EL ACTO DE CONFUSION: SU IMPACTO EN EL
TITULAR DEL REGISTRO MARCARIO Y EN EL

Resumen

La marca es un componente omnipresente en
el ambito comercial, en tanto facilita la identi-
ficacion de las diversas ofertas en el mercado.
No obstante, esto no impide la aparicion de
conflictos entre ellas. El conflicto mas comun
es la confusién marcaria, que surge del uso
indebido de marcas idénticas o similares, o
de la coexistencia de marcas previamente re-
gistradas, generando perjuicios tanto para el
titular de los derechos marcarios como para
los consumidores, puesto que cuando ocurre
un acto de confusién estos se ven afectados
en su derecho a elegir libremente entre los
distintos productos, mientras que el propieta-
rio de la marca sufre los desvios del publico,
las consecuentes pérdidas de ventas y, en al-
gunos casos, el deterioro de la reputacion de
la marca.
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Por lo anterior, se puede afirmar que el im-
pacto del acto de confusion es dual, por un
lado, funge como agente generador de com-
petencia desleal atentando contra los dere-
chos del consumidor y, por el otro, como un
supuesto de infraccion marcaria, transgresor
de los derechos de propiedad industrial del
titular del registro de una marca.

La presente investigacion tiene como finalidad
analizar el marco normativo de las medidas de
proteccion para el titular de derechos marca-
rios y los consumidores frente a la confusién
marcaria, asi como la naturaleza de tales me-
didas mediante comparaciones jurispruden-
ciales, doctrinales, conceptuales y legislativas,
y evaluar su impacto para ambos sujetos.
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Abstract

The trademark is an omnipresent compon-
ent in the commercial sphere, as it facilitates
the identification of various offerings in the
market. However, this does not prevent the
emergence of conflicts between them. The
most common conflict is trademark confu-
sion, which arises from the improper use
of identical or similar marks, or from their
coexistence with previously registered
trademarks. This generates harm for both
the holder of the trademark rights and for
consumers, as confusion affects consumers’
right to freely choose products or services
and make informed decisions, while the
trademark owner suffers customer diversion,
loss of sales, and in some cases, deterior-

ation of brand reputation.

Therefore, it can be affirmed that the impact
of confusion is dual: on one hand, it acts as
a generator of unfair competition, infringing
upon consumer rights; on the other, it con-
stitutes a case of trademark infringement,
violating the industrial property rights of the
registered trademark owner.

The objective of this research is to analyze
the regulatory framework that governs pro-
tection measures for both trademark holders
and consumers in cases of trademark confu-
sion, as well as to examine the nature of such
measures through jurisprudential, doctrinal,
conceptual, and legislative comparisons, and
to evaluate their impact on both parties.

N

This project is developed under a socio-legal
approach, employing a mixed methodology.
Its results aim to contribute to the strength-
ening of the protection framework and the
promotion of awareness regarding the rights
of registered trademark holders and con-
sumers, and to mitigate the negative effects
of confusion on trademarks, given that these
marks form the essential link between con-
sumers and the products or services offered
in the market.

Keywords
Unfair competition, industrial property, act of
confusion, distinctive signs, trademark.

Introduccion

La Constitucion Politica de 1991 y en ge-
neral, el ordenamiento juridico colombiano
ofrecen una amplia proteccién al derecho de
libertad econémica, siendo este, “la facultad
que tiene toda persona de realizar activida-
des de cardcter econémico, segin sus pre-
ferencias o habilidades, con miras a crear,
mantener o incrementar su patrimonio” (Cor-
te Constitucional, Sentencia C-263 de 2011),
con observancia del principio constitucional
de buena fe comercial, por ende, lleva consi-
go el deber de obrar con honestidad, lealtad,
y de acuerdo con las buenas costumbres.

Conforme a lo senalado por la Superin-
tendencia de Industria y Comercio(SIC),
en el concepto No. 11063876 de fecha
2011/06/24, el cual se trae a colacién la sen-
tencia fechada de 08 de abril de 2001 del Tri-
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bunal Superior de Bogota — Sala de Casacion
Civil, con ponencia de la magistrada Liana
Aida Lizarazo V, con ntmero de radicacién
110013199001200431702 01, se refiere, en
otros términos, que la buena fe estd encami-
nada a cumplimiento de las obligaciones que
surgen del negocio juridico con sujecion a
la lealtad, esto es que cada parte y/o perso-
na debe tener una conducta leal que debera
mantener un caracter reciproco, por cuanto
se espera de vuelta la lealtad que es brinda-
da. Dicho de otra manera, la buena fe im-
plica obrar con honestidad, sin soslayar las
buenas costumbres y usos sociales.

En cualquier caso, tanto la propiedad privada
como la libertad econémica no son derechos
absolutos. De hecho, el inciso final del articu-
lo 333 de la Carta Politica le asigna al legisla-
dor la responsabilidad de establecer los limites
de la libertad econémica, teniendo en cuenta
el interés social, la proteccion del ambiente y
la conservacion del patrimonio cultural de la
Nacion. Por ello, que a los competidores no
les sera permitido subestimar o pasar por alto
los fines del Estado y derechos ajenos en favor
de los suyos, y que el legislador deba prever
escenarios de abuso de la libertad econémica
y la buena fe comercial mediante la comisién
de actos fraudulentos que generan la denomi-
nada ‘competencia desleal’.

