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1. RESUMEN

En este trabajo abordaremos el derecho marcario y la importancia que reviste a la
hora de proteger a los comerciantes asi como a los consumidores. En un primer
momento, se hara un acercamiento al derecho marcario partiendo de sus origenes
y conceptos basicos que permitiran instruir sobre la importancia de la marca en las
actividades comerciales. De otro lado, se pretende ilustrar como mediante el
registro de un signo como marca se protege al consumidor, para que éste no llegue
a confundir dos productos similares que estan destinados a cumplir un mismo fin
pero que provienen de origenes y empresas distintas. En ese entendido, es
menester abordar la historia del derecho marcario, su concepto y generalidades. El
registro para adquirir este derecho, sera también de vital importancia para
posteriormente mencionar el fenbmeno de la confundibilidad marcaria: su
clasificacion y determinacién. Finalmente, se estudiara la aplicacion e Colombia de
la Decision 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

2. METODOLOGIA DE INVESTIGACION

La investigacion que ocupa a este trabajo, se desarrollara en el marco de un andlisis
de tipo descriptivo, partiendo de lo general a lo particular sobre los temas que
resultan ser de vertebral importancia para reconocer los aspectos principales y
caracteristicos del derecho marcario, asi como el fenomeno de la confundibilidad
marcaria. Con este proposito se estudiara la doctrina y jurisprudencia concerniente
a estos temas, sin dejar de lado la regulacion del particular por parte del

ordenamiento juridico colombiano.



3. INTRODUCCION

La propiedad industrial ha cobrado vital importancia en los ultimos afos, debido a
la proteccion les brinda a los comerciantes sobre sus bienes intangibles, puesto que
éstos pueden llegar a ser elementos esenciales y de gran valor para su

establecimiento de comercio.

Uno de los bienes intangibles que alcanzan gran valor para el comerciante es la
marca, pues permite distinguir el producto del comerciante dentro de un sinnimero
de productos de similares caracteristicas que se encuentran en el mercado. La
marca no solamente se convierte en un derecho de gran importancia para la
empresa sino que ademas protege al consumidor, facilitandole la eleccion del
producto o servicio que efectivamente desea adquirir. Para el registro de una marca
es necesario verificar que el signo cumpla con unos requisitos fundamentales como:
ser un signo que pueda ser apto para diferenciar productos o servicios en el
mercado; contener elementos que permitan al consumidor identificar el producto y

asociarlo a un origen empresarial.

Sin embargo, en este ambito se presenta la confundibilidad marcaria, ésta puede
definirse como un fendmeno que se da cuando una marca es idéntica o semejante
a otra, lo que induce al publico a error. Dicha confundibilidad atenta contra la
diferenciacion, que es quiz4 el elemento mas importante de las marcas. Esta
pérdida de distincién afecta econdmicamente a los comerciantes, ya que se genera
confusién en los consumidores, quienes por error adquieren un producto que no
pertenece a su marca, lo que desencadena un desvio de clientes y atenta contra el

estatus que en un momento determinado adquiere la marca.

Es por lo anterior que se hace necesario el estudio de este fenébmeno, partiendo de
la revision doctrinal y jurisprudencial del derecho marcario y sus aportes para
contrarrestar la confusion. Todo esto, enmarcado dentro del sistema de propiedad

industrial en Colombia.



4. DERECHO MARCARIO

4.1 Resefa historicay definicion.

Para abordar el surgimiento y la evolucion histérica del derecho de marcas,
seguiremos la cronologia presentada por el tratadista JUAN DAVID CASTRO GARCIA,
en su obra La Propiedad Industrial'. Desde hace mucho tiempo en la actividad
mercantil los comerciantes se han visto en la obligacién de marcar los productos,
esto con el objeto de identificarlos. Por ejemplo, en la edad antigua existian muchas
semejanzas entre productos destinados a cumplir un mismo fin, a pesar de que
estos productos eran elaborados por diferentes personas se utilizaban los mismos

materiales para su produccion.

Como lo sefiala CASTRO GARCIA debido a estas semejanzas se empezd a generar
una uniformidad entre los productos razén por la cual se originé la necesidad de
diferenciar los productos, desde entonces el papel principal de la marca ha sido el
de permitir diferenciar la génesis de los productos presentes en el mercado.
Diferenciacién que se queria obtener, tanto en el momento de la produccién como
en el de la distribucion y la comercializacién de los productos. Las vasijas y las
anforas se convirtieron en protagonistas al ser en estos objetos donde por primera
vez se encontraron grabados signos geométricos, estos tenian como finalidad
lograr identificar a su fabricante y tener una defensa contra el hurto, siendo lo

anterior el primer antecedente del origen de las marcas.

La razon por la cual las figuras geométricas que aparecieron en algunos recipientes
de la época fueron consideradas como marcas, fue porque un mismo signo

aparecio repetido de manera idéntica en productos similares. El uso de estos signos

1 CASTRO GARCIA JUAN DAVID. La Propiedad Industrial, Bogotd, Universidad Externado de Colombia,
2009.



fue principalmente para evitar confusiones sobre quien habia sido el artesano
elaborador del producto. A diferencia de lo que predomina en la actualidad, donde
las marcas son los referentes para el ejercicio de la competencia comercial y son
utilizadas esencialmente en estrategias publicitarias y de mercadeo empresarial.
Por el contrario o que primaba en aquella época era lograr identificar a cual
productor o grupos de productores correspondia determinado producto. Es asi
como los consumidores empiezan a identificar los productos a través de las marcas

y a relacionar su origen con su calidad.

En la edad media se dan a conocer dos de las que consideramos son las
caracteristicas mas importantes de las marcas y que prevalecen en la actualidad.
Por una parte la exclusividad en el uso a quién tiene el derecho sobre la marca y
por otro el deber de hacer uso de la misma de forma efectiva y real, asi lo resefia

CASTRO GARCIA:

“...en la edad media el jurista BARTOLO DE SASSOFERRATO (1313-1357)
sugirio la regla segun la cual la marca de un artesano no podia ser tomada
ni usurpada, por otro, y el poeta LACOBUS BALDE (1604-1668) enuncio el

principio segun el cual la prioridad en el uso hacia nacer un derecho...”

Es entonces, en la edad media que las marca entra en auge por el frecuente uso
que se hacia de ella en las guildas®, que fue como se le conoci6 a las corporaciones
de mercaderes. Y la reglamentacién establecida por estas asociaciones seria,
como lo sefiala CASTRO GARCIA “el antecedente inmediato de las primeras leyes en

materia de marcas”™.

2 CASTRO GARCIA JUAN DAVID. La Propiedad Industrial, Bogotda, Universidad Externado de. Colombia,
2009, p.45.

3 En la edad media se les conocié como guildas a las asociaciones o corporaciones de mercaderes y
comerciantes, que por tener un oficio comun se organizaban como una institucién, estableciendo
sus propios reglamentos y direccidn, ademads de constituir sus derechos y libertades en el ejercicio
de su oficio.

4 CASTRO GARCIA JUAN DAVID, ob., cit., p.46.



Sobre la importancia de esta época en la conformacion del derecho marcario, se

ha referido también el doctrinante CABANELLAS, al indicar que:

“...el desarrollo de las marcas en este periodo se vincula especialmente con
las corporaciones, las que dieron frecuente caracter obligatorio al uso de
tales signos. Este uso tenia propositos muy diversos: identificar al artesano
de forma de determinar si habia cumplido con las normas de su oficio o arte:
proteger al consumidor, al servir como mecanismo de control de las
mercaderias por los oficiales corporativos; impedir la concurrencia y la
importacion de las mercaderias de origen extranjero; y, asegurar y extender
las fuentes de los tributos aplicables. Sobre estas bases, claramente
distinguibles de las que hacen al sistema marcario contemporaneo, se

entiende la adopcién de la obligatoriedad del uso de las marcas...”™

A finales del siglo XIX como resultado de la revolucién industrial, el derecho de
marcas sufre un cambio trascendental, debido en gran parte a los modos de
producciéon pues como es sabido se pas6 de elaborar productos primarios a la
fabricacidbn en masa con un nivel de calidad homogéneo, generando que los
productos fabricados a través de estos procedimientos industriales no se lograran

diferenciar.

La gran semejanza que habia en los resultados de produccion hizo que se perdiera
el vinculo del productor con el del consumidor, razén por la que se necesitoé de una
herramienta que permitiera nuevamente diferenciar e identificar los productos en el
mercado, esta fue la marca. A su vez esta nueva forma de produccién estimulo a
la creacion “...de las primeras leyes nacionales en materia de marcas en Francia
(en 1857) Inglaterra (en 1862) y en Estados Unidos de Norteamérica (en 1870),

entre otras...”. De las anteriores leyes se derivaron las primeras regulaciones

> BERTONE LUIS EDUARDO y CABANELLAS DE LAS CUEVAS GUILLERMO. Derechos de marcas. Tomo |, Buenos
Aires, Heliasta, 2003, p. 129.
® CAsTRO, ob., cit., p.47.



internacionales, como el Convenio de Paris sobre la propiedad industrial en 1883 y
el arreglo de Madrid sobre el Registro Internacional de Marcas de 1891. Dicha
normativa internacional fue antecedida por una ley romana conocida como Ley
Cornelia que castigaba lo que hoy consideramos imitacion, referenciada por el

profesor ANTONIO PAzZMINO de la siguiente manera:

“...por su parte los romanos lo aplicaban en productos como vino, quesos y
materiales de construccion. Quizas, es aqui, donde encontramos las
primeras normas (muy elementales por supuesto) que determinan algun tipo
de disposicién sancionadora, respecto del tema. Es asi que la Ley Cornelia
penaba el uso de un nombre falso. Se cree que Roma fue la cuna del uso de

marcas, en una forma similar a la que se le da en la actualidad...”.”

