
 

 

Señor Director  

DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS  

Superintendencia de Industria y Comercio 

E.           S.           D. 

 

 

Referencia : SD2025/0015936 

Asunto  : Escrito de advertencia de irregistrabilidad sobre la 

solicitud de registro de la marca mixta 

 en la Clase 42 Internacional. 

 

Solicitante  : INGENIERIA ELECTRONICA DEL HUILA SAS 

 

 

     

I. ADVERTENCIA DE IRREGISTRABILIDAD 

 

Eduardo Varela Pezzano, obrando como apoderado de INGELEC, presento 

para su consideración y para ser tenidos en cuenta al momento de tomar una 

decisión en este asunto argumentos que sustentan que el registro de la marca 

mixta “INGELECGROUP TECNOLOGIES” para identificar servicios de la clase 42 

Internacional es irregistrable por estar incursa en la causal de irregistrabilidad 

contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 

 

 

II. FUNDAMENTOS DE LA INTERVENCIÓN 

 

Causales: Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la 

Comunidad Andina, y en las demás normas concordantes. 

 

Solicitud de extensión territorial: mi representada es Titular del registro de 

la marca (mixta) ingelec  No. 1413340 del 5 de enero de 2018, con trámite 

de extensión territorial a Colombia de fecha 7 de febrero de 2025, para distinguir 

productos de las clases 9ª y 11 Internacional, tal y como se aprecia a 

continuación:  
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Marca Certificado 

No. 

Clase  Fecha 

 

 

 

 

RI 1413340 

SD2025/002177 

 

CLase 9: Aparatos e instrumentos 

científicos, náuticos, geodésicos, 

fotográficos, cinematográficos, 

ópticos, de pesaje, de medición, 

de señalización, de control 

(inspección), de salvamento y de 

enseñanza; aparatos e 

instrumentos de conducción, 

distribución, transformación, 

acumulación, regulación y control 

de la electricidad; aparatos de 

grabación, transmisión y 

reproducción de sonido e 

imágenes; soportes de registro 

magnéticos, discos acústicos; 

discos compactos, DVD y otros 

soportes de grabación digitales; 

mecanismos para aparatos de 

previo pago; cajas registradoras, 

máquinas de calcular, equipos de 

procesamiento de datos, 

ordenadores; software; 

extintores; aparatos de 

alimentación eléctrica, cables 

eléctricos; equipos audiovisuales y 

de tecnologías de la información; 

imanes; amplificadores; cristales 

correctores [óptica],; aparatos e 

instrumentos de medición; 

aparatos de seguridad, protección 

y señalización; instrumentos de 

medición; aparatos e 

instrumentos de señalización. 

Clase 11: Aparatos de alumbrado, 

calefacción, producción de vapor, 

cocción, refrigeración, secado, 

ventilación, distribución de agua e 

instalaciones sanitarias. 

 

7 de 

febrero 

de 2025 
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III. FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD 

 

Como se demuestra en este escrito, de acuerdo con las reglas de comparación 

desarrolladas por la doctrina y por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de 

la Comunidad Andina, en adelante el TJCA, que han sido frecuentemente 

acogidas por el Despacho a su cargo, en este caso se cumplen los supuestos de 

aplicación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la 

Comunidad Andina.  

 

Lo anterior teniendo en cuenta que la marca mixta solicitada por INGENIERIA 

ELECTRONICA DEL HUILA SAS, reproduce en la parte preponderante de su 

conjunto INGELEC GROUP TECHNOLOGIES el único elemento nominativo de la 

marca INGELEC previamente solicitada en Colombia, vía extensión territorial, y 

adicionalmente, pretende identificar servicios de la clase 42 que se encuentran 

estrechamente vinculados con los productos que identifica la marca de mi 

representada.  

 

 

3.1. Consideraciones previas 

 

Lo primero que debemos señalar es que la marca solicitada es mixta 

prevaleciendo el elemento denominativo, por lo que el análisis de confundibilidad 

deberá hacerse siguiendo los criterios comparativos establecidos por el TJCA, 

para el análisis de confundibilidad de marcas denominativas.  