El articulo 7° de la Ley 256 de 1996 “por la
cual se dictan normas sobre competencia
desleal”, acuio la definicion de competencia
desleal establecida en el numeral 2 del arti-

culo 10 bis del Convenio de Paris, conside-
rando como competencia desleal cualquier
acto o conducta desplegada en el mercado
con finalidad concurrente, que contravenga
el principio de buena fe comercial, las sanas
costumbres mercantiles o los usos honestos.
Dicha conducta puede dirigirse a influir inde-
bidamente en la libertad de autodetermina-
cién o decisién del consumidor, ocasionan-
do el inadecuado funcionamiento del sistema
competitivo del mercado.

En efecto, la finalidad de la ley mencionada
es fomentar la competencia libre en el mer-
cado de bienes como base para un orden
economico equitativo, orientado al interés
general, tal como lo ha senalado la jurispru-
dencia Constitucional en Sentencia C-535 de
2007. Desde su articulo 1°, se establece que
su propoésito es asegurar una competencia
econdémica libre y leal, mediante la proscrip-
cion de practicas y conductas que constitu-
yan competencia desleal, en favor de todos
los actores del mercado.

A su vez, contiene la prohibicion general de
actos de competencia desleal, dentro de los
cuales se enmarcan la desviacion de la clien-
tela, los actos de desorganizacion, confusién,
engaio, explotacién de la reputacion ajena
y demas.

Ahora bien, dentro de los actos de compe-
tencia desleal, los de confusion guardan la
intencién fraudulenta de sacar provecho del
esfuerzo, éxito y prestigio de competidores
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concurrentes en el mercado, logrando la
desviacion de la clientela a partir de la pu-
blicidad o medios de comunicacién entre el
oferente y los clientes, mediante el uso de
signos distintivos semejantes o idénticos de
sus productos, servicios o prestaciones, gene-
rando en el publico consumidor la obtencién
erronea de la oferta que busca o prefiere.

Los resultados que se presentan son un infor-
me de avance de un proyecto se desarrolla
bajo un abordaje cualitativo en el marco de
una investigacion juridica bajo el paradigma
hermenéutico interpretativo con fundamento
en fuentes secundarias. Los resultados espe-
rados buscan contribuir al fortalecimiento del
marco de proteccion y a la promocion del co-
nocimiento de los derechos tanto del titular
del registro marcario como del consumidor, a
través del analisis de los mecanismos de pro-
teccién y defensa de cara a los actos de con-
fusion que constituyan competencia desleal e
infracciones a los derechos industriales, con
la pretensién de mitigar sus efectos negativos
contra las marcas, dado que son estos los que
forman el vinculo esencial entre los consumi-
dores y los bienes o servicios disponibles en
el mercado.

Aproximandonos a los antecedentes de la com-
petencia desleal y de la confusion marcaria.

Pasadas casi tres décadas desde la promulga-
cion de la Ley 256 de 1996, la competencia

N

desleal ha sido ampliamente desarrollada
doctrinal y jurisprudencialmente, incluso
desde la Delegatura para Asuntos Jurisdiccio-
nales de la SIC, sin embargo, son limitados
los estudios dedicados a los actos de confu-
sion y sus efectos de cara a los derechos de
los consumidores vy titulares de registro de

marca.

Asf las cosas, en una primera aproximacion el
proposito del presente estudio, se encontra-
ron los siguientes antecedentes, nacionales e
internacionales, la evolucion del concepto de
competencia desleal y los actos de confusion.
La SIC, mediante Sentencia No. 2762 de
2012 determino el acto de confusién como
una forma de competencia desleal en la que
una empresa efectdia acciones que inducen al
consumidor a error sobre el origen empresa-
rial de un producto o servicio, confundiéndo-
lo con el de otro competidor, socavando el
principio de la buena fe comercial, la equi-
dad del mercado y la confianza de los con-
sumidores.

Esta misma corporacién, respecto a la con-
fusion generada por la imitacién, indico en
Sentencia 1953 de 2012, que solo se sancio-
na cuando consista en:

“(...) mera copia de la prestacién
ajena, una verdadera usurpacion, sa-
cando provecho del reconocimiento
que la prestacion ajena tiene en el
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mercado y en la que el imitador no
tome ningun tipo de medida a fin de
diferenciarlas, de modo que impida a
los destinatarios de las mismas cono-
cerlas o singularizarlas, lo anterior sin
perjuicio de que en otro caso concre-
to puedan llegar a surgir formas dife-
rentes de explotacion indebida (...)”

Mas adelante, en el articulo Acto de Con-
fusién generador de Competencia Desleal,
Anélisis desde el Derecho Sustancial (2020)
por Pablo Andrés Delgado Pefa, donde se
determinaron elementos y requisitos que
constituyen el acto de confusion como ge-
nerador de competencia desleal, mediante
una metodologia de base descriptiva, con un
componente hermenéutico analitico.

De este trabajo, se concluyé que existen va-
cios conceptos en la legislaciéon nacional v,
como consecuencia de ello, problemas al ade-
cuar las conductas desleales por confusién.

De cualquier manera, todos los antecedentes
indicados sefalan como elementos en co-
mun que la conducta de confusién del co-
merciante desleal tiene la finalidad de mez-
clar su producto con el de otro, con el objeti-
vo de apoderarse de la clientela, explotando
la ventaja competitiva del titular de la marca.
Al realizar un estudio de los antecedentes
internacionales, se encuentra el trabajo “La
imitacién en el Derecho de la Competencia

Desleal” de Pedro Portellano Diez (1995),
donde se aborda la imitacién en el contexto
de la competencia desleal, estableciendo una
diferencia entre la “imitacién legitima” y la
“desleal”, indicando que se deben configu-
rar restrictivamente los limites de la imitacién
porque esta no siempre es perjudicial, pero
cuando genera confusion o se aprovecha in-
justamente de la reputacion ajena, se consi-
dera desleal, por lo que propone un equili-
brio entre proteger la libre competencia y los
derechos de propiedad industrial, con regula-
ciones claras para evitar abusos.

