Superintehdencia de
Industria y Comercio
REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolucién N° 63458
Ref. Expediente N° SD2025/0012927
Por la cual se decide una solicitud de registro

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

CONSIDERANDO

Que por escrito presentado el dia 17 de febrero de 2025, INVERSIONES IMPOCANDY
S.A.S., solicité el registro de la Marca LIQUID CANDY (Mixta) para distinguir productos
comprendidos en la clase 30 de la Clasificacion Internacional de Niza'.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1060, BORGYNET
INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION present6 oposicion con fundamento en:
Literal b) Articulo 135 Decision 486 de la Comunidad Andina — Falta de Distintividad y
Literal g) Articulo 135 Decision 486 de la Comunidad Andina — Signo genérico.

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

(...) La expresion LIQUID CANDY corresponde al nombre del producto, esto es,
a un caramelo liquido que es un tipo de golosina. La expresiéon LIQUID CANDY
estd compuesta por dos palabras que en conjunto son entendidas como un tipo
de golosina:

- “Liquid”: término que hace referencia a la presentacion liquida de un producto.
- “Candy”: palabra que significa caramelo o golosina. .

La conjuncién de estas dos palabras no da lugar a un signo distintivo ni arbitrario,
sino al nombre de un tipo de golosina: una golosina liquida o caramelo liquido.
Este significado impide que el signo cumpla con la funcién diferenciadora de una
marca, al no permitir identificar un origen empresarial exclusivo.

Se debe tener en cuenta que, si bien la expresion LIQUID CANDY esta eninglés,
su significado es ampliamente conocido por los consumidores como caramelo
liquido, por lo que debe ser tratada como una expresion local como lo expone el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

(...) En consecuencia, si aplicamos el método sugerido por el Tribunal —formular
la pregunta ¢,qué es el producto que se pretende identificar con este signo?— la
respuesta inmediata seria: “Es un caramelo liquido” o “una golosina liquida”, lo
que confirma su naturaleza genérica.

Si bien el signo LIQUID CANDY incluye un tipo de letra y disefio, estos elementos
no confieren distintividad al conjunto marcario, por su caracter accesorio y sin
vocacion distintiva. Por tanto, establecido el caracter genérico de la expresion
LIQUID CANDY, se concluye que el signo es genérico y carente de distintividad.

Por todo lo anterior, concluimos que signo LIQUID CANDY Mixto carece de
distintividad, al ser genérico. En efecto, la distintividad es la capacidad que posee
un signo para que sea relacionado e individualizado en relacién con un producto
0 servicio especifico.

(...) Por tanto, signo LIQUID CANDY Mixto no tiene la capacidad para ser una

1 30: Golosinas.
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marca, al componerse de expresiones inapropiables, que en conjunto no pueden
ser apropiadas en exclusiva. Asi las cosas, el signo solicitado no tiene la
vocacion para ser una marca que identifique productos de la clase 30. En efecto,
el signo LIQUID CANDY no permite identificar un origen empresarial especifico,
Yy Su registro otorgaria un monopolio sobre términos que nhecesitan estar
disponibles en el comercio para nombrar un producto. Esto no solo afectaria la
libre competencia, sino que también impediria que los consumidores identifiquen
correctamente el origen de los productos en el mercado.

(...) En este sentido, el signo LIQUID CANDY no permite identificar un origen
empresarial especifico, sino que es necesariamente el nombre de un tipo de
caramelo o golosina, lo cual le impide cumplir con la funcion distintiva exigida
por la Decisién 486. Su eventual concesion como marca otorgaria un derecho
exclusivo sobre términos necesarios en el sector de las golosinas, restringiendo
su uso por parte de otros operadores del mercado, afectando la libre
competencia y el funcionamiento del mercado.

Que dentro del término concedido para tal efecto, INVERSIONES IMPOCANDY S.A.S.,
dio respuesta a la oposicion argumentando:

(...) Después de analizada la anterior lista de marcas que han podido coexistir
sin riesgo de asociacion o confusién en el mercado, resulta incorrecto afirmar
que la marca LIQUID CANDY generaria un perjuicio a los empresarios que
ofrecen al mercado un producto comprendido en la categoria 30, especialmente
para dulces o golosinas, y seria alin mas equivocado afirmar que podria generar
un riesgo de confusién o que los consumidores que al final son a los que
debemos proteger, no van a poder identificar el origen empresarial del bien que
pretender adquirir.