Més adelante, a finales de la primera guerra mundial, se desata el consumo en
masa que provoco nuevas transformaciones en el sistema econémico mundial.
Surgieron cambios en los consumidores quienes comenzaron a adquirir productos
que satisfacian necesidades diferentes a las basicas. También se empezé a
desarrollar la comunicacién alrededor de los productos y servicios por medio del
mercadeo y la publicidad.2 Es en ese momento que la marca se convierte en un

instrumento esencial del comerciante para transmitir mensajes a los consumidores.

Es por lo anterior que en la actualidad la marca es considerada un signo o conjunto
de éstos que permite diferenciar o distinguir dentro del mercado un producto o
servicio de otro, siendo esta su principal funcion. La OMPI (Organizacién Mundial

de la Propiedad Intelectual)®, considera que estos signos pueden ser palabras,

7 PazmINO ANTONIO, “Introduccidn al derecho marcario y los signos distintivos”. En: Revista Juridica
Facultad de Derecho. Universidad  Catdlica de  Guayaquil, Disponible  en:
(http://www.revistajuridicaonline.com/images/stories/revistas-juridicas/propiedad-intelectual-
tomo-1/5-introduccion_al_derecho.pdf.)

8 CASTRO GARCIA JUAN DAVID, ob., cit., p.46.

9 ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. “Las marcas pueden consistir en una palabra o
en una combinacidn de palabras, letras y cifras. Pueden consistir asimismo en dibujos, simbolos,
rasgos en tres dimensiones como la forma y el embalaje de bienes, signos auditivos como la musica



letras, numeros, fotos, formas y colores, asi como toda combinacién de los mismos.
Asi mismo, debido a los avances tecnoldgicos hoy en dia son susceptibles de
registrar como marcas los sonidos y los olores. Ejemplo de estos simbolos
susceptibles de registro como marca que son no convencionales, es el caso de los
sonidos encontramos la musica asociada a un producto o servicio, como seria el
rugido del ledn de la productora de cine Metro Golden Mayer y para los olores un
ejemplo de es la fragancia del Chanel Number 5, el cual esta registrado como marca

puesto que es distintivo y no se encuentra en el dominio publico.

Todos estos simbolos son creados por los empresarios para que sus productos o
servicios se puedan diferenciar de otros que se encuentran en el mercado, ademas
para permitirles a los consumidores distinguir un producto de otro, con el fin de que
puedan elegir el que efectivamente desean. La marca hace que el esfuerzo o las
caracteristicas esenciales que impuso el fabricante en el producto, sean conocidos,
para que luego su producto sea identificado, ya sea mediante publicidad o en el
punto de venta. EI consumidor comprara una vez mas el producto o servicio con la
confiabilidad de que contara con las mismas caracteristicas y calidad del primer
producto o servicio que adquirié y que portaba el mismo signo distintivo, cumpliendo

asi la marca implicitamente una funcion de garantia.

En este mismo sentido, podemos sostener que la marca es el medio que permite
que la competencia no se dé solamente desde el local comercial, sino que los
productos pueden enfrentarse en cualquier lugar. Como lo ha dicho la OMPI la

marca cumple cuatro funciones esenciales las cuales son: “diferenciar los productos

o sonidos vocales, fragancias o colores utilizados como caracteristicas distintivas.” Disponible en:
(http://www.wipo.int/trademarks/es/about_trademarks.html#what_kind), 01 de diciembre de
2014.



y servicios que llevan la marca, identificar el origen comercial de las mismas y su

calidad, asi como fomentar su venta en el mercado...”°

Hay quienes consideran que la marca tiene un fuerte impacto en la sociedad'!,
entre ellos el Profesor URIBE ARBELAEZ quien afirma que “el objetivo es lograr que
el producto tenga un status caracteristico que lo diferencie de los demas... Se
manipula la frustracién y el anhelo de subir en la escala social...”'2. Todo esto se
logra mediante la proyeccion del producto a través de una marca. La marca junto
con una estrategia publicitaria puede ayudar al logro de los objetivos propuestos
por el empresario, por ello el disefio y lo llamativa que la marca sea hara que el
consumidor la identifigue con mayor facilidad. Por ejemplo, los colores ubicados en
el envase o embale del producto coadyuvan a la distincién, que es la finalidad de
los signos distintivos (nombres, ensefias y marcas comerciales). Sobre el particular
en Colombia se ha pronunciado la Superintendencia de Industria y Comercio,
permitiendo la denominada “reivindicacion de colores™3, consistente en la
posibilidad que el solicitante de un registro de marca, pueda reclamar para si la
disposicion o combinacion de colores delimitados de una forma especifica. A su vez
el titular de la combinacion de colores tiene el derecho de exclusividad sobre esta

mezcla, pero no de los colores individualmente.

4.2 Principios del derecho marcario

10 ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. Principios bésicos de la propiedad industrial,
disponible en: (http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/895/wipo_pub_895.pdf), p.
14. Recuperado el 13 de marzo de 2015.

11 Ruiz MORENO MANUEL FELIPE. Impacto de las marcas en la economia y sociedad espafiolas, Oficina
Espanola de Patentes Y Marcas. Disponible en:
(http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Estudios-
Articulos/2013_01_28_Informe_Impacto_de_Marcas_en_economia_espanola.pdf), recuperado el
1 de diciembre 2014.

12yRiBE ARBELAEZ MARTIN. Propiedad industrial Neoliberalismo y patente de la vida, Bogotd, Doctrina
y ley, 2002, p. 43.

13 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERcCIO. ABC de propiedad industrial. Disponible en:
(http://api.sic.gov.co/Archivos%20SIC/abc/files/abc%20de%20propiedad%20industrial.pdf), p. 29.
Recuperado el 13 de Marzo de 2015.


http://api.sic.gov.co/Archivos%20SIC/abc/files/abc%20de%20propiedad%20industrial.pdf

Corolario a lo anterior es oportuno hacer referencia a los principios que dirigen el
derecho marcario. Este consta de cuatro principios fundamentales los cuales son:
independencia, territorialidad, especialidad y el del caracter facultativo de la marca.
Los principios de independencia y de territorialidad son generales de la propiedad

industrial** y los dos ultimos son del derecho de los signos distintivos.

Para aproximarnos a la importancia de los principios empezaremos por el principio
de territorialidad, posteriormente se abordaran los principios de independencia,

especialidad y caracter facultativo de la marca.

En lo concerniente al principio de territorialidad las marcas tienen una validez
territorial limitada, razén por la cual las personas que deseen adquirir beneficios de
una marca en otros paises deberan registrar su marca en cada uno de los paises
en los cuales pretendan beneficiarse de los derechos sobre una marca. El registro
puede ser de forma directa en cada pais, o indirecta acudiendo a un sistema
internacional centralizado para el tramite de dichos registros. Otro aspecto
importante es que el derecho en un pais es independiente de los derechos similares
sobre la misma marca en otros paises. Para este Ultimo aspecto se puede tomar
como ejemplo una empresa colombiana que tenga registrada su marca en
Colombia, Argentina, Bolivia y Ecuador, a la cual si le es anulado el derecho de
marca en alguno de estos paises, dicha decision no tendrd ningun efecto en

relacion con los derechos sobre la marca en los otros paises.

Este principio (territorialidad) expresa que el derecho sobre la marca se debe
ejercer dentro un territorio determinado, la demarcacion de un lugar geogréfico

pude ser en un alcance nacional que alude a que una marca tiene efectos legales

14 La Propiedad Industrial se encuentra dentro del derecho de la propiedad intelectual. La propiedad
industrial puede definirse como el conjunto de derechos que se constituyen sobre la innovacidn, en
productos, procedimientos, disefios y signos que se emplean dentro de la actividad mercantil.
GARCIA  PATRICIA Y  OTROS. Propiedad  Industrial. Wikilibro. Disponible en:
(http://www.eoi.es/wiki/index.php/La_propiedad_industrial.Conceptos_b%C3%Alsicos),
recuperado el 13 de marzo de 2015.


http://www.eoi.es/wiki/index.php/La_propiedad_industrial.Conceptos_b%C3%A1sicos

en el pais que se registro o el alcance regional que hace referencia a que el registro
de una marca hace que ella tenga efectos en varios paises. La Unica exclusion a
este principio es la marca notoria, entendida como aquella que es ampliamente
conocida dentro del mercado o sector de los bienes 0 servicios que representa,
debido a su difusion o reconocimiento por parte del publico consumidor, y en
consecuencia sus efectos van mas alla del pais donde tuvo lugar su registro

inicial.1®

En cuanto al principio de independencia de la marca, este se encuentra
intimamente ligado con el de territorialidad y su naturaleza tiene que ver con la

soberania de los Estados, como lo explica el tratadista EDUARDO GALAN:

“La proteccion de una marca en varios Estados a la vez habra de someterse
a ordenamientos diferentes en territorios diferentes, y, por tanto, podria ser
reconocida y mantener su vigencia en uno de tales Estados, y ser rechazada
0 posteriormente anulada en el otro, por lo que podria existir en el primero y

no en el segundo, dado que se trata de titulos juridicos independientes entre
si”.16

Cuando el titular de una marca en determinado territorio logra el registro en otros
Estados tendra varios titulos del mismo signo en distintos territorios, a este evento
se le conoce como marcas paralelas”.!” La independencia de la marca se refiere a
que el titulo que se obtiene como consecuencia del registro de una marca no se
verd afectada autométicamente por decisiones que eventualmente se llegaran a

tomar sobre registros similares en otros Estados para la misma marca.

