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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

Que por escrito presentado el día 2 de junio de 2022, ORLANDO JOSE MARIN BENITEZ, 
solicitó el registro de la Marca YORMA (Mixta) para distinguir productos comprendidos en 
la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza1. 

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 964 del 10 de junio de 2022, 
CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A. presentó oposición contra la solicitud 
de registro, con base en lo dispuesto en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 
2000.

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

“(…) la marca solicitada podría menoscabar los derechos de mi representada, 
teniendo en cuenta la similitud ortográfica, fonética y visual, existente entre los signos 
cotejados, dado que la expresión que compone la marca registrada, esto es, NORMA, 
es reproducida en su gran mayoría por la marca cuyo registro se pretende, a saber 
YORMA.

“Como podemos evidenciar a continuación, la marca solicitada YORMA reproduce 4 
de las 5 letras de la marca notoria NORMA de nuestra representada, solamente 
cambiando la letra “N” por la letra “Y”, sin que eso permita una diferenciación 
sustancial frente al consumidor (…).

“Adicionalmente, las letras reproducidas tienen la misma secuencia de consonantes 
y vocales, y la letra disímil, consonante, de todas maneras está en la misma posición 
de una consonante en la marca registrada (…).

“Teniendo en cuenta lo anterior, es evidente que los signos en conflicto presentan 
similitudes susceptibles de inducir a error al público consumidor, desde el punto de 
vista fonético, ortográfico y visual.

“Teniendo en cuenta la cobertura de las marcas en conflicto, cabe resaltar que dado 
que los productos de la marca registrada están dirigidos a papelería y, 
particularmente, a útiles escolares, es razonable suponer que el empresario que 
produce elementos escolares, pueda a su vez incursionar en otro nichos del mercado 
como mochilas y maletines o prendas de vestir, como lo son los uniformes escolares. 
Es evidente la relación que existe entre los útiles escolares y las prendas de vestir, 
por ejemplo uniformes escolares, dado que son elementos cuyos consumidores 
adquieren en los mismos momentos durante el año, es decir, al entrar al nuevo año 
escolar.

“En ese sentido, dadas las similitudes de las marcas en conflicto, es razonable que 
el consumidor al ver una línea de ropa identificada con la marca solicitada, asocie 
que dicha línea de ropa proviene del mismo origen empresarial de aquel empresario 
que distribuye elementos escolares, por tanto existe entre las marcas un riesgo de 
confusión indirecto.

1 25: Blusas [prendas de vestir]; chaquetas en cuanto prendas de vestir; prendas de vestir de lino; prendas de vestir para mujeres; 
prendas de vestir para mujeres, hombres y niños; shorts en cuanto prendas de vestir; pantalones; pantalones cortos de señora; faldas; 
ropa de confección.
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“En el presente caso existe el riesgo de dilución de la altísima capacidad distintiva 
que ha adquirido en el mercado la marca de mi representada que se solicita se 
extienda su declaración de notoriedad por el Despacho, marca que se ve en riesgo 
de confusión en el mercado si se concede el registro de la marca solicitada en el 
presente expediente.

“Como se ha venido precisando, entre las marcas en conflicto no solo existen 
similitudes muy relevantes sino que hay una conexidad entre los productos 
identificados por las mismas con base en el criterio de la razonabilidad, evidenciado 
en la razonable conexión que un consumidor medio hace de, por ejemplo, los útiles 
escolares con los uniformes escolares. Así las cosas, existiendo en riesgo de 
confusión, permitir el registro de la marca solicitada YORMA en Clase 25, generará 
que la alta fuerza distintiva que la marca registrada NORMA en Clase 16 de nuestra 
representada (…).”

Que dentro del término concedido para tal efecto, ORLANDO JOSE MARIN BENITEZ, 
dio respuesta a la oposición presentada argumentando:

“Con doce (10) (sic) años de participación en el mercado, como más adelante se 
referenciará con algunos medios de prueba, CREACIONES YORMA y/o YORMA 
(hoy solicitante de la marca YORMA) se ha erigido como una (sic) de los principales 
productores (sic) en una de las referentes en la industria textil de Colombia. En efecto 
CREACIONES YORMA y/o YORMA, ha sido y ha venido desarrollando una 
presencia comercial de manera constante desde el año 2012 a través de los canales 
de comercialización, conocidos como LA 14.

“Durante estos 10 años, el uso del nombre comercial CREACIONES YORMA y/o 
YORMA se ha venido utilizando de manera previa, continua y efectiva en el mercado, 
a través de la venta y comercialización de productos textiles (…).

“CREACIONES YORMA y/o YORMA, también ha hecho uso del nombre comercial, 
en cada una de las góndolas en las que se exhiben sus productos (…).

“Así mismo, CREACIONES YORMA y/o YORMA, en el ejercicio de su modelo de 
negocio ha participado en un importante número de ferias y con base en las cuales 
hace uso y se anuncia al público con la denominación CREACIONES YORMA y/o 
YORMA – CosmoFeria2021.

“(…) se evidencia ante el despacho que los documentos que acreditan cada uno de 
los hechos aquí referidos, demuestran que el nombre comercial CREACIONES 
YORMA – YORMA no sólo han coexistido de manera pacífica con de (sic) la marca 
opositora desde el año 2017, fecha en la que se concedió el certificado de registro 
54362 sino que CREACIONES YORMA y/o YORMA ha venido utilizando el nombre 
comercial 5 años antes que la marca opositora y han convivido pacíficamente por 
otros 5 adicionales. En efecto, como se puede advertir de (sic) en las facturas 
remitidas (se seleccionaron los meses de enero y diciembre de cada año) se advierte 
el uso del nombre comercial, a través de la venta de los productos asociados, con la 
referida denominación, al tiempo que se advierte que estas facturas son a la gran 
superficie LA 14 (…).

“(…) el nombre comercial CREACIONES YORMA y/o YORMA, no solo ha existido 
con precedencia a la marca opositora (5 años antes de la concesión de su registro), 
sino que coexistido pacíficamente con esta durante otros cinco adicionales.

“En el presente caso, la marca opositora NORMA, no solo es posterior al uso del 
nombre comercial CREACIONES YORMA y/o YORMA, sino que las dos marcas ha 
coexistido pacíficamente durante más de 5 años.
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“En ese sentido es claro que el signo solicitado no solo viene haciendo uso de la 
misma expresión y conservando la misma forma, sino que adicional a la anterior, no 
ha incursionado en el mismo mercado relevante en el que participa el titular del signo 
opositor.