Del mismo modo, se ha afirmado en el texto
“La Competencia Desleal” de Jorge Otamen-
di (1998) que, en la confusidn, para que exis-
ta competencia desleal es necesario que el
elemento distintivo usado por el competidor
sea precisamente eso, distintivo, y posea la
habilidad para distinguir al competidor y sus
productos o servicios de los demas.

Asi mismo, el trabajo denominado “El acto
de confusién como acto de competencia des-
leal y el riesgo de confusién marcaria como
infraccion a los derechos de la propiedad
industrial” elaborado por Karina Espinoza
(2018), presenta un analisis doctrinal acerca
del acto de confusién y riesgo de confusion
marcaria a la luz de la competencia desleal
y del derecho de propiedad industrial, den-
tro del ordenamiento juridico peruano, y de
las resoluciones del Tribunal de Justicia de
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la Comunidad Andina, La Comision de Re-
prension de Competencia Desleal, la Sala de
Propiedad Intelectual de INDECOPI y la Sala
de Defensa de la Competencia.

En este trabajo, se concluye que los criterios
de la Comision de Reprension de Competen-
cia Desleal o por la Sala de Defensa de la
Competencia de INDECOPI para establecer
los actos de confusién marcaria como infrac-
cion de los derechos de propiedad industrial
discrepan del criterio de la Oficina de Signos
Distintivos.

De acuerdo con lo planteado por Andrea No-
boa Leguisamo, en “La induccién a la con-
fusién como acto de competencia desleal y
practica comercial engafnosa” (2012) los ac-
tos de confusién se pueden producir en cual-
quier escenario, y en particular, se presenta
por la reproduccion idéntica o la similitud
de cualquier medio de identificacion que
singularice al producto, prestacion, servicio
o establecimiento y que ha venido siendo
empleado por un competidor en el mercado.
De esta manera, si bien de los trabajos cita-
dos ofrecen una aproximacion al concepto de
actos de confusion, como practica de com-
petencia desleal, tienen su énfasis principal
en el impacto negativo para los titulares de
marca o competidores, y aunque es posible
inferir sus consecuencias ante los consumi-
dores, es limitado el estudio de estas, de cara
a sus derechos, protegidos constitucional y
legalmente.

N

El riesgo de confusion marcaria como cate-
goria conceptual

En Colombia, los actos de competencia des-
leal estan regulados por la Ley 256 de 1996,
cuya finalidad radica en la salvaguarda de la
competencia econémica de tal forma que sea
leal y libre, en aras de preservar el principio
de la buena fe comercial, todo ello con su-
jecién a lo concertado en el numeral 1° del
articulo 10 del Convenio de Paris.

Dentro de la regulacién internacional de la
propiedad industrial en lo que atane al tema
marcario y al acto de confusion encontra-
mos principalmente el Régimen Comun so-
bre Propiedad Industrial aprobada mediante
la Decisiéon Andina 486 por la Comision de
la Comunidad Andina dentro del marco del
Acuerdo de Cartagena. Esta se aprobé con el
objetivo de lograr un régimen comdn e in-
tegral sobre el tratamiento de la propiedad
industrial, regulando aspectos relacionados
con patentes, marcas, disefios industriales,
entre otros derechos de propiedad industrial.

Dicha decision, entre los muchos aspectos
que regula, incluye el riesgo de confusion
marcaria como una infraccién a los derechos
de autor, con el fin de preservar y proteger
los derechos de propiedad industrial del titu-
lar del registro de una marca, dotandolo de
la facultad y el derecho de excluir a terceros
del uso de sus signos debidamente inscritos.
En el titulo VI de la decision regula especifi-
camente la marca, indicando principalmente
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qué signos son susceptibles de registro mar-
cario y, posteriormente, cuales no pueden ser
registrados como marcas. Entre los diferentes
signos que no pueden ser registrados se en-
cuentran aquellos que:

reproduzcan, imiten o contengan una
denominacién de origen protegida
para los mismos productos o para
productos diferentes, cuando su uso
pudiera causar un riesgo de confusién
o de asociacion con la denominacion,
o implicase un aprovechamiento in-
justo de su notoriedad. (Comunidad
Andina, 2000, literal J del art. 135).

Asi lo menciona el literal J) del articulo 135
de la Decisién 486 refiriéndose a aquellos
signos que, debido a su similitud con un sig-
no previamente registrado, no podran ser ob-
jeto de registro. Dado que podria causar un
riesgo de confusién marcaria y la pérdida de
distintividad de la marca protegida, lo cual
podria derivar en un provecho indebido de
la notoriedad o reputacion de la marca pre-
existente, con efectos adversos tanto para la
marca como para el titular del registro.

El articulo 136 de esta la normativa mencio-
nada limita de manera mas amplia la registra-
bilidad de aquellos signos que podrian afec-
tar indebidamente los derechos de un tercero
0 para este caso los derechos del titular de
una marca. El contenido de sus literales men-
ciona riesgo de confusién como una causal
mediante la cual se podra denegar el registro

de un signo por ser infractor de los derechos
de propiedad industrial, protegiendo al titular
de una marca a través de la exclusion del uso
de su marca ya registrada o en proceso de
registro, para que se evite crear una situacion
de riesgo en la cual su marca protegida pier-
da distintividad.

