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CONSEJO DE ESTADO 
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

SECCIÓN CUARTA 

 
CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA 

 

 
Bogotá D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintitrés (2023) 

 
 

Referencia:  MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL 
DERECHO 

Radicación: 76001-23-31-000-2011-01266-02 (26923) 

Demandante:  COLGATE PALMOLIVE COMPAÑÍA 
Demandado:  DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN- 
 

Temas:  Declaraciones de importación años 2007 y 2008. Valoración de 
aduanas. Método de valor de transacción. Regalías.  

 

 
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA  

 
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra 
de la sentencia del 9 de diciembre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo del 

Valle del Cauca, Sala de Decisión, que accedió a las pretensiones de la demanda. 
 
La parte resolutiva de la sentencia apelada dispuso lo siguiente1:  

 
“PRIMERO: DECLARAR la nulidad parcial de la Resolución No. 1-88-241-06.40-
0088 del 24 de diciembre de 2010 mediante la cual se expide Liquidación Oficial 
de Revisión y la Resolución No. 10069 del 18 de abril de 2011 por la cual se 
resuelve el recurso de reconsideración y se confirma la Liquidación Oficial, 
respecto de las 87 declaraciones de importación cuestionadas y presentadas por 
Colgate Palmolive Compañía en las (sic) cual importó materias prima entre 
octubre del 2007 a noviembre del 2008.  
 
SEGUNDO: DECLARAR, a título de restablecimiento del derecho, la firmeza de 
las 87 declaraciones de importación cuestionadas y presentadas por Colgate 
Palmolive Compañía en las cual (sic) importó materias primas entre octubre del 
2007 a noviembre de 2008.  
 
TERCERO: ORDENAR a la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES – DIAN- reintegrar a la Sociedad accionante Colgate Palmolive 
Compañía las sumas de dinero pagadas por concepto de tributos aduaneros, 
sanciones e intereses liquidados con ocasión de las 87 declaraciones de 
importación que fueron declaradas en firme. La suma será indexada entre la fecha 
del pago y la fecha de ejecutoria de esta sentencia. Y a partir de la ejecutoria del 
fallo generará intereses de conformidad con el C.C.A. […]”      

 
 
 

                                                           
1 Índice 2 de la plataforma SAMAI 

http://www.consejodeestado.gov.co/
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx
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ANTECEDENTES 
 
Entre los años 2007 y 2008 la demandante realizó 130 importaciones de materia prima, 

para elaborar productos con la marca Colgate2.  
 
El 24 de diciembre de 2010 la DIAN expidió la Liquidación Oficial de Revisión de Valor 

1-88-241-06.40-0088 de las declaraciones de importación enunciadas en la que 
determino un valor de arancel de $75.519.000, IVA de $115.008.000, sanción por 
infracción aduanera de $321.641.000, para un total a pagar de $512.168.000 3.  
 

El 20 de enero de 2011 la actora presento recurso de reconsideración, por medio del 
cual se opuso a la liquidación oficial enunciada. Sin embargo, el 18 de abril de 2011 la 
DIAN expidió la Resolución 10069 en la que confirmó en su totalidad el acto recurrido.  

 
DEMANDA 

 

COLGATE PALMOLIVE COMPAÑÍA en ejercicio del medio de control de nulidad y 
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 85 del Código Contencioso 
Administrativo -CCA-, formuló las siguientes pretensiones4: 

 
“Primera: Que se declare la nulidad parcial de la Resolución No. 1-88-241-06.40-
0088 del 24 de diciembre de 2010, proferida por La Nación – Unidad Administrativa 
Especial- Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – Seccional Aduanas de 
Cali- División de Gestión de Liquidación, por medio de la cual se profirió 
Liquidación Oficial de Revisión de Valor, en lo referente a las declaraciones de 
importación que a continuación de indican:  
 

Número de autoadhesivo de la 
Declaración de Importación 

Fecha de presentación 

23075012106596 05-10-2007 

07749270016598 13-10-2007 
09022150561846 16-10-2007 

23030013952314 16-10-2007 
23024012164883 22-10-2007 

23073012194714 23-10-2007 
13253010925710 23-10-2007 

07820310000274 24-10-2007 
01186051749975 27-10-2007 

07842270835685 30-10-2007 
07085280296112 30-10-2007 

07842270835653 30-10-2007 
07735260032868 2-11-2007 

09019110898476 19-11-2007 
23027012365799 23-11-2007 

23027012368478 29-11-2007 

09022030829626 03-12-2007 
09019121059026 03-12-2007 

07085270520202 04-12-2007 
23075012116970 10-12-2007 

23030014048171 11-12-2007 

                                                           
2 Índice 2 de la plataforma Samai, Anexos 
3 Ibídem 
4 Ibídem  

http://www.consejodeestado.gov.co/
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx
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23027012372918 17-12-2007 
23030014059853 17-12-2007 

09022030832347 21-12-2007 
23027012375541 04-01-2008 

07060270218990 08-01-2008 

09013011133887 15-01-2008 
23027012388864 08-02-2008 

09013031065281 20-02-2008 
09013031065297 20-02-2008 

23027012394581 27-02-2008 
23030014179214 06-03-2008 

01186051855432 12-03-2008 
01186051859071 18-03-2008 

23027012406438 31-03-2008 
07749290003840 04-04-2008 

23830014014576 10-04-2008 
23073012237223 17-20-2008 

23030014247675 18-04-2008 
01186051890501 02-05-2008 

09013011150494 07-05-2008 
23027012425177 21-05-2008 

23027012425263 21-05-2008 
09022010650164 29-05-2008 

07825260152597 03-06-2008 

09004061297801 03-06-2008 
23030014328684 09-06-2008 

01186051925021 12-06-2008 
09013011158001 13-06-2008 

14308040598951 19-06-2008 
07825270143602 20-06-2008 

23027012440175 01-07-2008 
23830014131978 05-07-2008 

23831013043188 08-07-2008 
07825330013441 12-07-2008 

23030014391592 15-07-2008 
14308040609858 19-07-2008 

23830014159055 21-07-2008 
07060260166059 05-08-2008 

09013021060017 06-08-2008 
01186051977131 09-08-2008 

01186051978161 11-08-2008 
07085320009297 11-08-2008 

09004061310248 12-08-2008 
23030014448457 19-08-2008 

01186051984914 20-08-2008 

23830014192239 23-08-2008 
23830014197018 28-08-2008 

23030014487781 10-09-2008 
23027012463638 11-09-2008 

23830014216370 12-09-2008 
23830014216388 12-09-2008 

23019012213111 18-09-2008 
14308020754151 25-09-2008 

07735260056630 03-10-2008 

http://www.consejodeestado.gov.co/
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx
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23831013203533 11-10-2008 
07735260057811 17-10-2008 

01186052036650 17-10-2008 
07085280376361 25-10-2008 

01186052044935 29-10-2008 

23027012475718 01-11-2008 
07825280093638 01-11-2008 

23027012475922 04-11-2008 
07085280379593 05-11-2008 

01186052057681 13-11-2008 
01186052057697 13-11-2008 

07735280011503 25-11-2008 
 
Segunda: Que, se declare la nulidad la (sic) Resolución No.10069 del 18 de abril 
de 2011, proferida por La Nación – Unidad Administrativa Especial- Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales -Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos, 
por medio de la cual se resolvió recurso de reconsideración presentado por mi 
mandante, y se confirmó en todas sus partes la Resolución No. 1-88-241-06.40-
0088 de 2010. 
 
Tercera: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de 
restablecimiento del derecho, se realicen los siguientes pronunciamientos:  
 

1. Que se declare que las declaraciones de importación identificadas con 
los autoadhesivos que seguidamente se indican se ajustan a derecho. 
(Transcribió la tabla previa) […] 

 
2. Que se abstenga de cobrar la suma de doscientos setenta y tres millones 

doscientos diecinueve y (sic) mil trescientos treinta y tres pesos M/Cte 

(COP$273.219.333), equivalentes al valor liquidado por la DIAN por 
concepto de tributos aduaneros adeudados y sanciones, en la 
Resolución No. 1-88-241-06.40-0088 del 24 de diciembre de 2010, en 

relación con las 87 declaraciones de importación sobre las cuales versa 
la controversia. 

 

3. Que ordene a la DIAN la devolución de doscientos cuarenta y ocho 
millones ochocientos cincuenta y seis mil pesos M/Cte (COP$ 
248.856.000), pagados por COLGATE PALMOLIVE COMPAÑÍA el 

pasado 22 de junio de 2011 mediante el Recibo Oficial de Pago de 
Tributos Aduaneros número 690800228737-8, debidamente indexada y 
con los intereses a que haya lugar. 

 
Al respecto se aclara que la suma cancelada es diferente a la liquidada 
en la Resolución No. 1-88-241-06.40-0088 del 24 de diciembre de 2010 

(COP$273.219.333) puesto que Colgate se acogió al beneficio otorgado 
por el artículo 48 de la Ley 1430 de 2010, lo que le permitió reducir el 
valor a pagar a la suma de COP$248.856.000” 

 

 La demandante invocó como normas violadas las siguientes: 
 

- Artículo 29 de la Constitución Política. 

- Artículos 1.1, 8 numeral 1 literal c), 8 párrafo 3 (y su nota interpretativa) del 
Acuerdo sobre Valoración de la Organización Mundial del Comercio -OMC-. 

http://www.consejodeestado.gov.co/
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx
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- Artículos 3, 4 y 22 de la Decisión 571 de la Comisión de la Comunidad Andina. 
- Artículos 4, 5 y 26 de la Resolución 846 de la Secretaría General de la 

Comunidad Andina. 

- Ley 170 de 1994. 
- Artículos 247 y 259 del Decreto 2685 de 1999. 
- Artículo 174 de la Resolución 4240 de 2000.  

- Artículos 4 y 6 del Decreto 2680 de 2009 
 

El concepto de la violación se sintetiza así5: 
 

Alegó que los actos demandados se encuentran viciados por falsa motivación, porque 
no existió relación entre el pago de las regalías y la materia prima importada para que 
procediera el ajuste del valor en aduanas realizado por la DIAN. Lo anterior, debido a 

que la importación fue de sabores, fragancias y mangos para cepillos de dientes, los 
cuales fueron transformados en crema dental, limpiadores líquidos, lava platos y 
cepillos de dientes, y sobre estos últimos fue que se pactaron las regalías con Colgate 

Palmolive Company. 
 
Explicó que la materia prima importada fue objeto de un proceso productivo sustancial, 

que tiene como resultado un bien completamente diferente, de acuerdo con los 
artículos 4 y 6 del Decreto 2680 de 2009, en el sentido que los bienes importados 
pierden su identidad en el proceso de importación. Además, desde vía gubernativa se 

solicitó prueba de inspección de productos, la cual no se realizó por lo que se violó el 
principio al debido proceso establecido en el artículo 29 de la Constitución Política.  
 

Aclaró que el pago de regalías no condiciona la venta de la mercancía que se importa, 
debido a que el contrato que se tiene entre la demandante y Colgate Palmolive 
Company establece que el contrato se puede terminar por incumplimiento, pero no 

determina ninguna condición entre las partes referente a las materias primas 
importadas.  
 

Señaló que en la liquidación realizada por las DIAN en los actos demandados existen 
errores de metodología al desconocer el rezago generado por la rotación de 
inventarios, y por incorporar ventas facturadas en periodos por fuera del investigado.    

 
    

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
La DIAN se opuso a las pretensiones de la demanda en los siguientes términos 6: 
 

Enunció las pruebas y las normas aplicables al presente casó y concluyó que se 
cumplió con el Estatuto Aduanero, con el fin de determinar el valor de las mercancías 
importadas en los actos demandados.   

 
Señaló que existió un contrato entre la casa matriz y la subordinada en el que se 
estableció el pago del 5% a título de regalías por la venta de productos licenciados, 

por lo que existe una relación entre los derechos de licencia y las mercancías 
importadas. En consecuencia, advirtió que las regalías son una condición de venta, 
por lo que el ajuste del valor de aduanas era procedente.   

                                                           
5 Ibídem.  
6 Índice 2 de la plataforma SAMAI. 

http://www.consejodeestado.gov.co/
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx
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Aclaró que la venta de los productos importados se encuentra relacionado con el uso 
de la marca, por lo que el pago de regalías exigido es necesario para la determinación 

del valor de aduanas.  
    

SENTENCIA APELADA 

  
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala de Decisión, accedió a las 
pretensiones de la demanda. Las razones de la decisión se resumen así7: 
 

Explicó que de acuerdo con el método de valor de transacción establecido en el artículo 
8 del Acuerdo de Valoración de Aduanas de la OMC al precio de las mercancías 
importadas debe añadirse los cánones y derechos de licencias relacionado con las 

mercancías, que el comprador deba pagar directa o indirectamente como condición de 
venta.    
 

Señaló que de acuerdo con el contrato de regalías entre Colgate Palmolive Company 
y Colgate Palmolive Compañía la empresa que se encuentra en Colombia se 
encuentra obligada al pago de regalías por el uso de la marca Colgate, por lo que no 

es relevante el uso de la materia prima importada.  
 
Advirtió que a título de restablecimiento del derecho se debe devolver el valor pagado 

de las 87 declaraciones de importación a la actora indexado, de acuerdo con lo 
establecido en el Código Contencioso Administrativo. 
    

RECURSO DE APELACIÓN 
 
La demandada apeló con fundamento en los siguientes argumentos8: 

 
Alegó que la conclusión del Tribunal es errada, debido a que en el expediente existe 
prueba de que los productos importados fueron vendidos de la matriz a la sucursal. 

 
Aclaró que el contrato en el que se establece el pago obligatorio de regalías recae 
sobre los productos importados, por lo que debe incluirse su valor en la declaración de 

aduanas. Lo anterior, de acuerdo con lo ordenado en el artículo 26 de la resolución 
846 de 2004, el artículo 8 del artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio de 1994, el artículo 1 del Acuerdo de Valoración Aduanera de 

la OMC y el artículo 174 de la Resolución 4240 de 2000. 
 
Señaló que se encuentra probado, que entre la casa matriz y la demandante existe 

vinculación económica, ya que hacen parte del mismo grupo empresarial, de acuerdo 
con el artículo 260 del Código de Comercio y el artículo 15 del Acuerdo de Valoración 
de la OMC. En consecuencia, fue procedente la infracción aduanera del artículo 499 

del Estatuto de Aduanas.   
 
 

 
 
 

                                                           
7 Índice 2 de la plataforma SAMAI  
8 Ibídem 

http://www.consejodeestado.gov.co/
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx
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ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 
 
La demandante reiteró de forma sucinta lo expuesto en el escrito de demanda9. 

 
La demandada reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y 
la apelación10. 

 
El Ministerio Público representado por el procurador quinto delegado ante el Consejo 
de Estado, manifestó lo siguiente11: 
 

Solicitó confirmar la sentencia de primera instancia, debido a que de acuerdo con el 
contrato de regalías y el dictamen pericial que se encuentra en el expediente el pago 
de importación se hizo sobre la materia prima importada, pero la empresa colombiana 

debía pagar regalías sin importar que la materia prima fuera nacional o extranjera, por 
lo que en realidad las regalías por utilizar la marca no afectan los bienes importados.  
 

 
CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

En los términos del recurso de apelación, se debe establecer si las 87 importaciones 
realizadas por la demandante entre los años 2007 y 2008 deben aumentar su valor en 
aduanas, por el contrato de regalías firmado entre la demandante y su casa matriz. 

 
Se aclara que la Resolución 1-88-241-06.40-0088 del 24 de diciembre de 2010 
mediante la cual se expidió Liquidación Oficial de Revisión y la Resolución 10069 del 

18 de abril de 2011 por la cual se resuelve el recurso de reconsideración determinaron 
el valor de arancel, impuesto al valor agregado y sanción por infracción aduanera en 
materia de valoración de mercancías por 130 importaciones, que realizó la 

demandante entre los años 2007 y 2008. Sin embargo, el presente caso solo recae 
sobre 87 importaciones que se vienen discutiendo desde primera instancia12.  
 

La demandada alegó, que es procedente el reajuste realizado en los actos 
demandados del valor de aduanas, debido a que existe un contrato en el que se pactó 
el pago de regalías entre la demandante y su casa matriz, lo cual tiene como efecto el 

incremento del valor de las mercancías importadas.  
 