“En este caso, debe señalarse que no se advierte con claridad la existencia de una 
similitud gráfica, fonética, conceptual y mucho menos visual, entre uno y otro signo, 
en la medida que la composición gramatical de uno y otro signo es disímil.

“(…) el impacto sonoro que genera sílaba de cada uno de los signos en conflicto, 
genera no solo que se diluyan los criterios ortográfico y fonético ya referido.

“(…) la presencia de la consonante Y, en el signo solicitado, advierte una diferencia 
en la composición de la cadena vocálica y consonántica, lo que diluye las diferencias 
de orden ortográfico y fonético, por cuanto su composición ortográfica es distinta y el 
impacto sonoro también es diferente. (…).

“Dicho lo anterior, debe recordarse que la palabra YORMA tiene un significado 
abiertamente diferente a la noción semántica referida en la partícula NORMA.

“YORMA tiene significados disímiles en diferentes lenguas: Definición de YORMA en 
el diccionario turco: Trabajo de Tire Tire (I, II).

“Norma: 1. Gral. Disposición, regla, precepto legal o reglamentario (norma jurídica) 
(…).

“En ese sentido, la diferencia conceptual entre los signos en conflicto YORMA y 
NORMA, diluye cualquier atisbo de similitudes tal y como se expuso en precedencia.”

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 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 
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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 proceder a 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 
reproducción2, imitación3, traducción4, transliteración5 o transcripción6, 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 
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”.
 

2   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.

3Imitar.(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. Disponible en www.rae.es.

4 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. Disponible en www.rae.es.

5 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. Disponible en www.rae.es.

6 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. Disponible en www.rae.es.

http://www.rae.es/
http://www.rae.es/
http://www.rae.es
http://www.rae.es/
http://www.rae.es
http://www.rae.es/
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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 evidente7. 
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”.

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;

7 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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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 
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.
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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 dicho8 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 
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.
 

8Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 108 IP-2006 marca KRISTAL ESSENCE
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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».”9

 
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.10”
 
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 
deterioro significa protección contra usos que ponen en peligro la protección de la 
marca”11. 

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.
 

9CONCLUSIONES 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.

10TY Inc.  v. Ruth Perryman; 2002

11Asunto C-323/09 Interflora Inc Interflora British Unit contra Marks & Spencer plc Flowers Directs Online Limited.
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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:

Por parte del solicitante ORLANDO JOSÉ MARÍN BENÍTEZ:

1. Copia de facturas de venta expedidas por YOLANDA REBECA BENITEZ RENGIFO.

2. Registros fotográficos de ropa exhibida en locales comerciales.

3. Registro fotográfico de etiqueta marca con la expresión YORMA CREACIONES. 

Por parte de la sociedad CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A.

1. Copia de Certificaciones expedidas por las sociedades MEGAPEL PAPELERÍA, 
PAPELERÍA CUCUTA S.A.S., PAPELERÍA MAICAO, CEMPAC S.A., PAPELERÍA SAN 
JOSÉ, CACHARRERÍA LOS MARINILLOS, DISTRIBUCIONES EL RIO S.A.S., 
PAPELERÍA EL PINGÜINO S.A.S. 

2. Relación de enlaces web:
https://carvajaleducacion.com/nosotros/
https://www.tiendanorma.com/norma
www.norma.com  
www.librerianorma.com
https://web.archive.org/web/20160427113220/http://www.norma.com/
http://www.librerianorma.com/categorias/categoria.aspx?p=3Ekx5W6R6abbdrPZwbLP6jj 
m7wa7HLVa
https://www.panamericana.com.co/links-interes/quienes-somos
https://www.panamericana.com.co/escolar/utiles-
escolares/cuadernos?O=OrderByBestDiscountDESC&utmi_cp=escolar-no-
campana&utmi_pc=landing-escol ar-no-campana-icono-subcategoria-
cuadernos&utmi_p=escolar-no-campana-cuadernos-9- noviembre-2021
https://www.panamericana.com.co/Busca?fq=C:570/572&O=OrderByPriceDESC&utmi_c
p=escolar-sin-campana&utmi_pc=landing-escolar-sin-campana-icono-subcategoria-
escritura&utmi_p=escolar-sin-campana-escritura-9-noviembre-2021
https://www.facebook.com/page/107767562614008/search/?q=norma
https://papeleriamundial.com/
https://papeleriamundial.com/papeleria/escolar/?marca=marca-norma
https://www.facebook.com/page/109441777580737/search/?q=norma
https://www.instagram.com/papeleria.mundial/
https://www.tiendanorma.com/norma/cuadernos/ver-todo?PS=12
https://www.tiendanorma.com/busca/?fq=C:141
https://web.archive.org/web/20170425102837/http://tiendanorma.com/130-
cuadernosnorma
https://web.archive.org/web/20180829004935/http://tiendanorma.com/131-cuadernos-
cosidos

https://carvajaleducacion.com/nosotros/
https://www.tiendanorma.com/norma
http://www.norma.com
http://www.librerianorma.com
https://web.archive.org/web/20160427113220/http://www.norma.com/
https://www.panamericana.com.co/links-interes/quienes-somos
https://www.panamericana.com.co/Busca?fq=C:570/572&O=OrderByPriceDESC&utmi_cp=escolar-sin-campana&utmi_pc=landing-escolar-sin-campana-icono-subcategoria-escritura&utmi_p=escolar-sin-campana-escritura-9-noviembre-2021
https://www.panamericana.com.co/Busca?fq=C:570/572&O=OrderByPriceDESC&utmi_cp=escolar-sin-campana&utmi_pc=landing-escolar-sin-campana-icono-subcategoria-escritura&utmi_p=escolar-sin-campana-escritura-9-noviembre-2021
https://www.panamericana.com.co/Busca?fq=C:570/572&O=OrderByPriceDESC&utmi_cp=escolar-sin-campana&utmi_pc=landing-escolar-sin-campana-icono-subcategoria-escritura&utmi_p=escolar-sin-campana-escritura-9-noviembre-2021
https://www.facebook.com/page/107767562614008/search/?q=norma
https://papeleriamundial.com/
https://papeleriamundial.com/papeleria/escolar/?marca=marca-norma
https://www.facebook.com/page/109441777580737/search/?q=norma
https://www.instagram.com/papeleria.mundial/
https://www.tiendanorma.com/norma/cuadernos/ver-todo?PS=12
https://www.tiendanorma.com/busca/?fq=C:141
https://web.archive.org/web/20170425102837/http://tiendanorma.com/130-cuadernosnorma
https://web.archive.org/web/20170425102837/http://tiendanorma.com/130-cuadernosnorma
https://web.archive.org/web/20180829004935/http://tiendanorma.com/131-cuadernos-cosidos
https://web.archive.org/web/20180829004935/http://tiendanorma.com/131-cuadernos-cosidos
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https://web.archive.org/web/20210306112717/https://www.tiendanorma.com/norma/cuad
ernos
https://web.archive.org/web/20170507170437/http://tiendanorma.com/74-colores-y-lapi 
ces
https://web.archive.org/web/20190119035001/https://www.tiendanorma.com/
https://web.archive.org/web/20210923113558/https://www.tiendanorma.com/norma/arte/
colores
https://www.facebook.com/NormaColOficial/?ref=page_internal