15 CASTRO GARCIA JUAN DAVID. Ob., cit., pp. 51-54.

16 EDUARDO GALAN y FERNANDO CARBAJO. Marcas y Distribucién Comercial, Espafia, Universidad de
Salamanca, 2011, p. 99.

VINAMATA  CARLOS, Las marcas de Fabrica, Comercio o) servicios. En:
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/592/23.pdf. P. 376. 13 de Marzo de 2015


http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/592/23.pdf

Para ilustrar mejor este principio daremos un ejemplo: recientemente se solicité en
Colombia registrar como marca la expresion “Vive Full” con el cual su titular
pretendia distinguir bebidas gaseosas y energizantes. La Superintendencia de
Industria y comercio nego la solicitud pues ya existe en el mercado la marca “Vive
100%” y de conceder el registro de “Vive Full” se recaeria en confundibilidad,
puesto que las expresiones hacen alusion a la misma idea, que es la idea de
plenitud. Suponiendo que “Vive Full” hubiese sido registrada en Chile ante la
entidad competente de ese pais y ostente el derecho sobre la marca, la decisién en
Colombia no afectara ese registro chileno puesto que bajo el principio de
independencia cada titulo sobre una marca en distintos Estados es independiente
y las decisiones tomadas en un pais no afectaran el registro realizado en otro pais.

Asi mismo, y como lo habiamos indicado es menester hacer referencia al principio
de especialidad, el cual facilita la libertad de comercio y de industria, evitando de
esta manera gue los signos sean monopolizados. Este principio expresa que un
signo no se protege como marca de manera absoluta, es decir que no se protege
en relacion con todos los productos y servicios del mercado, sino que se protege
de forma relativa Unicamente a los productos indicados por el interesado al

momento de la solicitud de registro del signo.

Finalmente, el principio de caracter facultativo de la marca hace referencia a que
el registro de una marca, no se considera como un requisito indispensable para que
el producto pueda ser comercializado, de esta manera expresa que las personas o
empresas no estdn obligadas a comercializar sus productos servicios

acompafados siempre de marcas.*®
4.3. Funciones de la marca.

Una vez realizada una aproximacion a los principios de la marca, debemos hacer

alusién a las funciones que esta cumple. La marca ademas de representar un

18 CASTRO GARCIA JUAN DAVID. Ob., cit. pp. 54 -57.



interés para su titular, también es de mucha utilidad para los consumidores a estos
les permite elegir de manera més efectiva y facil los productos que desean adquirir.
Asi mismo, las marcas también protegen a todo el sistema econémico, puesto que
este no podria existir ni funcionar armonicamente sin que la ley otorgara un derecho
exclusivo de propiedad industrial sobre ellas, razon por la que las marcas deben

cumplir diversas funciones que describiremos a continuacion.

En una primera instancia encontramos la funcién clasica de la marca, y es la de
gue se logre diferenciar a los productos o servicios provenientes de una empresa
de los de sus competidores, en palabras del profesor CARLOS FERNANDEZ NOVOA
“La funcion fundamental y primaria de la marca es poner de manifiesto ante el
publico que los productos (o servicios) portadores de la maca provienen de una
determinada empresa. Esta funcién se apoya directamente en las reacciones del
publico de los consumidores y se basa de modo inmediato en la propia estructura
del derecho de marca”.*® Lo anterior le permite al consumidor identificar y distinguir
los diferentes competidores de determinados productos que hay en el mercado,
haciendo que los pueda distinguir y diferenciar de tal manera que no haya confusion
entre dos productos que estén destinados a cumplir un mismo fin. Esta funcion le
permite al consumidor escoger entre productos de similares caracteristicas,

convirtiéndose en una funcién tendiente a la proteccion del consumidor.

Siguiendo con la denominada funcién esencial ésta permite al consumidor
identificar el origen empresarial de los productos que desea consumir, creando a
su vez un vinculo entre el consumidor y el fabricante, lo que permite al consumidor
escoger entre dos productos similares de acuerdo a la relacién y experiencia que
existe entre el cliente y el fabricante. Es el caso de un consumidor que escoja un
vehiculo fabricado por Mercedes Benz, en lugar de aquel producido por BMW, de
esta manera esta funcion crea una especie de fidelidad entre el consumidor y el

fabricante.

19 FERNANDEZ NOVOA CARLOS, Manual de la Propiedad Industrial, Madrid, Marcial Pons, 2009, p. 488.



En un tercer momento encontramos la funcion de defensa de la imagen de la
empresa, que es la que constituye a la marca como un mecanismo legal util para
la defensa de los valores empresariales, ya que a muchas empresas se le asocia y
reconoce por el estatus que adquieran en el mercado con sus productos y por los
esfuerzos publicitarios. Todo esto aporta a los valores comerciales y representan la
identidad e imagen empresarial que se hace visible con la marca, adquiriendo de

esta manera una gran importancia econémica.

En cuanto a la funcion publicitaria o de comunicaciones la marca cumple unos
fines publicitarios, puesto que ella es la encargada de identificar un producto y
concederle igualmente a la empresa una imagen en el mercado otorgando
posicionamiento y un estatus privilegiado. De esta manera la marca se convierte en
un elemento fundamental, de las estrategias de marketing para convertir un

producto en econémicamente importante.?°

4.4. Clasificacion de las marcas.

Después del estudio breve de los principios y funciones de las marcas finalizaremos
con su clasificacion. Como lo hemos mencionado anteriormente la marca tiene
varios objetivos, pero uno de los mas importantes es el de identificar un producto,
esto con el fin de que el consumidor mediante sus sentidos (olfato, vista, oido, gusto
y tacto) pueda diferenciar una marca de otra por la identidad que brinda a
determinado producto y dependiendo del sentido con el que se perciben los signos

es que se clasifican las marcas.

Los signos pueden ser de naturaleza denominativa, figurativa, sonora,
tridimensional, olfativa, gustativa, y tactil. Siempre y cuando dichos signos cumplan
con los requisitos minimos legales de proteccién, como ser distintivos, que estén
disponibles y que sean susceptibles de representacion grafica podran ser

registrados como marca.

20 CASTRO GARCIA JUAN DAVID. Ob., cit. pp. 66-69.



Abordaremos esta clasificacion iniciando con la marca denominativa. Este tipo de
marca se expresa a través de palabras o combinaciones de palabras, que se
pueden pronunciar leer y escribir facilmente con el fin de que sea de hacedero
reconocimiento. Pueden tratarse de palabras sin significado o palabras con
significado utilizadas en el lenguaje comun o también palabras que provienen de
idiomas extranjeros. Este tipo de marcas pueden estar compuesta de una frase, un
eslogan, de una palabra o de varias, de un nombre o de un apellido o ambos, de un
seudonimo, de nombres geograficos, de letras iniciales. Todas estas caracteristicas
deben estar encarriladas a cumplir la esencia de este tipo de marca denominativa
la cual es la de poder ser reconocida sin dificultades. El profesor CARLOS ALBERTO
VELASQUEZ las explica como aquellas: “constituidas por palabras del idioma, aun,
por expresiones de fantasia que pueden ser arbitrarias; la cual utiliza un signo

acustico conformado por varias letras que forman un conjunto pronunciable”??

Se le denomina marcas figurativas a aquellas que se encuentran compuestas por
colores, lineas, imagenes, figuras, simbolos y dibujos o conjunto de estos,
denominada también grafica o emblematica, esta para FRANCISCO VICENT CHULIA la
figurativa “es la mas fuerte o de mayor capacidad distintiva ante el publico”.??
Gracias a su manifestacion visual estas pueden ser dimensionales o
tridimensionales también llamada marca-envase. En materia de colores del estudio
realizado por JAVIER MARTINEZ SIMON podemos extraer cuatro condiciones
fundamentales que deben cumplir los signos compuestos por colores para que sean
objeto del derecho de marca. La primera es que el color sea delimitado claramente,
la segunda es que no sea impuesta por la naturaleza misma del producto, la tercera
gue su uso se dé dentro del respeto del principio de la especialidad y la cuarta que

el color este delimitado por una forma. Cumpliendo ya con estas condiciones se

21 \VELASQUEZ CARLOS ALBERTO, Instituciones de Derecho Comercial, Medellin, Biblioteca Juridica Dike,
1996, p. 423.