En el registro de marcas, la combinacion de palabras de uso comun puede ser
registrable si el conjunto resultante adquiere suficiente distintividad. Las palabras
de uso comun, por si solas, no suelen ser registrables debido a que son
expresiones de uso general y no pueden ser monopolizadas por una sola
entidad. Sin embargo, al combinarlas con otros elementos o al crear una
configuracién distintiva, es posible obtener el registro de la marca.

(...) si bien claramente la marca solicitada estd compuesta de expresiones de
uso comun, la misma logra crear un signo completamente distintivo, pues se
incluyen 2 palabras + una forma especial de presentacién con una parte grafica
que le termia por impregnar su distintividad.

Si nos pusiéramos en el ejercicio que realizé la parte opositora al buscarle
transcripcién y significado a las palabras de uso comuin que componen diversas
marcas previamente registradas ante la Superintendencia de Industria y
Comercio, dentro de las cuales también podriamos incluir las relacionadas
anteriormente, encontrariamos que pocas marcas podrian ser registradas, pues
en gran parte estas se componen de palabras de uso comun, pero presentadas
de manera especial, con elementos adicionales que les ha permitido ser aptas
para registro, tal como lo ha confirmado la Superintendencia de Industria y
Comercio en las respectivas resoluciones que concedieron estas marcas.

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

Literal b) del articulo 135 de la Decision 486

“No podran registrarse como marcas los signos que:
b) carezcan de distintividad”.

Concepto de la norma

La distintividad es el elemento diferenciador por naturaleza de un signo. Es aquella
caracteristica que reviste al signo de aptitud para distinguir los productos de uno y otro
empresario en el mercado. En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
de Naciones “el caracter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la eleccidon
de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercaderia su
individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se
ofertan en el mercado por sus competidores?”.

Asimismo, el Honorable Tribunal ha expuesto que “la marca sirve como medio de
diferenciacion de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable
gue el consumidor los diferencie e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e
informada eleccion de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal eleccion depende
de ciertas caracteristicas que se encuentran en productos o servicios identificados con
determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera determinada marca y
reitere la eleccion de los bienes identificados con ella®”.

El tribunal distingue tanto “una capacidad distintiva “intrinseca” como una capacidad
distintiva “extrinseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo,
mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos*".

Literal f) del articulo 135 de la Decision 486

No podran registrarse como marcas los signos que:

f) Consistan exclusivamente en un signo o indicacion que sea el nombre genérico o
técnico del producto o servicio de que se trate.

Concepto de la norma

El signo genérico® es el que se confunde con los productos o servicios a distinguir o
equivale al nombre técnico de los mismos. Asi, las expresiones genéricas carecen de

2Proceso 126-IP-2005. Interpretacion prejudicial de los articulos 134 y 136, literal a) de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la Republica de Colombia, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Seccion Primera. Expediente Interno N° 2002-00339. Actor: BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LIMITED.
Marca mixta: “MARINE EXTRA SUAVE”.

30p. Cit.

4Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 76-IP-2007 Interpretacion prejudicial de los articulos 134, 135 literal j), 136
literal @), 201, 203 y 212 de la Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, conforme a la solicitud presentada por la Segunda
Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito de la Republica del Ecuador, e interpretacion de oficio de los
135 literal k) y ), 146, 148, 150, 214, 218 y 219 de la misma Decision. Signo: TEQUILA. Actor: TEQUILA CUERVO S.A. DE C.V.
Proceso interno N° 10516 LYM.

5 El Proceso 04-1P-98 de 17 de Agosto de 1998, Marca OPTIPAN, acerca de los signos genéricos: “El signo genérico desde el punto
de vista marcario es aquel cuyo significado equivale a la designacién del producto o servicio que con él se pretende identificar. De esta
primera aproximacion conceptual, se desprende que la genericidad de un signo no puede establecerse mediante la utilizacion de un
método abstracto, sino casuistico, es decir, referido a los productos o servicios para los que se solicita el registro marcario. Asi lo ha
interpretado este 6rgano jurisdiccional comunitario, entre otras sentencias, en la dictada dentro del proceso 3-1P-95, cuando sefial6:
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distintividad, en tanto son incapaces de individualizar el producto o servicio a que aplican.
De igual forma no pueden ser apropiadas de forma exclusiva al ser necesariamente
requeridas por los demas empresarios para dar informacion a titulo de frases o palabras
explicativas sobre los productos o servicios. Asi las cosas, otorgar la exclusividad de una
palabra genérica es una ventaja competitiva, ya que si bien son de libre utilizacion, el
monopolio excluye a los demas competidores de su uso. Dicho en otras palabras, se
busca que las palabras que por su naturaleza son de libre utilizacion lo sigan siendo, asi
como que el consumidor identifique el origen empresarial, o que sélo acontece con
marcas distintivas.