3. Captura de imágenes de las redes sociales Facebook, Instagram y página web 
www.tiendanorma.com.

4. Cuadros que enuncian registros de marcas.

5. Certificado de Existencia y Representación Legal de AC NIELSEN DE COLOMBIA 
LTDA.

6. Documento titulado “Estudios Estructurales 2022”. 

7. Copia de Resolución No. 42339 del 17 de julio de 2017.

8. Certificado de Existencia y Representación Legal de DATA ANALYSE S.A.S.

9. Certificación de Revisor Fiscal de CARVAJAL EDUCACIÓN S.A.S. con sus respectivos 
anexos.

Pruebas rechazadas:

Se rechazan las siguientes pruebas:

1. Relación de enlace web: 
https://web.archive.org/web/20170701000000*/https://www.tiendanorma.com/

Esta Dirección rechaza el citado enlace web, dado que al ser abierto su contenido se 
encuentra en idioma diferente del castellano sin que para el efecto estuviere soportada 
con la correspondiente traducción alguna, acorde con lo dispuesto en el artículo 8 de la 
Decisión 486 de 2000.

Valoración del acervo probatorio aportado por el solicitante ORLANDO JOSE 
MARIN BENITEZ:

En el presente asunto el solicitante de la marca YORMA (Mixta) que es objeto de análisis 
en el presente trámite expresó tener un derecho anterior a la marca opositora NORMA 
(Mixta) para distinguir productos de la clase 16 internacional, alegando para el efecto la 
titularidad sobre el nombre comercial CREACIONES YORMA y/o YORMA.

Para sustentar lo anterior aportó una serie de pruebas consistentes en copias de facturas 
de venta, a partir de las cuales se evidenció que las mismas implicaron la venta de blusas, 
vestidos y pantalones, siendo expedidas en las fechas de febrero y diciembre de 2012, 
enero y noviembre de 2013, enero y diciembre de 2014, enero y diciembre de 2015, enero, 
octubre y diciembre de 2016, enero y diciembre de 2017, enero y diciembre de 2018, 
enero y diciembre de 2019, enero de 2020, febrero y diciembre de 2021 y marzo de 2022. 
Facturas que si bien en su mayoría reflejan la existencia del establecimiento de comercio 
CREACIONES YORMA, en relación con las expedidas entre los años 2021 y 2022 no se 

https://web.archive.org/web/20210306112717/https://www.tiendanorma.com/norma/cuadernos
https://web.archive.org/web/20210306112717/https://www.tiendanorma.com/norma/cuadernos
https://web.archive.org/web/20190119035001/https://www.tiendanorma.com/
https://web.archive.org/web/20210923113558/https://www.tiendanorma.com/norma/arte/colores
https://web.archive.org/web/20210923113558/https://www.tiendanorma.com/norma/arte/colores
https://www.facebook.com/NormaColOficial/?ref=page_internal
http://www.tiendanorma.com
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evidenció dicha circunstancia. Por otro lado, es de resaltar que casi la totalidad de las 
facturas fueron emitidas por YOLANDA REBECA MARTÍNEZ RENGIFO, persona 
diferente de ORLANDO JOSÉ MARÍN BENITEZ, solicitante de la marca YORMA (Mixta), 
respecto de la cual no se aportó prueba alguna que diera cuenta sobre la titularidad del 
establecimiento de comercio previamente mencionado. 

De esta manera, además de que se advirtieron lapsos de tiempo considerables de no 
demostración del uso de la citada enseña comercial entre la expedición de una factura y 
otra, al solo ser aportadas las emitidas en determinados meses como fueron en su 
mayoría las atinentes a los meses de enero y diciembre por cada año de expedición, 
tampoco se probó la vinculación en el uso de la expresión CREACIONES YORMA a través 
de dichos documentos con el solicitante ORLANDO JOSÉ MARÍN BENÍTEZ.

Por otro lado, las pruebas correspondientes a las fotografías atinentes a la exhibición de 
ropa en establecimientos de comercio, en donde respecto de una de ellas fue asociada 
con la imagen de una etiqueta de prenda de vestir identificada con las expresiones 
CREACIONES YORMA, y otra con un exhibidor igualmente contramarcado con la misma 
expresión, estas pruebas más que demostrar la existencia de un establecimiento de 
comercio o la utilización de un nombre comercial, tales evidencian están encaminadas a 
demostrar la existencia de productos contramarcados con la etiqueta CREACIONES 
YORMA, siendo irrelevantes ´pues el nombre o enseña comercial no se demuestra con la 
existencia del producto, siendo más afines a probar el uso del sigo como marca, figura 
diferente a la que se pretende demostrar. 

De esta manera, con base en las pruebas allegadas no puede darse por probado el uso 
anterior, continuo, público y ostensible del nombre o enseña comercial CREACIONES 
YORMA por parte de ORLANDO JOSÉ MARÍN BENITEZ.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Notoriedad del Signo Distintivo Opositor

Pronunciamientos previos:

Es de poner de presente previamente que esta Dirección ya había reconocido la 
notoriedad de la marca NORMA + GRÁFICO a través de la Resolución No. 42339 del 17 
de julio de 2017, expediente No. 16-143582, para identificar “cuadernos, libretas, colores, 
pinturas, archivadores, mochilas, productos de arte para niños, útiles escolares”, para el 
periodo comprendido entre los años 2011 y 2016.