22 CHULIA FRANCISCO VICENT, Introduccién al Derecho Mercantil, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2005, p.
749.



debe hacer la descripcion clara del color explicando su contenido y su destinacion

durante el trAmite del registro de la marca.?®

Dentro de las marcas figurativas se encuentran las tridimensionales que como su
nombre lo expresa tiene una forma en tres dimensiones. Esta se relaciona con la
forma del producto o el de su empaque. Para que este tipo de marca sea admitida
debe relacionarse directamente con el producto que esta distingue y debe tenerse
en cuenta que si la figura tridimensional estd compuesta por una obra de arte
protegida por el derechos de autor, es necesario que el interesado al registrarla
disponga de la autorizacién del titular de dicho derecho.

El tipo de marca sonora se expresa por medio de los sonidos ya que hace uso de
estos como signos distintivos. Sin embargo, este tipo de marca encuentra una
barrera al momento del cumplimiento de uno de los requisitos de validez, el cual es
la posibilidad de representacién grafica, esto se presenta cuando el sonido que se
pretende registrar no se puede representar por notas musicales.

Por otra parte la marca olfativa es la mas dificil de proteger ya que esta hace uso
de los olores para determinar sus signos, y hoy en dia muchos olores no son
diferenciables facilmente uno de otro. Sumado a lo anterior un mismo olor no es
percibido de la misma manera por dos personas, caracteristica que lleva a que en
la practica este tipo de marca no cumpla con una de la condicién de distintiva la cual
depende la validez de la marca, segun se explicard méas adelante.

Otro tipo de marca es la tactil que se caracteriza por diferenciar un producto de otro
debido a que cuenta con una textura diferente y caracteristicas en su superficie. Sin
embargo esta marca no esta reglamentada por la legislacion andina, empero esto
no impide que pueda ser registrada, ya que son representadas graficamente con

caracter distintivo.

23 MIARTINEZ SIMON JAVIER, Estudio Sobre la Marca de Color Unico, Libro digital. 2010.



Por su parte la marca gustativa es aquella que se percibe mediante el sentido del
gusto, no cuenta con un método preciso ni objetivo de representacion gréfica ya que
es incoherente describir un sabor con palabras. Razén por la que esta marca
tampoco esta reglamentada por nuestra legislacion y es una marca no convencional
y no logra ser distintiva pues “para poder ser distintivo el sabor debe poder
separarse del producto y en el caso del gusto es muy dificil separar el sabor del

producto dado que el sabor es inherente a los productos”.?*

Las marcas pueden ser también simples o mixtas. La primera se expresa con
marcas denominativas, figurativas, o sonoras, las cuales ya mencionamos
anteriormente. Las mixtas se expresan a través de una mezcla de elementos, por
ejemplo un elemento denominativo y otro grafico, o uno sonoro con uno
denominativo. Por esta razon las marcas mixtas se identifican por una combinacién
de elementos que se presenta entre diferentes tipos de marcas. Para explicar las
marcas mixtas nos referimos a la explicacion dada en la obra Marcas de Fabrica y

Nombres Comerciales de GERMAN CAVELIER quien sefialo:

‘existen marcas denominativas o0 sean aquellas formadas por
denominaciones ideolégicamente aptas para distinguir los articulos a que se
aplican. En ellas predomina la acustica o el sentido de los vocablos;
figurativas o sea aquellas que por su original aspecto grafico tienen derecho
a proteccion. Lo predominante en estas es el sujeto escogido pen su forma
gréfica; y marcas mixtas que son las que participan de cada una de las

nombradas anteriormente”.?®

Otra de las formas de clasificar las marcas es en razon del nimero de personas que

se benefician de la proteccion de la marca. La marca es usufructuada unicamente

24 CASTRO GARCIA JUAN DAVID, “Las Marcas No Tradicionales”. En: Revista La Propiedad Inmaterial,
Universidad Externado de Colombia, 2012, p. 313. Revisar
25 CAVELIER GERMAN, Marcas de Fabrica y Nombres Comerciales, Bogotd, Temis, 1962, p. 48.



por su titular, no obstante en las marcas colectivas y en las de certificacion el uso

de la misma marca se puede hacer por parte de varias personas.

“Las marcas colectivas distinguen el origen o cualquier caracteristica comun
de productos o servicios originados en personas o empresas diferentes
(asociaciones de productores, fabricantes, prestadores de servicios,
organizaciones, o grupos de personas). Al momento de solicitar el registro de
una marca de este tipo el interesado (asociacion, grupo o colectividad)
debera demostrar la existencia legal de la asociacion que se ocupara de su
administracion. El propdsito de esta marca es que varias personas se
agrupen y puedan promover y comercializar, de manera colectiva sus

productos o servicios.”?®

Las marcas de certificacion ademas de identificar un producto en el mercado le
da una identidad que garantiza que el producto cuenta con una calidad y unas
cualidades que lo diferencian de otros similares. Las caracteristicas de estos tipos
de marcas se encuentran “en un reglamento de uso” que se anexa en el momento
del registro. El titular de una marca de certificacion puede ser empresa de derecho

privado o publico, o un organismo estatal regional o internacional.

Finalmente encontramos entre las clases de marca las consideradas notorias. Esta
marca es aquella que es de conocimiento y distinguida por gran cantidad de
personas, se caracteriza por ser famosa, prestigiosa y por ser difundida a gran
escala de tal forma que ha trascendido varios mercados. La notoriedad de esta
marca hace que cuando sea nombrada el consumidor la asocie de manera
inmediata con un producto o servicio como seria el caso de Coca-Cola, Mc Donalds,
Sony etc. Marcas que son conocidas en todo el planeta y se encuentran en casi
todo el mundo, contando con millones de compradores de sus productos. La
Decision 486 de 2000 de la CAN en el articulo 224 |la define de la siguiente manera:

“Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido

26 CASTRO GARCIA JUAN DAVID. Ob., cit. p. 79.



como tal en cualquier Pais Miembro por el sector pertinente, independientemente

de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”?’

Es por ello que estas marcas cuentan con una proteccion especial por la ley
buscando evitar que terceros se aprovechen de su posicionamiento en el mercado,
su estatus o su prestigio, pudiéndose dar situaciones de confundibilidad. Como lo
sefala interpretacion prejudicial del Tribunal de justicia de la Comunidad Andina
143-IP de 2004 “La proteccidén especial que se otorga a la marca notoriamente
conocida se extiende caso de haber riesgo de confusion por similitud con un signo
pendiente de registro - con independencia de la clase a que pertenezca el producto
de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir
el aprovechamiento indebido de la reputacion de la marca notoria, asi como impedir
el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a
la reputacién de aquélla”.?® La marca notoria es una excepcion al principio de
territorialidad, el cual como ya sefialamos consiste en que el derecho sobre una
marca tiene efectos legales solamente en el espacio geogréfico del territorio que la
concedid y en el caso de la marca notoria su proteccion se extiende incluso a los
territorios donde no se ha concedido su registro. En Colombia la Superintendencia

de industria y comercio es la encargada de su proteccion.?®
4.5.Requisitos de validez de la marca

Revisados los principios y clasificacién de las marcas, procederemos a ocuparnos
de los requisitos de validez, estos son dos, que el signo sea distintivo y licito. Como
se menciond en la definicidbn de marca este es un signo o conjunto de estos pero no

cualquier signo puede ser catalogado como marca, este requiere de unas

27 COMUNIDAD ANDINA, Decision 486 de 2000, Art. 224.

28 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Interpretacion Prejudicial, 143-1P-2004.

29 para mayor informacidn acerca de la marca notoria y su proteccién en Colombia véase: Concepto
8034465 de 23 de junio de 2008 de la Superintendencia de Industria y Comercio.



condiciones para que surja a la vida juridica como una marca, condiciones que son

en propiedad dos.

El primer requisito o condicion para que un signo pueda ser registrado como una
marca es que sea distintivo, es decir que la marca sea distinta de otras y pueda
ser diferenciable e inconfundible en el mercado, pues como se menciono
anteriormente, la funcién tradicional de la marca es representar unos bienes o
servicios que deben lograr diferenciarse de productos con condiciones o
caracteristicas que son similares y pero que pertenecen a otro productor o
fabricante. La marca debe ser identificable y con ello lo que esta representa.

Aunque la marca debe ser diferenciable e identificable de otras, no requiere que el
signo que la representa sea Unico y que jamas se haya visto, sino que este debe
lograr ser diferenciado. Empero no puede existir una relacion entre la marca vy el
producto o servicio que sea imprescindible. Es decir, no se puede supeditar la
existencia del producto a la marca pues se estaria en una circunstancia de
generalidad que no es susceptible de marca. La generalidad de una marca se refiere
a gue se pretende registrar como marca el nombre genérico o técnico del bien o
servicio. Lo anterior en razon de que hay otros productos en el mercado que este
signo representa pues es genérico y representativo de todo ese tipo de productos.
Por ejemplo registrar la expresiéon Gaseosa como marca para distinguir a una bebida
saborizada efervescente sin alcohol, cuando ésta describe una bebida que otros
fabricantes producen y es el nombre del producto y no puede ser propiedad de un
solo productor

Tampoco un signo que sea descriptivo es susceptible de registrarse como marca,
como son aquellos que los prohibe la Decision 486 de 2000 de la Comunidad Andina
en su articulo 135 literal E: “Aquellos que consistan exclusivamente en un signo o
indicacion que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el
destino, el valor, la procedencia geografica, la época de produccion u otros datos,

caracteristicas o informaciones de los producto o de los servicios para los cuales ha



de usarse dicho signo o indicacion, incluidas las expresiones laudatorias referidas
a esos productos o servicios”°.Ejemplo de esto son las expresiones podadora,

supermercado, libro, comida china etc.

