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Estimado(a) Sefior:

Con el alcance previsto en el articulo 28 del Cédigo de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, damos respuesta a su comunicacion radicada en esta
entidad con el niumero de la referencia, en los siguientes términos:

1. Consulta

\"¢ Qué ocurre cuando se pretende registrar una marca que fonéticamente tiene una
semejanza a un signo ya registrado, pero que conceptualmente tienen un significado
diferente?\"

2. Materia objeto de consulta

Mediante el Decreto 4886 de 2011 se le asignd a la Superintendencia de Industria y
Comercio la funcion general de administrar el sistema nacional de la propiedad industrial,
que implica las especiales o especificas de (i) llevar el Registro Nacional de la Propiedad
Industrial, instrumento en el que se inscriben todos los actos de concesion de derechos
de propiedad industrial a través de registro o patente, los actos por los cuales se
modifican y transfieren y los que establecen presuncién de primer uso o conocimiento del
mismo (depdsitos), y (i) tramitar y decidir las solicitudes de concesion de patentes de
invencion y de modelo de utilidad, registros de disefios industriales, esquemas de
trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depositos de nombres y ensefas
comerciales, declaracion y autorizaciones de uso de denominaciones de origen.

Igualmente, la Superintendencia de Industria y Comercio ejerce funciones
jurisdiccionales frente a procesos de infraccion de derechos de propiedad industrial, en
virtud del articulo 24 de la Ley 1564 de 2012, a partir de la fecha de su promulgacién, es
decir, del 12 de de julio de 2012.

Absolveremos su consulta dentro del marco de nuestra competencia, brindandole pautas
de caracter general que sirvan de elementos de juicio para ilustrar los temas que ocupan
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sus inquietudes, desde el punto de vista de la normativa regente de la propiedad
industrial, y le permita tomar la decisibn que se adapte a sus intereses, sin que
comprometa la decision que llegare a tomar el funcionario competente en un eventual
proceso de registro de marca, una accion administrativa o jurisdiccional por competencia
desleal o una jurisdiccional por infraccion de derechos de propiedad industrial.

2.1. La posibilidad de confusion por el uso de signos distintivos

El valor de los signos distintivos, en especial el de la marca, como instrumento en el
desarrollo del comercio tanto interno como internacional se ha sustentado en la
necesidad de indicar el origen o la propiedad de los bienes asi como en la posibilidad de
gue mediante su capacidad distintiva se conforme una clientela basada en la fidelidad
del consumidor hacia el producto o servicio identificado.

Siendo, entonces, la funcion principal de la marca distinguir productos y servicios en el
mercado, se hace esencial impedir la coexistencia de signos que confundan al
consumidor, dotando al sistema de la transparencia necesaria para que, de un lado, no
se lesionen los derechos del empresario titular de una marca idéntica o similar
anteriormente registrada, y por otra parte, se proteja al publico consumidor del riesgo de
confusion al que puede llevarlo la marca del producto o servicio que satisface sus
necesidades.

Para determinar el riesgo de confusion al cual puede verse sometido un consumidor en
presencia de productos o servicios identificados con signos que presentan caracteristicas
idénticas o similares, el examinador de la Superintendencia de Industria y Comercio o el
juez competente deben aplicar los criterios jurisprudenciales establecidos y seguidos por
el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ejemplo de lo cual se puede consultar en
su interpretacion judicial 154-1P-2005:

\"El literal a) del articulo 136 prohibe registrar como marca aquellos signos que sean
idénticos 0 se asemejen, de forma que puedan inducir al puablico a error, a una marca
anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos
productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la
marca pueda inducir al publico a riesgo de confusién o asociacion.

La razén es evitar que se vulnere el derecho de un tercero al registrar signos idénticos o
semejantes a los suyos; y de esta manera garantizar la funcién principal de la marca,
cual es la de distinguir los productos o servicios de un comerciante de los de similares
caracteristicas del competidor con el propésito de que no se genere confusion o riesgo
de asociacién entre ellos.

La confusion en materia marcaria puede obedecer a la incapacidad de un signo para
distinguir los productos o servicios que ampara, de otros que puedan inducir al
consumidor a error.

Este Tribunal ha sefalado los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusion de
los signos entre si y entre los productos o servicios que cada una de ellas ampara,
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identificando los siguientes: “... que exista identidad entre los signos en disputa y también
entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y
semejanza entre los productos o servicios; 0 semejanza entre los signos e identidad
entre los productos y servicios; 0 semejanza entre aquellos y también semejanza entre
éstos”. (Proceso N° 68-1P-2002. G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca:
AGUILA DORADA). Cabe resaltar que la sola existencia del riesgo de confusién basta
para que se configure la prohibicion contenida en el literal a) del articulo 136.

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusion: la
directa y la indirecta. La primera se caracteriza porque el vinculo de identidad o
semejanza conduce al consumidor a adquirir 0 contratar un producto o servicio
determinado en la creencia de que esta comprando o contratando otro, lo que implica la
existencia de un cierto nexo también entre los productos o los servicios. La segunda, la
indirecta, caracterizada porque el citado vinculo hace que el consumidor atribuya, en
contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un
origen empresarial comun.

