Superintendencia de
Industria y Comercio

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y COMERCIO

Resolucion N° 12719

Ref. Expediente N° SD2025/0036108

Por la cual se decide una solicitud de registro

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

CONSIDERANDO

Que por escrito presentado el dia 21 de abril de 2025, LUIS ARGEMIRO ZULUAGA
HOYOS, solicitdo el registro de la Marca UNEKO (Mixta) para distinguir productos
comprendidos en la Clase 25 de la Clasificacion Internacional de Niza?l.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1065 el 28 de abril de 2025,
OPERADORA DE COMERCIO S.A.S, presento oposicion en contra con fundamento en
el articulo 136, literal a), de la Decision 486 de la Comunidad Andina.

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

lll.- HECHOS O FUNDAMENTOS DE LA OBSERVACION

3.1.- El Sefior LUIS ARGEMIRO ZULUAGA HOYOS, ha solicitado el registro de la
Marca de productos: “UNEKQ” para distinguir productos de la Clase No. 25, de la
Clasificacién Internacional de Niza, su Despacho acepto6 la solicitud mencionada en el
hecho Primero, y ordend la Publicacion del Extracto correspondiente, en la Gaceta de
la Propiedad Industrial, No. 1065 del 28 de abril de 2025, en la siguiente forma:

MARCA PUBLICADA:
EXPRESION: UNEKO
LOGO:

3.2.- Al comparar las marcas se puede ver claramente que la Marca “UNEKO”, TAL
COMO SE PRETENDE REGISTRAR EN FORMA CLARA Y PRECISA, ES SIMILAR
A LA MARCA DEBIDAMENTE REGISTRADA DE Ml PODERDANTE “UNICO”;
SIENDO TOTALMENTE CONFUNDIBLE CON LA MARCA DE MI REPRESENTADA,
TENIENDO EN CUENTA QUE EL CORAZON DE LA MARCA SOLICITADA ES
“UNEKO” que es SIMILAR a la marca debidamente concedida enunciada
anteriormente; pero esta CONFUSION es alin mayor si los consideramos
simultaneamente como mas adelante se determina.

En efecto, la marca “UNEKO” solicitada incurre en esta causal de irregistrabilidad toda
vez que es similarmente confundible desde el punto de vista ORTOGRAFICO,
FONETICO, VISUAL y CONCEPTUAL con la marca “UNICO” y sus marcas de familia,
previamente registradas por mi representada, pues ésta reproduce la estructura basica
de la marca anteriormente registrada UNICO y sus marcas de familia, de tal forma que
la distintividad de ambas marcas recae sobre los mismos elementos:

3.2.1.- Por el ASPECTO FONETICO, hay entre los signos mencionados las siguientes
similitudes cuando se pronuncia:

“UNICO” / “UNEKO” /
“UNICO” / “UNEKO” /
“UNICO” / “UNEKO” /
“UNICO” / “UNEKO” /

1 25: Prendas de vestir, calzado y articulos de sombrereria.
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“UNICO” / “UNEKO” /
“UNICO” / “UNEKO” /
“UNICO” / “UNEKO” /

3.2.2.- Por el aspecto ORTOGRAFICO, podemos apreciar que tanto el signo
debidamente registrado y el signo solicitado, presentan entre si una fuerte semejanza
por cuanto su escritura es muy similar, especialmente porque el signo solicitado
reproduce en una parte preponderante el signo “UNICO”:

MARCA REGISTRADA
UNICO

MARCA SOLICITADA
UNEKO

3.2.3- Por el Aspecto ideoldgico, la similitud entre la marca concedida y la marca
solicitada por el sefior LUIS ARGEMIRO ZULUAGA HOYOS, es evidente, ya que
cualquier consumidor de productos de la clase No. 25, confundira facilmente en su
mente: “UNEKQO”, con la marca debidamente registrada: “UNICO” y sus marcas de
familia de mi representada, que distingue productos y servicios comprendidos en la
clase No. 16, 18, 25, 28, 35, 36, 37, 41, y 43, segun la Clasificacién Internacional de
Niza, siendo estos totalmente conexos con los mismos productos de la clase No. 25,
toda vez que estos productos se comercializan, distribuyen y venden a través de los
mismos canales de mercado, guardando una relacién intrinseca entre ellos, ademas
de ser intercambiables, complementarios y no excluyentes entre ellos.