Con el fin de determinar el valor de aduanas de los productos importados al país el  

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 -GATT 1994- de la 
Organización Mundial del Comercio -OMC- establece diferentes métodos de 
evaluación de las mercancías. Sin embargo, en los actos demandados y de acuerdo 
con lo explicado por la actora se debe aplicar en el presente caso el “método de valor 
de transacción”. 

 

En cuanto a la a la valoración aduanera del método mencionado el Acuerdo Relativo 
a la Aplicación del Artículo VII del GATT 1994 en su parte primera artículos 1 y 8 
establece lo siguiente:  

 

                                                           
9 Índice 24 de la plataforma Samai 
10 Índice 22 de la plataforma Samai 
11 Índice 26 de la plataforma Samai 
12 Índice 2 de la plataforma Samai. 

http://www.consejodeestado.gov.co/
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx
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“Artículo 1. 
 
1. El valor en aduana de las mercancías importadas será el valor de transacción, 
es decir, el precio realmente pagado o por pagar por las mercancías cuando éstas 
se venden para su exportación al país de importación, ajustado de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 8, siempre que concurran las siguientes 
circunstancias: […] 
 
Artículo 8  
 
1. Para determinar el valor en aduana de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 1, se añadirán al precio realmente pagado o por pagar por las mercancías 
importadas: […] 
 
c) los cánones y derechos de licencia relacionados con las mercancías objeto de 
valoración que el comprador tenga que pagar directa o indirectamente como 
condición de venta de dichas mercancías, en la medida en que los mencionados 
cánones y derechos no estén incluidos en el precio realmente pagado o por pagar; 
[…]” (Subraya la Sala) 
 

De acuerdo con la norma transcrita, el valor de las regalías de las mercancías 

importadas debe incorporarse al valor aduanero al ser parte de la condición de la venta.  
 
En relación con la condición de venta la Comunidad Andina de Naciones en el numeral 

1 del artículo 11 de la Resolución 846 de 2004, ordena lo siguiente:  
 

“1. A efectos de la valoración aduanera, se entenderá como condiciones aquellas 
exigencias contractuales impuestas por el vendedor referidas al precio o a la venta 
de las mercancías importadas. Cuando las condiciones no puedan cuantificarse, 
es decir, que no pueda determinarse en qué medida se han reflejado en el precio 
negociado, se rechazará el valor de transacción […] 
 
El valor de la condición, cuando se conozca y esté relacionado con las mercancías 
importadas, forma parte del precio realmente pagado o por pagar y no conduce al 
rechazo del valor de transacción. […]”  

 

Se advierte, que de acuerdo con la norma transcrita la condición debe recaer sobre la 
mercancía importada y afectar de forma directa el precio de venta, para que se 
considere su incorporación en el valor de las mercancías.  

 
Ahora, con el fin de determinar si en una situación similar al presente caso existe una 
condición que restrinja la venta de los bienes importados, el artículo 259 del Decreto 

2685 de 1999 – Estatuto Aduanero- ordenaba que las normas de valor que estuvieran 
en dicho estatuto se debían aplicar en concordancia con “lo establecido en el Acuerdo 
y las Decisiones Andinas 378 y 379 de la Comisión del Acuerdo Cartagena. Igualmente 

podrán tomarse para su interpretación y aplicación las Opiniones Consultivas, 
Comentarios, Notas Explicativas, Estudios de Casos y Estudios del Comité Técnico de 
Valoración de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), así como las Decisiones 

del Comité de Valoración en Aduana y demás textos emanados de los Comités citados” 
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En este sentido, la Opinión Consultiva 4.5 del Comité Técnico de Valoración Aduanera 
de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), explicaba lo siguiente13:  
 

“1. El fabricante extranjero M es propietario de una marca comercial protegida en 
el país de importación. El importador I fabrica y vende bajo la marca comercial de 
M seis tipos de cosméticos. I debe pagar a M un canon que representa un 5% de 
su volumen de venta anual bruto de cosméticos con la marca comercial M. Todos 
los cosméticos se fabrican según la fórmula de M a base de ingredientes obtenidos 
en el país de importación, salvo uno para el cual M vende, normalmente, los 
ingredientes esenciales. ¿Qué trato ha de aplicarse al canon, habida cuenta de 
los ingredientes importados? 
 
2. El Comité de Valoración en Aduana expresó la opinión siguiente: 
 
El canon debe pagarse a M tanto si I utiliza los ingredientes de M como si utiliza 
los suministrados por proveedores locales; por lo tanto, el canon no constituye una 
condición de venta de las mercancías y, a efectos de valoración, no puede 
añadirse de conformidad con el artículo 8.1 c) al precio realmente pagado o por 
pagar.” (Subraya la Sala) 

 

En consideración de la opinión del mencionado comité, no existe condición de venta si 
el canon o regalía se paga a una empresa propietaria de una marca en el exterior por 
parte de un importador de productos al país, cuando no es relevante si los productos 

finales objeto del contrato utilizan como materia prima los bienes suministrados por la 
empresa dueña de la marca o un tercero.  
 

En el presente caso, no se discute que las importaciones fueron de materia prima 
fundamental para productos de higiene, como saborizantes, mangos de cepillos de 
dientes y fragancias. Sin embargo, la discusión de la adición de valor de aduanas de 

los productos importados recae sobre el contrato de regalías entre la empresa Colgate 
Palmolive Company y la demandante en el cual se estipuló lo siguiente14:  
 

“4. Ventas Netas: significa todas las ventas brutas de productos licenciados 
facturados por parte del Usuario al Comercio menos cualquier impuesto sobre las 
ventas y devoluciones. 
 
9. en consideración de los derechos que se le otorgan al USUARIO mediante el 
presente contrato, el Usuarios deberá: 
 
a) Pagar a Colgate un cinco 5% de regalía sobre sus ventas netas totales, de los 
productos objeto de licencia. 
b) Pagar tales costos y regalías, con el objeto de mantener, preservar y proteger 
todas las patentes, registros de diseños y marcas de COLGATE en el territorio y 
deberá de la misma forma pagar todos los honorarios, costos y gastos 
relacionados con las solicitudes, renovaciones, procesos de infracciones 
marcarias y similares. […] 
 
10. a) los pagos de las regalías se realizarán trimestralmente en o antes del último 
día del mes siguiente del trimestre al cual pertenece el pago. […] 

 

                                                           
13 Las opiniones consultivas del Comité Técnico de Valoración Aduanera de la Organización Mundial de Aduanas 
(OMA) se han aplicado en casos como la sentencia de 15 de mayo de 2014. Sección Primera del Consejo de 
Estado. Exp. 17001-23-31-000-2012-00025-01. C.P. María Elizabeth García González 
14 Índice 2 de la plataforma Samai 

http://www.consejodeestado.gov.co/
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx


 

  

  
                                                 Radicación: 76001-23-31-000-2011-01266-02 (26923) 

                                                      Demandante: COLGATE PALMOLIVE COMPAÑÍA   
            FALLO                                                                                                                                                       

 

 
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 

www.consejodeestado.gov.co 
 

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través 

de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx 
 

10  

c) el usuario deberá presentar a COLGATE con todas las remisiones de regalías, 
un reporte estipulando el valor total de las ventas netas que el USUARIO realizó 
durante el mes anterior y el monto de las regalías a pagar […]    

 
De acuerdo con la cláusula transcrita, no existe una condición de venta, para que los 

productos terminados se deban fabricar con la materia prima comprada a Colgate 
Palmolive Company, y se evidencia que no recae sobre las materias primas 
importadas, sino sobre los bienes terminados con la mencionada marca. Además, se 

advierte que el valor de las regalías no puede determinarse en el momento de entrada 
de los bienes al territorio nacional, ya que se requiere el valor neto de las ventas de 
cada trimestre. 

 
En consecuencia, el valor de aduanas de los productos importados no debe incluir el 
valor de las regalías al no existir un condicionamiento de venta15. 

 
En cuanto a el artículo 26 de la resolución 846 de 2004, el artículo 8 del artículo VII del 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, el artículo 1 del 

Acuerdo de Valoración Aduanera de la OMC y el artículo 174 de la Resolución 4240 
de 2000 determinan que el valor de aduanas debe incluir el valor de regalías, pero en 
el presente caso como se explicó previamente no recaen sobre las materias primas, 

sino sobre el producto terminado, y no existe condición de ventas de mercancía.  
 
En este orden de ideas, el valor de las regalías no debía incorporarse al valor de 

aduanas de los productos importados, ya que dicho canon no generaba una condición 
de venta, recaía sobre bienes finales y no podía ser calculado sin certeza de la venta 
de productos. Además, el hecho de que exista vinculación económica entre Colgate 

Palmolive Company y la actora no afectaba el valor de aduanas de los productos 
importados.  
 

Así las cosas, la Sala confirmará la sentencia apelada. 
 
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, 

Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de 
la Ley 
 

F A L L A 

 
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 9 de diciembre de 2021 proferida por el 
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala de Decisión.  

 
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen. 
Cúmplase. 

 
La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha 
 

 
 

 
 

 
 

                                                           
15 Sentencia del 7 de diciembre de 2022. Sección Cuarta del Consejo de Estado. Exp. 26383. C.P. Milton Chaves 
García. 
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MARCAS - Causales de irregistrabilidad / REGISTRO DE MARCAS - 
Necesidad de estudiar similitud entre marcas registradas / MARCAS 
TOTALDENT Y COLGATE TOTAL 
 
Se trata de cotejar dos marcas denominativas, una simple y otra compuesta: 
TOTALDENT (una palabra) Y COLGATE TOTAL (dos palabras), para saber si la 
marca solicitada, está incursa en causal de irregistrabilidad, como lo alega la actora. 
Las marcas en conflicto son: TOTALDENT (nominativa) Clase 3ª internacional 
(marca cuestionada) y COLGATE TOTAL (nominativa) Clase 3ª  internacional 
(marca registrada). Es claro para la Sala que la causal de irregistrabilidad 
consagrada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la 
Comunidad Andina, exige que se consideren probados dos requisitos, de una parte 
la semejanza determinante de error en el público consumidor y la identidad o 
similitud entre los productos que se pretenden proteger con el signo, a punto de 
poder causar confusión en aquél. Los productos que ambas marcas pretenden 
proteger son de la clase 3ª internacional, para distinguir, en el caso de la marca 
solicitada TOTALDENT, “crema dental” y en el caso de COLGATE TOTAL, todos los 
productos de esta clase (folio 130). El otro requisito, esto es, que el signo 
cuestionado se asemeje o identifique de tal manera al anteriormente registrado, que 
cree confusión en el público consumidor, es decir, a la persona que va a adquirir el 
producto a quien también se protege a través de la marca. 
 
NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 30479 DE 2004 (10 DE DICIEMBRE) – 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO / RESOLUCION 5218 DE 
2005 (10 DE MARZO) – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO / 
RESOLUCION 24617 DE 2005 (28 DE SEPTIEMBRE) – SUPERINTENDENCIA DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO 
 
FUENTE FORMAL: DECISION 486 – ARTICULO 136 LITERAL A - COMISION DE 
LA COMUNIDAD ANDINA 
 
ANALISIS DE DISTINTIVIDAD - Signos / MARCAS TOTALDENT Y COLGATE 
TOTAL - Inexistencia de similitudes fonética y conceptual / MARCA 
TOTALDENT - Inexistencia de semejanza con marca COLGATE TOTAL / 
TOTALDENT - Expresión de fantasía 
 
El análisis de distintividad debe hacerse valorando los signos sin descomponer la 
unidad de cada uno, para verificar si el todo prevalece sobre las partes; es así como 
desde el punto de vista visual, es decir de la estructura de la palabra, se tiene que la marca 
solicitada comprende sólo una expresión y está estructurada por 9 letras cuya composición 
es diferente respecto de la marca cuya titular es la demandante, que está conformada por 
2 expresiones y consta de 12 letras, lo cual le da distintividad. Fonéticamente, se tiene que 
las marcas son diferentes: TOTALDENT. COLGATE TOTAL. La primera se pronuncia 
como una sola palabra y la segunda como dos perfectamente distinguibles; la sílaba tónica 
no es la misma, la sucesión de vocales no está en el mismo orden, luego la sonoridad 
difiere. Desde el punto de vista conceptual, también son diferentes las marcas enfrentadas. 
En efecto, TOTALDENT es una expresión de fantasía resultante de la unión de dos 
palabras, TOTAL y DENT, la primera que se utiliza en el idioma español con la acepción 
de TODO o COMPLETO, y la segunda DENT, alusivo a diente o dental, expresión esta 
que trasmite al consumidor una idea sobre el producto y, la marca registrada, que como ya 
se observó, va acompañada del vocablo COLGATE, que la hace diferente de la primera.  
 
NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 30479 DE 2004 (10 DE DICIEMBRE) – 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO / RESOLUCION 5218 DE 
2005 (10 DE MARZO) – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO / 



RESOLUCION 24617 DE 2005 (28 DE SEPTIEMBRE) – SUPERINTENDENCIA DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO 
 
MARCAS TOTALDENT Y COLGATE TOTAL / TOTAL - Palabra de uso común / 
PALABRAS DE USO COMUN - Deben eliminarse en el examen de 
registrabilidad de signos / ELEMENTOS DENT Y COLGATE - No tienen 
similitud gráfica, fonética ni conceptual / RIESGO DE CONFUSION - Inexistencia 
entre marcas TOTALDENT Y COLGATE TOTAL 
 
A lo anterior se agrega, que la palabra “TOTAL”, es un elemento común en ambas 
marcas, conforme lo demuestran los certificados de registro que obran a folios 120 a 
128 del expediente, entre los cuales se observan la marcas nominativas registradas 
para proteger productos de la clase 3ª, como son, entre otras, TOTAL EFECTS para 
identificar cosméticos y otros; TOTAL para identificar jabones, perfumes, cosméticos, 
lociones y dentífricos y otros, TOTALENS para identificar los mismos productos 
anteriores, todas ellas de diferente titular. Siguiendo los parámetros señalados en la 
interpretación prejudicial del Tribunal Andino de Justicia, al realizar el examen de 
registrabilidad de signos que contengan palabras de uso común, éstas deberán 
quedar eliminadas de dicho examen, y se tendrá que buscar la distintividad en el 
resto de elementos que conforman el signo. Luego, al eliminar el vocablo TOTAL de 
los signos en conflicto, los elementos restantes de cada uno serían DENT y 
COLGATE, los cuales no tienen ninguna similitud gráfica, fonética ni conceptual y, 
por lo tanto, al ser ostensiblemente diferentes, las marcas pueden coexistir 
pacíficamente en el mercado sin generar ningún riesgo de confusión en el público 
consumidor, respecto del producto y de la procedencia empresarial. 
 
NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 30479 DE 2004 (10 DE DICIEMBRE) – 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO / RESOLUCION 5218 DE 
2005 (10 DE MARZO) – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO / 
RESOLUCION 24617 DE 2005 (28 DE SEPTIEMBRE) – SUPERINTENDENCIA DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO 
 
 

CONSEJO DE ESTADO 
 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
 

SECCION PRIMERA 
 

Consejera ponente: MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ 
 
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de noviembre de dos mil diez (2010) 
 
Radicación número: 11001-03-24-000-2006-00292-00 
 
Actor: COLGATE PALMOLIVE COMPANY 
 
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
 
 
 
Referencia: ACCION DE NULIDAD 
 
 



La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad COLGATE 

PALMOLIVE COMPANY, contra la Superintendencia de Industria y Comercio, contra los 

actos administrativos que concedieron el registro de la marca nominativa TOTALDENT, 

para distinguir productos  comprendidos en la clase 3ª de la clasificación internacional de 

Niza, a favor de la sociedad LA FORET (SUISSE) LTD. 

 

I. DEMANDA 

 

I.1- La empresa COLGATE PALMOLIVE COMPANY, en ejercicio de la acción de nulidad 

consagrada en el artículo 84 del C.C.A., presentó demanda ante esta Corporación 

tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 

 

1ª.  Es nula la Resolución N° 30479 de 10 de diciembre de 2004, proferida por el Jefe de la 

División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la 

cual se concedió el registro de la marca TOTALDENT (nominativa) para amparar “crema 

dental”, producto de la clase 3ª de la octava edición de la Clasificación Internacional de 

Niza. 

 

2ª. Es nula la Resolución N° 5218 de 10 de marzo de 2005, mediante la cual el mismo 

funcionario, resolvió el recurso de reposición interpuesto, confirmando la anterior y 

concedió el recurso de apelación. 