Tanto las expresiones genéricas y descriptivas son Ress Nullius ya que estas
expresiones no pertenecen a nadie y no pueden ser objeto de explotacién
econdémica de una sola persona. Hay expresiones que se han vuelto genéricas con
el tiempo como es el caso de “PC” o “Tv” para referirse a un computador o televisor
pero que en la actualidad han perdido su caracter distintivo pues son varios quienes
producen estos bienes y son palabras comunes.

En cuanto a la vulgarizacion no son susceptibles de registro signos que sean de
designacion y uso comun o se empleen usualmente para referirse al producto en el
lenguaje popular, como es el caso nombres que quizd en su momento fueron
distintivos pero que con el trasegar de los afios se han vuelto comunes para
describir o definir un producto o un servicio. Es el caso de expresiones como
“‘donuts”, las rosquillas o pasteles, con el pasar del tiempo esta expresion se ha
convertido en comudn, es ahora una palabra del argot popular. Otro caso es el de
Aspirina que fue registrada como marca en el siglo XX, pero una vez vencida la
patente se solicitd en Estados Unidos, que se retirara el registro de marca pues
aspirina se habia convertido en una expresion vulgarizada y se habia perdido su
caracter de distintiva. Otros casos son el de las expresiones Bikini, vaselina, lego,

Walkman, compact disc, betamax, entre otros.

El segundo requisito de validez es que la marca sea licita, puesto que al ir destinada
a la poblacion en general, esta no puede ir en contra de la ley, de la moral, las
buenas costumbres ni del interés publico. Esto en aras de defender al consumidor
y no permitir que se atente contra su moral. Es por ello, que no se permite el registro
de un signo que sea despectivo. De igual forma, no podran registrarse como

marcas, simbolos que han sido excluidos del derecho de apropiacion como es el

30 CoMUNIDAD ANDINA, Decision 486, ART. 135, literal e.



caso de los signos de organismos internacionales como por ejemplo: el de la cruz
roja o el del comité olimpico internacional. La anterior prohibicion se encuentra
consagrada en el literal b del articulo 6° del Convenio de Paris sobre propiedad

industrial 3!

Son considerados como ilicitos los simbolos que representan falsedades, mentiras
0 engafos, los que buscan inducir a error o confundir al consumidor como seria el
caso de promocionar una leche de soya cuando esta no contiene soya o afirmar que
un producto proviene de un espacio geografico y no es asi, ejemplo de lo anterior

seria un vino que se diga ser chileno cuando realmente es de Argentino.
4.6. Registro de una marca en Colombia

Procederemos a hacer alusion al proceso del registro de una marca en el
ordenamiento juridico colombiano, donde “Para adquirir el derecho sobre una
marca, ésta debe ser registrada ante la autoridad nacional competente; para
Colombia, la Divisién de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y
Comercio, previa solicitud. Como el registro de las marcas tiene un efecto atributivo
de la propiedad, en relacién con el mecanismo de adquisicion de propiedad usado

en derecho marcario se habla de un sistema atributivo”32.

El registro de una marca se hara mediante el acto de manifestacion de la voluntad
de una persona juridica o natural para que se le conceda el derecho sobre una
marca. La solicitud se realiza ante la Superintendencia de Industria y Comercio,
mediante un formulario donde debe identificarse el solicitante, se sefala la
denominacion del signo, la clase de signo y con ello los productos o servicios que

se asignaran de acuerdo a la clasificacion de productos del arreglo de Niza y una

$Articulo 6: ...b) Las disposiciones que figuran en la letra a) que antecede se aplican igualmente a
los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de las organizaciones
internacionales intergubernamentales de las cuales uno o varios paises de la Unién sean miembros,
con excepcion de los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones que
hayan sido objeto de acuerdos internacionales en vigor destinados a asegurar su proteccion.

32 METKE RICARDO. Lecciones de Propiedad Industrial, Medellin, Diké, 2001.



reproduccion grafica del signo que se quiere registrar, ademas del comprobante de
pago de la tasa oficial que se fija anualmente. El formulario debe estar acompafiado
del poder, si se actia mediante abogado y en caso de ser la segunda solicitud se

debe anexar la primera.

Una vez se presenta el formulario con la solicitud la Superintendencia de Industria
y Comercio realizara un andlisis de forma, donde evaluara que se cuente con los
requisitos descritos en los articulos 135 y 136 de la Decision 486 y que se den los
requisitos de validez que mencionamos con anterioridad. Este analisis lo realizara
dentro de los quince dias siguientes a la presentacion de la solicitud y si no se
cumple con los requisitos se le informard al solicitante para que haga las
correcciones pertinentes dentro de los 60 dias siguientes. De no realizar las

correcciones a la solicitud se entendera que se desistio del registro de la marca.

Si los requisitos son satisfechos se realizara la publicacion mediante la gaceta de
la propiedad industrial de la SIC donde se informa de la solicitud para el registro de
una marca y asignarle a ella determinados productos o servicios. Esto para
garantizar que si algun tercero considera que el eventual registro de la marca viola

algunos de sus derechos este pueda interponer el incidente de oposicién.

El incidente de oposicion, es la posibilidad que tiene una persona con interés
legitimo en que el registro de la marca solicitada no se lleve a cabo por vulneracién
a un derecho. El tercero que sienta vulnerados sus derechos con el registro de la
marca podra interponer el trdmite de incidente de oposicion dentro de los treinta
dias siguientes contados a partir de la publicacion de la solicitud en la gaceta de la

propiedad industrial de la SIC mediante un trdmite Unico de oposicién.

Luego de la publicacién y de no presentarse oposiciones la SIC iniciara el examen
de registro dentro de los 30 dias siguientes. En este andlisis se revisara que se
cumpla con todos los requisitos de validez y existencia. Finalmente la SIC mediante
resolucion concedera el registro de la marca y sera inscrita en el respectivo registro

de marcas. El procedimiento se da por terminado cuando se emite un certificado



que es el titulo del derecho sobre la marca que se otorga por un término de diez
afos renovable mediante el formulario de renovacién por otros diez afios y de

manera indefinida.33
5. CONFUNDIBILIDAD MARCARIA.
5.1 Definicién

Como lo vimos anteriormente una de las funciones de la marca es otorgar
diferenciacion y siendo distintiva. La confundibilidad o también conocida como
confusién marcaria es aquel fendbmeno que se presenta cuando una marca por ser
idéntica 0 semejante a otra, induce al publico a error y es aquello lo que

precisamente se quiere evitar en el derecho marcario,

“...que no existan marcas confundibles pertenecientes a distintos titulares.
Ello no solo perjudica al titular de la marca que puede perder clientela o ver
afectado su prestigio, sino también al publico consumidor que compra lo que

en realidad no queria comprar...”3*

En Colombia las marcas que tengan similitud o sean iguales a aquellas que han
sido registradas con anterioridad se declararan nulas, es decir no se permite su
registro, ya que se atenta contra la exclusividad que tiene el titular del derecho sobre

la marca.

Cabe mencionar que determinar la confusion es una tarea dispendiosa y relativa
pues como dice el maestro JORGE OTAMENDI en su obra El Derecho de Marcas lo
que para unos es confundible para otros no.*> En Colombia la Superintendencia de
Industria y Comercio tiene unos criterios para determinar la confusion, los cuales

seran abordados posteriormente, pero en términos generales hay confusion entre

33 CASTRO GARCIA JUAN DAVID. La propiedad industrial, Bogotd, Universidad Externado de Colombia,
2009.

3% OTAMENDI JORGE. Derecho de Marcas, 42 Edicidn, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 2002, p. 141.

35 OTAMENDI JORGE. Ibid., p. 141.



las marcas cuando se induce a error al consumidor, por el parecido de los signos lo

gue genera engafio como lo explica PORTELLANO:

“La confusion se produce a través de todas aquellas actividades que son
aptas o idoneas para provocar en el consumidor un error acerca de la
procedencia ultima de la prestacion, del producto o servicio que se ofrece en

el mercado”.36

Mediante el Proceso 40-IP del 2001 el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,

en interpretacion prejudicial explica la confundibilidad marcaria asi:

“La confusion es ante todo un elemento factico que nace de las condiciones
exteriores del signo y que puede producirse ya sea en el mismo momento del
registro o con el uso de los signos en el mercado. Se estaria en los casos de
una confusién inmediata y mediata, previstas en la propia disposicion
comunitaria del articulo 83, literal a), cuando expresa que no podran
registrarse signos “para productos o servicios respecto de los cuales el uso
de la marca puede inducir al publico a error”. Nétese que la utilizacion de la
expresion verbal “pueda inducir” no significa una realidad concreta sino mas
bien una mera posibilidad. En consecuencia para determinar la confusion no
sblo se atendera a lo presente y concreto, sino a lo futuro y posible. Todo
signo para que cumpla los efectos marcarios debe referirse necesariamente
a bienes o servicios, los cuales seran cubiertos por el signo, y en forma
general la distincion del producto se hace con la descripcion del signo en el
empaque, envoltura o envase. De esta relacion signo-producto, nace la
confusion, a la cual hay que agregar como elemento indispensable el
consumidor, pues él es en definitiva el sujeto que determina y constata si
entre dos 0 mas signos o servicios idénticos y semejantes para los mismos

productos y servicios se produce o no, confusion. Por ello una de las reglas

36 PORTELLANO PEDRO, La imitacion en el Derecho de la Competencia Desleal. Madrid, Civitas, 2005, p.

261.



doctrinales sobre la confusion, expresada por el tratadista Pedro Breuer
Moreno y recogida en varias sentencias de este Tribunal, se refiere a la
posicion del administrador o juzgador, quien debe “colocarse en el lugar del
comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto”, naturaleza
referida, entre otras, a uno de consumo masivo, especial, privilegiado o

restringido.”’