Por otra parte, el acto de confusién dentro de
la normatividad mencionada constituye un
acto de competencia desleal tal como lo de-
termina el literal a del articulo 259, que me-
diante interpretacion literal, se logra entender
que todas aquellas practicas comerciales que
busquen enganar o confundir a los consumi-
dores en relacion con el origen, la identidad
o las caracteristicas de un producto o servi-
cio, que afecten la competencia justa en el
mercado son consideradas un acto de com-
petencia desleal segun el régimen comun de
la Comunidad Andina.

Por consiguiente, las practicas comerciales
que busquen enganar o confundir a los con-
sumidores medios en relacién con el origen,
la identidad o las caracteristicas de un pro-
ducto o servicio, que afecten la competencia
justa en el mercado son consideradas un acto
de competencia desleal segun el régimen co-
mun de la Comunidad Andina.

De la misma forma, con respecto a la com-
petencia desleal el articulo 137 sefala que
cuando hubiere indicios razonables en una
solicitud de cometer actos que constituyan
competencia desleal, como la confusién.
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Sera razén suficiente para denegar el regis-
tro de un signo como marca, teniendo tal
facultad la autoridad competente, que, en la
jurisdiccién colombiana, dicha competencia
recaeria en la Superintendencia de Industria
y Comercio.

De otro lado, se encuentra el Convenio de
Paris como un tratado internacional aprobado
por Colombia mediante la Ley 178 de 1994,
que determina los principios fundamentales
protectores de la propiedad industrial en los
paises miembros, incluyendo a Colombia.
Entre sus disposiciones, se destacan la protec-
cion de patentes, marcas, modelos industria-
les y la prohibicién de actos que constituyan
competencia desleal. La importancia de este
convenio radica en que fue esta una de las ra-
zones por las cuales el gobierno colombiano
fue participe de la Decision Andina 486, ya
que a través de ella Colombia buscaba tam-
bién cumplir con los compromisos que habfa
adquirido en este convenio con anterioridad,
dado que muchas de las disposiciones de la
Decision 486 eran compatibles con los prin-
cipios del Convenio, como la proteccién de
derechos de propiedad industrial y la prohi-
bicién de la competencia desleal.

En concepto de la SIC, con radicacion No.
12-092967- -00001-0000, se senalo que los
actos de confusion suscitan deslealtad no
concretamente por la intencion del actor ni
por los efectos que desea obtener, sino por
la aptitud de la conducta para generar asi sea
riesgo de asociacién, aquello que incline al

N

publico consumidor a optar por un producto
o servicio cuando se halla en la plena con-
viccion de que esta optando por el producto
de su interés y no por otro, o que adquiere
un servicio que desea y no uno muy similar
a ese, 0 en un establecimiento que cree que
es el de su preferencia o que comparten la
procedencia empresarial y que no se trata de
otro, son precisamente los efectos dimanan-
tes de la confusion por lo que su constitucion
es apenas obvia. En otro pronunciamiento
con radicaciéon No.13-036429-00002-0000,
precisa la SIC que los participantes en el mer-
cado que incurran en actos de competencia
desleal quebrantan lo que promulga o incen-
tiva la buena fe comercial como principio
constitucional.

En lo que concierne concretamente a la mar-
ca, en esencia es considerado como un ins-
trumento creado tanto por la necesidad de
indicar la identidad empresarial detras de las
ofertas, como por la necesidad de distintivi-
dad entre lo ofrecido en el mundo comercial
y con ello lograr la fidelidad de sus consu-
midores (Concepto de la SIC con radica-
Cién:12-160795-00001-0000).

Es atil indicar que el uso de signos, expre-
siones innovadoras y originales posibilita la
distincion entre los productos y servicios que
concurren en el mercado, por lo que sus be-
neficios no se hacen esperar; por una parte,
le garantiza al competidor y/o empresario
la salvaguarda de su patrimonio y, por otro
lado; vela por las garantias del publico con-
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sumidor a la hora de adquirir un producto,
prestacién o servicios en aras de satisfacer
sus necesidades, asi lo mencion6 la Superin-
tendencia de Industria y Comercio, median-
te concepto con nuimero de radicacién 12-
182388- -00002-0000.

Quiere decir ello que puede ser alegada la
irregistrabilidad de una marca e incluso de-
mandada en caso de que se hubiera registra-
do, por la via de la nulidad del acto adminis-
trativo de la Superintendencia de Industria y
Comerci6 que autorizo el respectivo registro
ante la jurisdiccion contenciosa administrati-
va, bien sea que el acto de confusion sea por
via directa o indirecta tal y como establece la
Decision 486 de la Comision de Comunidad
Andina de Naciones porque se trata de signos
iguales o semejantes, y que puedan presentar
riesgo de asociacion con un productor o fa-
bricante distorsionando la decision del con-
sumidor medio. Que dicha confusion pue-
de ser directa o indirecta, la primera ocurre
cuando precisamente el consumidor medio
compra un producto, con la conviccion de
que estd comprando otro incurriendo por la
semejanza de signos en un acto de confu-
sion, y la segunda-la indirecta- alude a que
el consumidor medio incurra en error en el
entendido que debido a la similitud de los
signos o marcas, llega a creer equivocada-
mente que se trata de productos que tienen
un origen empresarial comdn, es decir que
son fabricados por la misma empresa, lo ante-
rior de acuerdo a los sostenido en la Decision
del Tribunal de justicia, en la Interpretacién

Prejudicial 198-1P-2005, citada por Senten-
cia Consejo de Estado, en Accion promovida
por PFIZER PRODUCTS INC. contra la SIC.(
Radicacion nimero: 11001-03-24-000-2002-
00411-01, 2008).