En ese contexto, la irregistrabilidad de marcas por genericidad se aplica a signos que
consistan "exclusivamente" en un signo o indicacion genérica, lo cual permite que un signo
constituido por una denominacion evocativa, compuesta por términos que en forma
individual sean genéricos pero que tenga suficiente fuerza distintiva para diferenciar un
producto de otros, pueda ser registrado como marca, puesto que, conforme lo ha sefialado
la doctrina y la jurisprudencia, es aceptable "la inscripcion de signos complejos o
compuestos por nombres genéricos o descriptivos [...] siempre y cuando guarden la
condicién de distintivos frente a los productos que han de protegerse por la marca®.

Finalmente, en el estudio de registrabilidad de un signo, uno de los métodos para
determinar si es 0 no genérico, es formulandose la pregunta ¢qué es? el producto o
servicio al que se refiere el signo cuyo registro se pretende, de manera tal que si la
respuesta espontanea suministrada corresponde a la designacion del producto o servicio
como tal, habra lugar a establecer su naturaleza genérica.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

El signo solicitado a registro es:

Signo solicitado

i

El cual pretende identificar los siguientes productos de la Clasificacién Internacional de
Niza:

30: Golosinas.
Dando lugar al analisis de registrabilidad es preciso indicar que se trata de un signo de
naturaleza mixta, compuesto por la expresion “LIQUID CANDY” la primera en tamafio

superior y bajo ella la segunda, en una tipografia simple y sin reivindicacion de colores.

Frente a lo relacionado con la distintividad de un signo se puede observar que esta tiene

‘El caracter genérico de una denominacién por si mismo, o mirado en un plano abstracto, no constituye elemento suficiente para
determinar o deducir de él la prohibicion del registro como marca. Para gue la solicitud de inscripcion de una marca resulte incursa en
la causal de irregistrabilidad (...) es necesario que la naturaleza genérica de la expresion se predique del producto o servicio al cual
esta llamada a aplicarse (...)". (Gaceta Oficial No. 189 de 15 de septiembre de 1995)".

6 TICA, Interpretacion Prejudicial. Proceso 33-1P-1995.
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un doble aspecto:

1) Distintividad intrinseca o en abstracto, la cual supone que el signo cuyo
registro se solicite sea apto para identificar productos o servicios,
independientemente de la clase a la que pertenezca este tipo de distintividad se
encuentra regulada en el articulo 135 literal a) de la Decision 486.

2) Distintividad extrinseca o en concreto, la cual ademas de exigir que el signo
contenga distintividad intrinseca, requiere que éste sea capaz de diferenciar el
producto o servicio de otros de la misma clase, y se encuentra recogida en el
articulo 135 literal b) de la normativa en mencién.

Por lo tanto, en este caso se debe analizar en primer lugar si el signo solicitado LIQUID
CANDY (Mixto) tiene aptitud distintiva en abstracto y, de ser asi, debe evaluarse si posee
aptitud distintiva en concreto respecto de los productos que pretende distinguir en la Clase
30° de la Clasificacion Internacional de Niza. Esto dependera, entre otros factores, de la
aleatoriedad o estilizacién de la letra, de la mayor relevancia de los elementos graficos del
signo, de la existencia de otros signos que utilicen las mismas expresiones como signo
distintivo.

De conformidad con lo anterior, esta Direccion evidencia que el signo solicitado a registro
carece de la fuerza distintiva intrinseca que es necesaria, toda vez que el consumidor al
encontrarse con el signo no identificaria un producto especifico ni lo asociaria con un
determinado origen empresarial.

