulte idénea para provocar en los consumidores un error “sobre
la identidad de la empresa de la que proceden los productos o servicios que se le
ofrecen®!”, sin que para su configuracion sea indispensable la efectiva materializacion de
tal efecto perjudicial en el mercado, pues para ello basta con la existencia de un riesgo de
confusioén, esto es, de la potencialidad real de la conducta en cuestion para confundir.

En el presente caso se puede evidenciar que los signos cotejados concurren en el mismo
mercado y pertenecen al mismo sector de servicios legales, por lo que procede en este
caso analizar si con el registro como marca del signo solicitado podrian consolidarse actos
de competencia desleal en el mercado.

Al respecto, corresponde sefalar que los agentes econdmicos deben conducirse en el
mercado en forma adecuada y leal, sin utilizar medios que desvirtien el sistema
competitivo. Ello supone que los empresarios y comerciantes se sujeten a ciertas pautas
de conducta que contribuyan y viabilicen el ejercicio de sus propios derechos.

Entre estas pautas de conducta necesarias e indispensables para asegurar la
concurrencia en el mercado se encuentra la exigencia de comportarse con buena fe
comercial. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que se presume la buena fe con la que se
desenvuelven los agentes econdémicos, siendo el caso que quien invoque la mala fe debe
acreditarla debidamente a fin de desvirtuar dicha presuncion.

Adicionalmente, no basta con que dos signos sean idénticos o confundibles para que se
configure una conducta desleal o para determinar que el titular ha obtenido el registro de
su marca con mala fe, sino que hace falta ademas que se transgreda uno de los deberes
de la leal competencia comercial.

De conformidad con lo anterior, esta Direccion observa que, los argumentos expuestos
por parte de la sociedad opositora no resultan suficientes para inferir que la solicitud se
realizé bajo un acto tendiente a perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia
desleal apalancado en la confusién del publico consumidor con respecto de los extremos
en comparacion, ya sea mediante imitacion, aseveraciones, envios de informacion, entre
otros, sin encontrar indicios que permitan inferir que el presente registro fue solicitado en
contravia del principio de buena fe consagrado en el articulo 83 Constitucional. Esta

40 BARONA VILAR, Silvia. Competencia Desleal. Tutela jurisdiccional -especialmente proceso civil- y extrajurisdiccional. Tomo I.
Tirant Lo Blanch. Valencia. 2008. Pag. 294

41 |bidem. Pag. 357
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Direccion considera que el signo solicitado no se encuentra incurso en la causal de
irregistrabilidad contemplada en el articulo 137 de la Decisién 486 de la Comunidad
Andina.

En efecto, los argumentos esgrimidos por parte de la sociedad opositora no permiten
establecer que la sociedad solicitante haya realizado un acto desleal dentro del mercado
colombiano a partir de la solicitud de registro de la marca objeto de estudio y con fines
concurrenciales que eventualmente pueden tener como efecto la vulneracion de la buena
fe comercial fundados en la confundibilidad de las marcas objeto de confrontacion en el
mercado.

El material probatorio aportado sugiere que la marca fundamento de oposicién ha sido
efectivamente usada en el mercado, y que el representante legal de la sociedad opositora
ha realizado acercamientos con los titulares de la marca objeto de analisis en el presente
caso. Asi mismo, afirma una presunta confusion trayendo a colacion capturas de pantalla
de una busqueda en Google. Sin embargo, de las pruebas aportadas no es posible
concluir de forma fehaciente que la marca solicitada este siendo usada para la presunta
comision de actos de competencia desleal, en los términos sefialados anteriormente.

Nétese que la Unica conducta probada por la sociedad opositora es el uso de una marca
en el mercado que puede ser similar a la suya, sin que se presentaran mas elementos de
prueba que brindaran indicios sobre la materializacion de una conducta desleal.

De igual forma, si bien la marca solicitada es susceptible de causar confusién con la marca
previamente registrada, dicha confusion no es suficiente para establecer el presunto
actuar desleal, por lo que correspondera a un escenario diferente analizar si su uso en el
mercado se realiza o realizara de una forma diferente, en tanto esta instancia no es la
competente para analizar dicha situacion, maxime si se tiene en cuenta que no hay
evidencia de la ocurrencia de un acto ni la magnitud del mismo a fin de establecer la
violacion de la buena fe comercial.

Lo anterior no obsta para que en el evento en que se configurara un uso diferente del
signo solicitado en registro 0 en caso de que la sociedad opositora considere que la
solicitud se realiz6 de mala fe en aras de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de
competencia desleal, la sociedad opositora pueda acudir ante las instancias competentes.

Conclusion

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud esta comprendido en la causal de
irregistrabilidad establecida en el articulo 136 literal a) de la Decision 486 de la Comision
de la Comunidad Andina.

Sin embargo, el signo objeto de la solicitud no esta comprendido en las causales de
irregistrabilidad establecidas en el articulo 135 literal i), el articulo 136 literales f) y h) y el
articulo 137 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina

En mérito de lo expuesto esta Direccion,

RESUELVE

ARTICULO 1. Negar la declaratoria de notoriedad del signo INSOLVENCIA COLOMBIA
(nominativo) por las razones expuestas en la parte motiva.

ARTICULO 2. Declarar fundada la oposicion interpuesta por FINANZAS COLOMBIA
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ARTICULO 3. Negar el registro de la marca INSOLVENTES SERVICIO LEGAL
COLOMBIA (mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 45 de la
Clasificacion Internacional de Niza*, solicitada por ESTEBAN ZULUAGA RQOJO, por las
razones expuestas en la parte motiva de la presente resolucion.

ARTICULO 4. Notificar a ESTEBAN ZULUAGA ROJO, solicitante del registro y a
FINANZAS COLOMBIA SAS, opositora, el contenido de la presente resolucion,
entregandoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolucion procede el
recurso de apelacion ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial,
interpuesto dentro de los diez (10) dias hébiles siguientes a la fecha de notificacion.

ARTICULO 5. En firme esta resolucién archivese el expediente.

Notifiguese y Cumplase.
Dado en Bogota D.C., el 16 de abril de 2026

DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

42 45: Asesoramiento y asistencia legal en relacién con asuntos financieros.
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