3.3.- En relacién con los criterios para establecer la similitud entre dos marcas, en
reiteradas ocasiones el Tribunal Andino de Justicia se ha referido a las caracteristicas
para determinar dicha similitud asi:

-“La similitud ortografica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a
compararse. La sucesién de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el nimero
de silabas, las raices o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusion.

-La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raices o terminaciones, y cuando
la silaba ténica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy dificil de
distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso,
para determinar una posible confusion.

-La similitud ideologica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o
semejante.” (Proceso 126-1P-2012)

Al aplicar la anterior jurisprudencia al caso que nos ocupa, se puede observar
claramente que se cumplen todos los presupuestos de similitud entre la marca
solicitada “UNEKO” y la marca “UNICQO”", previamente registrada a nombre de mi
representada:

a) Similitud conceptual: Dado que tanto la marca “UNICO” previamente registrada y la
marca “UNEKO que se tramita bajo el expediente de la referencia, poseen un
significado que evoque una idea particular en relacion con los productos de la Clase
No. 25, el consumidor se veria expuesto a un riesgo de asociacion entre las marcas
enfrentadas.

3.4.- La Superintendencia de Industria y Comercio debera declarar fundada la
presente oposicion, porque mi representada tienen concedida su marca “UNICO” para
distinguir productos de la clase No. 25 (...) y esta solicitud de la marca pretende en
forma abusiva apropiarse de su marca, su reconocimiento y posicionamiento ante los
diferentes consumidores con su signo distintivo “UNICO”, cuando pretende registrar la
marca de productos similarmente denominada “UNEKQO”.
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3.5.- Por lo tanto el ejercicio que debe practicar en el cotejo marcario debera hacerlo
a partir de un hecho que es cierto que son similarmente confundibles, “UNEKQO” vs
“UNICQO” y sus marcas de familia (...) ratificamos que la expresion “UNEKO” por si sola
no cumple con la funcién de DISTINTIVIDAD (...) totalmente conexos y confundibles
con los mismos productos de la clase No. 25 que pretende identificar la marca
solicitada a registro.

3.6.- El sefior LUIS ARGEMIRO ZULUAGA HOYOS, en forma reprochable ahora
pretende registrar la marca similarmente confundible “UNEKO” (...) estaria cometiendo
actos arbitrarios en contra de mi representada al utilizar en forma indebida la marca
“UNEKO” en el mercado colombiano (...)

(..

3.8.- La Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina (...) en su Articulo 136,
prohibe el registro de las marcas como sigue:

" a)- Sean idénticas 0 se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro
o0 registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o
servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de
confusién o de asociacion”.

(..

3.9.- El hecho de que la Marca solicitada a registro tenga las semejanzas anotadas
con las Marcas concedidas, implica un medio o sistema encaminado a crear confusion
respecto de los productos de mi representada (...)

3.10.- La coexistencia en el mercado de la Marca solicitada a registro, “UNEKO” (...)
produciria confusién en el pablico consumidor (...)

3.11.- (...) quedando demostrado que la Marca solicitada “UNEKA” es similarmente
confundible a la Marca CONCEDIDA de mi poderdante (...)

3.12.- La Clase que pretende Registrar el sefior LUIS ARGEMIRO ZULUAGA HOYOS,
es la Clase No. 25 (...) los productos son complementarios, guardan relaciéon o
conexion (...) existiria la posibilidad de duda en el publico que los solicite.

3.13.- Siendo evidente que la Marca solicitada (...) se encuentra comprendida esta
solicitud dentro de las prohibiciones de registro establecidas en el Articulo 136 (...)
Literal a) en atencion a que las marcas en conflicto SON PRACTICAMENTE IGUALES
Y SE DESTINAN A DISTINGUIR PRODUCTOS O SERVICIOS DE NATURALEZA
SIMILAR (...)

3.14.- Porgue indiscutiblemente estamos frente a signos que, si presentan riesgo de
confusion (...) generard la desviacion de la clientela (...)

3.15.- Podemos concluir entonces que al efectuar el estudio de confundibilidad se
concluye que entre la marca solicitada “UNEKO” y la marca registrada UNICO, SI
existen semejanzas que inducen a los consumidores a un error por lo que esta solicitud
estd comprendida dentro de la causal de irregistrabilidad comprendida dentro de la
causal prevista en el articulo 136 literal a) de la Decision 486 de la Comisién de la
Comunidad Andina.