En cuanto al riesgo de asociaciéon, la doctrina ha precisado que se trata de “una
modalidad del riesgo de confusién, y [que] puede considerarse como un riesgo de
confusion indirecta. ... dado que se trata de productos o servicios similares se suscita en
el publico el riesgo de que asocie la marca posterior a la anterior, considerando que esos
productos o servicios, aunque distinguibles en el mercado, son producidos o
comercializados por la misma empresa titular de la marca anterior u otra empresa del
mismo grupo. El riesgo de asociaciobn opera en relacion con las marcas notorias o
renombradas” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi
S.A., Navarra - Espafia, 2003, p. 478).

Para determinar si existe 0 no semejanza entre los signos en conflicto es necesario
realizar una comparacion de sus elementos fonético, grafico y conceptual.

Este Tribunal ha determinado que puede existir similitud visual por el parecido de las
letras entre los signos a compararse, en los que la sucesion de vocales, la longitud de la
palabra o palabras, el nimero de silabas, las raices o las terminaciones iguales, pueden
incrementar el grado de confusion. Y habra lugar a presumir la semejanza entre los
signos si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden, vista la impresion
general que, tanto desde el punto de vista ortografico como fonético, produce el citado
orden de distribucion.

En cuanto a la similitud fonética, el Tribunal ha sefialado que la misma depende, entre
otros factores, de la identidad de la silaba ténica y de la coincidencia en las raices o
terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia real de una posible confusion,
deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, puesto que las marcas
denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten
sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, segun su estructura
gréafica y fonética.

En cuanto a la similitud conceptual, este Organo Jurisdiccional ha indicado que la misma
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se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

Para verificar la existencia del riesgo de confusién, el examinador debera tomar en
cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro. Tratado
de Marcas de Fabrica y de Comercio, Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han
sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor:

1. La confusion resulta de la impresion de conjunto despertada por las marcas.

2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultanea.

3. Debe tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las
marcas.

4. Quien aprecie la semejanza debera colocarse en el lugar del comprador presunto,
tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos
en disputa.

Finalmente, se deberd tomar en cuenta, que la pertenencia de dos productos a una
misma clase del nomenclator no prueba que sean semejantes, asi como su pertenencia
a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.

Por lo tanto, el consultante deber& tener en cuenta, de conformidad con el literal a) del
articulo 136 de la Decision 486, “... que también se encuentra prohibido el registro del
signo cuyo uso pueda inducir al publico a error si, ademas de ser idéntico o semejante a
una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por
objeto un producto semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos
productos pertenezcan a la misma clase del nomenclator o a clases distintas”. (Proceso
N° 68-1P-2002. Ibid. Loc. Cit.).

Finalmente, en este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en
comparacion, el consultante habra de considerar, en razon de la regla de la especialidad,
la identificacién de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicacion
en la Clasificacién Internacional de Niza. Sin embargo, cabe sefalar que dicha
clasificacion es meramente referencial, dado que la semejanza de los productos estara
determinada por la vinculacion o conexidn competitiva de los productos que se
distinguen en cada caso.\"

El anterior analisis o0 examen de registrabilidad, se realiza en desarrollo del tramite de
registro de marca. El examen de registrabilidad o examen de fondo es una de las etapas
del procedimiento sefialado por la ley, Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, Decreto 2591 de 2000 y Circular Unica de la Superintendencia de Industria y
Comercio; se trata de una etapa obligatoria en la cual se analiza si el signo que se
solicita en registro cumple o no cumple con los requisitos del articulo 134 de la Decision
486 Andina para ser registrado y si se configura o no alguna de las causales de
irregistrabilidad consagradas en los articulos 135, 136 y 137 de la misma norma. Este
analisis lo realiza un examinador técnico en la materia, que en cada caso pone en
practica los criterios que la jurisprudencia y la doctrina han dictado para tal fin,
considerando el riesgo de confundibilidad de los consumidores ante la existencia de la
marca estudiada, junto con los demas signos distintivos que identifican productos y
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servicios circulantes en el mercado.

De tal manera que el examinador, ante un signo que pretende registrarse, que
fonéticamente tiene semejanza con una marca registrada, aplicard los criterios
jurisprudenciales y doctrinales que nutren nuestro régimen de propiedad industrial y de la
observacion de los conjuntos marcarios similares determinara si a pesar de las
diferencias graficas o conceptuales que existan entre ellos se configura riesgo de
confusion. Si existe, no se concedera la marca, con base en la causal del literal a del
articulo 136 de la Decision 486 Andina.

Téngase en cuenta que el riesgo de confundibilidad con signos distintivos de terceros,
mismo que podria disminuir con la consulta previa de los antecedentes marcarios, no es
la Unica causal de irregistrabilidad. También existen otras atinentes a la propia naturaleza
del signo, a la probabilidad de engafio al consumidor, a la calidad de autoridad
competente que debe tener el solicitante, a su conformidad con el orden publico, la ley y
las buenas costumbres, al perjuicio que pueda causarse a la identidad y prestigio de
personas juridicas o naturales, a la afectacion de derechos de autor o derechos de
comunidades indigenas, afroamericanas o locales, o al riesgo de que con el registro se
perpetre, facilite o consolide un acto de competencia desleal.

En todo caso, la registrabilidad de cualquier marca estara sujeta al cumplimiento de los
requisitos generales de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representacion
gréfica, evaluacion que en cada caso particular, correspondera al examinador de la
solicitud de registro.

Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO
Jefe Oficina Asesora Juridica
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