Aproximacion al concepto de acto de con-
fusion

En linea con lo precisado, la confusion puede
concebirse como la idoneidad de una con-
ducta que desemboca en una equivocacion
o perplejidad que experimentan los consu-
midores acerca de un determinado producto,
servicio o establecimiento y, conjuntamente
transgrede los derechos de quienes cuyo in-
genio ha nacido lo ofertado en el mercado,
ademas de los perjuicios econémicos que
ocasiona al titular de la marca.

Por ende, un acto de confusion debe ser
comprendido como cualquier conducta o
practica encaminada a generar desconcierto
acerca de la actividad, las prestaciones o el
establecimiento ajeno, en el entendido de
que dicha conducta debe ser apta sin que
denote importancia el medio para lograrlo o,
como indica Montiano Monteagudo (1993)
“cualesquiera que sean los medios emplea-
dos para generar la posible confusién” (P. 95)
y “la esfera de la actividad econémica en que
se produzca” (P. 95).

Asi, el elemento determinante consiste en
que se efectte la confusion al extremo de que
resulte complicado para el consumidor dis-
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tinguir entre uno u otro producto, vedado de
su capacidad para discernir, inducido al yerro
tras asociar la procedencia empresarial de un
producto con otro de su preferencia.

Lo anterior, guarda una estrecha relacion con
el aporte conceptual de José Massaguer (2017),
quien afirma que la confusion es un error acer-
ca del origen y/o procedencia empresarial de
un servicio, de un producto, establecimiento o
de cualquier actividad empresarial.

A su vez, lo indicado por Massaguer (2017), se
ajusta a las palabras del profesor Pedro Porte-
llano (1995), al mencionar que la confusion es
un error respecto a la identidad de la empresa
de la cual procede una prestacion, estricta-
mente cuando se cree que una prestaciéon pa-
recida a otra procede de una misma empresa.

Por el orden de las ideas, es dable afirmar
que la confusion comporta una significacion
ecuanime en la doctrina, pese a su variable ti-
pificacién en el ambito comercial, he aqui la
confusion vista como supuesto constitutivo de
competencia desleal y, por su parte, la consi-
derada como un tipo de infraccion marcaria.

El acto de confusién como supuesto consti-
tutivo de competencia desleal

Por su parte, en lo referente a la confusién
como supuesto constitutivo de competencia
desleal se erige dentro del Derecho de la
Represion de la Competencia Desleal. Tanto
en la doctrina como en la ley, la confusion

N

es considerada en calidad de supuesto de
competencia desleal, definida por Massaguer
(2017) como un error en la identificacién del
proveedor empresarial de un producto, ser-
vicio, local o actividad determinada. Es asi
que afecta la distintividad de la actividad, los
productos y establecimientos de terceros, en
la percepcion de la mente del consumidor.

Portellano, P. (1995), afirma que “la confu-
sién se genera a través de actividades aptas
para inducir al consumidor a error sobre la
procedencia del producto o servicio que se
ofrece en el mercado”, de modo que la con-
fusion en el marco del acto desleal se con-
templa como cualquier acto idéneo que pue-
da llevar al consumidor a equivocarse sobre
el verdadero origen de lo que adquiere, es
decir, radica en impedir que el consumidor
pueda identificar lo que comprara.

No obstante, la tipificacion y sancién de los
actos de confusion mas alla de la salvaguar-
da de los derechos del consumidor, tiene por
objeto garantizar el funcionamiento compe-
titivo del mercado, pues “la confusion ha de
prohibirse porque es fuente de ineficiencias,
es decir perturba el funcionamiento compe-
titivo del mercado. Es obvio, en este senti-
do, que el mercado solo puede funcionar si
las ofertas estan debidamente diferenciadas”
(Portellano, P. 1995)

Con la Ley 256 de 1996 se evidencia que las
disposiciones relativas a la competencia des-
leal tienen como fin el cumplimiento de los
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principios de buena fe comercial y la ética,
bajo el entendido de que la competencia es
el bien juridico protegido, por tal motivo su
principal objetivo es la promocion de esta.

(...) Las normas sobre competencia
desleal procuran proteger a los com-
petidores frente a conductas de sus
colegas que van en contra de las cos-
tumbres mercantiles y que intentan
privarlos de parte de su mercado y
también a los terceros en general que
se ven afectados por dichas conduc-
tas. Por lo tanto, para que esa desleal-
tad exista, basta que la actuacién en
cuestion sea incorrecta y pueda perju-
dicar a cualquiera de los participantes
del mercado” (Cardona, 2009 citado
por Delgado Pablo Andrés, 2020).

Asi pues, la adecuacion de conductas des-
leales en el marco de la competencia desleal
es amplia en todo el sentido, ya que, por un
lado, se concibe la idea de que no protege
solo la competencia, sino también al equili-
brio del mercado, y, por el otro, su salvaguar-
da va mas alla de los competidores, debido a
que su proteccion se expande a todo aquello
que pueda resultar afectado por cualquier
conducta que vaya en contra de los princi-
pios mercantiles.