(..)

3.16.- El Tribunal Andino en reiteradas Jurisprudencias, expresa los Criterios para
realizar la comparacioén de las marcas (...)

“-La confusion resulta de la impresion de conjunto despertada por las marcas;
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"- Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultanea;

"- Quien aprecie la semejanza debera colocarse en el lugar del comprador presunto,
tomando en cuenta la naturaleza del producto;

"- Deben tenerse en cuenta asi mismo las semejanzas y no las diferencias que existan
entre las marcas.

(..)

3.17.- (...) El signo “UNEKQ” no es Distintivo (...) los consumidores se confundiran al
elegir este tipo de productos de la Clase No. 25 (...)

(..

3.18.- (...) al comparar el signo “UNEKQO” y la marca “UNICO”, existen semejanzas
susceptibles de causar confusion o riesgo de confusion. (...)

Por lo tanto, en virtud de los hechos mencionados anteriormente, solicitamos que se
declare fundadas estas Observaciones, y como tal se niegue el Registro de la Marca
“UNEKQO?” para distinguir productos de la Clase No. 25 (...)

Que, dentro del término concedido para tal efecto, LUIS ARGEMIRO ZULUAGA HOYOS,
no dio respuesta a la oposicion.

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

Causales de irregistrabilidad en estudio
Literal a) del articulo 136 de la Decision 486

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

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o
registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios
respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusién o de
asociacion.

Concepto de lanorma
De acuerdo con la disposicion andina citada, para que el registro de una marca sea negado

se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo
solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero?, esto es, que

2 oL a comparacion, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe
analizarse con una visién de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortogréafica, auditiva e ideolégica.

*En la comparacioén, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es
procedente realizar un andlisis simultaneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes
momentos.
*Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas Ultimas es donde se percibe el riesgo de confusién o de
asociacion.
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sea una reproduccion exacta de éste y no permita ninguna clase de diferenciacion entre los
dos, 0 que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho
es la identidad o relacion existente entre los productos o servicios identificados por la marca
solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada3.

Finalmente, la norma exige que dicha identidad o semejanza y relacion de los signos y de
los productos o servicios identificados por los signos, sea suficiente para generar un riesgo
de confusién o de asociacion, que se entiende debe recaer en los destinatarios de los
productos o servicios, esto es el publico consumidor.

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

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

El signo solicitado es:

Signo solicitado

UNEKO

(Mixto)

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

(25) Prendas de vestir, calzado y articulos de sombrereria.

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

3 A tal efecto, el Tribunal ha recogido a través de la interpretacién Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes
criterios que acreditan por si mismos la existencia de relacion, vinculaciéon o conexién entre productos y/o servicios:

a) El grado de sustitucién (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexion cuando los productos (o

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

b) Lacomplementariedad entre si de los productos o servicios. Existe conexién cuando el consumo de un producto genera la
necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Asi, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta
complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios.

Asi, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentifrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un
ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de ensefianza.

c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe
conexion cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podria asumir como razonable que los productos o
servicios en cuestion provienen del mismo empresario.

Asi, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.
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Analisis de la causal de irreqgistrabilidad establecida en el literal a) del articulo 136 de
la Decision 486

Confundibilidad con marcas previamente registradas:

Las marcas opositoras son la siguientes:

Tipo Signho Expediente | Niza | Clase | Tramite | Estado | Vigencia
. UNICO - 21 feb.
Mixta EXPRESS 11057708 9 35 Marca Registrada 2033
. Club Amas de . 27 feb.
Mixta Casa Unico 12162630 9 35 Marca Registrada 2033
Mixta UNICO AMIGO 12197243 9 35 Marca | Registrada 230”3%"'
N SEGUROS . 26 dic.
Nominativa UNICO 13114937 10 35 Marca Registrada 2033
N SEGUROS . 26 dic.
Nominativa UNICO 13114942 10 35 Marca Registrada 2033
UNICO 25 jul
Mixta CENTROS 13289480 9 35 Marca Registrada 2013 4'
COMERCIALES
. PLANETA . 25 jun.
Mixta UNICO 13258344 10 35 Marca Registrada 2034
UNICO
. (SIENDO LO . 11 oct.
Mixta DEMAS 03005541 8 35 Marca Registrada 2035
EXPLICATIVO)
UNICO
. (SIENDO LO . 14 ago.
Mixta DEMAS 07079446 8 41 Marca Registrada 2028
EXPLICATIVO)
UNICO
. (SIENDO LO . 14 ago.
Mixta DEMAS 07079448 8 36 Marca Registrada 2028
EXPLICATIVO)
UNICO
. (SIENDO LO . 27 feb.
Mixta DEMAS 07079439 8 37 Marca Registrada 2029
EXPLICATIVO)
UNICO
. (SIENDO LO . 28 sept.
Mixta DEMAS 09028530 9 37 Marca Registrada 2029
EXPLICATIVO)
UNICO
. (SIENDO LO - 28 sept.
Mixta DEMAS 09028522 9 18 Marca Registrada 2029
EXPLICATIVO)
UNICO
. (SIENDO LO . 28 sept.
Mixta DEMAS 09028524 9 25 Marca Registrada 2029
EXPLICATIVO)
UNICO
. (SIENDO LO - 28 sept.
Mixta DEMAS 09028525 9 28 Marca Registrada 2029
EXPLICATIVO)
UNICO
. (SIENDO LO . 28 sept.
Mixta DEMAS 09028526 9 35 Marca Registrada 2029
EXPLICATIVO)
UNICO
. (SIENDO LO . 28 sept.
Mixta DEMAS 09028528 9 36 Marca Registrada 2029
EXPLICATIVO)
UNICO
. (SIENDO LO - 28 sept.
Mixta DEMAS 09028531 9 41 Marca Registrada 2029
EXPLICATIVO)
UNICO
. (SIENDO LO . 29 dic.
Mixta DEMAS 09063107 9 43 Marca Registrada 2029
EXPLICATIVO)
UNICO
. (SIENDO LO . 10 mar.
Mixta DEMAS 09028520 9 16 Marca Registrada 2030
EXPLICATIVO)
Mixta UNICOMANIA 11035751 9 35 Marca | Registrada 220291"'
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. UNICO . 30 nov.
Mixta EXPRESS 11057711 9 30 Marca Registrada 2031
. UNICO . 30 nov.
Mixta EXPRESS 11057712 9 29 Marca Registrada 2031
Mixta | UNICO.COM.CO | SD2022/0075346 | 11 38 Marca | Registrada Zfofgg'
Nominativa | UNICOOUTLET | SD2022/0075388 | 11 38 Marca | Registrada 020"3‘,2“
s UNICO COMO Lema . 11 oct.
Nominativa TU 06014905 8 35 Comercial Registrada 2035
UNICO SABE
LO QUE
REALMENTE Lema 11 oct
Nominativa LLEVA POR 08074344 9 35 Comercial Registrada 2035'
DENTRO UNA
BOLSA DE
COMPRAS
UN Lema 28 sept
Nominativa | COLOMBIANO | SD2016/0011125 10 35 . Registrada pL.
Comercial 2029
UNICO
COMPRAR LO Lema 28 sept
Nominativa QUE QUIERO SD2017/0092948 11 35 . Registrada pL.
Comercial 2029
ES UNICO
S TAN UNICO Lema . 28 sept.
Nominativa COMO... 13141325 10 35 Comercial Registrada 2029
s UNICO PARA Lema . 28 sept.
Nominativa TODOS 11073620 9 35 Comercial Registrada 2029
TU UNICO Lema 28 sept
Nominativa DESTINO DE 11111578 9 35 Comercial Registrada 2028 '
COMPRAS
. UNICO TE DA Lema . 28 sept.
Nominativa LA MANO 11037960 9 35 Comercial Registrada 2029

Familia de marcas

La sociedad opositora OPERADORA DE COMERCIO S.A.S, ha incluido de forma reiterada
el conjunto UNICO en signos distintivos de su titularidad, por lo que estamos en presencia
de una familia de marcas. Esta se comprende como la estrategia de mercadeo consistente
en identificar con una serie de marcas que comparten un elemento comun en un conjunto
de productos y servicios con finalidades similares o afines. Las marcas escogidas se
caracterizan por incorporar un elemento comun que genera en el consumidor una relacion
inmediata entre los productos o servicios y la empresa que los produce u ofrece. Se advierte
gue la familia de marcas se caracteriza por alcanzar una gran distintividad en el mercado,
pues cada vez gue se introduce una nueva marca existe en la memoria del consumidor el
recuerdo de la anterior.