Valoración del acervo probatorio 

Procederá la Dirección a valorar el acervo probatorio aportado por la sociedad opositora 
que busca demostrar que persiste el estatus de notoriedad del signo NORMA, teniendo 
en cuenta los criterios para declarar la notoriedad de un signo, que establece el literal a) 
del artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.12

En este caso para determinar la notoriedad de un signo se debe verificar, entre otros, los 
siguientes criterios:

12 Superintendencia de Industria y Comercio. Dirección de Propiedad Industrial. Resolución N°40786, 28 de Julio de 2011.
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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, 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 “NORMA”, está comprendido por todas 
aquellas personas jurídicas o naturales que hacen parte del sector de los útiles escolares, 
bien sea como productores, trasportadores, distribuidores o consumidores.

Para el efecto la sociedad opositora CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A. 
aportó las siguientes pruebas:

1. Certificaciones expedidas el 8 de septiembre de 2022 por PAPELERÍA EL PINGÜINO 
S.A.S., PAPELERÍA SAN JOSÉ, MEGAPEL PAPELERÍA, CEMPAC S.A., PAPELERÍA 
CUCUTA S.A.S., DISTRIBUCIONES EL RIO S.A.S. , CACHARRERÍA LOS MARINILLOS, 
PAPELERÍA MAICAO, mediante las cuales ponen de presente que han sostenido 
relaciones comerciales desde los años 1987, 1990, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2018, 
respectivamente, con CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A., consistentes 
en la venta de diferentes productos escolares como cuadernos, colores, lápices, entre 
otros, identificados con marcas respecto de las cuales ésta compañía ostenta titularidad.

2. Documento titulado “Estudios Estructurales 2022” que corresponde a un estudio de 
mercado realizado por la firma DATA ANALYSE S.A.S. relativo al “conocimiento, intención 
de compra, preferencia, recompra, cercanía, percepción, atributos y posicionamiento” de 
la marca NORMA, entre otras, el cual fue efectuado en el mes de febrero de 2022 a través 
de un muestreo efectuado en las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, 
Colombia.

A partir del estudio se puede observar que en relación con los artículos cuadernos, el 
estudio cita que NORMA es la marca “que mejor capacidad de conversión tiene en el 
embudo de marca desde el conocimiento hasta la lealtad”:

De otra parte, el estudio pone de presente que en relación con el conocimiento de la marca 
NORMA en cuadernos, “(…) su nivel de conocimiento general, TOM y espontaneo es 
estable”, una vez preguntadas a 600 madres de niños entre los 3 y 11 años en las citadas 
ciudades en el mes de febrero de los años 2018, 2019 y 2022.
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Por otra parte, en relación con los artículos “Colores - madres”, el estudio informó que 
entre Norma, Prismacolor y Faber Castell NORMA “es la marca que mejor capacidad de 
conversión tiene en el embudo de marca desde el conocimiento hasta la lealtad”.

Ahora, en relación con el conocimiento de la marca NORMA para el producto “Colores-
madres”, el estudio señala que entre Norma, Scribe y Primavera “Norma muestra una 
reducción significativa en su nivel de conocimiento general como consecuencia de una 
reducción en el TOM”, mientras que “Norma Premium logra un conocimiento de 7% en su 
primera temporada, con un 2% de conocimiento espontáneo”, con base en una muestra 
realizada con 300 madres de niños entre los 3 y 11 años en las citadas ciudades en el 
mes de febrero de los años 2018, 2019 y 2022.

Por otra parte, en lo relativo al producto “cuadernos jóvenes hombres y mujeres”, el 
estudio expuso que entre las marcas Norma, Scribe y Primavera “Norma es la marca que 
mejor capacidad de conversión tiene en el embudo de marca desde el conocimiento hasta 
la lealtad”. Lo anterior, con base en una muestra realizada a 200 jóvenes entre los 12 y 
25 años en las ciudades antes citadas.
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En lo atinente al conocimiento de la marca NORMA para el producto “Cuadernos jóvenes 
hombres y mujeres”, el estudio indicó que “Norma mantiene su nivel de conocimiento 
general estable aunque presenta una leve reducción en TOM que compensa tanto en 
conocimiento espontáneo como ayudado”. Lo anterior, con base en una muestra realizada 
con 200 jóvenes entre los 12 y 25 años de las principales ciudades antes citadas, en el 
mes de febrero de los años 2020, 2021, 2022.

Por otro lado, en lo referente al producto “Cuaderno niñas”, el estudio informó que entre 
las marcas Norma, Scribe y Primavera “Norma es la marca que mejor capacidad de 
conversión tiene en el embudo de marca desde el conocimiento hasta la lealtad”.

En lo relativo al conocimiento de la marca respecto del producto antes descrito, el estudio 
afirmó que “Norma mejora su nivel de conocimiento general, soportado especialmente en 
el conocimiento ayudado”, con base en una muestra realizada a 100 niñas entre los 8 y 
11 años en las principales ciudades, en el mes de febrero de los años 2020, 2021, 2022.
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En lo relativo al producto “Cuadernos niños” el estudio manifestó que entre las marcas 
Norma, Scribe y Primavera “Norma es la marca que mejor capacidad de conversión tiene 
en el embudo de marca desde el conocimiento hasta la lealtad”.

En cuanto al conocimiento del producto mencionado, el estudio afirmó que “Norma 
decrece en su nivel de conocimiento general, especialmente por el decrecimiento del TOM 
que no logra compensar con el Ayudo”, según muestra realizada en 100 niños entre los 8 
y 11 años en las principales ciudades en el mes febrero de los años 2019, 2020 y 2022.

3. Documento titulado “Estudio de Pantry Check 2022” que consiste en un estudio de 
mercado realizado por la firma AC Nielsen de Colombia Ltda., cuyo objeto consistió en 
“identificar los hábitos de compra de los hogares colombianos durante la temporada 
escolar A2022 para las categorías de cuadernos y colores”, realizado entre los meses de 
enero y abril de 2022 en diferentes ciudades de Colombia como Bogotá, Cali, Medellín, 
Barranquilla, Manizales, entre otras.

El estudio señala que en relación con la participación de la marca NORMA en relación con 
el producto “cuadernos”, esta marca es la que mayor participación de mercado tiene tanto 
en volumen como en valor.
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Por otra parte, en relación con el producto “colores”, informó que la marca NORMA es la 
que mayor participación de mercado tiene tanto en volumen como en valor.

De esta manera, acorde con las certificaciones emitidas por distintos empresarios que 
comercializan artículos escolares como cuadernos, colores, lápices, entre otros, así como 
de los estudios de mercado aportados se advierte que los mismos son concluyentes en 
relación con el conocimiento que de la marca NORMA que distingue artículos escolares 
como cuadernos y colores, pues por medio de los mismos se obtiene de primera mano 
información real del respectivo mercado, del conocimiento general y espontáneo del 
consumidor (adultos, jóvenes y niños), sobre sus hábitos de consumo, del recuerdo que 
tiene del signo en cuestión y de su posicionamiento incluso en relación con sus 
competidores, demostrando que ejerce una posición influyente en el TOM el cual ha sido 
estable en relación con el citado tipo de productos por lo menos durante los años 2018, 
2019 y 2022.