 

3ª. Es nula la Resolución N° 24617 de 28 de septiembre de 2005, proferida por el 

Superintendente Delegado  para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de 

Industria y Comercio, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación, confirmando la 

Resolución N°  30479 de 10 de diciembre de 2004. 

 

 4ª. Que como consecuencia de la declaración de nulidad de las citadas Resoluciones, se 

ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, 

cancelar de los libros de registro el Certificado de registro que se otorgó para la marca 

TOTALDENT (nominativa) a favor de LA FORET (SUISSE) LTD., para amparar “cremas 

dentales” productos de la clase 3ª de la octava edición, de la Clasificación Internacional de 

Niza. 

  

5ª. Que se ordene la publicación de la sentencia que se profiera, en la Gaceta de 

Propiedad Industrial. 



 

6ª. Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la demandada, dictar dentro de los 

30 días siguientes a la comunicación del fallo, la Resolución correspondiente, en la cual se 

adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, tal como se establece en el artículo 

176 del C.C.A. 

 

I.2- FUNDAMENTOS DE HECHO  

 

La actora señaló, en síntesis, los siguientes hechos: 

 

1. La sociedad LA FORET (SUISSE) LTD., solicitó el 2 de abril de 2004, a la División 

de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de 

la marca TOTALDENT (nominativa) para amparar “crema dental” producto 

comprendido en la clase 3ª de la octava edición, de la Clasificación Internacional de 

Niza. 

 

2. Que el 14 de julio de 2004, la actora presentó oposición con base en la marca 

COLGATE TOTAL, para amparar productos de la misma clase 3ª, por considerar 

que entre la marca solicitada y la registrada, existen claras similitudes que llevan al 

consumidor a un riesgo de confusión. 

 

3. Señaló que mediante la Resolución N° 30479 de 10 de diciembre de 2004, la 

División de Signos Distintivos de la entidad demandada, declaró infundada su 

oposición y concedió el registro de la marca TOTALDENT (nominativa) para amparar 

productos de la clase 3ª de la octava edición, de la Clasificación Internacional de 

Niza, argumentando que las marcas en conflicto no presentan semejanzas que 

puedan causar riesgo de confusión o de asociación, porque cada una cuenta con 

elementos diferenciadores. 

 

4. Que en respuesta a los recursos de reposición y apelación que interpuso, la 

entidad confirmó la Resolución, N° 30479 de 2004.  

 

I.3- FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de 

violación: 



 

1. Violación de los artículos 134 y 135, literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina 

de Naciones, porque la marca TOTALDENT no es distintiva, pues se asemeja y confunde 

con otras marcas registradas previamente por un tercero, específicamente con la marca 

COLGATE TOTAL de su propiedad; que además su marca es ampliamente reconocida en 

el mercado, para amparar productos de la 3ª clase internacional, específicamente 

dentífricos, gracias a la notoriedad de la marca COLGATE. 

 

2. Violación del artículo 136, literal a) ídem, porque al carecer el signo TOTALDENT de 

distintividad, afecta indebidamente sus derechos, ya que esta marca se asemeja a la suya, 

ampara los mismos productos, lo que puede causar riesgo de confusión o de asociación. 

  

Considera que la semejanza entre los signos en conflicto se desprende del simple cotejo 

visual, porque existe identidad ortográfica, reproduciéndose la marca previamente 

registrada en la marca posteriormente registrada, en la palabra “TOTAL”. 

 

Que hay similitud en el cotejo fonético, porque entre las marcas en conflicto existe 

identidad, en el término “TOTAL”, dado que la pronunciación es idéntica. 

 

Considera que la palabra “TOTAL”, tiene el mismo significado en ambas expresiones, lo 

que genera como consecuencia que al coexistir estas dos expresiones, se presente error y 

riesgo de confusión. 

 

Que en relación con la vinculación competitiva entre los productos amparados por las 

marcas en conflicto COLGATE TOTAL y TOTALDENT, a que hace referencia el segundo 

presupuesto del artículo 136 literal a), los productos  amparados por ambas marcas se 

encuentran estrechamente relacionados en el comercio, porque la marca TOTALDENT 

identifica exactamente el mismo producto de la marca COLGATE TOTAL, que cubre todos 

los productos de la clase 3ª  internacional; que en consecuencia, los productos amparados 

por ambas marcas se encuentran estrechamente relacionados en el comercio, son de 

consumo masivo, dirigidos a un consumidor medio o básico, se canalizan o distribuyen en 

establecimientos de comercio masivos y pertenecientes a la canasta familiar, por lo que la 

coexistencia de las dos marcas a nombre de titulares diferentes, puede generar el riesgo 

de que el consumidor crea equivocadamente que los productos de la marca TOTALDENT, 

son fabricados o provienen del mismo origen empresarial de los productos que 

tradicionalmente identifica la marca de la cual es titular la actora. 

 



Agrega que, como los productos se distribuyen en establecimientos de comercio no 

especializados, su difusión se realiza por los mismos medios publicitarios; que los 

productos están destinados a satisfacer idéntica finalidad y que son intercambiables, lo cual 

hace mayor el riesgo de confundibilidad. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

II.1- La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio, solicita que se nieguen las 

pretensiones de la demanda, porque no tienen sustento jurídico. Adujo, en esencia, lo 

siguiente: 

 

Que se ha insistido en diferentes actos administrativos expedidos por la entidad y en 

numerosas sentencias proferidas por el Consejo de Estado sobre el tema marcario, en 

concordancia con las normas legales vigentes, que un signo para ser registrado como 

marca, debe reunir las características de perceptivilidad, suficiente distintividad y 

susceptibilidad de representación gráfica. 

 

Que con fundamento en lo anterior, la expresión “TOTALDENT” para distinguir productos 

de la clase 3ª, tiene la suficiente fuerza distintiva y, en consecuencia, no pueden llevar al 

público consumidor a confusión, ni sobre el producto mismo ni su procedencia empresarial, 

entre otras razones, porque es de resaltar que por su extensión  la marca solicitada se 

compone de una palabra de 9 letras y la marca previamente registrada se compone de dos 

palabras y once letras. 

 

Agrega que entre las dos palabras no existen semejanzas entre sí, pues existen elementos 

visuales, ortográficos y fonéticos bien diferenciadores y por lo tanto el registro marcario 

solicitado TOTALDENT permite su coexistencia en el mercado. 

 

Que adicionalmente, las expresiones presentan una combinación de vocales y consonante 

distintas, la pronunciación y la sílaba tónica es diferente y en su conjunto no son 

confundibles. 

 

II.2- La sociedad LA FORET (SUISSE) LTD., tercera interesada en el resultado del 

proceso, se opone a las pretensiones de la demanda. 

 



En relación con el primer cargo, considera que las Resoluciones acusadas se ajustan a los 

artículos 134 y 135, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, 

porque el signo TOTALDENT cumple con las condiciones para ser considerado como 

marca, es decir, susceptibilidad de representación gráfica y distintividad; no constituye un 

signo genérico o descriptivo de los productos de la clase 3ª internacional ni es similar a 

ninguna otra marca previamente registrada para identificar productos idénticos o 

confundiblemente similares. 

 

En cuanto al segundo cargo, considera que el signo TOTALDENT no viola las 

disposiciones contenidas en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, porque para que 

opere la causal de irregistrabilidad consagrada en esta norma deben ocurrir dos 

presupuestos, a saber: debe presentarse identidad o similitud capaz de generar confusión 

entre los signos independientemente considerados y debe existir identidad o similitud entre 

los productos o servicios identificados con las marcas. 

 

Considera que en este caso, no existe similitud entre las marcas en conflicto, si se tiene en 

cuenta que la comparación debe hacerse alternativamente y no en forma simultánea; que 

deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias y analizarse en su conjunto y 

que también se debe examinar la clase de consumidor. 

 

Concluye que es evidente que no existe ningún tipo de confusión en el plano gráfico; que 

fonéticamente se observa que un signo está compuesto por dos palabras y el otro por una; 

que la marca TOTALDENT consiste en la unión de dos palabras escritas en inglés, 

mientras la otra corresponde a la unión de la marca COLGATE con la expresión TOTAL; 

que en cuanto a la relación de naturaleza entre los productos, anota que es posible que 

coexistan, debido a que los signos no presentan ninguna posibilidad de producir confusión 

para los consumidores de productos de la clase 3ª de la clasificación internacional, porque 

la expresión TOTAL es común en este tipo de productos. 

 

ALEGATOS  DEL MINISTERIO PÚBLICO Y LAS PARTES 

 

La parte demandante reitera lo expresado en la demanda.  

 

La parte demandada y el tercero interesado en las resultas del proceso, reiteraron los 

argumentos de la contestación de la demanda 

 



El  Procurador  Delegado en lo Contencioso Administrativo ante el Consejo de Estado no 

alegó de conclusión.  

 

INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 

 

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial 025-IP-

2009, rendida en este proceso, concluyó: 

 

“PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si la marca TOTALDENT cumple 
con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 
486 de la Comisión de la Comunidad Andina y no se encuentra incursa dentro de 
las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma 
decisión. 
 
SEGUNDO: Al cotejar marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a 
las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que 
señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin 
fraccionar sus elementos. 
 
El Juez Consultante deberá tomar en cuenta que en el caso concreto el signo 
opositor es denominativo compuesto y por lo tanto deberá aplicar la jurisprudencia 
transcrita en lo que sea aplicable al caso, es decir,  deberá analizar si el elemento 
compuesto del signo opositor le da suficiente distintividad frente al signo solicitado, 
lo que, en principio, puede evitar el riesgo de confusión con el signo solicitado. 
 
TERCERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en relación con 
el comercio afectara indebidamente a un derecho de tercero  y que, en relación con 
éstos, los signos que se pretenden registrar, sean idénticos o se asemejen a una 
marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los 
mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales 
el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es 
necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión o asociación a 
los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de 
asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. 
 
El Juez Consultante deberá determinar en qué medida el signo TOTALDENT es 
similar a la marca registrada COLGATE TOTAL y si esta similitud es capaz de 
inducir a riesgo de confusión o de asociación al público consumidor. 
 
CUARTO: Corresponde a la administración y, en su caso, al Juzgador determinar el 
riesgo de confusión o de asociación con base a reglas y principios elaborados por la 
doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que 
se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre 
los signos y entre los productos o servicios que éste ampara. 
 
QUINTO: Los signos evocativos sugieren ciertas cualidades, características o 
efectos en relación al producto o al servicio que buscan distinguir en el mercado 
transmitiendo a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el 
producto o el servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los 



hace diferenciar de otros, por lo que cumplen la función distintiva de la marca y en 
consecuencia son registrables. 
 
SEXTO: Palabras de uso común son aquellas que se utilizan en el lenguaje común 
para identificar y proteger determinados productos o servicios dentro del mercado, 
sin importar su origen etimológico. 
 
Al realizar el examen de registrabilidad de signos que contengan palabras de uso 
común, éstas deberán quedar eliminadas de dicho examen y se tendrá que buscar 
la distintividad en el resto de elementos que conforman el signo. 
 
Por otro lado se considera que, el signo registrado como marca es susceptible de 
convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter 
genérico, contiene partículas de uso común, o evoca una cualidad del producto o 
servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de 
tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación 
exclusiva. 
 
SÉPTIMO: En los signos distintivos notoriamente conocidos convergen su difusión 
entre el público consumidor del producto o servicio al que el signo se refiere 
proveniente del uso intensivo del mismo y su consiguiente reconocimiento  dentro 
de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que él 
ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento del signo 
cuando los productos o servicios por él protegidos no satisfagan las necesidades 
del consumidor, comprador o usuario, respectivamente. 
 
La notoriedad de un signo debe ser probada por quien la alega.” 
 

  
CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 
La Superintendencia de Industria y Comercio por medio de las Resoluciones 

acusadas, resolvió declarar infundada la oposición presentada  por la actora, 

COLGATE-PALMOLIVE COMPANY y concedió a la sociedad LA FORET (SUISSE) 

LTD. el registro de la marca TOTALDENT (nominativa) para distinguir crema dental, 

producto comprendido en la clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, porque 

consideró que entre la marca solicitada y la marca COLGATE TOTAL no existe 

confundibilidad de ningún tipo. 

 

Las normas de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que el actor 

considera violadas por los actos acusados, señalan: 

“Artículo 134.-  A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que 
sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse 
como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del 
producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será 
obstáculo para su registro. 

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: 



a) las palabras o combinación de palabras; 
b) … ” 

“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: 

a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo 
anterior; 

b) carezcan de distintividad. 
c) … ” 

“Artículo 136.- No podrán 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 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 confusión o asociación. (Resalta la Sala). 

b) … .”.  

 

La controversia se contrae a establecer si la marca registrada TOTALDENT (nominativa) 

para distinguir productos de la clase 3ª  de la Clasificación Internacional de Niza, se 

encuentra en una causal de irregistrabilidad, como lo asegura la actora, con respecto a su 

marca  COLGATE TOTAL de la Clase 3ª  previamente registrada.   

 
La entidad demandada mediante la Resolución N° 30479 de 10 de diciembre de 

2004, pese a la oposición presentada,  registró  la marca TOTALDENT (nominativa), 

porque, en su concepto  entre esta marca y la marca opositora COLGATE TOTAL 

(nominativa), no existen semejanzas de ningún tipo, que puedan causar riesgo de 

confusión o de asociación, por lo que el consumidor puede fácilmente diferenciarlas.   

 

La Sala procede a efectuar el análisis comparativo de la marca, siguiendo los 

lineamientos de la Interpretación Prejudicial efectuada en este proceso, en los 

siguientes términos:  

 

Se trata de cotejar dos marcas denominativas, una simple y otra compuesta: 

TOTALDENT (una palabra) Y COLGATE TOTAL (dos palabras), para saber si la 

marca solicitada, está incursa en causal de irregistrabilidad, como lo alega la actora.  

 

Las marcas en conflicto son: 

 

 

 



 

MARCA CUESTIONADA 

 

MARCA REGISTRADA 
(opositora) 

TOTALDENT 
(nominativa) 

Clase 3ª internacional 

COLGATE TOTAL 
(nominativa) 

Clase 3ª  internacional 

 

 

Es claro para la Sala que la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del 

artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, exige que 

se consideren probados dos requisitos, de una parte la semejanza determinante de 

error en el público consumidor y la identidad o similitud entre los productos que se 

pretenden proteger con el signo, a punto de poder causar confusión en aquél. 

 

Los productos que ambas marcas pretenden proteger son de la clase 3ª 

internacional, para distinguir, en el caso de la marca solicitada TOTALDENT, “crema 

dental” y en el caso de COLGATE TOTAL, todos los productos de esta clase (folio 

130).  

 

El otro requisito, esto es, que el signo cuestionado se asemeje o identifique de tal 

manera al anteriormente registrado, que cree confusión en el público consumidor, es 

decir, a la persona que va a adquirir el producto a quien también se protege a través 

de la marca. 

 

El análisis de distintividad debe hacerse valorando los signos sin descomponer la 

unidad de cada uno, para verificar si el todo prevalece sobre las partes; es así como 

desde el punto de vista visual, es decir de la estructura de la palabra, se tiene que la marca 

solicitada comprende sólo una expresión y está estructurada por 9 letras cuya composición 

es diferente respecto de la marca cuya titular es la demandante, que está conformada por 

2 expresiones y consta de 12 letras, lo cual le da distintividad.  

 

Fonéticamente, se tiene que las marcas son diferentes: 

 

TOTALDENT 

COLGATE TOTAL 

 



La primera se pronuncia como una sola palabra y la segunda como dos perfectamente 

distinguibles; la sílaba tónica no es la misma, la sucesión de vocales no está en el mismo 

orden, luego la sonoridad difiere. 

 

Desde el punto de vista conceptual, también son diferentes las marcas enfrentadas. En 

efecto, TOTALDENT es una expresión de fantasía resultante de la unión de dos palabras, 

TOTAL y DENT, la primera que se utiliza en el idioma español con la acepción de TODO o 

COMPLETO, y la segunda DENT, alusivo a diente o dental, expresión esta que trasmite al 

consumidor una idea sobre el producto y, la marca registrada, que como ya se observó, va 

acompañada del vocablo COLGATE, que la hace diferente de la primera. 