La proteccién que amerita una familia de marcas debe ser mas rigurosa, por cuanto esta de
por medio el interés del consumidor, quien al estar familiarizado con una serie de marcas
gue comparten un término comuan, y que provienen de un mismo productor, asumira que
cualquier marca con ese mismo vocablo para productos similares o relacionados, tiene el
mismo origen empresarial. De igual forma, la familia de marcas se caracteriza por tener una
calidad especial que le es uniforme a los productos y servicios que identifica, por tanto, la
proteccion de uso exclusivo que le debe corresponder al titular de la familia de marcas, en
relacion con el radical caracteristico, beneficia al consumidor que adquiere el producto por
la calidad que ya conoce.

En este sentido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado al
respecto, indicando que:

“En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas
gue posean un rasgo distintivo comun. Si este elemento comun figura en la
denominacion, sera, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante
comun hara que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresion general
comun, toda vez gue inducira a los consumidores a asociarlas entre si y a pensar que
los productos a que se refieren participan de un origen comun. Dado que el elemento
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dominante comun obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de
marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde
figura el citado elemento comun constituye objeto de una marca que pertenece a

determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquella, en caso de corresponder
a distinto titular, podria inducir a confusion™.

Asi las cosas, es claro que estamos frente a un caso de familia de marcas y por esta razon

la misma debe gozar de una proteccion especial, con el fin de proteger al titular de estay a
los consumidores.

Los signos comparados son los siguientes:

Signo solicitado

UNEKO

(Mixto)

El signo solicitado corresponde a un signo mixto conformado por un elemento denominativo
y un elemento figurativo. EI componente denominativo esta integrado por la expresion
“UNEKQ?”, escrita en letras mayusculas, en tipografia de trazo grueso, de color negro y con
un disefio serif. El elemento figurativo consiste en la representacion estilizada de la cabeza
de un 0so, orientada hacia el costado derecho, elaborada en color negro con contrastes en
blanco que resaltan los rasgos del rostro y el pelaje.

Signos opositores

UNiCo JUNicCo

cEnTes comgeoa, AMIGO CENTRoS COMEROALLS

UNicCo

Lom. (o
(Mixtos)

4 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretacién Prejudicial. Proceso 187-1P-2020
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SEGUROS UNICO, UNICOOUTLET, UNICO COMO TU, UNICO SABE LO QUE
REALMENTE LLEVA POR DENTRO UNA BOLSA DE COMPRAS, UN
COLOMBIANO UNICO, COMPRAR LO QUE QUIERO ES UNICO, TAN UNICO
COMO..., UNICO PARA TODOS, TU UNICO DESTINO DE COMPRAS, UNICO TE
DA LA MANO
(Nominativos)

Los signos mixtos incorporan de manera predominante la expresion UNICO, usualmente en
grafia destacada, acompafada de diversos elementos figurativos caracteristicos, tales como
la figura de una mano estilizada en color amarillo, elementos circulares o elipticos, fondos
con formas irregulares o sombreadas, asi como composiciones gréaficas que incluyen
expresiones adicionales como UNICO EXPRESS, PLANETA UNICO, UNICO AMIGO,
UNICO CENTROS COMERCIALES, UNICOMANIA, y UNICO.COM.CO, entre otras. En
todos ellos, la denominacion “UNICO” se presenta como el elemento central y de mayor
tamario, siendo el componente dominante dentro del conjunto marcario.

Por su parte, los signos nominativos estdn conformados por la expresion UNICO
acompafiada de distintas expresiones secundarias tales como UNICOOUTLET, UNICO
COMO TU, UNICO SABE LO QUE REALMENTE LLEVA POR DENTRO UNA BOLSA DE
COMPRAS, UN COLOMBIANO UNICO, COMPRAR LO QUE QUIERO ES UNICO, TAN
UNICO COMO..., UNICO PARA TODOQOS, TU UNICO DESTINO DE COMPRAS, UNICO TE
DA LA MANO, entre otras. En estos casos, el término “UNICQO” constituye igualmente el eje
distintivo del signo, mientras que las demas expresiones cumplen una funcion
complementaria o explicativa.

Reglas jurisprudenciales y doctrinales aplicables a la comparacién de marcas

Comparacion entre signos mixtos

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

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

“(i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad
fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las
palabras que poseen una funcion diferenciadora en el conjunto, debido a que esto
ayudaria a entender como el signo es percibido en el mercado.