Lo anterior, como quiera que se busca esta-
blecer en la confusion, como acto desleal, el
alcance de la desaprobacion de deslealtad de
una conducta concreta y no el alcance de la

proteccion de una marca ya registrada que es
el caso de la confusién en el &mbito marcario
(Massaguer, 2017).

Es asi como se define la naturaleza de la
confusion como elemento constitutivo de un
acto desleal, dado que la ley solo se dedica
a dictaminar qué actos son desleales, sin pro-
porcionar mayor claridad sobre la configura-
cion de la conducta desleal, de manera que
escasamente establece el acto confusion en
el articulo 10 de la Ley 256 de 1996 como
“cualquier acto capaz de crear una confu-
sién, por cualquier medio que sea, respecto
del establecimiento, los productos o la activi-
dad industrial o comercial de un competidor”
dejando un vacio conceptual saneado por la

doctrina, como se ha expuesto hasta ahora.

En cuanto a su configuracién, la creacién
de un riesgo de confusién se considera un
elemento esencial del acto de competencia
desleal. Esto se fundamenta en que es sufi-
ciente con que la conducta del sujeto econé-
mico que participa en el mercado suscite un
riesgo de inducir a error al consumidor, sin
que sea primordial si se consuma o no dicha
conducta.

La confusion como agente constitutivo de in-
fraccion de los signos distintivos o de marca

La confusion como agente constitutivo de
infraccion de marca o de los signos distinti-
vos que atenta directamente a los derechos
sobre la propiedad industrial, involucra pre-
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dominantemente el registro e ingreso de un
producto, servicio o establecimiento cuyo
signo distintivo guarda una estrecha simili-
tud con otro ya existente en el mercado, es
decir el signo distintivo que identifica una
prestacién, productos o establecimiento es
tan semejante a otro que inequivocamente
generara confusion.

La confusién presenta una ligera variabili-
dad categorica que atiende a dos sentidos,
un sentido estricto y un sentido amplio; por
una parte, se sittia la confusion directa cuyo
efecto se percibe cuando el consumidor asu-
me de que se trata de una misma marca por
razén de su imperceptible similitud; a su tur-
no, la confusion suele ser indirecta cuando
el consumidor aun siendo consciente de la
similitud del signo o marca da por hecho de
que se trata de la misma y que es solo una
actualizacién o la expedicion de un nuevo
producto o agente perteneciente a la misma
empresa, lo anterior entendido como una
subdivisién que obedece a la confusion en su
acepcion estricta.

Por su parte, la confusion en sentido amplio se
refiere a la falsa idea que cree el consumidor
al asumir que un producto, pese a no tener
la misma procedencia empresarial que otro,
existe entre ellos un vinculo o relacion empre-
sarial; dicho de otra manera, el consumidor
identifica los signos distintivos de los produc-
tos, sabe que se trata de productos diferentes,
pero supone equivocadamente que existe una
relacién entre ellos (Portellano, P. 1995).

N

En orden a las ideas, resulta reprochable no
mencionar los derechos de exclusividad di-
manantes del derecho de marca. Entiéndase
por derecho de exclusividad a aquel derecho
que le permite al titular de una marca usarla
de manera exclusiva y restringir el uso de ter-
ceros que utilicen signos iguales o similares
que puedan causar confusion. Por tanto, este
derecho se compone de dos facetas, una po-
sitiva y otra negativa, esta ultima le permite
al titular de un signo debidamente inscrito
excluir a terceros en aras de prevenir su uso
inapropiado; mientras que la primera se refie-
re al uso y disposicién del signo de manera
exclusiva. (Espinoza, K. 2018).

De alli, que el acto de confusién como in-
observancia a los derechos de propiedad
industrial esta destinado especificamente al
uso indebido de signos distintivos, por con-
siguiente esta figura estd relacionada con la
afectacion directa a los intereses del titular
de la marca registrada, puesto que el riesgo
de confusion supone que se haga uso de un
signo distintivo similar al de una marca re-
gistrada sin consentimiento del titular, crean-
dose asi el riesgo de que los consumidores
caigan en error al momento de identificar un
producto o servicio por medio de su marca,
configurandose asi una violacién a los dere-
chos exclusivos que concede la propiedad
industrial.

Por su parte, en lo referente a la confusién
como supuesto constitutivo de competencia
desleal, se erige dentro del Derecho de la
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Represion de la Competencia Desleal. Tanto
en la doctrina como en la ley, la confusion
se califica como un supuesto de competen-
cia desleal, que afecta la distintividad de la
actividad, los productos y establecimientos
de terceros en la mente del consumidor. Asi
lo sostiene Portellano (1995), en su libro La
imitacién en el derecho de la competencia
desleal, afirmando que “la confusion se gene-
ra a través de actividades aptas para inducir
al consumidor a error sobre la procedencia
del producto o servicio que se ofrece en el
mercado”. De manera que la confusién en
el acto desleal se contempla como cualquier
acto idéneo que pueda llevar al consumidor
a equivocarse sobre el verdadero origen de
lo que adquiere, por lo cual el objeto de esta
figura radica en impedir que el consumidor
no pueda identificar lo que comprar4; sin em-
bargo, la esencia de esta no se limita solo a la
salvaguarda de los derechos del consumidor,
sino también al resguardo del funcionamien-
to competitivo del mercado, dado que es
mediante la prohibicion de la confusion que
se logra que el mercado funcione. Por consi-
guiente, expresa el autor en cuestion que “la
confusion ha de prohibirse porque es fuente
de ineficiencias, es decir perturba el funcio-
namiento competitivo del mercado. Es obvio,
en este sentido, que el mercado solo puede
funcionar si las ofertas estan debidamente di-
ferenciadas” (Portellano, P. 1995, citado por
Espinoza, K. 2018).