 

A lo anterior se agrega, que la palabra “TOTAL”, es un elemento común en ambas 

marcas, conforme lo demuestran los certificados de registro que obran a folios 120 a 

128 del expediente, entre los cuales se observan la marcas nominativas registradas 

para proteger productos de la clase 3ª, como son, entre otras, TOTAL EFECTS para 

identificar cosméticos y otros; TOTAL para identificar jabones, perfumes, cosméticos, 

lociones y dentífricos y otros, TOTALENS para identificar los mismos productos 

anteriores, todas ellas de diferente titular. 

 

Siguiendo los parámetros señalados en la interpretación prejudicial del Tribunal 

Andino de Justicia, al realizar el examen de registrabilidad de signos que contengan 

palabras de uso común, éstas deberán quedar eliminadas de dicho examen, y se 

tendrá que buscar la distintividad en el resto de elementos que conforman el signo.  

 

Luego, al eliminar el vocablo TOTAL de los signos en conflicto, los elementos 

restantes de cada uno serían DENT y COLGATE, los cuales no tienen ninguna 

similitud gráfica, fonética ni conceptual y, por lo tanto, al ser ostensiblemente 

diferentes, las marcas pueden coexistir pacíficamente en el mercado sin generar 

ningún riesgo de confusión en el público consumidor, respecto del producto y de la 

procedencia empresarial. 

 

Consecuente con lo anterior, la Sala negará las pretensiones de la demanda. 

 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia, en nombre de la República 
y por autoridad de la Ley, 
 



F A L L A : 

 

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.  
 

En firme esta providencia, archívese el expediente, previas las anotaciones de rigor. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala 

en la sesión de 29 de noviembre de 2010. 

 
 
 
RAFAEL  E. OSTAU DE LAFONT  PIANETA         MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ 
                   Presidente 
 
 
 
 
 
MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO                      MARCO ANTONIO VELILLA MORENO  
        Ausente con Excusa 
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Por la cual se decide una solicitud de registro 

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

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 23 de abril de 2020, JEGO CLEAN S.A.S., 
solicitó el registro de la Marca SAVITEX SUAVIZANTE PARA LA ROPA (Mixta), para 
distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza1. 

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 891 del 15 de mayo 
de 2020, la sociedad COLGATE-PALMOLIVE COMPANY presentó oposición con 
fundamento en las causales de irregistrabilidad establecidas en los literales a) y h) del 
artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 

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

(…) 3.1.1.1 Las marcas SUAVITEL conforman una familia de marcas: Inicialmente, 
consideramos muy relevante poner en consideración de esta Dirección que los 
registros fundamento de la oposición forman una familia de marcas donde el 
elemento común es la expresión SUAVITEL, en muchas ocasiones con una 
tipografía específica, la cual es completamente reproducida por la marca solicitada, 
lo que inevitablemente generará que los consumidores asocien los signos 
cotejados.

3.1.1.2 La expresión SUAVIZANTE PARA LA ROPA es descriptiva. 
Adicionalmente, también queremos llamar la atención sobre el hecho que la 
expresión SUAVIZANTE PARA LA ROPA es completamente descriptiva de los 
productos solicitados pues está informando directamente al consumidor que el 
producto cuando es utilizado tiene como efecto que SUAVIZA LA ROPA. Dicho de 
otro modo, está describiendo una característica esencial del producto que pretende 
identificar, pues está informando de forma directa y exclusiva que el producto al ser 
usado suaviza al tacto las prendas de vestir. (…) 

(…) Como se hace evidente, el hecho que la marca solicitada reproduzca la 
estructura de la marca de mi representado (SUAVITEL / SAVITEX) cambiando unas 
cuantas letras que de igual forma generan una misma impresión visual y que 
reproduzca completamente la tipografía, disposición y color de la marca de mi 
representado, no solo genera que tengan la misma impresión gráfica, sino que deja 
en evidencia la voluntad del solicitante en cuanto a valerse de la reputación que 
SUAVITEL goza en el mercado para este tipo de productos. En efecto, al realizar 
una comparación de los elementos nominativos y gráficos de la marca solicitada se 
observa que tienen una misma longitud, que usan la misma tipografía gruesa y con 
letra cursiva donde la “S” inicial tiene una curva especial y es de mayor tamaño que 
el resto de las letras; todo lo anterior en una combinación de letras azules oscuras 
y blanco. (…) 

(…) Como es de esperarse, debido a la reproducción parcial de las marcas 
SUAVITEL, la impresión ortográfica de las marcas en cotejo es prácticamente 

1 3: Suavizantes para la ropa; suavizantes de textiles.
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idéntica. En efecto, tienen casi el mismo número de letras (7 v. 8), mismo número 
de sílabas (3), misma secuencia vocálica (A-I-E), y prácticamente las mismas raíces 
y terminaciones (SUA-SA / TEL-TEX). (…) 

(…) Como se puede observar de lo anterior, las marcas cotejadas pretenden 
identificar exactamente el mismo tipo de producto que tiene una finalidad muy 
puntual, a saber, suavizantes de tela y ropa, de forma que los productos son 
intercambiables debido a que cumplen con la misma función de suavizar la tela de 
la que están hechas las prendas de vestir. En consecuencia, el consumidor podrá 
ver satisfecha esta necesidad independientemente del producto que adquiera, a 
saber, SUAVITEL o SAVITEX, y asumirá que se trata de un mismo producto con 
un mismo grupo empresarial pues, además de identificarse bajo marcas 
similarmente confundibles, como ya se demostró; identifican exactamente el mismo 
tipo de producto. (…) 

(…) 3.2 La marca solicitada está incursa en la causal de irregistrabilidad contenida 
en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486: Las evidentes similitudes entre 
las marcas SUAVITEL y SAVITEX confirman que la marca solicitada constituye una 
reproducción e imitación de la marca notoriamente conocida de mi representada. 
De este modo, y como se demostró a cabalidad en el punto 3.1.3 supra el hecho 
que la marca SAVITEX guarde una misma impresión en conjunto reproduciendo 
también elementos gráficos propios de la marca SUAVITEL, aunada con la 
clarísima relación de competitividad entre las prestaciones identificadas por las 
marcas en cotejo, generar á sin duda riesgo de confusión y/o asociación entre los 
consumidores. 

Del mismo modo, esta Dirección debe tener en cuenta que la marca notoria 
SUAVITEL debe ser protegida de cualquier riesgo de dilución posible, esto es, se 
debe prevenir que la capacidad distintiva de la marca SUAVITEL y sus elementos 
gráficos registrados y ampliamente usados se pueda debilitar por razones ajenas a 
su propietario. Lo contrario sucedería si se aceptara el registro de marcas o signos 
distintivos que contengan elementos muy similares a los de la marca prioritaria, 
menoscabando con ello el valor comercial de la misma ya que ingresos de 
consumidores confundidos de producto, que en principio deberían ser percibidos 
por mi representado, serían disfrutados por el titular de SAVITEX. (…)

TERCERO: Que, mediante escrito radicado como evidencia de información el día 29 de 
julio de 2020, la sociedad opositora COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, allega 
memorial de pruebas adicionales, conforme al término de prorroga solicitado en escrito 
de oposición y pago de tasa correspondiente.

CUARTO: Que dentro del término concedido y con el cumplimiento de los requisitos 
establecidos para tal efecto, JEGO CLEAN S.A.S., dio respuesta a la oposición 
presentada, argumentando lo siguiente: 

(…) Diferencias entre los signos cotejados: Los signos confrontados son los 
siguientes:



Resolución N° 58898

Ref. Expediente N° SD2020/0029860

Página 3 de 35

A renglón seguido se procederá a realizar un análisis tendiente a demostrar las 
diferencias existentes entre los signos antes representados. Ello, con el fin de 
concluir que, de concederse el signo solicitado a registro, no se generaría riesgo de 
confusión en el mercado. 

En primer lugar, debemos resaltar que los signos confrontados son nominativos y 
mixtos.

Diferencias desde el punto de vista ortográfico: Sea lo primero indicar que, como 
se desarrollará a continuación, las siguientes partículas, en su totalidad, deben 
considerarse como débiles o de uso común: SAVI: Relativo a la sábila. TEX: 
Relativo a los textiles. SUAVI: Relativo a la suavidad. TEL: Relativo a las telas. (…)

(…) Al analizar los signos a nivel ortográfico, es importante tener en cuenta que, si 
bien comparten algunas letras, contienen diferencias que permiten su coexistencia 
pacífica en el mercado. 

En efecto, las secuencias vocálicas, consonánticas y silábicas de los signos 
comparados son completamente diferentes y ello conlleva a que no se genere 
riesgo de confusión. (…) 

(…) En efecto, podemos observar que, actualmente, coexisten múltiples marcas 
registradas o en trámite, para identificar productos/servicios de la clase 3ª 
(productos para el aseo, higiene y limpieza), que comparten las partículas SAVI, 
TEX, SUAVI y TEL. 

Por ende, las partículas SAVI, TEX, SUAVI y TEL, individualmente consideradas, 
indican, clara y directamente una característica del producto que las marcas en 
cotejo pretenden amparar y son expresiones de uso común en el mercado, que 
deben permanecer en la esfera del libre uso por cuenta de cualquier competidor. 
(…) 

(…) Igualmente, es preciso anotar que factores como la globalización económica 
han generado que, a lo largo de los últimos años, exista un considerable aumento 
en las solicitudes de registros marcarios, un auge en el nacimiento de pequeñas y 
medianas empresas y un consumidor más atento y racional al momento de elegir 
los productos de su preferencia. (…)  Así las cosas, teniendo en cuenta que 
actualmente Colombia es la economía No. 39 a nivel mundial, según su PIB 
nominal, la Delegatura para la Propiedad Intelectual de la SIC debe considerar 
dicha situación y mirar con la óptica del avance y el desarrollo del país casos como 
este, en el que se estudian signos que, pese a que presenten algunas similitudes, 
no son confundibles. (…) 

QUINTO: Que para decidir acerca de la solicitud de registro marcario de la referencia, 
esta Oficina procederá a realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta todos 
los argumentos que hayan sido planteados, así como las pruebas presentadas por las 
partes. Lo anterior, en atención a lo previsto en los artículos 146, 148 y 150 de la Decisión 
486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Adicionalmente, el estudio del presente 
trámite administrativo puede comprender asuntos que aparezcan con ocasión de la 
realización del examen de registrabilidad.

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

“No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara 
indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: 
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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 confusión 
o de asociación.”

Concepto de la norma

De acuerdo con la disposición 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 tercero2, 
esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de 
diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El 
segundo supuesto de hecho es la identidad o relación 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 relación de los signos y de 
los productos o servicios identificados por los signos, sea suficiente para generar un riesgo 
de confusión o de asociación, que se entiende debe recaer en los destinatarios de los 
productos o servicios, esto es el público consumidor. 

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

2 •La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe 
analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

•En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es 
procedente realizar un análisis simultáneo, 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 últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de 
asociación.

•Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para 
el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. (…)”. 

3 A tal efecto, el Tribunal ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes 
criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexión cuando los productos (o servicios) 
en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, 
al ser intercambiables entre sí. La sustitución 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 consideración 
el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de 
comercialización, 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, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser 
productos sustitutos entre sí.

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

Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) 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 enseñanza.

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

Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.
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Literal h) del artículo 136 de la Decisión 486

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

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total 
o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, 
cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su 
uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero 
o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la 
dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”.

Concepto de la norma

De acuerdo con la disposición 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 se presente como una reproducción, imitación, traducción, 
transliteración o transcripción, total o parcial de un signo notoriamente conocido, 
cualesquiera sean los productos o servicios identificados por los signos.

El segundo supuesto de hecho se refiriere a la capacidad que el uso del signo solicitado 
tuviere para generar riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo notorio o 
sus productos o servicios, o si dicho uso se configurare como un aprovechamiento injusto 
de la reputación del signo notorio o causare una dilución de su capacidad distintiva, o su 
valor comercial o publicitario. Así, es necesario determinar el alcance de cada uno de los 
supuestos contemplados en la norma a fin de proceder al estudio de la causal de 
irregistrabilidad en cuestión.

Reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción

La causal de irregistrabilidad en estudio protege al signo notorio frente a actos de 
reproducción4, imitación5, traducción6, transliteración7 o transcripción8, total o parcial, que 
frente al mismo pretendan efectuarse por parte de terceros.

En cuanto a la comparación de los signos, cuando uno es notorio la identidad o semejanza 
debe ser analizada a la luz de los criterios reiteradamente establecidos por la doctrina y 
la jurisprudencia. Así, es necesario verificar la naturaleza de los signos enfrentados a fin 
de determinar la regla comparativa pertinente al caso concreto, teniendo en cuenta 
además que la calidad de notorio que el signo opositor ostentare y el grado de notoriedad 
acreditado frente al mismo, así como su capacidad distintiva intrínseca, influyen 

4   Reproducir. 1. tr. Volver a producir o producir de nuevo. U. t. c. prnl. 2. tr. Volver a hacer presente lo que antes se dijo y alegó. 3. tr. 
Sacar copia, en uno o en muchos ejemplares, de una obra de arte, objeto arqueológico, texto, etc., por procedimientos calcográficos, 
electrolíticos, fotolitográficos o mecánicos y también mediante el vaciado.

5Imitar. (Del lat. imitāri).1. tr. Ejecutar algo a ejemplo o semejanza de otra cosa.2. tr. Dicho de una cosa: Parecerse, asemejarse a 
otra.3. tr. Hacer o esforzarse por hacer algo lo mismo que otro o según el estilo de otro. Tomado de Diccionario de la Real Academia 
de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. 

6 Traducir. (Del lat. traducĕre, hacer pasar de un lugar a otro).1. tr. Expresar en una lengua lo que está escrito o se ha expresado antes 
en otra.2. tr. Convertir, mudar, trocar.3. tr. Explicar, interpretar. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 
[En línea]. Vigésima Segunda Edición. 

7 Transliterar. (De trans- y el lat. littĕra, letra).1. tr. Representar los signos de un sistema de escritura mediante los signos de otro. 
Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. 

8 Transcribir. (Del lat. transcribĕre).1. tr. copiar (‖ escribir en una parte lo escrito en otra). 2. tr. transliterar.3. tr. Representar elementos 
fonéticos, fonológicos, léxicos o morfológicos de una lengua o dialecto mediante un sistema de escritura. Tomado de Diccionario de la 
Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. 
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directamente en la comparación de las marcas, toda vez que cuando se trata de signos 
notorios, el examen comparativo está revestido de una mayor rigurosidad en atención a 
dicha calidad y su especial protección.

Signo notorio

La definición legal del signo notorio se encuentra en el artículo 224 de la Decisión 486 de 
la Comisión de la Comunidad Andina que establece:
 
“Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal 
en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o 
el medio por el cual se hubiese hecho conocido”.
 
De acuerdo con la definición del Diccionario de la Lengua Española, la característica de 
notorio se predica de algo que es público y sabido por todos, además de claro y evidente9. 
En efecto, la calificación de notorio de un objeto o una persona está estrechamente ligada 
al sentimiento generalizado de que dicho objeto o persona son ampliamente conocidos 
por un sector determinado.

Para referirse a un signo notorio es preciso determinar que el uso amplio y generalizado 
por parte de su titular se ha traducido en la exteriorización de aquel dentro del público 
consumidor, de tal manera que es fácilmente reconocido y recordado por el consumidor 
que ha tenido contacto con los productos o servicios identificados por el signo, o por los 
consumidores potenciales, es decir aquellos que si bien no han adquirido los productos o 
servicios, saben que se ofertan bajo dicho signo y les endilgan alguna calidad o 
característica, ya inferida por otro consumidor o gracias a asociaciones derivadas de la 
información de dichas calidades o características dada mediante la amplia y constante 
publicidad del signo.

Sector pertinente

En concordancia con lo anterior, el artículo 230 de la Decisión 486 incluye dentro del 
sector pertinente para determinar si un signo es notorio; los siguientes: 

“a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se 
aplique;

b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo 
de productos o servicios a los que se aplique; o

“c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, 
actividad, productos o servicios a los que se aplique”.

Y añade que:

“para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de 
cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores”.