5.2 Clases de confusion marcaria

a. Confusioén directa e indirecta

El Consejo de Estado en reiterada jurisprudencia ha distinguido entre la confusion
directa y la indirecta3®. Sobre la directa ha sefialado que “...induce al consumidor
desprevenido a que adquiera un producto determinado, creyendo que esta
comprando otro. En el caso de la confusion indirecta el consumidor cree que el
producto o servicio que esta adquiriendo o solicitando pertenece a una misma linea
de productos o servicios de una empresa o persona distinta de quien realmente los

ofrece en el mercado.”®.

Para ilustrar con mayor claridad la confundibilidad marcaria mostraremos algunos
casos que se han dado en torno a este fendmeno. Uno de estos es el Caso Palma
Frit, alli se solicito el registro de la marca “Palma Frit” y ejerciendo el derecho de
oposicion las marcas ya registradas “Palmita” y “Lefrit”, todas estas asociadas a la
clase de productos de aceites y grasas comestibles, se opusieron al registro de la
primera. La Superintendencia de Industria y Comercio considero las oposiciones sin

fundamento por lo que los opositores acudieron al Consejo de Estado aduciendo la

37 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Interpretacién Prejudicial, 40-IP-2001.

38 Algunas de las sentencias del Consejo de Estado sobre el particular: Sala de lo Contencioso
Administrativo. Expediente. No. 411 de 2008. C.P.: Marco Antonio Velilla; Sala de lo Contencioso
Administrativo. Expediente. No. 146 DE 2008, C.P.: Marco Antonio Velilla; Consejo de Estado.
Sentencia del 27 de septiembre de 2012, C.P.: Marco Antonio Velilla; Consejo de Estado. Sentencia
del 26 de septiembre de 2013, C.P.: Guillermo Vargas Ayala.

39 CAVELER GERMAN. El caso de la marca palma frit, 2000. Disponible en:
(http://www.cavelier.com/econtent/NewsDetail.asp?ID=1271&IDcompany=4).



http://www.cavelier.com/econtent/NewsDetail.asp?ID=1271&IDcompany=4

nulidad de la resolucion mediante la cual se concedio el registro de la marca “Palma
Frit”. Los demandantes sostenian la tesis de que la marca “Palma Frit” imitaba por

una parte a “Palmita” mediante la expresién Palma y a “Frit” por “Lefrit"4°

El Consejo de Estado considerd que “...registro de marcas semejantes - inexistencia
de semejanza entre las marcas “palmita” y “palma Frit” al comparar las marcas
palmita y palma Frit, en su conjunto, la sala observa que si bien la expresion palmita
constituye el diminutivo de la expresion Palma, también lo es que fonéticamente no
presentan semejanza tal que induzca en error al publico consumidor, maxime
cuando la ultima expresién mencionada se encuentra acompafada del signo Frit, el
cual le imprime fuerza distintiva, caracteristica esencial que debe poseer una marca,
en la medida de que la distintividad permite que se diferencie un producto de otro
en cuanto a sus cualidades, origen empresarial, naturaleza, modo de fabricacion,
etc. Ahora bien, al efectuar la comparacion entre los signos Palma Frit y Leffrit,
considera también esta Corporacién que la coexistencia de los mismos en el
mercado no genera confusion en el publico consumidor, dado que si bien tienen en
comun la expresion Frit, ella no le resta distintividad a la marca controvertida, pues
dicha expresion en la primera estd acompafiada del signo Palma y en la segunda
del vocablo LE, lo que las hace diferenciables. Al colocarse en el lugar del
comprador, en cumplimiento de lo expresado por el Tribunal Andino, esta
Corporacion advierte que al conformar la expresion Palma Frit una unidad, ello
impide que se confunda con las marcas Palmita y Lefrit, las cuales, al igual que la
que aqui se controvierte, gozan de la caracteristica de distintividad, lo que permite

que unas y otras coexistan en el mercado.”!
b. Confusion visual

Por su parte, la confusion visual es la que se da a través del sentido de la vista, por

la similitud entre los signos, ya sean estos dibujos o palabras. También es

40 CONSEJO DE ESTADO. ST. 3947 de Seccion 12 de 6 de Julio de 2000. C.P.: Olga Ines Navarrete Barrero.
41 CoNsEJO DE ESTADO. ST. 3947 de Seccion 12 de 6 de Julio de 2000. C.P: Olga Inés Navarrete Barrero.



denominada confusion gréfica. Esta se puede dar ya sea por semejanzas
ortografias o la manifestacién del signo. Un ejemplo de esto es el caso de la marca
piel roja. American Brands Inc. solicitd el registro de su marca "American Brands",
acompafada de la cabeza de un indio pielroja, para distinguir vinos espirituosos,

licores y productos comprendidos en la clase 33.

La Compafia Colombiana de Tabaco S.A, propietaria de la marca mixta "Pielroja"
acompafada por el dibujo de un indio pielroja, que ampara los productos
comprendidos en la clase 34 (cigarrillos), se opuso a dicho registro. La oficina
nacional competente rechazé la oposicion y registré la marca "American Brands"
por lo que la Compafiia Colombiana de Tabaco S.A presenté demanda de nulidad

del registro ante el Consejo de Estado.

Este solicitdé al Tribunal Andino de Justicia la interpretacion prejudicial del articulo
83 literal a) de la Decisién 344, por ser esa norma la méas aplicable al caso. Dicha
disposicion establece que no se podran registrar como marcas aquellos signos que
sean idénticos o se asemejen en forma tal a una marca anteriormente solicitada o
registrada para los mismos productos o servicios, que pueda inducir al publico a

error.

En su sentencia el Tribunal explico que, para determinar el riesgo de confusion entre
dos marcas, es necesario analizarlas en conjunto y no separadamente, las marcas
se deben comparar mas por sus semejanzas que por sus diferencias y, finalmente,

quien decida, se debe poner en el lugar del posible comprador del producto.

Ademas, el Tribunal Andino de Justicia sefialé que, para determinar la conexion
competitiva entre bienes o productos, es necesario examinar sus canales de
comercializacién, los medios de publicidad que utilizan, y en general, la posibilidad

de que el publico los consuma conjunta o complementariamente.



El Consejo de Estado aplico esta interpretacion y determin6 que el elemento grafico
comun de ambas marcas, es decir, la cabeza del indio pielroja tenia mas
recordacion entre el pablico consumidor que el elemento denominativo, es decir, la
palabra "Pielroja" o "American Brands". De hecho, reconocio que la parte grafica de
las marcas en conflicto era tan representativa que constituia una excepcioén al
principio segun la cual el elemento denominativo de una marca mixta suele ser el

mas caracteristico o determinante.

Posteriormente y establecida la importancia del elemento grafico en las marcas
enfrentadas, el Consejo de Estado analiz6 si su coexistencia en el mercado
produciria confusién el publico consumidor o si cada una de ellas, era
suficientemente distintiva. Para el efecto, compard visual e ideolégicamente ambas
gréficas y concluy6 que el publico consumidor estaba en grave peligro de confusion
porque en ambos casos se evocaba y representaba la misma idea: un indio piel roja
de perfil y con un plumaje parecido.

Al estudiar la posible conexidad entre los productos amparados por las marcas en
conflicto, el Consejo concluy6 que el publico también se podia confundir, pues tanto
los cigarrillos (clase 34) como los licores (clase 33), son consumidos por el mismo
publico y se comercializan en el mismo mercado, esto es en bares, restaurantes,
discotecas y similares. Como en este caso se daban todos los presupuestos de
irregistrabilidad contenidos en la Decision 344, el Consejo de Estado declaré la
nulidad de las resoluciones de la Superintendencia de Industria y Comercio por
medio de las cuéles se habian declarado infundadas las observaciones de la
Compafiia Colombiana de Tabaco S.A y ordend cancelar la inscripcién de la marca

American Brands mas gréafica.*?