Analisis de casos de confusion marcaria,
como acto de competencia desleal

Para una comprensién mas exhaustiva del
acto de confusion como desencadenante de
competencia desleal y como vulneracion de
los derechos de los consumidores medios, es
fundamental, no solo abordar su conceptuali-
zacion tedrica, sino también analizar su apli-
cacion practica, con el fin de evaluar cémo
afecta la distintividad del origen comercial de
un producto o servicio. Para tal efecto, ilus-
traremos con el anélisis de dos casos :

Caso- Sentencia No. 2762, expediente No.
10-101606. Superintendencia de industria y
comercio. Demandantes: Team Foods y Gra-
sas VS. Demandada: Lloreda S.A.

La demandante, Team y Grasas, se indivi-
dualiza con la marca “Girasoli”, de la que
es titular registral. Esta parte aducia que Llo-
reda S.A. a partir de marzo del ano 2010
estaba ejerciendo actos desleales de confu-
sion, puesto que modificd sustancialmente
la etiqueta de su aceite “Girasol Oleocali”,
elaborando de manera idéntica la etiqueta de
la marca “Girasoli”, como sus colores, el ta-
mano y la letra ocasionando confusién en el
publico consumidor, y perdidas para el titular
de registro marcario de “Girasoli”, quien in-
virtié una suma equivalente a $150 “000.000
en una estrategia publicitaria de mercadeo

usn
|

consistente en destacar la “i” de Girasoli con

el objeto de evitar la confusion antedicha.
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Por ende, a fin de determinar si tuvo lugar
un acto de confusién como acto desleal le
correspondio a la SIC analizar si Lloreda in-
corporé en la etiqueta del producto “Girasol
Oleocali” elementos caracteristicos comunes
a la linea de aceites de girasol, y asi deter-
minar si la similitud con la presentacién del
aceite “Girasoli” era lo suficientemente sig-
nificativa como para provocar los actos de
competencia desleal alegados, especialmen-
te el de confusion.

En consecuencia, la Superintendencia de
Industria y Comercio precis6 que cuando
varios productos se presentan al publico de
forma similar, dicha situacién puede ser su-
ficiente para generar un riesgo de confusion
en el mercado en lo que concierne a los pro-
ductos asi identificados. Para que ese riesgo
se configure, deben concurrir ciertas condi-
ciones, como la conexidad competitiva entre
los bienes, es decir, que pertenezcan a la
misma categoria, estén relacionados o se uti-
licen de manera complementaria, que sean
promovidos mediante los mismos o semejan-
tes medios publicitarios, comercializados a
través de canales de distribucion similares o
idénticos, y dirigido al mismo perfil de con-
sumidores, por lo que se logra entender que
la utilizacién de presentaciones similares en
productos destinados a cierto publico consti-
tuye una conducta susceptible de generar un
riesgo de confusion en el comercio entre los
bienes pertenecientes a la misma categoria.

N

Tal como se indica, la SIC decidié acoger las
pretensiones de la parte accionante conside-
rando que se prob6 que Lloreda S.A ejecutd
una estrategia que consistia efectivamente en
modificar la etiqueta de su aceite “Girasol
Oleocali”, reproduciendo la disposicion de
los rasgos distintivos de la etiqueta de “Gi-
rasoli”, soslayando la inclusién de aspectos
representativos suficientes que posibilitaran
determinar de manera manifiesta el origen
empresarial de los productos, y en comercia-
lizar aquel aceite ubicandolo exactamente al
lado de este ultimo, estrategia que provoco
que los consumidores adquirieran un pro-
ducto convencidos de que se trataba de otro,
configurandose asi la confusion catalogada
como directa.

La SIC fundament6 su decision con base en
un andlisis de los demas competidores en
el mercado, comparando visualmente todas
las presentaciones de las marcas, con la cual
concluy6 que los elementos distintivos que
componian su presentacion permiten dife-
renciar su aceite o producto de los demas
competidores utilizando incluso la imagen
caracteristica de los girasoles en sus pre-
sentaciones, lo que conlleva a pensar que
la demandada pudo crear una presentacién
distinta, determinando que esta actué con la
plena intencion de causar confusion en los
consumidores en cuanto su origen empresa-
rial, ocasionando dafios y perjuicios por la
desviacion de clientela.
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Es importante sefialar que, en las sentencias
de la SIC en la cuales se pretende declarar
la competencia desleal, la posicion del con-
sumidor es un elemento esencial que incide
de manera absoluta en las decisiones que se
adopten, puesto que la afectacién de este de-
fine la materializacion o el posible riesgo de
los actos de confusion.

e Caso CROSSFIT INC V.S. accionado
CROSS FITNESS COLOMBIA S.A.S. Proceso
por infraccion a derechos de propiedad in-
dustrial con radicacion: 19-117686.

En este caso, la parte demandante, CROSSFIT
INC; sostiene que la empresa ROSS FITNESS
COLOMBIA S.AS. ha utilizado
“CROSSFIT” sin la autorizacion del titular,
a través de un establecimiento de comercio

la marca

que presta servicios relacionados con la ac-
tividad fisica, operando como un gimnasio.
Asimismo, se aleg6 que la marca fue utiliza-
da de manera indebida en redes sociales me-
diante estrategias publicitarias, lo resulté en
la pérdida de clientes y en la generacion de
confusion entre los consumidores, quienes
formaban parte de una comunidad deportiva
que ha sido atraida hacia el gimnasio debido
al reconocimiento de la marca y los servicios
prestados.