9 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

http://www.rae.es/
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Criterios para determinar la notoriedad

A fin de determinar la notoriedad de un signo distintivo según el mismo sea reconocido 
como tal dentro del sector pertinente la Decisión 486 establece en su artículo 228 una 
serie de criterios que, sin ser taxativos, fijan pautas que guían al examinador en el análisis 
de notoriedad, así:
 
“Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los 
siguientes factores:

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País 
Miembro;

b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País 
Miembro;

c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País 
Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los 
productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, 
actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya 
notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se 
pretende la protección;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

g) el valor contable del signo como activo empresarial;

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo 
en determinado territorio; o,

i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular 
del signo en el País Miembro en que se busca protección;

j) los aspectos del comercio internacional; o,

k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el 
País Miembro o en el extranjero”.

De acuerdo con lo anterior, para poder determinar la notoriedad de un signo distintivo, es 
preciso que se haya difundido dentro de un territorio y durante un tiempo determinado, 
toda vez que la única manera de lograr el reconocimiento de un signo distintivo es por 
medio de su difusión, lo cual implica la identificación de un ámbito temporal y territorial.
 
Por lo demás, resulta importante resaltar que los criterios normativos permiten que las 
pruebas aportadas estén referidas a territorio extranjero, pero deben ir dirigidas a 
demostrar el conocimiento del signo entre los miembros del sector pertinente de 
cualquiera de los países miembros de la Comunidad Andina.

Prueba de la notoriedad

De conformidad con lo expuesto hasta acá, quien alega notoriedad asume la carga de 
probar por los medios probatorios conducentes, pertinentes y útiles, la calidad de notoria 
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de la marca de conformidad con la definición, y criterios ya vistos en los artículos 229, 228 
y 230 de la Decisión 486.

Identidad o Semejanza de los signos

La semejanza de los signos puede derivarse de alguno o todos de los siguientes aspectos: 
Conceptual, ortográfico, fonético y visual.

Existirá semejanza conceptual cuando los dos signos evoquen una idea idéntica o 
semejante.

La similitud ortográfica se presenta por la semejanza de las letras entre los signos a 
compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de 
sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.

Por su parte la visual puede ser entendida como ortográfica, pero es principalmente 
referida a los signos figurativos o esencialmente visibles.

La semejanza fonética se presenta por coincidencia en las raíces o terminaciones, y 
cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de 
distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para 
determinar una posible confusión.  

El riesgo de confusión o de asociación

El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor adquiera un producto o 
servicio pensando que está adquiriendo otro (confusión directa), o que adquiera un 
producto o servicio pensando que éste tiene un origen empresarial distinto al que 
realmente vincula (confusión indirecta).

Por su parte el riesgo de asociación se presenta cuando a pesar de no existir confusión 
se vincula económica o jurídicamente a uno y otro oferente de los productos o servicios 
identificados por las marcas respectivas.

Aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio

El aprovechamiento injusto del prestigio de una marca notoria se presenta cuando un 
competidor hace un uso parasitario de la marca, valiéndose de la imagen positiva que 
esta transmite, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan 
ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

El uso parasitario está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del 
riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un 
aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la 
capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.

Dilución de la fuerza distintiva del signo notorio

Sobre este tema el Tribunal de Justicia Andino ha dicho10 que el riesgo de dilución, se 
presenta cuando el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la 
altísima capacidad distintiva y la percepción o imagen positiva que el consumidor tiene del 

10Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 108 IP-2006 marca KRISTAL ESSENCE
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signo notoriamente conocido, aunque se use para productos o servicios que no tengan 
ningún grado de conexidad con los cuales ampara el signo notoriamente conocido.
 
La posibilidad de dilución de la fuerza distintiva existe en aquellos signos que son 
intrínsecamente distintivos, siendo un factor a considerar que sean únicos en el registro 
de la propiedad industrial, es decir que no hay un signo igual registrado en relación con 
ningún otro tipo de productos o servicios. En tal caso, de concederse un signo parecido al 
notorio, ese carácter de exclusividad que tenía el signo notorio en el registro podría 
perderse.
 
Al respecto señala el autor F.G. JACOBS: “La esencia de la dilución en este sentido 
clásico es que la difuminación del carácter distintivo de la marca implica que ésta ya no 
provoca la asociación inmediata con los productos para los que está registrada y es usada. 
Así pues, citando de nuevo a Schechter, «por ejemplo, si se autorizan restaurantes Rolls 
Royce, cafeterías Rolls Royce, pantalones Rolls Royce y caramelos Rolls Royce, en diez 
años ya no existirá la marca Rolls Royce».”11

 
Es importante mencionar que la jurisprudencia norteamericana ha tratado el tema de la 
dilución de signos con un alto grado de notoriedad, especificando dos variantes de dicha 
situación, la dilución por empañamiento y la dilución por degradación, explicando estos 
dos conceptos de forma gráfica, tal y como se transcribe a continuación:
 
“(…) Suponga que un restaurante de lujo se llama “Tiffany”.  Existe muy poco riesgo que 
el público consumidor considere pensar que está celebrando negocios con una sección 
de las tiendas de joyas “Tiffany” si estos [es decir el público] se vuelven clientes regulares 
del restaurante. Pero, cuando los consumidores ven al lado el nombre “Tiffany” ellos 
puede que piensen tanto en el restaurante como la joyería, y si es el caso la eficacia del 
nombre en identificar la tienda se verá deteriorada. Los consumidores tendrán que pensar 
mucho más – incurrir como si fuese un mayor costo de imaginación – en reconocer el 
nombre como el nombre de la tienda...][…Así que “blurring” [empañamiento] es una forma 
de dilución.” (TY Inc.  V. Ruth Perryman; 2002)”
 
“(…) Ahora suponga que el restaurante que adopta el nombre “Tiffany” es en realidad un 
local de striptease. Nuevamente y sin duda con mayor certeza que en el caso previo, los 
consumidores no pensaran que hay relación de propiedad entre el local de striptease y la 
tienda de joyas. Pero debido a la inveterada tendencia de la mente humana en proceder 
por asociación, cada vez que piensen en la palabra “Tiffany” su imagen de la tienda lujosa 
se verá degradada por la asociación de la palabra con el local de striptease.12”
 
Cabe destacar el pronunciamiento que sobre este punto ha efectuado el Abogado General 
del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, el señor Niilo Jääskinen:
 
“Tanto en derecho comunitario como en los Estados Unidos, el concepto de protección 
frente a la dilución se refiere específicamente a dos fenómenos:
 
Protección frente a la difuminación y frente al deterioro. La protección frente a la 
difuminación (o dilución en sentido estricto) se da contra los usos que entrañan el riesgo 
de que la marca pierda su carácter distintivo y, con él, su valor. La protección frente al 

11CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL. S.R. F.G. JACOBS presentadas el 10 de julio de 2003 (1) Asunto C-408/01 Adidas-
Salomón AG and Adidas Benelux BV contra Fitnessworld Trading Ltd.

12TY Inc.  v. Ruth Perryman; 2002
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deterioro significa protección contra usos que ponen en peligro la protección de la 
marca”13. 

Aprovechamiento del valor comercial o publicitario del signo notorio

Se presenta un aprovechamiento del valor comercial o publicitario de la marca notoria, 
cuando un tercero a fin de ahorrar los gastos de posicionamiento de su propia marca, 
utiliza un signo semejante o idéntico, en relación con productos y/o servicios distintos a 
los que vienen siendo protegidos por la marca notoria, buscando que se transfiera a sus 
productos y/o servicios la imagen y el mensaje positivo de la misma.
 
Al respecto la Tercera Sala de Recurso de la EUIPO ha sostenido:
 
“La capacidad de una marca renombrada de trasladar la imagen determinada de un 
producto o servicio a otro producto o servicio confiere a terceras personas un interés por 
aprovecharse del valor comercial de tal renombre, en la medida en que esta utilización de 
la marca renombrada para productos o servicios diferentes para facilitar la promoción 
comercial de éstos”.

Acervo probatorio

Al expediente fueron allegadas las siguientes pruebas de parte de la sociedad opositora 
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY:

1. Certificados de registro de la marca Suavitel en países de la Comunidad Andina 
(Bolivia, Ecuador y Perú).

2. Certificación expedida por la señora Ivon Patricia Lenis Rizo, Revisora Fiscal de la 
sociedad COLGATE PALMOLIVE COMPAÑÍA. 

3. Certificación expedida por el señor Mario Arregui Gerente de la sociedad 
WOLDPANEL KANTAR, consultora de mercado, mediante la cual informa de la 
recordación y consumo de la marca Suavitel en Colombia.

4. Comunicación expedida por la firma KANTAR consultora en materia de mercado, 
mediante la cual informa a COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, la realización de 
un estudio de investigación “Lo que recomiendan los colombianos, según Raddar”. 

5. Publicación del diario Portafolio en donde se aloja el estudio “Lo que recomiendan 
los colombianos, según Raddar”.

6. Consulta oficiosa de los siguientes enlaces, imágenes y documentos:
 

7. Recopilación del material y piezas publicitarias de la marca Suavitel, para los años 

13Asunto C-323/09 Interflora Inc Interflora British Unit contra Marks & Spencer plc Flowers Directs Online Limited.
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2017 a 2020 en Colombia.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Análisis de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 
de la Decisión 486. 

Las marcas opositoras son las siguientes: 

Tipo Signo Titular Expediente Niza Clase Trámite Estado Vigencia 

Nominativa
SUAVITEL 

PEACH 
HARMONY

13144461 10 3 Marca Registrada 26/12/2023

Nominativa SUAVITEL 
COMPLETE 13120683 10 3 Marca Registrada 18/12/2023

Mixta
SUAVITEL 
ADIOS AL 

PLANCHADO 
COMPLETE

13176811 10 3 Marca Registrada 30/04/2024

Nominativa
SUAVITEL 100% 

DELICIOSO 
AROMA

13146612 10 3 Marca Registrada 31/01/2024

Nominativa
SUAVITEL 

ARMONÍA DE 
DURAZNO

13144462 10 3 Marca Registrada 30/04/2024

Mixta SUAVITEL 
GRACIAS MAMA 12069104 9 3 Marca Registrada 31/08/2022

Nominativa
SUAVITEL 

AROMA 
INTENSE

13031727 9 3 Marca Registrada 21/08/2023

Nominativa Suavitel Vive 
Más 12130308 9 3 Marca Registrada 25/08/2023

Nominativa
SUAVITEL 

EXPLOSION 
PRIMAVERAL

13220836 10 3 Marca Registrada 07/04/2024

Nominativa
SUAVITEL 
CUIDADO 

SUPERIOR
SD2016/0003784 10 3 Marca Registrada 09/10/2027

Nominativa
SUAVITEL 

EXPLOSIÓN 
TROPICAL

14126362 10 3 Marca Registrada 18/12/2024

Nominativa
Suavitel Aroma 

superior que 
dura y perdura

14089040 10 3 Marca Registrada 25/08/2025

Mixta Suavitel Gracias 
Mamá SD2018/0003222 11 3 Marca Registrada 19/07/2028

Nominativa
SUAVITEL 
BLANCA 
NAVIDAD

COLGATE-
PALMOLIVE 
COMPANY

COLGATE-
PALMOLIVE 
COMPANY

SD2017/0072529 11 3 Marca Registrada
14/03/2028
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Nominativa
SUAVITEL 
DULCES 

PLACERES
SD2016/0029004 10 3 Marca Registrada 08/02/2028

Nominativa
SUAVITEL 

ADIÓS A LA 
ESPUMA

13247396 10 3 Marca Registrada 27/05/2024

Nominativa
SUAVITEL 
ADIÓS AL 

ENJUAGUE
13246677 10 3 Marca Registrada 27/05/2024

Nominativa
SUAVITEL 
ADIOS AL 
SECADO

13228052 10 3 Marca Registrada 27/05/2024

Nominativa
SUAVITEL 

PETALOS DE 
AMOR

14041879 10 3 Marca Registrada 15/05/2025

Nominativa
SUAVITEL 100% 

INTENSO 
AROMA

14028107 10 3 Marca Registrada 26/08/2024

Nominativa SUAVITEL 100% 
RENDIDOR 14020216 10 3 Marca Registrada 29/08/2024

Nominativa SUAVITEL SIN 
ENJUAGUE 05105325 8 3 Marca Registrada 17/05/2026

Nominativa
SUAVITEL 

LIBRE 
ENJUAGUE

05105324 8 3 Marca Registrada 31/08/2026

Nominativa SUAVITEL 
SENSATIONS 05035180 8 3 Marca Registrada 21/08/2025

Mixta SUAVITEL 06063789 8 3 Marca Registrada 17/07/2027

Nominativa SUAVITEL 06014136 8 3 Marca Registrada 13/02/2027

Nominativa

SOFLAN 
SUAVITEL 

MOMENTOS 
MÁGICOS

05114962 8 3 Marca Registrada 31/01/2028

Nominativa SUAVITEL 
HEARTS 04037559 8 3 Marca Registrada 13/07/2025

Nominativa SUAVITEL 
CORAZONES 04037557 8 3 Marca Registrada 10/06/2025

Mixta

SOFLAN 
SUAVITEL (LO 
DEMAS SERA 
EXPLICATIVO)

02101960 8 3 Marca Registrada 25/06/2023

Mixta
SENSACIONES 
SUAVITEL SIN 

ENJUAGUE

COLGATE-
PALMOLIVE 
COMPANY

COLGATE-
PALMOLIVE 
COMPANY

08082111 9 3 Marca Registrada 27/05/2029
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Mixta
SENSACIONES 
SUAVITEL SIN 

ENJUAGUE
08082105 9 3 Marca Registrada 27/05/2029

Mixta

SOFLAN 
SUAVITEL 
NATURA 
VERDE

10134228 9 3 Marca Registrada 31/10/2021

Mixta
SENSACIONES 
SUAVITEL SIN 

ENJUAGUE
08082103 9 3 Marca Registrada 27/05/2029

Mixta
SENSACIONES 
SUAVITEL SIN 

ENJUAGUE
08082101 9 3 Marca Registrada 27/05/2029

Mixta
SENSACIONES 
SUAVITEL SIN 

ENJUAGUE

COLGATE-
PALMOLIVE 
COMPANY

08082100 9 3 Marca Registrada 27/05/2029

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado Signos opositores

     
Savitex 

Suavizante para la ropa

  

  

(Mixtos)
 

SUAVITEL PEACH HARMONY / SUAVITEL 
COMPLETE SUAVITEL 100% DELICIOSO AROMA 
/ SUAVITEL ARMONÍA DE DURAZNO / SUAVITEL 
AROMA INTENSE / Suavitel Vive Más / SUAVITEL 
EXPLOSION PRIMAVERAL / SUAVITEL CUIDADO 
SUPERIOR / SUAVITEL EXPLOSIÓN TROPICAL / 

Suavitel Aroma superior que dura y perdura / 
SUAVITEL / SOFLAN SUAVITEL MOMENTOS 
MÁGICOS / SUAVITEL HEARTS / SUAVITEL 

CORAZONES

(Nominativas) 
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Jurisprudencia 

Comparación entre marcas mixtas

Se deberá tomar en consideración que dentro del Proceso 72-IP-2013 de 8 de mayo de 
2013, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado sobre la comparación 
entre signos mixtos, lo siguiente:

“El signo mixto puede estar conformado por una parte denominativa compuesta, 
integrada por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No 
existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, 
cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o 
más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un 
gráfico (...)”14.

Sobre el tema, la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido lo siguiente: 

“La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento 
nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca 
mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 
56-IP-2013, marca: WESCO COLOR CENTER (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 
221 de 22 de julio de 2013, citando al Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: 
“BURBUJA VIDEOS 2000”, publicado en la Gaceta Oficial 821 de 01 de agosto de 
2002).

De igual manera ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en 
general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o 
determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por 
definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca 
prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en 
un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor 
importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste 
simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 56-IP-2013, ya citado, citando al Proceso 
26-IP-98, marca: (mixta) “C.A.S.A”, publicado en la Gaceta Oficial 410 de 24 de febrero 
de 1999).

En este caso, se deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, 
posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento predominante 
es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las reglas 
para la comparación entre signos denominativos. 

Comparación entre marcas nominativas y mixtas. 

“(…), si en la marca comparada predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo 
de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si 
por otro lado, en la misma predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en 
principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir 
pacíficamente en el ámbito comercial”.15

14 Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA 
COMUNIDAD ANDINA.
15 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 38-IP-2008, 10 de abril de 2008.
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Prevalencia del aspecto nominativo.