42 TRIBUNAL ANDINO DE JUSTICIA, interpretacion prejudicial del 1 de septiembre del afio 2000, proceso
N° 31- IP-2000, Gaceta Oficial N° 602 de septiembre 21 de 2000.Sentencia del Consejo de Estado,
octubre 12 de 2000, Compafiia Colombiana de Tabaco, S.A contra Superintendencia de Industria y
Comercio. Decisién 344, articulo 83 parrafo a.



c. Confusion auditiva

Finalmente, el Consejo de Estado se ha pronunciado sobre la confusién auditiva
indicando que dicha confusion se presenta cuando fonéticamente las palabras son
similares y al pronunciarlas tienen una eufonia similar. Como en el caso de hola y
ola. La empresa Hola S.A. Solicito el registro de la marca Hola, oponiéndose a esta
solicitud la Sociedad propietaria de la marca “Ola” (ambas empresas trabajan con
los mismos productos.) El registro, luego de una apelacion, fue concedido a la marca
Hola. La contra parte solicité fuera anulado el registro a esta marca pues generaba
una confusion fonética. Sin embargo, el Consejo de Estado luego de la
interpretacion prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;
determind que: “si bien es cierto que desde el punto de vista conceptual o ideoldgico
hay diferencia entre una y otra marca, como quiera que, como ya se dijo, existe
identidad en el campo fonético o auditivo, tal identidad hace evidente el riesgo de
confusién. De tal manera que, atendiendo la interpretacion prejudicial que el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha realizado en este proceso, basta
que la identidad se presente en uno de los campos para que exista el riesgo y, en

consecuencia, se configure la causal de irregistrabilidad.”?
5.3 Determinacion de la confundibilidad marcaria en Colombia

La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia es la entidad estatal
encargada de realizar el examen de procedencia antes de surtir el registro de un
signo distintivo que pretende ser marca. Para ello se vale de dos criterios que le
permiten revisar que con la marca que se pretende registrar se configure el

fenébmeno de la confundibilidad.

Estos criterios fueron determinados por el Tribunal Andino de Justicia por medio del

proceso 27 — IP — 95, interpretacion prejudicial del articulo 81 literales: d) y e) de la

43 CONSEJO DE ESTADO. ST. 5284. de Seccion 12 de 19 de Julio de 2000. C.P.: Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo.



Decision 344 de la Comision del Acuerdo de Cartagena. El primero de ellos tiene
gue ver con un cotejo en conjunto de la marca, en palabras del Tribunal Andino esa
vision de conjunto es precisamente: “... la impresion que el consumidor medio tiene
sobre la misma y que puede llevarle a confusion frente a otras marcas semejantes
que se encuentren disponibles en el comercio”**. Sobre el particular, ha sido enfatico
el Tribunal al mencionar que el fin que se busca conseguir con esa vision de
conjunto es la comparacion con base en semejanzas porque ese es medio que
emplea el consumidor a la hora de encontrarse frente a dos marcas. Para ahondar
MAas en esta premisa citaremos la explicacién dada por el especialista en propiedad

industrial CAMILO GOMEZ:

‘cada marca es percibida en una forma determinada, y por consiguiente
genera en el cerebro del consumidor un proceso Unico y especial de
reconocimiento. Cuando los niveles de reconocimiento de dos signos son tan
cercanos que pueden generar alguna de las formas de confusion el
examinador entendera que existe “riesgo de confusidon” y en consecuencia

negara la solicitud en estudio.”.4®

Por otro lado nos encontramos con el método de cotejo sucesivo entre marcas.
El asidero de este método esté relacionado con la forma en que el consumidor

analiza las marcas en el mercado, esto es, de forma individualizada y no simultanea,

“‘No cabe el analisis simultaneo en razén de que el consumidor no analiza
simultdneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto
de este sistema recae en analizar cual es la impresion final que el consumidor tiene

luego de la observacion de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se

44 TRIBUNAL ANDINO DE JUSTICIA. Proceso 27 — IP — 95. Quito, octubre 25 de 1996.

45 GOMEz CamILO, “Enfrentando la Confusidon ¢ Como evitar la contingencia derivada de la confusidn
en sus solicitudes de marca?”. Disponible en: Lecciones de Derecho Marcario, CdAmara de Comercio
Colombo Americana, 2010, p. 97-103.



procedera bajo un examen riguroso de comparacion, hasta el punto de "disecarlas”,

que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario.”#®

El analisis de las marcas pretende establecer si las mismas pueden coexistir en un

mismo mercado, protegiendo siempre al consumidor de una posible confusién.
6. APLICACION DE LA DECISION 486 DE 2000

La Decision 486 de 2000 expedida por la Comunidad Andina de Naciones (CAN)
de la cual Colombia es Pais Miembro*’, se erige como la norma en materia de
propiedad industrial por excelencia. En consecuencia, es preciso conocer, quiénes

son las autoridades que se encargan de aplicar la norma en cuestion.

6.1 Superintendencia de Industriay Comercio de Colombia — SIC

La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia — SIC por asignacion
legal, tiene la funcién de administrar el Sistema Nacional de Propiedad Industrial
(articulo 1° numeral 57), contemplado en el Decreto 4886 de 2011, con ello devienen

funciones especificas tales como:

“(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 (ii) tramitar y decidir las solicitudes de concesiéon de
patentes de invencion y de modelo de utilidad, registros de disefios

industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas,

46 TRIBUNAL ANDINO DE JUSTICIA. Proceso 27 — IP — 95. Quito, octubre 25 de 1996.

47 Colombia suscribié el Acuerdo de Integracién Subregional Andino (acuerdo de Cartagena)
aprobado mediante la Ley 8 de 1973, ley que fue modificada por la 458 de 1998 luego del acuerdo
modificatorio al Acuerdo de Cartagena de 1997. De este modo Colombia conforme a las obligaciones
adquirida en los acuerdos internacionales y conforme a la integracidon andina y los objetivos de ésta,
Decisidn 486 de 2000, siendo el régimen comun sobre propiedad industrial para los paises miembros
(Ecuador, Colombia, Bolivia y Peru)



depdsitos de nombres y ensefias comerciales, declaracion y autorizaciones

de uso de denominaciones de origen.”8

Asi mismo, en el Codigo General del Proceso, Ley 1564 de 2012 se establecio, que
la SIC como autoridad administrativa tiene la competencia para ejercer funciones
de tipo jurisdiccional en materia de propiedad industrial (Articulo 24 numeral 3 literal

a.).

Dentro de las funciones de la mencionada Superintendencia en lo relativo a las
marcas, se encuentra la expedicion de conceptos. Por medio de éstos, se orienta a
los consultantes conforme a sus cuestionamientos, dentro del marco normativo

nacional e internacional en materia marcaria.

Aunado a lo anterior, la SIC a través de su oficina delegada para la propiedad
industrial, se ha pronunciado sobre importantes temas como la coexistencia pacifica
de marcas, que eventualmente podria degenerar en una confusion marcaria. Sobre
el particular existe un pronunciamiento del Tribunal Andino de Justicia que justifica
la coexistencia ante una autorizacion tacita o expresa por parte del primer titular de

la marca®®. Sin embargo, la Superintendencia resalta, que no esta obligada a,

‘registrar expresiones como marcas, en tanto exista un acuerdo de

coexistencia, toda vez que de establecerse la existencia de una similitud

48 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO — SIC. Concepto 102648 de 2012.

4 proceso 18 - IP - 98. "Una coexistencia pacifica, extensa en nimero de afios y sin reclamaciones
por parte del primer titular, puede significar una autorizacién téacita de aquél para que el segundo
titular pueda continuar utilizando su marca, pues, constituyendo la causal de irregistrabilidad de
confusion, una causal que doctrinariamente ha sido considerada como susceptible de acarrear sélo
nulidad relativa, bien podria subsanarse con esa autorizacion -expresa o tacita- o con la desaparicion
de la confusion. La actitud pasiva del primer titular sin que obre en defensa de su marca en tiempo
oportuno, revela una seial de aceptacién de los hechos asi como la presunta diferenciacién de los
dos signos. Sino ha existido confusiéon por muchos afios, la nulidad por esa causal no tendria el
objetivo y fines que la norma persiguié: defender a los consumidores y al titular marcario. En ese
caso, la causal de confusién mds bien se ha revertido en favor del segundo titular."



capaz de generar confusion entre el publico consumidor, la marca podra ser

negada de conformidad con lo establecido en la norma andina”°.

En ese ejemplo, es palpable el interés primordial de la SIC para la proteccion del
usuario, del consumidor que podria verse inmiscuido en la confusion por las marcas

en conflicto.

6.2 Consejo de Estado

El Consejo de Estado por medio de su Sala de lo Contencioso Administrativo conoce
de las demandas que se hagan en ejercicio de la accion de nulidad relativa que se
encuentra consagrada en el articulo 172 de la Decisién 486 de la Comunidad
Andina. Esas acciones de nulidad relativa son interpuestas en contra de las
resoluciones que expide la Superintendencia de Industria y Comercio, en la solucién

de controversias de tipo marcario.

Una de las providencias promulgadas por el Consejo de Estado tiene que ver con
la demanda interpuesta por Benetton Group S.P.A en contra de la Resolucién num.
11656 de 29 de abril de 2003 expedida por la Superintendencia de Industria y
Comercio y mediante la cual se otorgd a Jeans Fashion S.A. el registro de la marca
Sisley (mixta)®. Dentro de las pretensiones de Benetton, se encontraban: la
declaracion de nulidad de la resolucion que concedi6 el registro de la marca Sisley
y la orden a la Division de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y
Comercio para que declarara la confundibilidad de los signos marcarios y en

consecuencia anulara el registro.