De igual forma se probó que en relación con los productos cuadernos y colores la marca 
NORMA ha sido la de mayor participación de dicho mercado entre los meses de enero y 
abril de 2022, a comparación de otras marcas competidoras, acorde con la intención de 
compra y hábitos de consumo de los consumidores de las principales ciudades de 
Colombia.

Por lo anterior, con base en el acervo probatorio aportado se advierte la demostración de 
la importante y relevante participación de la marca NORMA en el mercado de los útiles 
escolares consistentes en cuadernos y colores, con categóricos niveles de conocimiento 
del consumidor del citado signo, siendo uno de los más representativos dentro del 
concerniente sector, ocupando lugares destacados frente a otros competidores durante 
los años 2018, 2019, 2020 y 2022, constituyendo así una de las marcas de mayor elección 
en el territorio colombiano.

2. Pruebas tendientes a demostrar la duración, amplitud y extensión geográfica de 
utilización de la marca y su promoción (literales b y c 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. 
A su vez, la publicidad permite medir el esfuerzo del empresario para difundir su marca, 
entendiendo que una promoción prolongada y extensa, junto con la utilización de 
diferentes medios, lo que tendrá como resultado que un mayor número de personas llegue 
a conocer la marca. En este sentido las pruebas tendientes a demostrar estos elementos 
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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.

Para demostrarlo, la sociedad opositora presento como material probatorio:

1. Enlaces web  https://www.tiendanorma.com/norma y www.norma.com en los cuales se 
evidencia la oferta de diferente tipo de productos escolares, tales como agendas, 
cuadernos, colores, plastilinas, así como un catálogo de las “marcas favoritas” como de 
los “infaltables” con sus correspondientes precios.

2. Enlaces web www.librerianorma.com y 
http://www.librerianorma.com/categorias/categoria.aspx?p=3Ekx5W6R6abbdrPZwbLP6jj 
m7wa7HLVa mediante el cual se pone de presente la oferta que se hace de diferentes 
tipos de libros como “e-books”, “literatura infantil”, “diccionarios”, entre otros, con sus 
correspondientes precios.

3. Captura de imágenes de la red social Facebook, en las cuales se observa que mediante 
el usuario “Panamericana” y “Papelería Mundial” la oferta de diferentes útiles escolares 
como cuadernos, colores, entre otros, identificados con el signo “Norma”. Imágenes que, 
acorde con las respectivas capturas, fueron publicadas en los años 2017, 2018, 2019, 
2020 (agosto), 2021.

4. Enlace web https://papeleriamundial.com/ y 
https://papeleriamundial.com/papeleria/escolar/?marca=marca-norma que proviene de la 
compañía “Papelería Mundial”, el cual da cuenta de la oferta de diferentes útiles escolares 
de diferentes marcas, entre las cuales se encuentra el signo NORMA, la cual es anunciada 
como una de sus marcas aliadas.

5. Enlace web https://www.instagram.com/papeleria.mundial/ que proviene del usuario 
“Papelería Mundial”, en la que además de poner de presente sus datos de contacto, 
también plasma una serie de publicaciones atinentes a la oferta de diferentes útiles 
escolares identificados con diferentes signos, entre los que se encuentran NORMA.

6. Captura de imágenes de la red social Instagram, correspondiente al usuario “Papelería 
Mundial” mediante las cuales se pone de presente ofertas de diferentes productos 
identificados con la marca NORMA; imágenes respecto de las cuales no se evidencia la 
fecha de publicación de las mismas, más allá de las sobrepuestas por la sociedad 
opositora en el escrito de oposición.

7. Enlaces web https://www.tiendanorma.com/norma/cuadernos/ver-todo?PS=12, 
https://web.archive.org/web/20170726211807/http://tiendanorma.com/130-cuadernos-
norma?p=2, https://web.archive.org/web/20180829004935/http://tiendanorma.com/131-
cuadernos-cosidos, 
https://web.archive.org/web/20170507170437/http://tiendanorma.com/74-colores-y-
lapices, https://www.tiendanorma.com/busca/?fq=C:141, 
https://web.archive.org/web/20190119035001/https://www.tiendanorma.com/ y 
https://web.archive.org/web/20210923113558/https://www.tiendanorma.com/norma/arte/
colores mediante las cuales se advierte la oferta de útiles escolares como son cuadernos, 
lápices, colores, así como kits escolares, respectivamente, con sus concernientes precios.

8. Enlace web https://www.facebook.com/NormaColOficial/?ref=page_internal que atañe 
a la página principal de la red social Facebook correspondiente al usuario “Norma” y en la 
que se plasman una serie de publicaciones en las dan cuenta de varias ofertas de 
productos escolares como cuadernos, lápices, colores, entre otros, que datan de varias 

https://www.tiendanorma.com/norma
http://www.norma.com
http://www.librerianorma.com
https://papeleriamundial.com/
https://www.instagram.com/papeleria.mundial/
https://www.tiendanorma.com/norma/cuadernos/ver-todo?PS=12
https://web.archive.org/web/20170726211807/http://tiendanorma.com/130-cuadernos-norma?p=2
https://web.archive.org/web/20170726211807/http://tiendanorma.com/130-cuadernos-norma?p=2
https://web.archive.org/web/20180829004935/http://tiendanorma.com/131-cuadernos-cosidos
https://web.archive.org/web/20180829004935/http://tiendanorma.com/131-cuadernos-cosidos
https://web.archive.org/web/20170507170437/http://tiendanorma.com/74-colores-y-lapices
https://web.archive.org/web/20170507170437/http://tiendanorma.com/74-colores-y-lapices
https://www.tiendanorma.com/busca/?fq=C:141
https://web.archive.org/web/20190119035001/https://www.tiendanorma.com/
https://web.archive.org/web/20210923113558/https://www.tiendanorma.com/norma/arte/colores
https://web.archive.org/web/20210923113558/https://www.tiendanorma.com/norma/arte/colores
https://www.facebook.com/NormaColOficial/?ref=page_internal
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fechas por lo menos durante el año 2022. Situación que se refleja igualmente en las 
capturas de pantalla aportadas como prueba con el escrito de oposición.