 

En principio, el carácter denominativo de la marca INGELECGROUP 

TECHNOLOGIES está dado por las características incorporadas en las letras que 

conforman la denominación INGELEC: 

 

 

 

De otro lado, la marca previamente solicitada en Colombia incluye la parte 

nominativa dentro del conjunto marcario única y exclusivamente la expresión 

INGELEC 
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De acuerdo con la realidad del mercado para un comprador es mucho más fácil 

identificar, recordar y requerir los productos que identificaría la marca solicitada 

a través de la mención de la palabra INGELEC, no otorgándole las expresiones 

GROUP TECHNOLOGIES, la suficiente distintividad.  

 

Por lo tanto, en este asunto en particular se deben aplicar las reglas de 

comparación que tanto la doctrina especializada como la jurisprudencia del TJCA 

han desarrollado para realizar el cotejo de signos mixtos1: 

 

“Si el elemento preponderante del signo mixto es el 

denominativo, se deberá hacer el cotejo de conformidad con los 

parámetros para la comparación entre signos denominativos. A 

saber:.”  

 

“En la comparación entre signos denominativos el 

Tribunal, sobre la base de la doctrina, Fernández Novoa, ha 

manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y 

con la totalidad de los elementos que lo integran, sin 

descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la 

totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las 

marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos 

elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, 

atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan 

dicha función .” 

 

 

3.2. Semejanza entre las marcas.  

 

Siguiendo la jurisprudencia citada, la marca mixta solicitada, está conformado 

en su parte nominativa por las expresiones INGELECGROUP TECHNOLOGIES, 

mientras que la marca mixta de extensión territorial solicitada con anterioridad 

está conformada en su parte nominativa únicamente por la expresión INGELEC. 

 

Encontramos que la marca solicita INGELECGROUP TECHNOLOGIES, incorpora 

en su totalidad el elemento esencial de la marca previamente solicitada, ya que 

 
1 Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 29 de noviembre de 2010, Rad.: 11001-03-24-000-2001-

00317-01, Actor: MANUEL FERNEY MARÍN FLOREZ., C.P. RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA 
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los cambios que se presentan son menores: el incorporar las expresiones GROUP 

TECHNOLOGIES, no son sustanciales y no le otorgan suficiente distintividad para 

registrarse como marca: 

 

Signo solicitado Signo solicitado con anterioirdad 

 

INGELECGROUP TECHNOLOGIES 
 

 

INGELEC 

 

 

 

 

Así, observamos que en el conjunto del signo solicitado la expresión 

preponderante es INGELEC por encontrarse escrita en un color llamativo para 

este caso naranja, acompañado de las expresiones de menor valor en el conjunto 

GROUP TECHNOLOGIES, teniendo en cuenta que dichas expresiones son 

descriptivas y de uso común, no siendo objeto de apropiación por ningún agente 

del mercado para identificar servicios de la clase 42 de la Clasificación 

Internacional de Niza. 

 

Un consumidor puede concluir, en contra de la realidad, que la marca solicitada 

es una simple variación de la marca previamente solicitada, por cuanto incorpora 

la expresión INGELEC distintivo de la marca de mi representada. 

 

De hecho, lo que puede inferirse luego de una primera y ligera apreciación de la 

marca solicitada es que esta corresponde a una variación de la marca de 

INGELEC.   

 

Esa similitud sustancial desde el punto de vista ortográfico, obviamente, deriva 

en casi que una identidad desde el punto de vista fonético:  

 

 

INGELEC GROUP TECHNOLOGIES – INGELEC  

INGELEC GROUP TECHNOLOGIES – INGELEC 

INGELEC GROUP TECHNOLOGIES – INGELEC 

INGELEC GROUP TECHNOLOGIES – INGELEC 
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Podemos ver como la inclusión de GROUP TECHNOLOGIES al final del conjunto 

solicitado es irrelevante, por lo que no le otorga la suficiente distintividad ya los 

dos signos tiene la misma expresión preponderante. 

 

INGELEC - INGELEC - INGELEC - INGELEC - INGELEC  

 
De hecho, un consumidor puede creer que la marca solicitada identifica un 

producto que resulta ser complementario de los productos que se identifican con 

la marca previamente solicitada, que ambas marcas tienen un mismo origen 

empresarial o, en el mejor de los casos, que entre  INGENIERIA ELECTRONICA 

DEL HUILA SAS e INGELEC., existe una especie de alianza comercial que le 

permite a la primera usar una marca casi idéntica a aquella de la cual es titular 

la sociedad que primeramente solicité el registro de la marca. 