(i) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una
palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y
el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista Iéxica de las
derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.
Como ejemplo tenemos el lexema deporten: deport-e, deport-ivo, deport-istas,
deportologo.

Los segundos, son fragmentos minimos capaces de expresar un significado y que
unido a un lexema modifica su definicion. Si los signos en conflicto comparten un
lexema o raiz Iéxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

* Porlo general el lexema es el elemento que mas impacta en la mente del consumidor,
lo que se debe verificar al hacer un analisis gramatical de los signos en conflicto.
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* Por lo general en el lexema esta ubicada la silaba ténica.

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

(iii) Se debe tener en cuenta la silaba tdnica de los signos a comparar, pues si ocupa
la misma posicion, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos
podria ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el
mismo orden asumirdn una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la
denominacion.

(v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera mas fuerte en la mente
del consumidor, pues esto mostraria como es captada la marca en el mercado”.®

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

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

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

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

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

Comparacion entre signos nominativos y mixtos

En el presente asunto debemos comparar signos denominativos y mixtos, para lo cual
debemos tener en cuenta los siguientes criterios, expuestos por el Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina:”

e Se debera establecer cual es el elemento predominante en el signo mixto.

e Si el elemento grafico es el preponderante, en principio no habria riesgo de
confusién, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o
concepto.

e Si el elemento denominativo en el signo mixto es preponderante, el cotejo debera
realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos.

5 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretacién Prejudicial. Proceso 78-1P-2019.
6 lbidem

7TJCA, Proceso N° 224-IP-2015
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La regla general nos indica que el elemento dominante de una marca mixta es el
denominativo, lo anterior, en tanto la practica comercial demuestra que un consumidor
demanda un producto o servicio empleando su denominacién y no guiandose por la
presencia de elementos decorativos; sin embargo esta pauta deja de aplicarse cuando
existen razones para dar una mayor relevancia al componente grafico.

El tratadista Carlos Fernandez-Novoa en su obra Tratado de Derecho de Marcas, ha
expuesto algunas hipétesis que permiten desplazar el componente grafico a un primer
plano:

“La pauta del predominio del elemento denominativo de una marca mixta deja
de aplicarse cuando concurren ciertos factores que imprimen caracter
dominante al componente figurativo de la correspondiente marca mixta. Entre
los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una
marca mixta deben diferenciarse dos grupos. A saber: un primer grupo que
comprende factores que inciden negativamente en el componente
denominativo de una marca mixta; y un segundo grupo que engloba factores
gue repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su
presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta.

i) Los factores que afectan negativamente el componente denominativo de la marca
grafica son aquellos que merman el caracter distintivo de este componente. Entre los
mismos cabe citar, en primer término, la naturaleza descriptiva del componente
denominativo y la circunstancia de que el mismo forma parte de un elevado niumero
de marcas pertenecientes a terceros (...).

Sobre el elemento denominativo integrado en una marca mixta puede influir
negativamente, en segundo término, la circunstancia de que en el conjunto de la marca
el componente denominativo ocupa un puesto secundario.

i) Entre los factores que inciden positivamente sobre el componente figurativo de una
marca mixta, sobresalen la notoriedad adquirida por el mismo y la originalidad
intrinseca del correspondiente componente figurativo (...)"®

En consecuencia, al caso en estudio deberan aplicarse las siguientes reglas® para el
cotejo entre los mismos:

Prevalencia del elemento nominativo

Una vez determinado en el presente andlisis que en la marca previamente registrada
predomina el elemento nominativo, deberan tenerse en cuenta las siguientes reglas:

“a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir sin descomponer
su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las
silabas o las palabras que poseen una funcion diferenciadora en el conjunto,
debido a que esto ayudaria a entender como el signo es percibido en el
mercado.

b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten el mismo
lexema (...)