9. Captura de imágenes de la red social Facebook, correspondiente al usuario “Norma” 
mediante las cuales se ponen de presente publicaciones consistentes en ofertas de 
diferentes productos identificados con la marca NORMA. Imágenes respecto de las cuales 
se evidencia que atañen a publicaciones realizadas en los años 2017, 2018, 2019, 2020 
y 2021.

De las pruebas antes descritas, se observa que en lo atinente al signo NORMA se ha 
desarrollado un despliegue sustancial en la constante realización de ofertas de sus 
productos tales como cuadernos, libros (e-books), lápices, colores y otros útiles escolares 
mediante la página de internet www.tiendanorma.com y de la red social Facebook a través 
del usuario “Norma” así como por medio de redes sociales tales como Facebook e 
Instagram propias usuarios correspondientes a compañías que han ofertado útiles 
escolares durante los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, a efectos de mantener un 
producto competitivo en el comercio, con el fin de reforzar la recordación del signo en el 
público consumidor, llegando así tener una participación en el mercado de útiles escolares 
entre los años 2017 y 2021. 

3. Pruebas tendientes a demostrar el valor de toda inversión efectuada para 
promover los productos y/o servicios (literales 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. 

Cuando hablamos de expansión de la marca en el territorio, lo que se busca es que el 
titular de la marca demuestre el reconocimiento de esta, con la participación en diferentes 
eventos que tengan que ver con el gremio en el cual esta se desenvuelve, promocionando 
no solo los productos o servicios que la marca protege, sino la marca misma, de tal manera 
que genere confianza en sus consumidores, lo cual será directamente proporcional a su 
difusión e importancia en el mercado. 

Teniendo en cuenta lo anterior y con el fin de acreditar la inversión efectuada para 
promover los productos identificados con la marca NORMA, la sociedad opositora allegó 
certificación expedida por el Revisor Fiscal de CARVAJAL PROPIEDADES E 
INVERSIONES S.A. del 23 de agosto de 2022, mediante el cual pone de presente que en 
lo atinente a los gastos publicidad en que incurrió la citada compañía para promocionar la 
marca NORMA, acorde con el anexo “Gastos de Publicidad por Marca” durante el año 
2021, ascendieron a un valor de $ 321.906.485; información la cual basó en los registros 
contables arrojados a 31 de diciembre de 2021, suministrados por la administración de la 
compañía. A lo anterior se suma la información que se desprende de los registros 
contables y que se presentó a través de anexo de la citada certificación que dan cuenta 
de los gastos en publicidad en los que igualmente incurrió la mencionada compañía entre 
los años 2018 a 2020 en relación con la marca NORMA.

http://www.tiendanorma.com
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De esta manera, se tiene por probado las sustanciales sumas de dinero en materia de 
publicidad por parte de CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A. que, acorde 
con lo manifestado por el respectivo Revisor Fiscal antes relacionado, está dirigida 
particularmente a la promoción de la marca NORMA, lo que da cuenta del relevante 
esfuerzo económico efectuado por la compañía para incentivar sus productos 
identificados con el mentado signo, situación que, aunque no quiere decir que por esta 
circunstancia la marca sea notoria per se, ya que es normal que los empresarios publiciten 
sus productos, todo esto con el fin de augurar un buen éxito en el desarrollo de su negocio, 
sí constituye un elemento probatorio importante para que con el concurso de las demás 
pruebas aportadas se demuestre que persiste la condición de notoria la marca en 
mención. 

Todo lo anterior prueba que la opositora ha realizado un gran esfuerzo en materia 
publicitaria, con el fin de mantener la posición de la marca NORMA, dada la amplia 
promoción, prolongada en el tiempo y la sustancial inversión en esta materia que 
evidencia el gran esfuerzo realizado por CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES 
S.A. para promocionar el citado signo.

4. Pruebas tendientes a demostrar los volúmenes de ventas o ingresos (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. 

Para probar lo anterior, la sociedad opositora allegó certificación expedida por el Revisor 
Fiscal de CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A. del 23 de agosto de 2022, 
en la cual se discrimina el valor total de ventas nacionales en pesos colombianos 
relacionadas con la marca NORMA entre los años 2017 y 2021, cuyas sumas oscilan entre 
los $ 45.643.409.940 y $ 145.033.806.841 en pesos colombianos y cuyos datos hacen 
parte de los Estados Financieros de la citada compañía brindados por la administración 
de la misma.
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Así las cosas, evidenciado el importante valor que han arrojado las ventas de productos 
identificados con el signo NORMA que, tal como se advirtió previamente, corresponde a 
cuadernos, colores y demás útiles escolares, acorde con lo informado por el Revisor Fiscal 
de la compañía opositora, dentro del periodo comprendido en los años 2017 y 2021, es 
dable concluir que se ha demostrado fehacientemente el grado relevante de ingresos 
obtenidos por la comercialización de productos identificados con el citado signo que 
supone una considerable explotación en el mercado del mismo.

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, una vez revisado el Sistema de 
Información de Propiedad Industrial –SIPI- la sociedad opositora demostró el registro de 
varias marcas de su titularidad con la expresión NORMA identificando cuadernos, libros, 
colores, lápices, entre otros, los cuales dan cuenta de la acuciosidad de la sociedad 
opositora por salvaguardar su activo intangible.

Tipo Signo Titular Expediente Clase Vigencia
Mixto NORMA CARVAJAL PROPIEDADES 

E INFERSIONES S.A.
13177264 16 23/04/2024

Mixto NORMA CARVAJAL PROPIEDADES 
E INFERSIONES S.A.

15183798 9,16,1
8,28,3
5,41

25/01/2027

Nominativo NORMA CARVAJAL PROPIEDADES 
E INFERSIONES S.A.

SD2016/0046463 16 16/05/2027

Nominativo NORMA COLOR CARVAJAL PROPIEDADES 
E INFERSIONES S.A.

06106227 16 28/05/2027

Mixto COLORES NORMA CARVAJAL PROPIEDADES 
E INFERSIONES S.A.

05014968 16 09/09/2025

Mixto NORMA COLORES CARVAJAL PROPIEDADES 
E INFERSIONES S.A.

SD2020/0025011 16 17/11/2030

Mixto NORMA MARKTODO CARVAJAL PROPIEDADES 
E INFERSIONES S.A.

SD2017/0066904 16 30/07/2031

Nominativo NORMA IN-GENIO CARVAJAL PROPIEDADES 
E INFERSIONES S.A.