 

Como quiera que ninguno de los escenarios antes planteados es conforme con 

la realidad, forzosamente debemos concluir que en este caso se presenta 

confusión marcaria:  

 

“La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de 

claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser 

inducidos los consumidores por no existir en el signo la 

capacidad suficiente para ser distintivo.” 2 

 

Es evidente que en este asunto no se dispone de claridad para poder elegir un 

bien de otro considerando la similitud que presentan las marcas en su 

composición ortográfica.  

 

La inclusión de las expresiones GROUP TECHNOLOGIES, no pueden ser 

determinantes para concluir que la marca solicitada es registrable; en efecto, 

son más las similitudes que las diferencias.  

 

Debe recordarse que en el cotejo marcario las semejanzas deben prevaler sobre 

las diferencias. Al respecto, la jurisprudencia del TJCA, ha señalado:  

 

 
2 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 84-IP-2015. 
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“...Para poder llegar a concluir sobre la confundibilidad entre dos 

signos hay que precisar más sus semejanzas que sus diferencias, 

precisamente para evitar la posibilidad de error en que pueda 

incurrir el consumidor al analizar las marcas a fin de que se forme 

su criterio diferenciador a base de contrastar las marcas mediante 

el impacto que ellas le causen a primera vista o impresión. De ahí 

que el examen de registrabilidad entre dos marcas deba partir de 

un análisis comparativo global entre ellas.” 3 

 

Así las cosas, las marcas puestas en conflicto presentan semejanzas visuales, 

ortográficas, fonéticas y conceptuales que tendrían la capacidad de generar 

confusión y/o real riesgo de asociación en los consumidores.  

 

En definitiva, en este caso, se cumple el primer supuesto de aplicación de que 

trata el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la 

Comunidad Andina.  

 

 

3.3. Conexidad competitiva- riesgo de Asociación y Confusión 

 

Sobre los tipos de confusión que pueden generar las marcas, el Tribunal precisó 

en la Interpretación Prejudicial lo siguiente:  

 

“Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de 

asociación será necesario determinar si existe identidad o 

semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en 

relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y 

considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual 

variará en función de los productos o servicios de que se trate.  

 

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los 

signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, 

caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce 

al comprador a adquirir un producto o usar un servicio 

determinado en la creencia de que está comprando o usando 

otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre 

 
3 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 41-IP-98 
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los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el 

citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la 

realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le 

ofrecen, un origen empresarial común.”  

 

Al aplicar en este caso los criterios mencionados, adicional a las evidentes 

similitudes entre las marcas confrontadas, respetuosamente solicito al Despacho 

tener en cuenta que los Servicios del signo ahora solicitado se encuentran 

estrechamente vinculados con los productos de la marca primeramente 

solicitada para las clases 9 y 11, como se pasa a ver: 

 

SIGO SOLICITADO Signo previamente solicitado 

Servicios tecnológicos, consultoría 

tecnológica e informática, servicios 

informáticos para proteger datos e 

información, diseño de software, y 

diseño industriales; diseño y desarrollo 

de equipos informáticos y de software. 

CLase 9: Aparatos e instrumentos 

científicos, náuticos, geodésicos, 

fotográficos, cinematográficos, ópticos, de 

pesaje, de medición, de señalización, de 

control (inspección), de salvamento y de 

enseñanza; aparatos e instrumentos de 

conducción, distribución, transformación, 

acumulación, regulación y control de la 

electricidad; aparatos de grabación, 

transmisión y reproducción de sonido e 

imágenes; soportes de registro magnéticos, 

discos acústicos; discos compactos, DVD y 

otros soportes de grabación digitales; 

mecanismos para aparatos de previo pago; 

cajas registradoras, máquinas de calcular, 

equipos de procesamiento de datos, 

ordenadores; software; extintores; 

aparatos de alimentación eléctrica, cables 

eléctricos; equipos audiovisuales y de 

tecnologías de la información; imanes; 

amplificadores; cristales correctores 

[óptica],; aparatos e instrumentos de 

medición; aparatos de seguridad, 

protección y señalización; instrumentos de 

medición; aparatos e instrumentos de 

señalización. 