Si el elemento determinante en un signo mixto es el denominativo y en el otro el gráfico, 
en principio, no habría riesgo de confusión. Si, por el contrario, en ambos casos dicho 
elemento es el denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las 
siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos:”16

- Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad 
fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen 
una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudaría a entender cómo el 
signo es percibido en el mercado.

- Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa 
la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos 
podría ser evidente.

- Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, con lo cual se indica la sonoridad 
de la denominación.

- Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente 
del consumidor, esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 17 

Familia de Marcas 

El hecho de que la sociedad opositora COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, incluya de 
forma reiterada la misma expresión “SUAVITEL” en buena parte de sus marcas nos da a 
entender que estamos en presencia de una familia de marcas, entendida esta como una 
estrategia de mercadeo consistente en incorporar un elemento común en un grupo de 
marcas que genera en el consumidor una relación inmediata entre los productos o servicios 
y la empresa que los produce u ofrece. Se advierte que la familia de marcas debe 
caracterizarse por alcanzar una gran distintividad en el mercado, pues cada vez que se 
introduce una nueva marca existe en la memoria del consumidor el recuerdo de la anterior.

La protección que amerita una familia de marcas debe ser más rigurosa, por cuanto está de 
por medio el interés del consumidor, quien al estar familiarizado con una serie de marcas 
que comparten un prefijo común, y que provienen de un mismo productor, asumirá que 
cualquier marca con ese mismo prefijo 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 que identifica, por tanto, la protección de 
uso exclusivo que le debe corresponder al titular de la familia de marcas, en relación con el 
radical característico, beneficia al consumidor que adquiere el producto por la calidad que ya 
conoce.

Así las cosas, es claro que estamos frente a un caso de familia de marcas y por esta razón 
la misma debe gozar de una protección especial, con el fin de proteger al titular de esta y a 

16 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 52-IP-2011, marca BENZACLIN, 1 de septiembre de 2011. 
17 Estos criterios han sido tratados por la doctrina sobre la materia. Como ejemplo, Carlos Fernández Novoa, manifiesta lo siguiente: 
“(...) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer 
su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo 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 caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.
(...) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es 
idéntica o muy difícil de distinguir.
(...) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de 
vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.
(...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones 
confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la 
impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”.
FERNANDEZ Novoa, Carlos. Ob. Cit. Págs. 199 y SS.
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los consumidores, pero es preciso dejar en claro que se trataría de protección especial, mas 
no de monopolización de un sector específico de productos.
 
La familia de marcas es la siguiente: 
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Análisis comparativo frente a marcas opositoras SUAVITEL: 

Dando lugar al análisis de registrabilidad del signo solicitado, es preciso indicar que se 
trata de un signo de naturaleza mixta, compuesto por las expresiones “SAVITEX 
SUAVIZANTE PARA LA ROPA” en caracteres especiales, cuyo aparte gráfico consiste en 
una cinta extendida en la parte inferior de la expresión “SAVITEX” y bajo de dicha cinta, 
las expresiones SUAVIZANTE PARA LA ROPA. De otro lado, las marcas opositoras son 
de naturaleza nominativa y mixta, compuestas predominantemente por la expresión 
“SUAVITEL” en caracteres especiales, cuyo punto de la letra I es la ilustración de un 
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corazón y algunas de estas, delimitadas dentro de la forma de un envase y acompañadas 
en unos casos de la imagen de un bebé. Expresión SUAVITEL, acompañada de 
expresiones como: PEACH HARMONY / COMPLETE 100% DELICIOSO AROMA / 
ARMONÍA DE DURAZNO / AROMA INTENSE / EXPLOSION PRIMAVERAL / CUIDADO 
SUPERIOR / EXPLOSIÓN TROPICAL / AROMA SUPERIOR QUE DURA Y PERDURA / 
SOFLAN / MOMENTOS MÁGICOS / HEARTS / CORAZONES, entre otras. 

Esta Dirección, como primer análisis, establece la existencia de una familia de marcas en 
cabeza del opositor, situación que, en términos del Tribunal Andino, se define como: 

“En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de 
marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio 
de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento 
dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión 
general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a 
pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que 
el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a 
una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el 
producto donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que 
pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquella, caso de 
corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión”. (Proceso 96-IP-2002 de 25 
de marzo de 2003, Marca “ALPINA”, publicada en la Gaceta Oficial Nº 912, de 25 de 
marzo de 2003). 

Con base en los criterios mencionados, se establece que la familia de marcas del opositor 
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, tiene como rasgo distintivo el uso de la expresión 
“SUAVITEL”, la cual, dado los esfuerzos creativos del opositor, ha posicionado la 
reproducción grafica de la misma, en la mente del consumidor como elemento característico 
de los productos que comercializa en el mercado. Así las cosas, un consumidor al observar 
estos elementos característicos en el mercado como parte de una marca al identificar un 
producto, asocia el origen empresarial con el opositor, al obrar la expresión “SUAVITEL” 
como indicador de pertenencia a una familia de marcas, principalmente para identificar 
“suavizante para telas”.

Conforme a lo anterior, esta Dirección no puede desconocer la protección otorgada al 
opositor en el registro de su familia de marcas, cuyos esfuerzos comerciales han sido 
dirigidos a perpetrar en la mente del consumidor, la expresión “SUAVITEL” como elemento 
distintivo de sus productos frente a otros competidores.

Teniendo en cuenta la naturaleza de los signos en cotejo y dejando de presente que es el 
elemento denominativo el preponderante en estos, por cuanto son las palabras las que 
usaría el consumidor para demandar los productos identificados con las marcas, esta 
Dirección encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles. En efecto, 
al apreciarlos en conjunto se observa que son ortográfica, fonética y visualmente 
similares, comoquiera que el signo solicitado reproduce la parte relevante de las marcas 
opositoras, sin que la variación en las consonantes A X (SAVITEX) y demás elementos 
adicionales presentes en el signo solicitado, como las expresiones “SUAVIZANTE PARA 
LA ROPA”, le otorguen distintividad suficiente para diferenciarse de las marcas 
registradas.  

En efecto, desde el punto de vista fonético al ser pronunciados generan un impacto sonoro 
similar, en razón a la disposición de los fonemas utilizados (SA-VI-TEX VS SUA-VI-TEL). 
Los cuales, de no efectuarse una correcta pronunciación, proveniente de la vista 
desprevenida de un consumidor, aumentan el riesgo de confusión. Así mismo, en lo que 
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respecta al aparte ortográfico, en donde los signos comparten similares (SA – SUA) y 
similares terminaciones (TEX – TEL). Sin que la variación en las consonantes A X del 
signo solicitado, sea derrotero definitivo que le otorgue distintividad. 

Aunado a lo anterior, esta Dirección observa que, los signos confrontados resultan 
similares visualmente toda vez que, los tonos de colores utilizados en estos, son similares 
y usan la misma tipografía gruesa y con letra cursiva, donde la “S” inicial tiene una curva 
especial y es de mayor tamaño que las demás letras. 

Sin duda, en ambos casos los signos se encuentran conformados por partículas 
evocativas, y por ende débiles en relación con los productos que identifican o pretenden 
identificar. No obstante, lo anterior, se observa que los elementos nominativos y gráficos 
que forman al signo solicitado en registro no son suficientes para diferenciarlo de las 
marcas opositoras, por lo que es evidente el riesgo de confusión. 

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta necesario entrar a verificar la cobertura de los 
signos confrontados, en aras de establecer si se cumple con el segundo de los requisitos 
exigidos por la causal de Irregistrabilidad en estudio.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

(3): Suavizantes para la ropa; suavizantes de textiles.

De otro lado, las marcas opositoras identifican: 

Expedientes Productos

13144461 (3): Suavizante para tela.

13120683 (3): Suavizantes de tela.

13176811 (3): Suavizante para telas.

13146612 (3): Suavizantes para tela.

13144462 (3): Suavizante para tela.

12069104 (3): Preparaciones para blanquear y otras sustancias para uso en el 
lavado, incluyendo suavizantes de telas; para limpiar; pulir, 
desengrasar y raspar.

13031727 (3): Suavizante de telas.

12130308 (3): Suavizante de telas.

13220836 (3): Suavizantes de tela.

SD2016/0003784 (3): Acondicionadores para tela, preparaciones para blanquear y otras 
sustancias para uso en lavandería; preparaciones para limpiar, pulir, 
desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, 
cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.
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14126362 (3): Suavizante de tela.

14089040 (3): Suavizantes de tela.

SD2018/0003222 (3): Suavizantes de tela.

SD2017/0072529 (3): Suavizantes de tela. Preparaciones para blanquear y otras 
sustancias para uso en lavandería; preparaciones para limpiar, pulir, 
brillar y abrasivas; jabones; perfumería, aceites esenciales, 
cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.

SD2016/0029004 (3): Preparaciones para blanquear y otras sustancias para uso en 
lavandería; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; 
jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el 
cabello; dentífricos; suavizantes de tela para uso en lavandería.

13247396 (3): Suavizantes para tela y acondicionadores para tela.

13246677 (3): Suavizantes para tela y acondicionadores para tela.

13228052 (3): Preparaciones para el cuidado de la tela, incluyendo 
acondicionadores para tela.

14041879 (3): Suavizantes de tela.

14028107 (3): Suavizantes de tela.

14020216 (3): Suavizantes de tela.

05105325 (3): Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; 
incluyendo suavizadores de tela, acondicionadores de tela y 
detergentes para telas finas; preparaciones para limpiar, pulir, 
desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, 
aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.

05105324 (3): Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, 
incluyendo suavizadores de tela, acondicionadores de tela y 
detergentes para telas finas; preparaciones para limpiar, pulir, 
desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, 
aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.

05035180 (3): Suavizadores para telas, acondicionadores para telas, 
detergentes para telas finas.

06063789 (3): Suavizadores de tela, acondicionadores de tela y detergentes 
para tela fina.

06014136 (3): Para suavizadores de tela, acondicionadores de tela y 
detergentes para telas finas.

05114962 (3): Para preparaciones para blanquear y otras sustancias para la 
colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar 
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(preparaciones abrasivas); jabones; perfumería, aceites esenciales, 
cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.

04037559 (3): Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; 
preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; suavizadores 
de telas, acondicionadores de telas.

04037557 (3): Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; 
preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; suavizadores 
de telas, acondicionadores de telas.

02101960 (3): Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; 
preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; 
perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, 
dentífricos.

08082111 (3): Preparaciones para blanquear y otras sustancias usadas para el 
lavado incluyendo suavizantes y acondicionadores para ropa.

08082103 (3): Preparaciones para blanquear y otras sustancias usadas para el 
lavado incluyendo suavizantes y acondicionadores para ropa.

08082101 (3): Preparaciones para blanquear y otras sustancias usadas para el 
lavado incluyendo suavizantes y acondicionadores para ropa.

08082100 (3): Preparaciones para blanquear y otras sustancias usadas para el 
lavado incluyendo suavizantes y acondicionadores para ropa.

Análisis de conexidad competitiva de clase 3° solicitada, frente a clases 3° 
opositoras: 

Con base en los criterios de conexidad competitiva, especialmente los dispuestos por la 
IP-100 de 2018 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esta Dirección 
observa que en el presente caso se dan los siguientes presupuestos definitivos para 
concluir que hay relación o conexidad entre los productos que identifican los signos objeto 
de comparación, como se procede a explicar.

Sustitución o intercambiabilidad: los signos confrontados identifican productos 
correspondientes a “suavizantes para ropa y suavizantes para tela” por lo que estos tienen 
finalidades idénticas. En otras palabras, los bienes identificados por las marcas opositoras 
podrían ser sustituidos por los bienes que identifica la marca solicitada, ya que los mismos 
son intercambiables en cuanto a su finalidad.

Razonabilidad: Dada la cobertura de los signos enfrentados, esta Dirección encuentra 
que es posible que los mismos sean ofrecidos por el mismo empresario determinando la 
posibilidad real de que los consumidores se vean inducidos en falsas asociaciones 
derivadas de las prácticas habituales en el mercado, máxime cuando se trata de 
configuraciones semejantes.

Adicionalmente, como criterios adicionales se debe tener en cuenta lo siguiente:

Canales comerciales y publicitarios: Junto con ello, dado el tipo de canales comerciales 
a través de los cuales estos productos son ofrecidos y los canales publicitarios empleados 
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para su promoción, es claro que existe una relación entre los mismos, puesto que en 
ambos casos es posible acceder a uno u otro a través de los mismos conductos, 
asumiendo equivocadamente que en ambos casos se cuenta con un único origen 
empresarial, por lo que su registro no resulta procedente.

Clasificación internacional: Es importante indicar que los signos distintivos no 
identifican clases, sino productos o servicios y que, en una misma clase se pueden 
encontrar productos que están allí principalmente por criterios de abstracta finalidad, más 
que de la comunidad de otros factores que lleven a endilgar un mismo origen empresarial. 
No obstante, no hay duda de la relación entre los signos confrontados toda vez identifican 
el mismo tipo de productos, ubicados en la misma clase 3ª del nomenclador internacional. 
Por lo anterior, los consumidores al encontrar los signos en el mercado difícilmente 
podrían identificar los productos de su preferencia (confusión directa) y que ambos signos 
pertenecen a distinto origen empresarial (confusión indirecta)

Análisis de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal h) del articulo 136 
de la Decisión 486. 

Notoriedad del Signo Distintivo Opositor

El opositor alega la notoriedad del siguiente signo:

Signo Titular Cobertura

SUAVITEL

COLGATE-PALMOLIVE 
COMPANY

Suavizantes para tela, 
productos de la clase 3 de 
la Clasificación de Niza.

Pronunciamientos previos acerca de la notoriedad de la marca Red Bull (Mixta).

Con relación a los pronunciamientos sobre la notoriedad del signo opositor SUAVITEL,
esta Dirección ha manifestado lo siguiente:

 Mediante Resolución N°32314 del 10 de mayo de 2018, proferida dentro del 
expediente N°SD2017/0076860, esta Superintendencia reconoció la notoriedad de 
la marca SUAVITEL (Nominativa), para identificar suavizantes para tela, productos 
de la clase 3 de la Clasificación de Niza, por el período comprendido entre el año 
2012 y diciembre de 2017.

En vista de lo anterior, dado que la notoriedad reconocida al signo en comento se efectuó 
hasta el mes de diciembre de 2017, se hace necesario determinar a través del acervo 
probatorio allegado por la sociedad opositora, si el signo “SUAVITEL” continúa siendo 
notorio, en correspondencia a la fecha de solicitud del signo objeto de estudio.

Valoración del acervo probatorio

Procederá la Dirección a valorar el acervo probatorio aportado por la sociedad opositora, 
el cual busca demostrar que el signo “SUAVITEL” continua siendo notorio hasta la fecha, 
para identificar “suavizantes para tela” productos de la clase 3° de la Clasificación de Niza, 
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teniendo en cuenta los criterios para declarar la notoriedad de un signo, que establece el 
artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina18.

1. Pruebas tendientes a demostrar el grado de conocimiento de la marca entre los 
miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro (literal a del 
artículo 228 de la Decisión 486).

El conocimiento de la marca entre los miembros del sector pertinente es un factor 
primordial para establecer su connotación de notoria y su sostenimiento como tal, toda 
vez que demuestra que el objetivo para el que fue creada se ha cumplido a cabalidad, es 
decir que ha servido para identificar los productos o servicios de su titular.

En este caso, el sector pertinente para la marca “SUAVITEL” está comprendido por todas 
aquellas personas jurídicas o naturales que hacen parte del sector de los “suavizantes 
para tela” en general y de productos de limpieza, bien sea como productores, 
transportadores, distribuidores o consumidores. 

En esa medida, la notoriedad de la marca implica el conocimiento y difusión de esta, en 
donde pruebas como las que se estudian, son indiciarias en lo que al conocimiento de 
marca se refiere, pues mediante un método cualitativo como éste se puede inferir que el 
signo ha sido perceptible por el público consumidor.

Con el fin de acreditar que el signo “SUAVITEL” continua ostentando su calidad de signo 
notorio, la sociedad opositora relaciona en primer lugar estudio de investigación de 
mercado en más de 52 países y revisando más de 22,900 marcas, realizado por la 
prestigiosa consultora KANTAR, con el fin de obtener datos de consumo masivo, 
incluyendo dentro de sus datos el impacto de la pandemia del COVID-19 en el 
comportamiento de mercado; todo esto, como insumo para realizar el ranking anual de 
marcas más elegidas por los consumidores en diferentes sectores. 