8 FERNANDEZ-NOVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edicién, 2001, pag. 256

9 “Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en mdltiples providencias, entre las cuales se
destacan: Interpretacion Prejudicial del 15 de Agosto de 2007 en el proceso 84-IP-2007 y la Interpretacion Prejudicial del 29 de mayo
de 2014 en el proceso 26-1P-2014".
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c) Se debe tener en cuenta la silaba tonica de los signos a comparar, ya
gue, si ocupa la misma posicion, es idéntica o muy dificil de distinguir, la
semejanza entre los signos podria ser evidente.

d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la
sonoridad de la denominacion.

e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera mas fuerte
en la mente del consumidor, pues esto mostraria cOmo es captada la marca
en el mercado.

f) Se debe determinar si existe un elemento comun preponderante o
relevante en ambos signos.”10

Comparacion entre signos denominativos

En el andlisis o confrontacién entre signos denominativos, como los antes citados, su
comparacion debera atender las siguientes reglas, adoptadas por el Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andinal!:;

“1. Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su
unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas
o las palabras que poseen una funcion diferenciadora en el conjunto, debido a
gue esto ayudaria a entender como el signo es percibido en el mercado.

2. Se establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una
palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la
base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista
léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se
encuentra en el diccionario.’? Como ejemplo tenemos el lexema deport en deport-
e, deport-ivo, deport-istas, deport-6logo, deport-e, deport-ivo, deport-istas.

Los segundos, son fragmentos minimos capaces de expresar un significado y
gue unido a un lexema modifica su definicion.3

Si los signos en conflicto comparten un lexema o raiz Iéxica, se debe tener en
cuenta lo siguiente:

* Por lo general el lexema es el elemento que mas impacta en la mente del
consumidor, lo que se debe verificar al hacer un andlisis gramatical de los signos
en conflicto.

* Por lo general en el lexema esta ubicada la silaba tonica.

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

10 TJCA, Proceso N° 127-1P-2016

1 Consultar sentencias dictadas en los procesos N° 27-IP-2016, 156-1P-2005 y 200-IP-2013, entre otras.

2 RAE: Unidad minima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales; p.ej. sol. O que poseyéndolos prescinde de
ellos por un proceso de segmentacion, p.ej.: terr en enterrais

13 RAE:

1. m. Gram. Unidad minima aislable en el andlisis morfolégico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y -es.

2. m. Gram. Por oposicion a lexema, morfema gramatical; p. €j., de, no, yo, el, -ar, -s, -ero.

3. m. Gram. Unidad minima de significado. La terminacién verbal -mos contiene dos morfemas: persona, primera, y nimero,

plural.
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3. Se debe tener en cuenta la silaba tonica de los signos a comparar, ya
gue si ocupa la misma posicion, es idéntica o muy dificil de distinguir, la

semejanza entre los signos podria ser evidente.

4, Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la
sonoridad de la denominacion.

5. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera mas fuerte
en la mente del consumidor, pues esto mostraria cOmo es captada la marca en
el mercado.

6. Se debe determinar si existe un elemento preponderante o relevante en

ambos signos (...)".*
Andlisis comparativo frente a las marcas opositoras

Habiéndose establecido la naturaleza de los signos en cotejo, esta Direccion debe precisar
que, si bien los signos forman una conjuncion de elementos que no es susceptible de ser
dividida en sus partes y que debe ser analizada en su conjunto, ello no obsta para que,
dentro del conjunto marcario, se analicen aquellos componentes que ostentan una mayor o
menor carga distintiva frente a la percepcion del consumidor, pues dicho analisis es
necesario para determinar si los signos son susceptibles de generar riesgo de confusion o
asociacion.

Al analizar los signos confrontados, se observa que es el elemento nominativo el
preponderante en sus conjuntos, por cuanto son las palabras las que causan mayor impacto
en el consumidor por ser aquellas que usaria para pedir los productos y servicios
reivindicados con estos signos y debido a la fuerza natural y recordacion que tienen las
palabras en la mente de los consumidores.

Aunado a esto, usualmente es por medio de las palabras que el consumidor recuerda, busca,
solicita o adquiere los productos o servicios identificados con una marca, por lo que no
resulta extrafio que en la mayoria de los casos sea este elemento el que sobresale en los
conjuntos.

Claro lo anterior, esta Direccion, luego de analizar los signos y con base en los criterios
jurisprudenciales y doctrinarios de confundibilidad, encuentra que, enfrentados el signo
solicitado “UNEKQO” y las marcas opositoras cuyo elemento denominativo preponderante es
“UNICO?”, no resultan confundibles.

En efecto, si bien los signos comparados comparten una cierta proximidad estructural
derivada de la presencia de las letras iniciales “U-N”", lo cierto es que, analizados en su
conjunto —tal y como debe realizarse su examen—, cada uno cuenta con elementos
diferenciadores suficientes que generan una impresion global distinta en el consumidor, de
modo que su eventual coexistencia en el mercado no generaria riesgo de confusion ni de
asociacion.