En el andlisis normativo que tiene lugar dentro de la sentencia, también se
contempla la interpretacién prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad

Andina que tendra posteriormente un desarrollo mas amplio. Después de la revision

>0 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Resolucién 18752 del 13 de septiembre de 1999.
>1 CONSEJO DE ESTADO. Expediente, nimero de radicado 11001-03-24-000-2003-00419-01 del 23 de
mayo de 2013.



de las Decisiones 344 de la Comision del Acuerdo de Cartagena (arts. 81, 83) y 486
de la Comunidad Andina, el Consejo de Estado decide negar las pretensiones,
sosteniendo que los productos amparados con las marcas en conflicto no tienen
conexion competitiva alguna, de hecho, pertenecen a clases de nomenclaturas
internacionales diferentes. Aunado a ello, tampoco intervienen en los mismos

canales de comercializacion.

Dentro de lo mencionado por el Tribunal Andino en la sentencia en cuestion, se
encontraba una exhortacién al Consejo de Estado para que verificara los requisitos
para el registro de una marca, requisitos que debian ser cumplidos a plenitud por

Sisley. Frente al particular el Consejo mencioné:

“‘cumple con los requisitos de perceptividad, distintividad y susceptibilidad de
representacion grafica exigidos por el ordenamiento juridico, y no se
configura la causal de irregistrabilidad alegada en la demanda, pudiendo
coexistir pacificamente en el mercado con las marcas Sisley previamente
registradas (en las Clases 9, 14 y 16), pues, aunque se trata de signos
idénticos los mismos amparan productos respecto de los cuales no existe
conexion competitiva, de modo tal que no existe la posibilidad de que se

induzca a error al publico consumidor”?

Después de estudiar los 6rganos con funciones jurisdiccionales del territorio
nacional, es menester abordar el estudio del ente internacional encargado de

manejar el tema de propiedad industrial.

6.3 Tribunal de la Comunidad Andina

La adopcion por parte del Estado colombiano de las normas establecidas en las
decisiones proferidas por la Comunidad Andina y especialmente la decision 486 del
14 de septiembre del afio 2000°3, generd incertidumbre respecto de la interpretacion

gue debe ser adoptada por las autoridades nacionales que conocieren de estos

52 lbidem.
3 COMUNIDAD ANDINA DE NACIONAL. Decisién 486 de 2000.



casos, por lo cual en cumplimiento del articulo 4 de la decision 500 del 22 de junio
de 2001%* y desarrollado a partir del capitulo Ill, articulo 121 al 128 de la misma, el
tribunal adquiere la competencia de realizar interpretaciones a solicitud o de oficio,
sobre las normas pertenecientes al ordenamiento juridico comunal y asi asegurar la
uniformidad de conceptos en los paises miembros, cuando se presenten

controversias regidas por estas directrices.

El mismo Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dentro de sus conceptos ha
definido que la interpretacion prejudicial “Es una funcion basica de este Tribunal,
indispensable para tutelar la vigencia del principio de legalidad en el proceso de
integracion andina y para adaptar funcionalmente su complejo ordenamiento
juridico, la de interpretar sus normas a fin de asegurar su aplicacion uniforme en el

territorio de los Paises Miembros”®®

Por lo tanto esta funciébn permite una interconexion entre el 6rgano nacional
competente y la comunidad, ya que se genera una ayuda mutua para establecer la
mejor manera de interpretar y aplicar el derecho comunitario y asi lograr garantizar
a aquellos que acudan a reclamar sus derechos, la aplicacion de normas

interpretadas de igual forma para toda la comunidad.

Sobre el asunto VIRGIL ToLEDO fungiendo como presidente del tribunal ha

establecido que la interpretacion prejudicial,

“‘es la pieza clave del sistema jurisdiccional de la Comunidad Andina (...) y
convierte automaticamente en jueces comunitarios a los jueces nacionales
de los cinco paises miembros, estableciendo con ello una cooperaciéon

horizontal con los érganos jurisdiccionales nacionales.”>®

>4 COMUNIDAD ANDINA DE NACIONAL. Decisién 500 de 2002.

> TRIBUNAL DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES. Proceso 1-IP-87. G.0.A.C. N° 28 de 15 de febrero de
1988. Marca: “Volvo”.

%6 VIGIL TOLEDO RICARDO. Reflexiones en torno a la construccién de la Comunidad Sudamericana de
Naciones. Quito. P. 11. Disponible en: (http://www10.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2008/01358.pdf)



Segun los efectos que pudiese producir la sentencia del 6rgano competente en una
disputa, el tribunal establece si la consulta debe ser obligatoria o facultativa. En el
articulo 122 de la Decision 500 de la Comunidad Andina de Naciones se establece
que los jueces nacionales podran “solicitar, directamente y mediante simple oficio,
la interpretacion del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia
sea susceptible de recursos en derecho interno”®’. Y esta se entendera como una
interpretacion facultativa, por el contrario en el articulo 123 de la misma se
encuentra consignado que “el juez nacional que conozca de un proceso en el cual
la sentencia fuera de Unica o Ultima instancia, que no fuere susceptible de recursos
en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas
que conforman el ordenamiento juridico de la Comunidad Andina, debera suspender
el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretacion
del Tribunal.”® Por lo tanto, basta con revisar el efecto de la sentencia judicial que
esta directamente relacionado con la etapa del proceso, para conocer el tipo de

solicitud a realizar.

Respecto a los elementos que deben contener la solicitud de interpretacion y el
trdmite que surten, estos estan contenidos en el articulo 125 y 126 de la Decision
500 de la Comunidad Andina de Naciones. De ellos es importante resaltar algunos
aspectos como la obligatoriedad de que la autoridad peticionaria sea un juez
nacional y la prohibicion de emitir conceptos o interpretaciones de normas
nacionales. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre el asunto aclara
que “... la solicitud del juez nacional debe motivarse de manera sucinta pero
completa, a objeto de que el Tribunal alcance una comprension de conjunto del tema
sometido a consulta...”°. Es decir que es necesario un relato que resalte los puntos
mas importantes de la controversia y que permita al tribunal entender el tipo de caso

al cual se enfrenta.

57 COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES. Decisién 500 de 2002. Art 122.
8 COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES. Decisién 500 de 2002. Art 123.
> Interpretacion prejudicial de 30 de marzo de 2005, proceso 31-1P-2005.



CONCLUSIONES

Del presente trabajo podemos concluir que las marcas surgen por la necesidad de
los comerciantes en la edad antigua para reconocer sus productos en el mercado.
Esto se presento por uniformidad de productos y materiales que se empleaban para
su construccion en aquella época. Posteriormente en la edad media nace la
exclusividad de la marca y el deber de hacer uso de ella, su uso era lo que permitia
su proteccion, puesto que ningun otro artesano podria utilizarla mientras fuera
usufructuada por otro. Y es en aquella época donde se originan las primeras

reglamentaciones sobre marcas.

Gracias a la revolucion industrial a la intensificacion de la produccion vy
comercializacién de productos que provenian de diferentes casa matrices, pero que
contaban con una calidad similar debido a la forma de su elaboracién por se hizo
necesaria la distincibn mediante las marcas y por consiguiente las primeras leyes
sobre el tema en paises como Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Y posteriores
leyes internacionales como el Convenio de Paris en 1883 y el Arreglo de Madrid

sobre registro internacional de Marcas en 1891.

Las transformaciones en el sistema econdmico a nivel mundial que surgieron a partir
de la primera guerra mundial, ha desencadenado consumo en masa, generando
cambios tanto en los consumidores como en los comerciantes. Es por aquel tiempo
que la marca se convierte en instrumento de vital importancia, utilizado por el

comerciante para transmitir mensajes a los consumidores.

Razon de lo anterior es que el derecho marcario constituye una especialidad del
derecho de gran importancia, puesto que le permite a un sinnimero de productos
gue tienen similares caracteristicas coexistir en la actividad econémica ademas de

contribuir a la proteccion tanto de comerciantes como consumidores.



Los postulados teoricos acerca del derecho marcario como son: las funciones, los
principios, los objetivos y proteccion de los diferentes tipos de marcas se convierten
en los elementos fundamentales para la proteccion del bien intangible y coadyuvan

a no recaer en el fenémeno de la confundibilidad marcaria.

La confusion marcaria es el principal motivo de irregistrabilidad de una marca como
lo revelo un estudio para la Asociacion Interamericana de la Propiedad Intelectual
segun el cual durante el 2005 el 90% de las marcas negadas en Latinoamérica fue
como consecuencia del riesgo de confusién®. Es por esto, importante conocer
como evitar este fendbmeno para el registro de una marca nueva, y para quienes
ostentan el derecho sobre una, conocer las herramientas con las que cuenta para
protegerla teniendo en cuenta la importancia que reviste para el establecimiento de

comercio y los intereses empresariales.

Para finalizar podemos concluir que en lo respectivo a la confusion marcaria a pesar
de la aplicacion de la decision 486 de 2000 del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, en Colombia este fendbmeno de confundibilidad marcaria se convierte en un
obstaculo para el registro de un signo que es pretendido como marca, solamente en
lo concerniente a productos que estan destinados a cumplir un mismo fin, es
pertinente precisar que este fendmeno no es un obstaculo para registrar productos

gue estan destinados a cumplir necesidades diferentes.
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