En la edición de 2020, hallaron que SUAVITEL ingresó al ranking del Top 25 marcas más 
elegidas en Colombia, ocupando la posición # 23, sin discriminar por sector pertinente 
donde participa, es decir, hay un alto nivel de recordación y consumo de este producto. 
Ahora bien, filtrando por marcas dentro de la canasta de cuidado del hogar, SUAVITEL 
ocupa la posición No. 3, es decir, el grado de conocimiento dentro del segmento pertinente 
por parte de consumidores, competidores y distribuidores dentro de este tipo de 
segmento, es altísimo.

Adicionalmente, la sociedad opositora allega para consulta oficiosa, el artículo periodístico 
titulado “Familia, Suavitel y Blancox son las marcas de aseo reinas en los hogares 
colombianos” publicado por el diario La República, donde se reconoce que SUAVITEL 
tiene el 82,7% en el listado del top cinco de favoritos de marcas de aseo. 

Aunado a lo anterior, se allega la publicación del portal de comunicación Portafolio del 
mes de abril de 2019, de un estudio realizado por la firma RADDAR, que pretendía 
identificar, qué marcas relacionadas con la limpieza y el hogar recomendaban los 
colombianos, realizando entrevistas telefónicas a más de 9,500 personas en las 
principales ciudades del país como Barranquilla, Cali y Medellín, arrojando como 
resultados que, dentro de las marcas más recordadas, de forma amplia, se encuentra 
SUAVITEL en el puesto 7, extracto que se relaciona a continuación: 

18 Superintendencia de Industria y Comercio. Dirección de Propiedad Industrial. Resolución N°40786, 28 de Julio de 2011. 
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“Aunque la pregunta fue abierta sobre la marca que se recomendaría, diez lograron 
los mayores puntajes entre más de 620 marcas: Fab, Ariel, Bonaropa, Brilla King, 
Rindex, Top, Suavitel, Fabuloso, Axion y Aromatel. También seis marcas más 
aumentaron su indicador de ser recomendadas: Bonaropa, que en el 2017 estaba 
en 3,49 por ciento, en el 2018 cerró en 6,23 por ciento, mientras que Brilla King este 
año obtuvo el 4,07 por ciento. Fenómenos similares ocurrieron con Rindex, Top, 
Suavitel y Fabuloso, sellos que tuvieron incrementos considerables al punto 
de que todos duplicaron su recordación19”. 

19 Marcas + Recomendadas. Portafolio.com – abril de 2019. Consultado el: 25 de agosto de 2020. 
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El plenario antes relacionado, corrobora el amplio espectro y alcance que ha tenido la 
marca SUAVITEL en todo el territorio nacional, como quiera que ha sido reconocida como 
una de las principales marcas de limpieza y cuidado para el hogar, así como de su 
preferencia por parte del consumidor, por encima de marcas como AROMATEL, AXION y 
FABULOSO.

Por lo tanto, las pruebas aportadas, son útiles, y se consideran determinantes en la 
declaración o reconocimiento de la notoriedad del signo distintivo, pues dan cuenta del 
grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente en el territorio andino.

2. Pruebas tendientes a demostrar la duración, amplitud y extensión geográfica de
utilización de la marca (literal b del artículo 228 de la Decisión 486).

El uso amplio de la marca es un factor primordial para establecer su connotación de 
notoria, toda vez que demuestra que el objetivo para el que fue creada se ha cumplido a 
cabalidad, es decir que ha servido para identificar los productos o servicios de su titular. 

Sobre el uso de la marca SUAVITEL en el territorio nacional, la sociedad opositora 
relaciona piezas publicitarias audiovisuales (comerciales) de la marca SUAVITEL en la 
plataforma YouTube, que han tenido circulación en Colombia en los principales canales 
de comunicación del país:
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Del mismo modo, se relaciona la presencia de la marca SUAVITEL en plataformas 
digitales de venta de productos y servicios como RAPPI. Aunado a las piezas publicitarias 
realizadas por el departamento de marketing de Colgate Palmolive y también por sus 
firmas de publicidad tercerizadas, los cuales posteriormente fueron circulados a través de 
diferentes medios en nuestro país. 

Lo anterior, es solo una muestra del tipo de material publicitario realizado para SUAVITEL, 
el cual es un esfuerzo y busca mantener el posicionamiento de marca y promocionarla y 
sus nuevos productos y subproductos por los diferentes medios de comunicación y 
supermercados más concurridos por los colombianos.

   



Resolución N° 58898

Ref. Expediente N° SD2020/0029860

Página 28 de 35

Así las cosas, las pruebas aportadas, son útiles y determinantes en la declaración o 
reconocimiento de la notoriedad de un signo distintivo, pues dan cuenta del uso del signo 
notorio, así como de la extensión geográfica que abarca toda Colombia, tal como lo 
establece el literal b) del artículo 228 de la Decisión 486. 

3. Pruebas tendientes a demostrar la duración, amplitud y extensión geográfica de 
su promoción y la inversión en publicidad (literales c y d del artículo 228 de la 
Decisión 486). 

En la determinación de notoriedad de una marca, la publicidad permite medir el esfuerzo 
del empresario para difundir su marca, entendiendo que una mayor inversión en 
publicidad, así como una promoción prolongada y extensa, junto con la utilización de 
diferentes medios, tendrá como resultado que un mayor número de personas llegue a 
conocer la marca. En este sentido las pruebas tendientes a demostrar estos elementos 
indican el nivel de exposición que ha tenido el público en general ante la marca y, por lo 
tanto, el conocimiento que tiene de la misma. 

Las piezas publicitarias allegadas, en conjunto con el material de prensa, información 
contenida en sitios web, dan cuenta de la constante exposición de la marca SUAVITEL 
por parte de su titular. Aunado a lo anterior, esta Dirección pudo constatar dentro del 
material probatorio aportado por la opositora, certificación emitida por la señora Ivon 
Patricia Lenis Rizo Revisora Fiscal de Colgate Palmolive Company, mediante la cual se 
certifican las unidades vendidas de productos identificados con la marca SUAVITEL, valor 
de venta neta y gastos relacionados con el rubro de publicidad de la marca mencionada 
por los años 2017, 2018, 2019 y por el primer semestre del año 2020.

De dicha certificación, logra establecerse que, la sociedad opositora COLGATE – 
PALMOLIVE COMPANY, con el propósito de mantener su marca en el mercado, continúa 
invirtiendo unas sumas considerables en publicidad de la marca SUAVITEL, a lo largo del 
periodo antes certificado y en un periodo inmediatamente anterior (2017-2019), 
demostrando continuidad en la labor de dar a conocer la marca.

Una vez analizado el plenario probatorio aportado, esta Dirección, acepta como veraz y 
adecuada la certificación de las sumas invertidas en publicidad, emitida por la señora Ivon 
Patricia Lenis Rizo Revisora Fiscal de Colgate Palmolive Company, para determinar el 
conocimiento de la marca SUAVITEL a través de los esfuerzos en campañas de 
publicidad, comerciales, puesta en el comercio de productos, entre otros. Si bien la 
inversión en publicidad es un acto común que cualquier empresario debe realizar para la 
promoción de sus productos o servicios en el mercado, es claro para esta Dirección que 
no cualquier compañía está en la capacidad de invertir en efecto tales cantidades que 
certificadas, establecen una promoción prolongada y extensa en el territorio nacional.

4. Pruebas tendientes a demostrar los volúmenes de ventas (literal e del artículo 228 
de la Decisión 486)

Los ingresos asociados a una marca son aquellos recursos o utilidades que su titular 
percibe gracias a la explotación comercial de la misma. Si las cifras de ingresos son 
reportadas por el uso de la marca son considerables, es de suponer que en esa misma 
medida será considerable el uso o explotación comercial de la marca y, por tanto, el 
conocimiento que de ella tienen los consumidores o usuarios. 

Con el fin de probar los ingresos por ventas de los productos comercializados dentro de 
la clase 3, la señora Ivon Patricia Lenis Rizo Revisora Fiscal de Colgate Palmolive 
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Company, certifica las sumas obtenidas por concepto de venta de los productos 
identificados con la marca SUAVITEL a nivel nacional. Las cifras relacionadas en dicha 
certificación, dan cuenta de que el signo SUAVITEL y los productos identificados con dicha 
marca, son ampliamente conocidos por el consumidor colombiano y que además es 
consumido masivamente, siendo el total de unidades vendidas desde la última 
declaratoria de notoriedad (2017) una suma de 324,305,100 unidades. 

Con lo anterior, queda demostrado que la sociedad COLGATE – PALMOLIVE COMPANY, 
goza en términos monetarios de la explotación de la marca SUAVITEL y ello es propio de 
un esfuerzo en cuanto a la calidad del producto y esfuerzos de orden económico y 
promocional que han logrado posicionar la marca hasta convertirla en una de las marcas 
más reconocidas en Colombia y una marca líder dentro del segmento de mercado de 
productos para el hogar, concretamente, suavizantes de tela.

En ese sentido, esta Dirección, acepta como veraz y adecuada la certificación de los 
ingresos obtenidos y es entonces evidente el hecho de los ingresos multimillonarios que 
la citada empresa recibe con ocasión de la venta de sus productos, demuestra el elevado 
nivel de explotación comercial de la marca en comento y un alto nivel de consumo de sus 
productos, lo que debe tenerse en cuenta para determinar la notoriedad de la marca pues 
una comercialización de ese nivel solo sucede cuando la marca es utilizada extensa y 
ostensiblemente como signo distintivo, caso en el cual de manera indirecta implica un 
amplio reconocimiento y recordación de la marca.

5. Pruebas tendientes a demostrar la existencia y antigüedad de cualquier registro 
o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero 
(literal k del artículo 228 de la Decisión 486). 

Sobre la existencia y antigüedad de registros marcarios, encontramos que en el material 
probatorio se evidencia que el signo SUAVITEL, cuenta con registros de marca en países 
de la Comunidad Andina como: Bolivia, Ecuador y Perú, desde aproximadamente el año 
1995. Es decir, que hace 26 años aproximadamente, el signo en comento cuenta con 
protección y en efecto demuestran la acuciosidad de la sociedad opositora por 
salvaguardar su activo intangible.

Aunado a lo anterior, en el Registro de la Propiedad Intelectual SIPI (Colombia), se 
evidencia que el signo SUAVITEL fue solicitado en Colombia por primera vez en 2002. 
Desde entonces, ha venido afianzando la protección de sus marcas, logrando 
consolidarse como una familia de marcas, cuya característica principal es la inclusión de 
la expresión SUAVITEL. Muestra de ello se relacionan los siguientes:

Tipo Signo Titular Expediente Niza Clase Trámite Estado Vigencia 

Nominativa
SUAVITEL 

PEACH 
HARMONY

13144461 10 3 Marca Registrada 26/12/2023

Nominativa SUAVITEL 
COMPLETE 13120683 10 3 Marca Registrada 18/12/2023

Mixta
SUAVITEL 
ADIOS AL 

PLANCHADO 
COMPLETE

13176811 10 3 Marca Registrada 30/04/2024

Nominativa
SUAVITEL 100% 

DELICIOSO 
AROMA

COLGATE-
PALMOLIVE 
COMPANY

13146612 10 3 Marca Registrada
31/01/2024
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Nominativa
SUAVITEL 

ARMONÍA DE 
DURAZNO

13144462 10 3 Marca Registrada 30/04/2024

Mixta SUAVITEL 
GRACIAS MAMA 12069104 9 3 Marca Registrada 31/08/2022

Nominativa
SUAVITEL 

AROMA 
INTENSE

13031727 9 3 Marca Registrada 21/08/2023

Nominativa Suavitel Vive 
Más 12130308 9 3 Marca Registrada 25/08/2023

Nominativa
SUAVITEL 

EXPLOSION 
PRIMAVERAL

13220836 10 3 Marca Registrada 07/04/2024

Nominativa
SUAVITEL 
CUIDADO 

SUPERIOR
SD2016/0003784 10 3 Marca Registrada 09/10/2027

Nominativa
SUAVITEL 

EXPLOSIÓN 
TROPICAL

14126362 10 3 Marca Registrada 18/12/2024

Nominativa
Suavitel Aroma 

superior que 
dura y perdura

14089040 10 3 Marca Registrada 25/08/2025

Mixta Suavitel Gracias 
Mamá SD2018/0003222 11 3 Marca Registrada 19/07/2028

Nominativa
SUAVITEL 
BLANCA 
NAVIDAD

SD2017/0072529 11 3 Marca Registrada 14/03/2028

Nominativa
SUAVITEL 
DULCES 

PLACERES
SD2016/0029004 10 3 Marca Registrada 08/02/2028

Nominativa
SUAVITEL 

ADIÓS A LA 
ESPUMA

13247396 10 3 Marca Registrada 27/05/2024

Nominativa
SUAVITEL 
ADIÓS AL 

ENJUAGUE
13246677 10 3 Marca Registrada 27/05/2024

Nominativa
SUAVITEL 
ADIOS AL 
SECADO

13228052 10 3 Marca Registrada 27/05/2024

Nominativa
SUAVITEL 

PETALOS DE 
AMOR

14041879 10 3 Marca Registrada 15/05/2025

Nominativa
SUAVITEL 100% 

INTENSO 
AROMA

COLGATE-
PALMOLIVE 
COMPANY

COLGATE-
PALMOLIVE 
COMPANY

14028107 10 3 Marca Registrada 26/08/2024
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Nominativa SUAVITEL 100% 
RENDIDOR 14020216 10 3 Marca Registrada 29/08/2024

Nominativa SUAVITEL SIN 
ENJUAGUE 05105325 8 3 Marca Registrada 17/05/2026

Nominativa
SUAVITEL 

LIBRE 
ENJUAGUE

05105324 8 3 Marca Registrada 31/08/2026

Nominativa SUAVITEL 
SENSATIONS 05035180 8 3 Marca Registrada 21/08/2025

Mixta SUAVITEL 06063789 8 3 Marca Registrada 17/07/2027

Nominativa SUAVITEL 06014136 8 3 Marca Registrada 13/02/2027

Nominativa

SOFLAN 
SUAVITEL 

MOMENTOS 
MÁGICOS

05114962 8 3 Marca Registrada 31/01/2028

Nominativa SUAVITEL 
HEARTS 04037559 8 3 Marca Registrada 13/07/2025

Nominativa SUAVITEL 
CORAZONES 04037557 8 3 Marca Registrada 10/06/2025

Mixta

SOFLAN 
SUAVITEL(LO 
DEMAS SERA 
EXPLICATIVO)

02101960 8 3 Marca Registrada 25/06/2023

Mixta
SENSACIONES 
SUAVITEL SIN 

ENJUAGUE
08082111 9 3 Marca Registrada 27/05/2029

Mixta
SENSACIONES 
SUAVITEL SIN 

ENJUAGUE
08082105 9 3 Marca Registrada 27/05/2029

Mixta

SOFLAN 
SUAVITEL 
NATURA 
VERDE

10134228 9 3 Marca Registrada 31/10/2021

Mixta
SENSACIONES 
SUAVITEL SIN 

ENJUAGUE
08082103 9 3 Marca Registrada 27/05/2029

Mixta
SENSACIONES 
SUAVITEL SIN 

ENJUAGUE
08082101 9 3 Marca Registrada 27/05/2029

Mixta
SENSACIONES 
SUAVITEL SIN 

ENJUAGUE

COLGATE-
PALMOLIVE 
COMPANY

COLGATE-
PALMOLIVE 
COMPANY

08082100 9 3 Marca Registrada 27/05/2029

Conclusiones respecto del análisis probatorio 

Los documentos antes enunciados no solamente ofrecen una idea general de la situación 
del mercado a través del cual la sociedad COLGATE – PALMOLIVE COMPANY, 
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desarrolla su actividad empresarial a través de la marca “SUAVITEL”, sino que sirven para 
dar una interpretación clara de la marca en el escenario económico. 

En efecto, el estudio de mercado aportado aunado a las publicaciones en los diferentes 
medios de prensa e información colombianos, muestran el conocimiento y la difusión que 
ha tenido la marca SUAVITEL, pues mediante un método cuantitativo, se obtiene de 
primera mano información real del mercado, del conocimiento del consumidor sobre sus 
hábitos de consumo, del recuerdo que tiene de las marcas y de su posicionamiento en 
relación con sus competidores, por lo que se convierten en unas pruebas útiles y 
pertinentes para demostrar el conocimiento generalizado del signo opositor.

Por lo tanto, y dado que las pruebas dieron cuenta del cumplimiento de los criterios 
cualitativos y cuantitativos necesarios para que un signo sea declarado como notorio, esta 
Dirección extiende la notoriedad de la marca “SUAVITEL”, para identificar “suavizante 
para tela”, productos comprendidos en la clase 3° internacional, para el periodo 
comprendido entre el mes de enero de 2018 al mes de junio de 2020. 

Análisis comparativo frente a marca notoria SUAVITEL:

Los signos bajo estudio son los siguientes: 

El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor adquiera un producto o 
servicio pensando que está adquiriendo otro (confusión directa), o que adquiera un 
producto o servicio pensando que éste tiene un origen empresarial distinto al que 
realmente vincula (confusión indirecta). 

Volviendo al caso que nos ocupa, dada la importancia y presencia en el mercado nacional, 
así como el grado de recordación del signo opositor, el mismo ha sido considerado como 
notorio. De acuerdo con lo anterior, la Dirección encuentra que, la configuración de los 
signos SAVITEX/ SUAVITEL, sí genera en el consumidor un riesgo de confusión, pues 
los signos confrontados permiten que en su visión en conjunto ambas marcas se 
confundan debido a las semejanzas que presentan, razón por la cual el consumidor está 
en la capacidad de establecer una relación entre ambas. 

En este caso los signos presentan similitudes desde el punto de vista gramatical, fonético 
y visual, tal y como quedó demostrado en el aparte de “Análisis comparativo frente a 
marcas opositoras SUAVITEL”, en la medida en que comparten raíces y terminaciones 
similares, así como un tipo de letra y colores que están presentes en la mayor parte de 
los productos identificados con dicha marca, con lo cual, se establece que existen 
semejanzas entre los signos en cotejo. 

Signo solicitado Signo Notorio

     
Savitex 

Suavizante para la ropa SUAVITEL
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Así las cosas, el consumidor medio creería que está adquiriendo la marca que conoce 
SUAVITEL cuando en realidad adquiere otra SAVITEX (confusión directa) y a su vez el 
comprador al enfrentarse a una marca nueva puede considerar que es la versión nueva o 
una nueva línea de productos del mismo empresario del cual proviene la marca notoria. 

Adicionalmente, debemos partir de que los servicios que distinguen ambas marcas 
pertenecen a la misma clase del nomenclador, estando dirigidas al mismo sector de 
negocio, que corresponde a los suavizantes para tela, lo que incrementa aún más el riesgo 
de confusión frente a la marca notoria.

Pérdida de Valor Publicitario o de Fuerza Distintiva

Las marcas notorias, a la luz de la norma andina, se encuentran protegidas contra la 
llamada dilución de su fuerza distintiva. Una marca notoria está revestida de una fuerza 
distintiva sobresaliente. Así las cosas, la protección frente a la dilución se encamina 
principalmente a defender la integridad de la marca debido a su especial aptitud distintiva, 
la que podría verse lesionada de diseminarse su utilización para productos o servicios 
distintos, ya que esto podría afectar el prestigio de la marca y, eventualmente, la llevaría 
a perder su posición y significación exclusiva en el mercado.

En este punto es preciso determinar la fuerza distintiva intrínseca del signo notorio, 
asociado a los productos identificados. Así, se observa que, en atención a que la 
notoriedad de una marca es fruto del esfuerzo económico del titular, lo cual se revierte en 
el aumento del valor comercial y publicitario que le representa dicha marca, la norma 
andina extiende su protección a las conductas que pudieren generar la dilución de su valor 
comercial o publicitario. 

En este sentido, el Tribunal de la Comunidad Andina ha sostenido que: “En todo caso 
deberá probarse alguno o algunos de los riesgos a los que pueden estar expuestas las 
marcas notorias, es decir, no basta con probar la notoriedad de la marca para otorgar su 
protección más allá de los principios de territorialidad y de especialidad, sino que se 
deberá probar también el riesgo o los riesgos de dilución, uso parasitario o asociación, ya 
analizados”20. 

Volviendo al caso que nos ocupa, esta Dirección estima que la marca solicitada atenta 
contra la integridad de la marca notoria en la medida en que la fuerza distintiva de esta 
última se ve afectada por el uso de la primera, ya que, en lugar de ser una sola marca con 
ciertas características notoriamente conocidas, va a haber dos marcas con orígenes 
totalmente diferentes, con las mismas características, por lo que es evidente que la 
distintividad de la marca notoria se va a ver afectada y debilitaría a futuro su habilidad 
para identificar sus futuros productos y servicios.

Tratándose de la marca notoria, el principio de la especialidad se romperá 
progresivamente y de acuerdo con el conocimiento y prestigio probado. En ese entendido, 
esta Dirección, considera que los elementos de prueba presentados acreditan que la 
notoriedad que se le reconoció y extendió a la marca “SUAVITEL”, era percibida por una 
gran parte del público consumidor, en particular para identificar productos “suavizantes 
para tela”.

Aunado a lo anterior y con relación al argumento de la sociedad opositora, frente al 
aprovechamiento del valor comercial o publicitario del signo notorio, es preciso indicar que 

20 TJCA PROCESO 091-IP-2009
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dicho prestigio, se debe en primer lugar a la calidad del producto o servicio que identifica 
el signo notorio, y tal vez como razón secundaria, a la difusión del mismo; en otras 
palabras, el empresario primero busca que el signo represente la calidad de su producto 
o servicio y después su difusión, pues entre otros factores, la buena calidad es por sí 
misma un factor de difusión del conocimiento del signo por parte de los consumidores, 
aun sin la intervención del titular.

Se ha advertido dentro de la presente resolución que las marcas notorias tienen un estatus 
especial y gozan de una protección especial. Así las cosas, puede inferirse que la norma 
andina busca evitar que el uso indebido de una marca permita el aprovechamiento del 
prestigio o fama ajena y, de esta forma, obtener porciones de mercado apalancándose en 
el esfuerzo ajeno.

Teniendo en cuenta lo anterior, y dejando de presente que los signos identifican y 
pretenden identificar productos que comparten los mismos canales de comercialización y 
distribución, no logra establecerse el distinto origen empresarial. Así las cosas, el 
consumidor podría eventualmente asociarlas a un único origen empresarial, dando lugar 
a un aprovechamiento indebido del prestigio y el esfuerzo ajeno, por lo cual, el signo 
solicitado “Savitex Suavizante para la ropa”, resulta irregistrable. 

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en las causales de 
irregistrabilidad establecidas en el artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la 
Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Extender la notoriedad del signo SUAVITEL (Mixta)21, para 
identificar “suavizantes para tela”, productos comprendidos en la clase 3° internacional, 
para el periodo comprendido entre el mes de enero de 2018 al mes de junio de 2020.

ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar fundada la oposición interpuesta por COLGATE-
PALMOLIVE COMPANY.

ARTÍCULO TERCERO: Negar el registro de la Marca Savitex Suavizante para la ropa 
(Mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación 
Internacional de Niza22, solicitada por JEGO CLEAN S.A.S., por las razones expuestas 
en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar a JEGO CLEAN S.A.S., solicitante del registro y a 
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, sociedad opositora, el contenido de la presente 
resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolución 
procede el recurso de apelación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad 
Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de 
notificación.

21 
22 3: Suavizantes para la ropa; suavizantes de textiles.
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ARTÍCULO QUINTO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.
Dado en Bogotá D.C., el 23 de septiembre de 2020

JUAN PABLO MATEUS BERNAL
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS
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Medellín, diciembre 19 de 2023 
 
          
 
Señores 
JAIME ECHEVERRÍA ABOGADOS 
Cali, Valle del Cauca  
 
 
 

Asunto: Propuesta de honorarios para investigación en el exterior 
relacionada el cargo de estibador en COLGATE PALMOLIVE 
– CONFIDENCIAL 

 
 
Respetados Señores:   
 
Asset Trace Solutions les agradece haberse puesto en contacto con nosotros, 
para solicitar una cotización de honorarios con el fin de adelantar una búsqueda 
en el exterior que permita establecer que Colgate Palmolive “cuenta con el cargo 
de ESTIBADOR (Cargue y descargue producto terminado), su salario y tipo de 
contratación en las sucursales extranjeras”. 
 
A. Presentación de nuestra empresa 

 
Asset Trace Solutions es una compañía especializada en investigación y 
recuperación de activos para el pago de deudas o condenas, por medio de una 
red de profesionales localizados en las principales jurisdicciones.  
 
Asset Trace Solutions tiene abogados con experiencia consolidada en 
procedimientos judiciales nacionales e internacionales, especialmente en 
recuperación de activos, y cuenta con el apoyo de un equipo multidisciplinar 
que incluye abogados, investigadores, contadores forenses, entre otros. 
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B. Actividades que pueden adelantarse en este caso: aplicación del 
Estatuto 1782 del Código Civil de los Estados Unidos 

 
De acuerdo con la información preliminar suministrada por ustedes (buscan 
obtener copias de los contratos de estibadores de Colgate-Palmolive en 
distintos países, especialmente en Latinoamérica) y las investigaciones iniciales 
adelantadas por nosotros, proponemos acudir a los Estados Unidos (donde está 
la casa matriz de Colgate Palmolive) y aplicar el Estatuto 1782 del Código Civil 
de este país, el cual regula la asistencia judicial para el uso, en demandas ante 
un tribunal extranjero (en este caso, ante los Jueces Colombianos), de 
información obtenida en EE.UU. 
 
En efecto, en los EE.UU. existe la posibilidad de hacer un pedido a la corte 
federal, para que obligue a individuos o compañías a entregar ciertas pruebas 
(testimonios y documentos), para su uso en demandas ante un tribunal 
extranjero. Uno de los requisitos que debe cumplirse es que el individuo o 
compañía se encuentre o resida en el distrito de la corte. 
  
En este caso, podemos pedir, en una sola aplicación de la 1782 (un solo escrito), 
la entrega de pruebas por parte de todas las compañías Colgate-Palmolive que 
estén en un mismo distrito judicial en los EEUU. 
  
Hasta ahora, hemos identificado 34 compañías con el nombre                           
Colgate-Palmolive en el distrito de Delaware (muchas de ellas tienen referencia 
a Latinoamérica, lo que indicaría que podría encontrarse los documentos que 
ustedes buscan): 
  
COLGATE-PALMOLIVE (AMERICA) INC. 
COLGATE-PALMOLIVE C.A., LLC 
COLGATE-PALMOLIVE (CARIBBEAN) INC. 
COLGATE-PALMOLIVE (CENTRAL AMERICA) INC. 
COLGATE-PALMOLIVE CENTRAL EUROPEAN MANAGEMENT INC. 
COLGATE-PALMOLIVE CHARITABLE FOUNDATION 
COLGATE - PALMOLIVE CIA 
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COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 
COLGATE-PALMOLIVE DEL PERU (DELAWARE), INC. 
COLGATE-PALMOLIVE DE PUERTO RICO, INC. 
COLGATE-PALMOLIVE DEVELOPMENT CORP. 
COLGATE-PALMOLIVE (DOMINICA), INC. 
COLGATE-PALMOLIVE (DOMINICAN REPUBLIC) INC. 
COLGATE-PALMOLIVE (EGYPT) S.A.E. 
COLGATE-PALMOLIVE ENTERPRISES, INC. 
COLGATE-PALMOLIVE EXPORT COMPANY 
COLGATE-PALMOLIVE GENERAL CORP. 
COLGATE-PALMOLIVE GLOBAL TRADING COMPANY 
COLGATE-PALMOLIVE HOLDING, INC. 
COLGATE-PALMOLIVE INC. 
COLGATE-PALMOLIVE (INDONESIA), INC. 
COLGATE-PALMOLIVE INTERNATIONAL HOLDING LLC 
COLGATE-PALMOLIVE INTERNATIONAL LLC 
COLGATE-PALMOLIVE INVESTMENT COMPANY, INC. 
COLGATE-PALMOLIVE INVESTMENTS, INC. 
COLGATE-PALMOLIVE LATIN AMERICA INC. 
COLGATE-PALMOLIVE (NEW YORK), INC. 
COLGATE-PALMOLIVE (P.R.) INC. 
COLGATE-PALMOLIVE (RESEARCH & DEVELOPMENT) INC. 
COLGATE-PALMOLIVE (TAIWAN), INC. 
COLGATE-PALMOLIVE TEMIZLIK URUNLERI SANAYI VE TICARET A.S. 
COLGATE-PALMOLIVE TRANSNATIONAL, INC. 
COLGATE-PALMOLIVE (ZAMBIA), INC. 
COLGATE-PALMOLIVE (ZIMBABWE) INC. 
  
Ahora, hay otras compañías que Colgate-Palmolive ha declarado como sus 
subsidiarias en Delaware, que pueden interesar para el caso: 
 
CPIF Venture, Inc. 
GABA Holdings Delaware, LLC 
Hill’s Pet Nutrition Indiana, Inc. 
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Hill’s Pet Nutrition Sales, Inc. 
Hill’s Pet Nutrition, Inc. 
Hill’s Pet Products, Inc. 
Kolynos Corporation 
Norwood International Incorporated 
  
Lo ideal es incluir en la solicitud de la 1782 todas las compañías que 
potencialmente tengan los documentos que ustedes buscan.  
 
Ahora bien, algunas de esas compañías pueden estar inactivas. Delaware cobra 
una tasa para buscar el status de cada compañía. Por lo tanto, haremos la 
investigación de las compañías efectivamente activas después de la 
contratación que se haga por ustedes de nuestros servicios y antes de definir 
cuales compañías serán objeto de la aplicación. 
  
Por otro lado, la ley determina que la compañía debe producir los documentos 
que estén en su possession, custody o control, es decir, los documentos que la 
compañía tiene en su posesión o que tiene el poder de obtener acceso sin la 
necesidad de hacer un pedido a una compañía distinta. 
  
Creemos que hay una buena posibilidad de que esas compañías tengan los 
documentos que buscan. Sin embargo, solo se podrá confirmar eso una vez 
hagamos el pedido judicial (no podemos dar ninguna garantía de que 
efectivamente se van a encontrar esos documentos u obligarnos a ello; nuestra 
obligación será de medios: adelantar oportunamente las gestiones tendientes a 
conseguirlos). 
  
C. Propuesta de honorarios 

 
Por la investigación de cuales compañías están activas, la preparación de la 
solicitud de aplicación del Estatuto 1782 (con todos los documentos 
necesarios), su presentación a la corte federal, el procesamiento de los pedidos 
a las compañías y la obtención de respuestas, proponemos el pago de una 
suma fija de USD$40.000.  



                                                                           
 

 
Carrera 22 No. 17-325, Ed. Access Point, of. 1054, Medellín – Colombia 

2875 NE 191st, Suite 500, Aventura, FL33180, Miami – EE.UU. 
E-mails: alejandro@assettracesolutions.com / raul@assettracesolutions.com  

www.assettracesolutions.com 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

5 

Ahora, si hay una objeción por Colgate Palmolive a la aplicación del Estatuto 
1782 (lo cual es posible), el trabajo nuestro para oponerse a esa objeción sería 
cobrado a una tarifa por hora de USD$415. 
  
No están incluidos en estos honorarios de suma fija: 
 
- Los costos del abogado local de Delaware (estimamos costos entre 

USD$3.000 y USD$5.000 para la presentación de la Aplicación 1782). 
 

- Costos del envío de las intimaciones (subpoenas) a las compañías 
(estimamos costos entre USD$100 y USD$800 por intimación, dependiendo 
de algunas variables). 

 
- Costos de comparecer en audiencia, si es ordenado por la corte federal 

(aunque prácticamente todos los casos de aplicación del Estatuto 1782 son 
sin audiencia). 

 
- Otros costos que puedan existir (court reporters en audiencias; costos que 

Colgate pueda cobrar por buscar los documentos, si debe incurrir en ellos; 
entre otros). 

 
Todos nuestros servicios profesionales serán facturados (con la TRM vigente 
para el día de la facturación) y pagados en pesos colombianos, con el IVA 
correspondiente, salvo que exista un acuerdo previo entre las partes de 
realizarlo de otra manera. 
 
Atentamente,  

      
Alejandro Velásquez Cadavid     Raul Torrão 
Abogado        Abogado   
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