SD2017/0085079 9 17/07/2028

Mixto NORMA JEAN BOOK CARVAJAL PROPIEDADES 
E INFERSIONES S.A.

06018545 16 26/09/2026

Mixto NORMA JEAN BOOK CARVAJAL PROPIEDADES 
E INFERSIONES S.A.

06018547 16 26/09/2026

Mixto NORMA JEAN BOOK CARVAJAL PROPIEDADES 
E INFERSIONES S.A.

06018549 16 26/09/2026

Mixto NORMA JEAN BOOK CARVAJAL PROPIEDADES 
E INFERSIONES S.A.

06018550 16 26/09/2026

Nominativo NORMA 
PINGUGOMA

CARVAJAL PROPIEDADES 
E INFERSIONES S.A.

14237183 16 27/02/2025

Mixto NORMA IN-GENIOS CARVAJAL PROPIEDADES 
E INFERSIONES S.A.

SD2017/0094154 9 30/05/2028

Mixto NORMA IN-GENIOS CARVAJAL PROPIEDADES 
E INFERSIONES S.A.

SD2017/0094195 9 30/05/2028

Nominativo NORMA PARA 
PENSAR

CARVAJAL PROPIEDADES 
E INFERSIONES S.A.

15115900 9,16,4
1

28/03/2026

Mixto LINEA HOGAR 
NORMA

CARVAJAL PROPIEDADES 
E INFERSIONES S.A.

9224771016 16 09/12/2023

Mixto GRÁFICOS GEL 
NORMA

CARVAJAL PROPIEDADES 
E INFERSIONES S.A.

13295803 16 29/07/2024

Mixto DICCIONARIOS 
NORMA

CARVAJAL PROPIEDADES 
E INFERSIONES S.A.

15115924 9,16 29/03/2026

Nominativo NORMA 
DIVERTIMENTE

CARVAJAL PROPIEDADES 
E INFERSIONES S.A.

SD2017/0094116 9 30/05/2028

Mixto NORMA 
DivertiMENTE

CARVAJAL PROPIEDADES 
E INFERSIONES S.A.

SD2017/0094211 9 30/05/2028

Mixto MIS PRIMEROS 
NORMA

CARVAJAL PROPIEDADES 
E INFERSIONES S.A.

SD2020/0002055 16,28 21/07/2030

Mixto Norma PINTU 
BARRITAS

CARVAJAL PROPIEDADES 
E INFERSIONES S.A.

13295798 16 29/07/2024

Mixto PINTURA ESCOLAR 
NORMA

CARVAJAL PROPIEDADES 
E INFERSIONES S.A.

13295810 16 29/07/2024

Mixto GRUPO EDITORIAL 
NORMA

CARVAJAL PROPIEDADES 
E INFERSIONES S.A.

15030217 16 29/10/2025
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Mixto GRUPO EDITORIAL 
NORMA

CARVAJAL PROPIEDADES 
E INFERSIONES S.A.

15102094 9 24/12/2025

Mixto MI PRIMER 
CUADERNO NORMA

CARVAJAL PROPIEDADES 
E INFERSIONES S.A.

06106233 16 28/05/2027

Mixto TRIANGULOS 
MAGICOS NORMA

CARVAJAL PROPIEDADES 
E INFERSIONES S.A.

14007277 16 30/09/2025

Mixto MI PRIMER 
CUADERNO NORMA

CARVAJAL PROPIEDADES 
E INFERSIONES S.A.

14245695 16 21/09/2025

Mixto MI PRIMER 
CUADERNO NORMA

CARVAJAL PROPIEDADES 
E INFERSIONES S.A.

14245699 16 21/09/2025

Mixto MI PRIMER 
CUADERNO NORMA

CARVAJAL PROPIEDADES 
E INFERSIONES S.A.

14245703 16 21/09/2025

Mixto NORMA LAPICES DE 
COLORES

CARVAJAL PROPIEDADES 
E INFERSIONES S.A.

15108919 16 22/12/2025

Mixto NORMA 
DIVERTIMENTE 

MASSA KREATIVA

CARVAJAL PROPIEDADES 
E INFERSIONES S.A.

SD2018/0068194 16 26/08/2029

De acuerdo con ello, se da cumplimiento al criterio para determinar la notoriedad 
contenido en el literal k) del artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la 
Comunidad Andina, como quiera que se evidencia el esfuerzo y diligencia de parte de 
NORMA, para proteger sus activos intangibles.

Por otra parte, no obstante la sociedad opositora a través de su escrito de oposición aportó 
una serie de cuadros en donde se discriminan una serie de reseñas relacionadas con 
registros marcarios identificados con el signo NORMA para distinguir diferentes tipos de 
productos y servicios en varios países, entre ellos los de la Comunidad Andina, es de 
expresar que respecto de los mismos no existe prueba de su registro y titularidad sino que 
los datos aportados corresponden a un listado informativo sin soporte probatorio adicional 
alguno acerca de la existencia de los mismos.

Conclusiones del análisis probatorio 

De conformidad con el análisis de las pruebas aportadas por la opositora, esta Dirección 
concluye que la marca NORMA (Mixta) conserva su estatus de notoriedad para identificar 
los productos correspondientes a “cuadernos, colores, pinturas, mochilas y útiles 
escolares”, comprendidos en la clase 16 internacional, gracias a los esfuerzos realizados 
por su titular para mantener el conocimiento de dicho signo en el público consumidor, 
mediante una alta inversión en publicidad entre el año 2017 y el mes de abril de 2022, así 
como por el amplio conocimiento dentro del público consumidor al ocupar un puesto 
destacado entre las marcas que distinguen los citados productos en el mercado durante 
el periodo mencionado, así como su alto nivel de ventas en relación con dicha clase de 
productos dentro del mismo periodo. 

En este orden de ideas, después de un análisis y valoración general de las pruebas 
aportadas, se encuentra que éstas resultan suficientes para probar que el signo ostenta 
el carácter de notorio, permitiendo al Despacho tener claridad en aspectos como el 
conocimiento de la marca, el nivel e inversión en publicidad y los millonarios ingresos que 
la misma genera. 

Por lo tanto, y dado que las pruebas dieron cuenta del cumplimiento de los criterios 
cualitativos y cuantitativos necesarios, se declara la notoriedad del signo NORMA (Mixto), 
para el periodo comprendido entre el año 2017 hasta el mes de abril del año 2022 para 
distinguir “cuadernos, colores, lápices, libros, mochilas y útiles escolares, comprendidos 
en la clase 16 del nomenclátor internacional. 