Lo anterior se explica, en primer lugar, por su distincion en el plano ortogréfico, pues los
signos presentan variaciones relevantes en sus cadenas vocalicas (U-N-I-C-O vs U-N-E-K-
0O) y consonanticas (C frente a K, asi como la variacion en la vocal intermedia I/E), lo cual
incide directamente en su configuracion visual. Tales diferencias no pueden considerarse
menores, dado que alteran la estructura interna del vocablo y su forma de percepcién escrita.

14 TJCA Proceso N° 27-IP-2016
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En el plano fonético, al ser pronunciados por el consumidor medio, los signos producen una
sonoridad distinta. Mientras “UNICO” se articula con vocal cerrada en la segunda silaba y
consonante suave final, “UNEKO” incorpora una vocal diferente en posicion intermedia y una
consonante oclusiva fuerte “K”, generando una modulacion fonética claramente
diferenciable. Asi, la coincidencia parcial en algunas letras iniciales no es suficiente para
afirmar confundibilidad cuando la secuencia total produce un sonido global distinto.

Desde el punto de vista conceptual, el término “UNICO” posee un significado claro en el
idioma espaiiol, evocando la idea de algo singular o exclusivo. Por el contrario, “UNEKQO” no
tiene un significado evidente en castellano, configurandose como una expresion de fantasia.
Esta divergencia conceptual refuerza ain mas la diferenciacion entre los signos, pues uno
transmite una idea determinada mientras el otro carece de contenido semantico identificable.

Adicionalmente, en el signo solicitado el elemento figurativo consistente en la representacion
estilizada de la cabeza de un animal contribuye a su individualizacion, reforzando su
impresion global diferenciada frente a las marcas opositoras.

En consecuencia, si bien el signo solicitado comparte parcialmente algunas letras con las
marcas cuyo elemento dominante es “UNICO”, en su vision de conjunto no resultan similares
ni confundibles, toda vez que presentan diferencias ortograficas, fonéticas y conceptuales
suficientes para permitir su adecuada individualizacion en el mercado.

Lo anterior en aplicacion de las reglas de cotejo marcario, conforme a las cuales la
comparacion debe efectuarse sin descomponer los elementos que integran cada signo,
atendiendo a la impresion global que producen en el consumidor medio. Asi, al no existir
similitud relevante capaz de generar riesgo de confusibn o de asociacidén, no resulta
procedente profundizar en el examen de conexidad competitiva entre los productos o
servicios identificados por los signos confrontados.

Conclusion
En consecuencia, el signo objeto de la solicitud no esta comprendido en la causal de
irregistrabilidad establecida en el articulo 136, literal a), de la Decision 486 de la Comisién

de la Comunidad Andina.

Adicionalmente, visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, no se encontraron
impedimentos para acceder a la proteccion solicitada.

En mérito de lo expuesto esta Direccion,
RESUELVE

ARTICULO 1: Declarar infundada la oposicién interpuesta por OPERADORA DE
COMERCIO S.A.S.

ARTICULO 2: Conceder el registro de la Marca UNEKO (Mixta).

UNEKO
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Para distinguir productos comprendidos en la Clase:
25: Prendas de vestir, calzado y articulos de sombrereria.
De la Clasificacion Internacional de Niza edicién No. 12.

Titular: LUIS ARGEMIRO ZULUAGA HOYOS
CR 53 N0 49 47 LOCAL 478 - 479
MEDELLIN ANTIOQUIA
COLOMBIA

Vigencia: Diez afios contados a patrtir de la fecha en que quede en firme la presente
resolucion.

ARTICULO 3: Asignar nimero de certificado al registro concedido, previa anotacion en el
Registro de la Propiedad Industrial.

ARTICULO 4: Notificar a LUIS ARGEMIRO ZULUAGA HOYOS, solicitante del registro,
y a OPERADORA DE COMERCIO S.A.S, opositor, el contenido de la presente resolucién,
entregandoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolucion procede el
recurso de apelacion ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial,
interpuesto dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la fecha de notificacion.

ARTICULO 5: En firme esta resolucion archivese el expediente.

Notifiquese y Cumplase.
Dado en Bogota D.C., el 24 de febrero de 2026

DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS
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