En efecto, el signo LIQUID CANDY, analizado en su conjunto, no posee la capacidad de
individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos que bajo el mismo se
pretenden amparar, toda vez que consiste en una expresion que puede ser utilizada por
parte del publico consumidor y diversos empresarios para informar al consumidor el tipo
de productos a identificar, perdiendo asi su cualidad intrinseca, como es el que sea capaz
de diferenciar los productos de otros de la misma clase, desdibujandose su origen
empresarial.

Sibien las expresiones LIQUID CANDY se encuentran escritas en idioma extranjero, estas
son de facil comprension por el consumidor medio no solo por su semejanza gramatical
con su equivalente al espafiol, como sucede con la palabra LIQUID, sino por su uso
generalizado, como sucede con la expresion CANDY. Por lo cual damos aplicacion a lo
establecido por el Tribunal Andino sobre el particular.

Asi, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se ha pronunciado respecto de las
marcas conformadas por palabras en idioma extranjero, manifestando:

“3.2. Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento comin son
consideradas signos de fantasia y, en consecuencia, es procedente su registro
como marcas.”

3.3. Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma
extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoria del publico
consumidor o usuario y, ademas, se trata exclusivamente de vocablos de
uso _comun _en relacion con los productos 0 servicios que se pretende
identificar, dichos signos no seran registrables.?

3.4. Ahora bien, en el caso de que una denominacion que conforma una marca
se expresa en un idioma extranjero que sirva de raiz equivalente en la lengua

”Ver Interpretacion Prejudicial No. 57-1P-2015 de fecha 13 de mayo de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena
No. 2532 del 8 de julio de 2015. (Cita centro del texto).

8 Ver Interpretacion Prejudicial No. 146-1P-2013 de fecha 25 de septiembre de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena No. 2258 del 27 de noviembre de 2013. (Cita centro del texto).
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espafiola, el grado de uso comun debera medirse como si se tratara de una
expresion local. Asi, no podran acceder a registro aquellas denominaciones que
a pesar de pertenecer al idioma extranjero son de uso comun en los paises de
la Comunidad Andina o son comprensibles para el consumidor medio del pais
en el que se ha solicitado la marca por su raiz comun o por su similitud fonética
con la correspondiente traduccion al castellano.®

3.5. Hay palabras en otro idioma gue son utilizadas frecuentemente por los
hispanohablantes (extranjerismos) y, como es obvio, son entendidas por
estos, por lo gue el andlisis de confundibilidad debe tener en cuenta el
elemento _ideoldgico o _conceptual. Es mas, determinadas palabras en un
momento eran extranjerismos luego forman parte del idioma castellano cuando
son recogidas por la RAE, con las reglas propias de este idioma.

3.6. Es importante tener presente que el derecho de la propiedad industrial toma
en consideracion lo_gue realmente ocurre en el mercado, de modo que es
aplicable a esta disciplina juridica el llamado principio de primacia de la realidad.
En este sentido, tratandose de palabras en un idioma extranjero, la autoridad
nacional competente debe examinar si los consumidores medios destinatarios
del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado
comprenden o0 no dichas palabras. Si tales consumidores entienden
perfectamente el significado de tales palabras, el tratamiento ser& similar al que
se da al idioma castellano”.'° (Subraya fuera del texto original).

En este contexto, es claro que el consumidor entiende que el significado detras de la frase
LIQUID CANDY corresponde a: caramelo, dulce o golosina liquida. Por ende, estas
expresiones el producto a identificar, y la caracteristica inherente al mismo como es su
forma de presentacion: liquida.

En consecuencia de lo anterior, resulta pertinente precisar que el signo solicitado esta
conformado por una expresion que en si misma carece de la fuerza individualizadora,
diferenciadora y distintiva necesaria para identificar golosinas de la clase 30, siendo su
elemento gréfico, hablese de su tipografia y representacién tan simples que no le otorgan
un caracter representativo suficiente para fijarse en la mente del consumidor y generarle
recordacion en el mercado, de manera que dicho elemento no logra dotar al signo de
distintividad.

Por lo tanto, de concederse el registro de la marca pretendida en cabeza de la sociedad
solicitante generaria un dafio lesivo en el sector de la produccion y comercializacion de
golosinas, en la medida que se le estaria concediendo un derecho de exclusividad sobre
una frase necesaria para indicar el producto y sus caracteristicas.