Clase 11: Aparatos de alumbrado, 

calefacción, producción de vapor, cocción, 
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refrigeración, secado, ventilación, 

distribución de agua e instalaciones 

sanitarias. 

 

 

En este caso, podemos afirmar que los servicios de la clase 42 de la Clasificación 

Internacional de Niza que se pretenden identificar con la marca INGELECGROUP 

TECHNOLOGIES corresponden a servicios que abarcan una amplia gama de 

productos equipos eléctricos, electrónicos, de TI, de software y de seguridad que 

están comprendidos en la solicitud de INGELEC.  

 

Sin lugar a duda existe una estrecha relación entre los servicios que pretende 

amparar la marca solicitada a registro, con las marcas de familia previamente 

registradas, quedando evidenciado que existe una vinculación competitiva entre 

los servicios solicitados de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, 

y los productos de las clases 9 y 11 previamente solicitados. 

 

Ahora bien, aplicando las reglas del TJCA, con miras a verificar el riesgo de 

confusión y/o asociación de las marcas en conflicto, las cuales se refieren a (i) 

la identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios 

distinguidos por ellos; (ii) o la identidad entre los signos y semejanza entre los 

productos o servicios; (iii) o la semejanza entre las marcas e identidad entre los 

productos y servicios; (iv) o la semejanza entre aquellos y también semejanza 

entre éstos, se encuentra que los signos INGELECGROUP TECNOLOGIES e 

INTELEC distinguen servicios y productos conexos. 

 

En este sentido, se tiene que los criterios que reiteradamente han sido expuestos 

por el TJCA para determinar si existe conexión competitiva entre las marcas, 

son: (i) La inclusión de los productos o servicios en una misma clase del 

nomenclátor; (ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de 

publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos o servicios; (v) Uso 

conjunto o complementario de productos o servicios; (vi) Mismo género de los 

productos o servicios; (vii) Misma finalidad; e (viii) Intercambiabilidad de los 

productos o servicios. 

 

Así mismo las disimilitudes que presenta la marca a registrar no la diferencian 

lo suficiente de las marcas de familia previamente registradas, haciendo que el 

registro de la marca pueda generar un riesgo de confusión en el público 
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consumidor, que lleve a asociar los productos de ambas marcas con el origen 

empresarial común. 

 

En este orden de ideas, se advierte que las marcas en conflicto distinguen 

servicios y productos estrechamente vinculados; pueden utilizar canales 

idénticos de publicidad, como lo son la televisión, la prensa y la radio; pueden 

comercializarse por idénticos medios, por tratarse de servicios y productos 

relacionados; y tienen una relación directa y una misma finalidad. Así las cosas, 

el hecho que a la marca mixta INGELECGROUP TECNOLOGIES incorpore la 

expresión INGELEC, aumenta aún más el riesgo por cuanto el público 

consumidor podría pensar que la marca mixta INGELECGROUP TECNOLOGIES, 

corresponde a un servicio novedoso del mismo fabricante INGELEC. 

 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto se pude considerar que la marca 

INGELECGROUP TECNOLOGIES, cuyo registro se solicita para distinguir 

servicios de la clase 42 de la Clasificación internacional de Niza, no reúne el 

requisito de distintividad, para distinguir tales servicios dentro del mercado y, 

por ende, se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el 

literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de 

Naciones. 

 

 

IV. PETICIÓN 

 

 

Por todo lo anterior, atentamente solicito a Dirección de Signos Distintivos: 

 

Negar el registro de la marca mixta,                      solicitado por INGENIERIA 

ELECTRONICA DEL HUILA SAS, para distinguir servicios de la clase 42 de la 

Clasificación Internacional de Niza.  

 

 

V. PRUEBAS 

 

Se sirva tener como pruebas en este asunto todos los documentos que obran en 

el expediente de la referencia.  
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VI. NOTIFICACIONES 

 

Autorizo apara que todas las notificaciones me sean enviadas al correo 

electrónico cavelier@cavelier.com.  

 

Señor Director, 

 

mailto:cavelier@cavelier.com





