En una audiencia virtual, el juez reconocié
los derechos de propiedad industrial de la
empresa demandante, fundamentandose
principalmente en los derechos derivados del

registro marcario de la marca “CROSSFIT” y

en su facultad de exclusién frente al uso por
terceros. Asimismo, se consider6 la actividad
comercial desarrollada por ambas partes a
través de sus respectivos establecimientos,
determinandose que ambas ofrecian los mis-
mos servicios. El juez concluyé que el uso
de la expresion “CROSSFIT” por parte de
la demandada constituye una reproduccién
idéntica de los signos distintivos registrados
por la demandante. Dado que la demandada
empleé signos idénticos para ofrecer produc-
tos y servicios similares, protegidos por el re-
gistro marcario de la parte demandante, con-
figurandose asi una infraccion a los derechos
de propiedad industrial por confusion marca-
ria generada por la similitud entre los signos.

A este respecto, la demandante supone una
infraccion clara de los derechos sobre pro-
piedad industrial en la medida en que ha
causado confusion y ha tenido un impacto
negativo en las marcas de las personas y en
las actividades comerciales de la demanda-
da al vender servicios similares mediante el
uso no autorizado de una marca identificati-
va similar a la registrada CROSSFIT INC. La
decisién enfatizé ademas la importancia de
proteger los derechos exclusivos que surgen
del registro de marcas y garantizar que ter-
ceros se abstengan del uso no autorizado de
las marcas.

Desde una perspectiva jurisprudencial, el Tri-
bunal de Justicia de la Comunidad Andina, en
el proceso 11-IP-200, al emitir una interpreta-
cion prejudicial del literal a) del articulo 259
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de la Decision 486, esclarecié la conexién
entre las figuras anteriormente mencionadas
y el concepto de confusién. El Tribunal sena-
16 que la competencia desleal por confusién
no se enfoca en la comparacién directa entre
signos distintivos utilizados por los diferen-
tes competidores, teniendo en cuenta que es
materia regulada por un régimen normativo
particular, sino que se refiere a la confusién
que determinados actos inducen al error al
consumidor con relacion al origen empresa-
rial, la actividad econémica o los productos
de un competidor, afectando asi su libertad
de eleccién con base en sus intereses y pre-
ferencias.

Por consiguiente, el Tribunal distingue am-
bas figuras, sefialando que lo relevante para
el acto de confusion en el acto desleal son
los actos que podrian impactar al consumi-
dor de tal modo que se confunda en el es-
tablecimiento, los productos o la actividad
economica. Lo anterior, difiere del acto de
confusion como contraventor a los derechos
de propiedad industrial, en tanto que para
este, el andlisis de confundibilidad entre los
signos es necesario para definir la existen-
cia de un riesgo de confusién relevante para
desaprobar la inscripcién y registro de una
marca, de tal modo que segln la Resolucién
18037 de la Superintendencia de industria y
Comercio de Colombia en su punto 1.1 con-
firma lo mencionado cuando expresa que es
el acto de confusion como infraccién marca-
ria el que persigue proteger especificamente
la distintividad de una marca con otro signo,

N

determinando que la registrabilidad del sig-
no dependera “de la conclusién a la que se
llegue luego de observar y establecer si en-
tre los signos en conflicto existe identidad
o semejanza y definir si de accederse a su
coexistencia se generara un riesgo confusién
0 asociacion entre los consumidores”, prote-
giendo de esta forma los derechos exclusivos
que posee el titular de una marca registrada e
impedir una posible confusiéon de dos signos
distintivos.

Conclusiones

En primer lugar, se destaca que el acto de
confusién tiene un impacto significativo en
los derechos de los titulares de las marcas
registradas, ya que cualquier practica que
afecte los derechos que adquieren los titula-
res del registro marcario, como su derecho
de exclusividad frente a su signo distintivo
registrado, constituye una infraccion a los
derechos de propiedad industrial, causando
la pérdida de distintividad de la marca como
la capacidad de los consumidores para dife-
renciar entre productos o servicios similares,
afectando de manera directa los derechos de
propiedad industrial del titular y su incremen-
to patrimonial.

Igualmente, se constata que la confusién
tiene un rol esencial en la esfera de la com-
petencia desleal, por cuanto afecta el buen
funcionamiento del mercado cuando los
consumidores se les imposibilita la distincion

entre productos o servicios por la similitud
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de los signos distintivos, lo que provoca des-
equilibrio en la competencia, beneficiando
injustamente a quienes se aprovechan del
reconocimiento de las marcas preexistentes,
en detrimento del prestigio y patrimonio del
competidor o titular registral .

Finalmente, la presente investigacién de-
muestra una contienda incesante entre los
oferentes de un producto o servicio y los
consumidores al momento de obtener un
producto o servicio que satisfaga sus necesi-
dades. Asi las cosas, los preceptos normati-
vos previstos en la Carta Politica, la legisla-
cién interna y en convenciones internaciona-
les persiguen el ideario de un Estado Social
de Derecho en el que prime el respeto de
la libertad econémica y todo lo relacionado
con ella; no obstante, a partir del avance de
la presente investigacion resulta palpable la
inobservancia de las disposiciones reglamen-
tarias, de manera que la competencia desleal
y la infraccion marcaria son infracciones que
vulneran el derecho de propiedad intelectual
del titular de una marca.
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