Teniendo en cuenta lo anterior, el publico no puede identificar los productos pretendidos
en la presente solicitud de registro y al mismo tiempo asociarlo de manera correcta con
un origen empresarial. Entre tanto, la doctrina ha concluido que:

“No es posible registrar un signo si el mismo carece de distintividad. La
distintividad constituye el principal elemento o caracteristica de las marcas, al
punto que algunos autores la consideran como la Unica funcién de las marcas,
derivdndose el resto de las caracteristicas de esta cualidad pristina™?.

Ciertamente, el consumidor medio de este tipo de productos ha de esperar las
indicaciones contenidas en el signo solicitado de cualquier empresario de este mercado,
por lo cual la carencia de otros elementos graficos y ortograficos impiden que se

9 Ver Interpretacion Prejudicial No. 69-1P-2001 de fecha 12 de diciembre de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena No. 759 del 6 de febrero de 2002, citada en la Interpretacion Prejudicial No. 24-IP-2015 de fecha 9 de septiembre de 2015,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 2613 del 23 de octubre de 2005. (Cita centro del texto).

10 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 73-1P-2021.

11 | a Distintividad como Requisito Fundamental para el Registro de una Marca. Lépez J., G./pp. 137- 153
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identifique en este un origen empresarial Unico, es decir, incumpliendo con las
caracteristicas de distintividad intrinseca necesaria para que un signo, en este caso pueda
ser considerado como marca.

En consecuencia, el signo solicitado en registro se encuentra incurso en la causal de
irregistrabilidad establecida en el literal b) del articulo 135 de la Decision 486.

Finalmente, es preciso indicar que, de conformidad con el precepto normativo establecido
en el literal f) del articulo 135 de la Decision 486, debe traerse a colacion lo expuesto por
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en relacion con el término
“exclusivamente”:

“(...) debe entenderse que solo son irregistrables aquellos signos que consistan
"exclusivamente" en expresiones genéricas o descriptivas y que, por el contrario,
podrian ser objeto de registro las expresiones compuestas por elementos
genéricos y no genéricos o descriptivos y no descriptivos, siempre y cuando que
los elementos no descriptivos 0 no genéricos del conjunto le aporten suficiente
distintividad al signo, circunstancia de hecho ésta que, por supuesto, debera ser
apreciada por el juez™?. (...)

De conformidad con lo anterior, la causal de irregistrabilidad exige que para que un signo
sea irregistrable debe ser exclusivamente una indicacion genérica, lo que debe
interpretarse en el sentido de que eventualmente pueden acceder al registro signos que
cuenten con otros elementos que lo enervan de la situacion de exclusividad. Debe
seflalarse que cuando se trata de una marca compuesta de diferentes elementos
(nominativos — graficos — conceptuales), todos ellos deben tenerse en cuenta para
establecer si el signo es 0 no descriptivo.

Asi las cosas, en el caso en particular, el signo solicitado a registro comprendido por las
expresiones LIQUID CANDY (Mixta), no refiere de forma exclusiva al consumidor el
producto a identificar: golosinas incluidos en la Clase 30° Internacional, pues contiene dos
expresiones y un elemento gréafico que, si bien se determiné lineas atras que no es
distintivo, impide ser considerado exclusivamente genérico.

Conclusion

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud estd comprendido en la causal de
irregistrabilidad establecida en el articulo 135 literal b) de la Decision 486 de la Comision
de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Direccion,

RESUELVE

ARTICULO 1: Declarar fundada la oposicion interpuesta por BORGYNET
INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION.

ARTICULO 2: Negar el registro de la Marca LIQUID CANDY (Mixta) para distinguir
productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificacion Internacional de Nizal?,
solicitada por INVERSIONES IMPOCANDY S.A.S., por las razones expuestas en la parte
motiva de la presente resolucion.

2 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 23 —IP- 2000, 15 de marzo de 2000, marca mixta ARISCO TOMATO, tomado
de www.comunidadandina.org.
13 30: Golosinas.
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ARTICULO 3: Notificar a INVERSIONES IMPOCANDY S.A.S., solicitante del registro y a
BORGYNET INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION opositor, el contenido de la
presente resolucion, entregandoles copia de la misma, advirtiéendoles que contra dicha
resolucién procede el recurso de apelacion ante la Superintendente Delegada para la
Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la fecha
de notificacion.

ARTICULO 4: En firme esta resolucion archivese el expediente.

Notifiquese y Cumplase.
Dado en Bogota D.C., el 27 de agosto de 2025

DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS
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