Análisis comparativo entre el signo solicitado y la marca notoria NORMA:

Los signos bajo estudio son los siguientes:
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Para el caso que nos ocupa, al efectuar un análisis comparativo de los signos en conflicto, 
esta Dirección encuentra una clara diferencia entre la marca solicitada y el signo opositor 
NORMA, en razón a que no obstante comparten ciertos elementos, de una visión en 
conjunto de los mismos, se encuentra que el signo solicitado goza de componentes 
adicionales que generan diferencias de orden fonético y sobre todo conceptual que le 
permiten ostentar de la suficiente distintividad en comparación con la marca previamente 
registrada.

Así, es pertinente indicar que el signo solicitado es de carácter mixto, respecto del cual 
predomina el elemento nominativo dado su posición y tamaño dentro del conjunto 
marcario, así como por la fuerza de las palabras mediante las cuales los consumidores 
acceden a los productos que pretende identificar. Por su parte, la marca opositora es de 
tipología mixta en la cual igualmente predomina el factor nominativo por la relevancia de 
las palabras a través de las cuales los consumidores identifican el signo mismo.

De esta manera, al realizar el cotejo entre los signos conformados por las expresiones 
YORMA y NORMA, respectivamente, es de indicar que si bien comparten algunas 
partículas, partiendo de sus diferencias, al ser transcritas generan un impacto diferente, 
lo cual igualmente ocurre una vez son pronunciadas por cuanto generan un sonido dispar. 

Por otra parte, con base en las estructuras gramaticales de los signos enfrentados se 
evidencia que igualmente se diferencian en su aspecto conceptual por cuanto, de un lado, 
la marca solicitada es de carácter fantasioso, carente de significado alguno, mientras, por 
otro lado, el signo opositor NORMA goza de noción propia al referir, entre otros conceptos, 
a “regla que se debe seguir o a que se deben ajustar las conductas, tareas, actividades, 
etc.”13; también es de indicar que el vocablo analizado alude a un nombre de pila femenino 
de origen latino14.

Asimismo, pese a que constituye un elemento secundario dentro de los conjuntos 
marcarios enfrentados, se advierte que los signos gozan de un elemento gráfico que los 
diferencia entre sí como es el caso del configurativo de la marca solicitada, cuyas letras 
inicial y final tienen una grafía particular consistente en la desunión de sus trazos, mientras 
en el caso de la marca opositora se advierte, además de una combinación de los colores 
blanco y azul en sus trazos, la exaltación de la consonante “N” inicial cuya configuración 
lleva a que su trazo la haga ver de mayor tamaño que el resto de las letras con las cuales 
se conjuga, situación que genera una disimilitud visual entre los signos, ahondando aún 
más en las diferencias existentes.

Así, al observarse en el presente caso que al no existir similitud del signo solicitado con 
la marca notoria NORMA, se concluye que el signo solicitado no consiste en una 

13 https://dle.rae.es/norma
14 https://significadosdenombres.net/cual-es-el-significado-de-norma/

Signo solicitado Signo opositor 

(Mixto) (Mixto)
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reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción (total o parcial) 
susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación, ni tampoco representa un 
aprovechamiento injusto del prestigio de este signo notorio ni la dilución de su fuerza 
distintiva o de su valor comercial o publicitario.

Mención especial merece la cobertura de los signos, pues a pesar de tratarse de una 
marca notoria, el signo NORMA (mixto) está vinculado a un sector específico de artículos 
escolares tales como cuadernos, colores y útiles escolares, productos que no comparten 
mercado ni resulta para el consumidor lógico o razonable que se extienda a todo tipo de 
prendas de vestir para mujeres. En este sentido, a pesar de la notoriedad, no se entiende 
que exista algún tipo de afectación o perjuicio para la marca notoria con prendas de vestir 
identificadas con la marca mixta YORMA.

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, según 
su significado conceptual esté asociado a los productos o servicios identificados como 
expresión evocativa o se presente como una marca arbitraria o caprichosa frente a los 
mismos. 

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”15.

Partiendo de lo anterior, este Despacho encuentra que el signo solicitado YORMA no 
conlleva a la pérdida de la fuerza distintiva o el valor publicitario de la marca notoria 
NORMA, en la medida en que ambas marcas son distintas entre sí, circunstancia que no 
lleva a que el consumidor las asocie un origen empresarial común, debido a las diferencias 
que presentan. Así, la marca solicitada no atenta contra la integridad de la marca notoria 
en la medida en que la fuerza distintiva de esta última, no se ve afectada por el uso de la 
primera, ya que cada marca posee sus propias características, claramente identificables 
en relación con sus orígenes totalmente diferentes por lo que es evidente que la 
distintividad de la marca notoria no se va a ver afectada.

Conclusión

15 PROCESO 091-IP-2009.
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En consecuencia, el signo objeto de la solicitud no está comprendido en la causal de 
irregistrabilidad del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión 
de la Comunidad Andina.

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

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Extender la notoriedad del signo NORMA (mixto)16 para identificar 
“cuadernos, colores, lápices y útiles escolares”, productos de la clase 16 de la 
Clasificación Internacional de Niza, por el período comprendido entre el año 2017 y abril 
de 2022. 

ARTÍCULO 2: Declarar infundada la oposición interpuesta por CARVAJAL 
PROPIEDADES E INVERSIONES S.A.

ARTÍCULO 3: Conceder el registro de la Marca YORMA (Mixta).

     

Para distinguir productos comprendidos en la clase:

25: Blusas [prendas de vestir]; chaquetas en cuanto prendas de vestir; prendas de vestir 
de lino; prendas de vestir para mujeres; prendas de vestir para mujeres, hombres y niños; 
shorts en cuanto prendas de vestir; pantalones; pantalones cortos de señora; faldas; ropa 
de confección.

De la Clasificación Internacional de Niza edición No. 11.

Titular: Orlando José Marín Benítez
Carrera 48 # 10   21
CALI VALLE DEL CAUCA
COLOMBIA

16 
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Vigencia: Diez años contados a partir de la fecha en que quede en firme la presente 
resolución.  

ARTÍCULO 4: Asignar número de certificado al registro concedido, previa anotación en el 
Registro de la Propiedad Industrial.

ARTÍCULO 5: Notificar a Orlando José Marín Benítez, solicitante del registro y a 
CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A., opositor, 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.

ARTÍCULO 6: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.
Dado en Bogotá D.C., el 31 de enero de 2023

JUAN PABLO MATEUS BERNAL
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS


