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REPUBLICA DE COLOMBIA
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Resolucién N° 77965
Ref. Expediente N° SD2025/0033815
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 11 de abril de 2025, ARGEMIRO MORENO MURCIA,
solicit6 el registro de la Marca CAFE PUEBLO MAGICO (Mixta) para distinguir productos
comprendidos en la clase 30 de la Clasificacion Internacional de Niza'.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1066, FEDERACION NACIONAL
DE CAFETEROS DE COLOMBIA presentd oposicion con fundamento en: Literal i)
Articulo 135 Decision 486 de la Comunidad Andina - Engafoso y Literal j) Articulo 135
Decision 486 de la Comunidad Andina - Reproduzcan, imiten o contengan una
denominacion de origen protegida.

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

(...) La presente oposicion se sustenta en el derecho prioritario derivado de la
declaratoria de proteccion de la Denominacién de Origen Café de Narifio, cuya
facultad para autorizar el uso fue delegada en la Federacién Nacional de
Cafeteros de Colombia (en adelante “la Federacion”)

En efecto, mediante Resolucion No. 6093 del 11 de febrero de 2011, el
Superintendente de Industria y Comercio declaré la proteccion de la
Denominaciéon de Origen Café de Narifio, cuyas particularidades son las
siguientes:

e Producto distinguido: Café de la especie ardbiga

e Zona Geogréfica:

Delimitacién politica: Departamento de Narifio

Delimitacién geogréafica: Zona ubicada entre los 1300 y los 2300 de los
municipios de de Pasto, San José de Alaban, Ancuya, Arboleda, Buesaco, Colon
(Génova), Consaca, Cumbitara, Chachagui, El Rosario, El Tablén, EI Tablon,
Funes, Guaitarilla, lles, Imues, La Cruz, La Florida, La Unién, Leiva, Linares, Los
Andes, Soto, Mallama, Policarpa, Providencia, Samaniego, Sandona, San
Bernardo, San Lorenzo, San Pablo, San Pedro de Cartago, Santacruz,
Taminango, Tangua, Tuquerres, y Yacuanquer, en el departamento colombiano
de Narifio, Mercaderes, Bolivar y Florencia, en Cauca.

e Caracteristicas: Café de la especie arabiga, de alta acidez, cuerpo medio,
notas dulces, limpio, suave y aroma muy pronunciado, que es producido en la
zona geogréfica delimitada, mediante procesos homogéneos de recoleccién
manual selectiva, beneficio por la via humeda, trilla y clasificacion manual.

Debe tenerse en cuenta en este punto que entre el producto designado y la zona
geogréfica delimitada se presenta un nexo de causalidad, pues la zona presenta
factores naturales y humanos que le imprimen al producto las calidades,
reputacién y caracteristicas que lo hacen Unico y que permitieron su declaracion
como Denominacién de Origen. En consecuencia, la Denominacién de Origen

1 30: Café, té, cacao y sucedaneos del café; arroz; tapioca y sagu; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de
pasteleria y confiteria; helados; azlcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas
(condimentos); especias; hielo.
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transmite al consumidor una informacion referente, ya no un origen empresarial
como lo haria una marca de productos y/o servicios, sino a un origen geografico
gue dota al producto de calidades y caracteristicas especiales.

Aunado a lo anterior, se debe tomar en consideracion que en virtud de la
declaracién de la proteccion mencionada, la expresion “Café de Narifio”, antes
entendida como una expresion explicativa del género del producto y de su origen
geogréfico (Narifio), se adhirié a un régimen especial de proteccidon que permite
Su uso, exclusivamente, a través del procedimiento de “autorizacién de uso” e
impide el registro de marcas que “reproduzcan, imiten o0 contengan una
denominacién de origen protegida para los mismos productos o para productos
diferentes”. En este mismo sentido, corresponde sefialar que el articulo 220 de
la Decisién 486 de 2000 dispone expresamente que las Denominaciones de
Origen “no seran consideradas comunes o genéricas para distinguir el producto
que designan, mientras subsista dicha proteccién en el pais de origen”.

(...) El signo solicitado incurre en la prohibicién de registro prevista en la literal )
del articulo 135 de la Decision 486 de 2000, esto es, imita y evoca una
Denominacién de Origen para identificar el mismo producto identificado
designado en su declaracion de proteccion.

(...) Sobre esta prohibicion resaltamos al Despacho que en razon a las
definiciones propias de las palabras “reproduzca” (ser copia de un original),
“imite” (parecerse, asemejarse a otra) o “contenga”’ (llevar dentro de si a otra),
se ha interpretado de esta causal que no se requiere que se trate de una
reproduccion literal de la Denominacion de Origen, por el contrario, es suficiente
con que exista semejanza o inclusive una simple evocacion de la misma.

(...) lgualmente, incurre en la prohibicién de registro prevista en el literal i) del
articulo 135 de la Decision 486 de 2000, a saber, puede engafiar al publico
respecto a las caracteristicas del producto a identificar.

(...) Como se puede observar, el signo solicitado se compone de una marca
mixta que incluye en su elemento nominativo la expresion “Pueblo Magico Café”,
acompafiada de elementos graficos como hojas de café y una estructura
arquitecténica que remite visual y simbdlicamente a pueblos colombianos.

Adicionalmente, el uso de los colores verde y amarillo junto a las palabras
“CAFE” y “PUEBLO MAGICOQO” guarda similitud con la bandera del departamento
de Narifio, lo cual refuerza la evocacion visual hacia dicho territorio.

En este contexto, se evidencia que la marca solicitada imita y evoca la
Denominacién de Origen “Café de Narifio”, al hacer alusion simbdlica, visual y
conceptual a dicho territorio. En consecuencia, su registro resultaria contrario a
lo dispuesto por el literal j) del articulo 135 de la Decisién 486 de la Comunidad
Andina, como se explicara a continuacion.

Marca Pretendida Bandera del departamento de Narino

Es importante resaltar que la solicitante realizd la reivindicacion de colores en la
solicitud de registro del signo objeto de andlisis, para el amarillo y verde lo
anterior reafirma la intencion clara del solicitante de reclamar exclusividad sobre
los colores de la referida bandera, cuyo uso se realizara en empaques de café
en cualquier presentacion. Ante el eventual registro de la marca solicitada, se
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pueden presentar las siguientes situaciones que pueden generar una afectacion
directa a la Denominacién de Origen y a sus beneficiarios:

Impedir que terceros, beneficiarios y legitimos autorizados usen la
Denominacion de Origen Café de Narifilo, mediante la inclusion de los colores de
la bandera de Narifio en sus empaques de café.

1. Obtener una ventaja competitiva frente a otros actores de la cadena de café,
informando a Narifio como el origen del producto identificado con la marca objeto
de andlisis.

2. Abstenerse de iniciar el proceso de autorizacion de uso de la Denominacion
de Origen para cualquier presentacion comercial que incluya los colores del
departamento mencionado.

En este orden de ideas, se evidencia que el uso de los colores de la bandera del
departamento de Narifio dentro del conjunto marcario junto a la palabra “café”,
ademas de la intencion de identificar productos de “café” y “sucedaneos de café”,
configura una indiscutible relacién con la Denominaciéon de Origen invocada y
permitira referir al consumidor que todo producto de café que se comercialice
con esta marca es un producto originario de Narifio y, por consiguiente, cumple
con todas las cualidades y caracteristicas que definen al Café de Narifio a nivel
nacional e internacional.

Como punto adicional, cabe resaltar que la expresion “Pueblo Magico” tiene un
alto contenido evocativo, ya que hace alusion a lugares con valor cultural,
histérico y geografico especifico, lo cual puede inducir al consumidor a asociar
errbneamente el producto con un territorio protegido como Narifio,
especialmente cuando el conjunto marcario se usa para identificar café. Esta
asociacion se ve potenciada por el hecho de que Narifio es ampliamente
reconocido como una regién productora de café con Denominaciéon de Origen, y
la expresion “Pueblo Magico”, en dicho contexto, puede ser entendida como una
referencia indirecta a dicha region.

(...) Respecto al uso a titulo informativo, le recordamos al Despacho que es
necesario contar con una previa autorizacion de uso de la entidad competente
de otorgarla, a través del respectivo procedimiento de autorizacion. Sin embargo,
la eventual autorizacion no permite la inclusibn de las expresiones que
conforman la Denominacién de Origen o sus respectivas representaciones
graficas en un registro marcario, reclamando exclusividad sobre las mismas.
Esto por cuanto la marca, dada su naturaleza, puede ser transferida, licenciada,
embargada y de cualquier forma enajenada, lo que implicaria una contradiccién
con la naturaleza colectiva de las Denominaciones de Origen y su régimen de
proteccion (procedimiento de autorizaciones, trazabilidad sobre el origen, etc.).
Asi entonces, los términos “Café”, “Narifio” y/o sus representaciones graficas no
pueden incorporarse en registros marcarios cuando se trata de signos que
pretenden identificar el mismo producto designado por la Denominacion de
Origen Café de Narifio.

(...) En primer lugar, resaltamos que el producto distinguido por la Denominacion
de Origen Café de Narifio es el café de la especie arabiga y el cual, a efectos de
la presente comparacién, se encuentra comprendido en la Clase 30 de la
Clasificacion Internacional de Niza.

(...) Se evidencia entonces el inminente conflicto debido a la identidad de
productos que presentan los signos en cuestion, toda vez que la marca
pretendida identificara exactamente el mismo producto protegido por la
Denominacién de Origen en Clase 30, a saber: “Café” , resultando inevitable que
el consumidor promedio incurra en error respecto la naturaleza de los productos
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que pretende ofrecer el solicitante en el mercado.

(...) El uso de una marca que evoca indirectamente una regién protegida como
Narifio puede llevar a los consumidores a creer, de forma equivocada, que el
café proviene de esa zona y que cumple con las condiciones especiales que
caracterizan al “Café de Narifio”. Esto no solo engafia al publico, sino que
también afecta el sistema de proteccion de la Denominacion de Origen, que
exige autorizacion previa y garantiza la calidad y el origen del producto. Permitir
este tipo de registros debilita la confianza en las marcas verdaderamente
autorizadas y perjudica a los productores que si cumplen con todos los
requisitos.

3. Puede engafiar a los medios comerciales o al publico, sobre la naturaleza, el
modo de fabricacion, las caracteristicas, las cualidades del producto (café) que
pretende identificar

Una de las funciones principales de la Denominaciéon de Origen es la de proteger
al consumidor mediante la informacion de la procedencia y caracteristicas del
producto distinguido por ella, generando en aquél la confianza de que el producto
que adquiere ostenta las cualidades por las cuales fue protegida la
Denominacién de Origen. Lo anterior, implicaria que los consumidores al
visualizar la marca solicitada en el comercio asuman que cualquier producto de
café comercializado, promocionado o distribuido bajo el conjunto marcario de la
marca solicitada "Café Pueblo Magico” (Mixta), goza de las caracteristicas y
calidades reivindicadas por la Denominacién de Origen Café de Narifio (especie,
caracteristicas, zona geografica y demas factores naturales y humanos) e
incluso que dichos productos han sido autorizados para utilizar la Denominacion
de Origen.

Asi pues, la eventual concesiéon del registro solicitado podria engafiar a los
medios comerciales y al publico consumidor al brindarle caracteristicas y
cualidades a los productos de café que pretende identificar la marca objeto de
andlisis, atribuyéndoles la misma procedencia del producto destacado por la
Denominacién de Origen Café de Narifio, al hacer uso de la bandera del
departamento de Narifio junto a la intencién de identificar productos de café

(...) Esta inclinacion del consumidor a preferir productos asociados, incluso
indirectamente, con una Denominacién de Origen, constituye una ventaja
competitiva desleal si el solicitante no cuenta con la respectiva autorizacion, y
ha sido reconocida por la Superintendencia de Industria y Comercio en multiples
pronunciamientos.

(...) Respecto a la eventual concesién en conjunto del registro (disclaimer),
conviene preguntarse: ¢cudl es el verdadero alcance de registros nominativos
que, aungue incluyan elementos descriptivos o geogréficos, son concedidos
como marcas exclusivas? Es importante recordar que el acto administrativo
mediante el cual se concede un registro marcario otorga un derecho exclusivo
de uso, en los términos establecidos por los articulos 154 y siguientes de la
Decision 486 de 2000.

Que dentro del término concedido para tal efecto, ARGEMIRO MORENO MURCIA, NO
dio respuesta a la oposicion presentada.

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 atencidn a lo previsto en los articulos 146, 148 y 150 de la Decision 486
de la Comisién de la Comunidad Andina. Adicionalmente, el estudio del presente tramite
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administrativo puede comprender asuntos que aparezcan con ocasion de la realizacion
del examen de registrabilidad.

Causales de irregistrabilidad en estudio
Literal i) del articulo 135 de la Decision 486
No podran registrarse como marcas los signos que:

i) puedan engafar a los medios comerciales o al publico, en particular sobre la
procedencia geografica, la naturaleza, el modo de fabricacion, las caracteristicas,
cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate.

Concepto de la norma

Debe entenderse que existe engafo cuando el signo genera en la mente del consumidor
una distorsion de la realidad respecto de las caracteristicas del producto o servicio
distinguido, siendo entonces necesario proceder a la proteccion del interés general del
publico consumidor negando la proteccién sobre este tipo de conjuntos marcarios.?

Asi las cosas, para determinar si una marca es engafiosa, es preciso relacionar el signo
solicitado con los productos o servicios a distinguir, apreciar esta relacion que surge entre
el signo y los productos o servicios, para concluir si la informacion otorgada por la marca
genera algun tipo de incongruencia o engafo que pueda afectar al consumidor. Es decir,
se pretende gque el consumidor confie en que la informacién que le proporciona la marca
sea correcta y no lo induzca a error sobre la calidad, composicion, procedencia o aptitud
para el empleo de los productos o servicios que va a consumir.

En consecuencia, la marca sera engafosa cuando informe una cantidad o una naturaleza
gue no posee pero que sea precisamente la que atrae al consumidor. Por lo tanto, sera
entonces fundamental ubicar muy bien el tipo de producto al que se aplica la marca para
poder lograr identificar cuél o cuéles son las caracteristicas que inciden en su calidad y
por las cuales el consumidor lo adquiere.

Literal j) del articulo 135 de la Decisidon 486
No podran registrarse como marcas los signos que:

J) Reproduzcan, imiten o contengan una denominacion de origen protegida para los
mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo
de confusion o de asociacién con la denominacion; o implicase un aprovechamiento
injusto de su notoriedad.

Concepto de la norma

El Titulo Xl de la Decision Andina 486 contiene las normas relativas a las indicaciones
geograficas, género en el que la norma incluye las denominaciones de origen y las
indicaciones de procedencia. Las indicaciones de procedencia son definidas por la norma
en los siguientes términos:

2TJCA, Proceso 35-IP- 98
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“Articulo 221. Se entendera por indicacion de procedencia un nombre, expresion,
imagen o signo que designe o evoque un pais, region, localidad o lugar
determinado”.

Asi, la indicacion de procedencia consiste en un signo indicador del origen de un producto,
sin que para su uso se requieran elementos diferentes a la veracidad. En consecuencia,
se trata de un término descriptivo del origen del producto, por lo que no existe un uso
exclusivo sobre una indicacion de procedencia, recayendo el derecho a usarla en
cualquier persona que pretenda informar al publico sobre el origen de su producto.

Por otra parte, las denominaciones de origen son definidas en los siguientes términos:

“Articulo 201. Se entendera por denominacién de origen, una indicacién geografica
constituida por la denominacion de un pais, de una region o de un lugar determinado, o
constituida por una denominacién que sin ser la de un pais, una regiéon o un lugar
determinado se refiere a una zona geografica determinada, utilizada para designar un
producto originario de ellos y cuya calidad, reputacion u otras caracteristicas se deban
exclusiva o esencialmente al medio geografico en el cual se produce, incluidos los factores
naturales y humanos”.

Como se aprecia en la definicion legal, a diferencia de la indicacion de procedencia, la
denominacion de origen requiere que el producto posea unas cualidades o reputacion
ligadas al origen geografico, incluidos sus factores naturales y humanos. En otras
palabras, una denominacion de origen identifica un producto proveniente de una zona
geografica determinada, cuyas caracteristicas estan necesariamente ligadas tanto a las
condiciones naturales de dicha zona, como al esfuerzo de una colectividad para conseguir
y preservar unas condiciones y costumbres homogéneas, las cuales generan la
diferenciacion adquirida del producto.

En atencidn a los derechos asi adquiridos por determinada colectividad, y como medida
de proteccion a los consumidores, quienes asocian la referencia a la zona geografica a la
calidad o reputacion del producto, la legislacién reconoce que ha dejado de ser un término
descriptivo para convertirse en un signo distintivo, tal como dispone la norma andina:

“Articulo 220. Las denominaciones de origen protegidas conforme a lo previsto en la
presente Decisidn, no seran consideradas comunes o genéricas para distinguir el producto
gue designan, mientras subsista dicha proteccion en el pais de origen”.

De acuerdo con el literal j) del articulo 135 andino antes transcrito, para que el registro de
una marca sea negado se requiere que ella cumpla con varios supuestos de hecho:

() En primer lugar, que el signo solicitado reproduzca, imite o contenga una denominacion
de origen protegida.

Para determinar el alcance de las expresiones “reproduzca”, “imite” y “contenga”, es
necesario tener presente el significado de cada una. Asi, reproducir significa “ser copia de
un original”; imitar, “parecerse, asemejarse a otra”; y contener, “llevar o encerrar dentro
de si a otra®".

De las aludidas definiciones se desprende que la causal no requiere que se trate de una
reproduccion literal de la denominacion de origen, sino que basta con que se le asemeje
de alguna manera, incluso evocandola, para denegar el registro solicitado.

3 Diccionario de la lengua espafiola - Vigésima Segunda Edicién. Real Academia de la Lengua Espafiola.
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(i) El segundo supuesto de hecho consiste en que el signo se solicite para los mismos
productos, o para productos diferentes cuando su uso pueda causar un riesgo de
confusiéon o asociacion.

En el primer caso -que el signo se solicite para los mismos productos-, la sola
reproduccion, imitaciéon o inclusion de la denominacion de origen genera el riesgo de
confusiéon o asociacion.

En el segundo caso -que el signo se solicite para productos diferentes-, sera necesario
analizar si existe algun tipo de relacion entre ellos y los identificados con la denominacién
de origen, con la finalidad de definir si puede generar un riesgo de confusion o asociacion.

(i) El ultimo supuesto de hecho consiste en que el uso del signo solicitado implique un
aprovechamiento injusto de la notoriedad la denominacion de origen.

Al respecto, es relevante mencionar que la norma parte del hecho de la notoriedad de la
denominacion de origen, por lo que no exige prueba de ello. En efecto, debe recordarse
gue uno de los presupuestos para declarar la proteccion de la denominacion de origen es
gue el producto que ella identifique cuente, entre otros, con una reputacion imputable al
medio geografico con sus factores naturales y humanos, por lo que tal reputacion (o
notoriedad, pues la legislacion no las diferencia) ha sido previamente determinada.
Adicionalmente, la presente causal de irregistrabilidad no es de las denominadas causales
relativas, sino de las absolutas.

Cabe indicar, que de acuerdo con el articulo 207 andino, solo pueden usar la
denominacion de origen, previa autorizacion, quienes directamente se dediquen a la
extraccion, produccion o elaboracion del producto que ella distingue, siempre que realicen
dicha actividad dentro de la zona geografica delimitada en la declaracion de proteccion y
cumplan con otros requisitos exigidos por la oficina nacional. Por tal motivo, el uso de un
signo que reproduzca, imite o contenga la denominacion de origen por parte de una
persona que no cumple los antes referidos requisitos, resulta ser un aprovechamiento
injusto de su notoriedad.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

El signo solicitado a registro es:

Signo solicitado

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

30: Café, té, cacao y sucedaneos del café; arroz; tapioca y sagu; harinas y preparaciones
a base de cereales; pan, productos de pasteleria y confiteria; helados; azucar, miel, jarabe
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de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos);
especias; hielo.

Andlisis de la causal de irreqistrabilidad establecida en el literal i) del articulo 135
de la Decision 486:

Dando lugar al andlisis de registrabilidad del signo solicitado, es preciso indicar que se
trata de un signo de naturaleza mixta, compuesto por las expresiones PUEBLO MAGICO
CAFE, dispuestas dentro de una circunferencia, acompafiados por el dibujo de dos hojas
de café, una catedral, una tienda y otros disefos, reivindicando colores.

De acuerdo con lo anterior, es palmario resaltar que, el literal i) del articulo 135 de la
Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, establece la irregistrabilidad de los
signos que “puedan engafar a los medios comerciales o al publico, en particular sobre la
procedencia geografica, la naturaleza, el modo de fabricacion, las caracteristicas,
cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate”.

El Tribunal ha sefialado al respecto que:

“Se trata de una prohibicion de caracter general que se configura con la
posibilidad de que el signo induzca a engafio, sin necesidad de que éste se
produzca efectivamente. La citada prohibicion se desarrolla a través de una
enumeracion no exhaustiva de supuestos que tiene en comun el motivo que
impide su registro, cual es que el signo engafioso no cumple las funciones
propias del signo distintivo, toda vez que, en lugar de indicar el origen
empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce
a engafio en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al publico
consumidor o usuario™.

Teniendo en cuenta lo anterior, incurre en la prohibicion de registro, el signo que, en su
totalidad, o uno de sus elementos, sea capaz de provocar en la mente del consumidor una
distorsion de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus caracteristicas,
procedencia geografica, modo de fabricacion, aptitud para su empleo u otras
informaciones que induzcan al publico a error.

Asi las cosas, le corresponde a esta Direccion determinar si el signo solicitado a registro
resulta engafioso para el consumidor, en el sentido de producir en su mente una distorsion
de la realidad en relacion con las cualidades de los productos que pretende identificar,
sus caracteristicas, procedencia geografica, modo de fabricacion, aptitud para su empleo
u otras informaciones que induzcan al publico a error.

De acuerdo con la conformacion del signo que se analiza, esta Direccidn evidencia que
no existe ningun elemento de juicio para concluir que aquel transmite informacién errada
acerca de su procedencia geogréfica, la naturaleza, el modo de fabricacion y demas
caracteristicas. La inclusion de los colores representativos de la bandera del
Departamento de Naarifio no es algo que pueda ser tomado como una manifestacion
desinformativa acerca de las propiedades de los productos pretendidos de forma
categorica, mas aun cuando no se tienen elementos de juicio que corroboren que en
efecto se esta faltando a la verdad y se le adjudica a los productos de alguna caracteristica
(en este caso su origen) que no posee en la realidad.

Respecto de ello, y en razén al andlisis de las causales de irregistrabilidad de los literales
i) y j) del articulo 135, resulta pertinente aclarar que el hecho de que un signo no pueda

4 Proceso 82-1P-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 891 de 29 de enero de 2003, marca CHIP’S. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA
COMUNIDAD ANDINA.
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incluir, reproducir o contener denominaciones de origen protegidas en su conformacion,
no implica que eventualmente el producto o servicio a identificar no provenga de dicha
ubicacion geografica e incluso que redna las caracteristicas de mentada denominacion de
origen. Se trata de causales con presupuestos diferentes, por lo que la ocurrencia de una
no significa la generacion de la otra.

Ahora, a pesar de que el disefio grafico puede evocar la referenciacion a una region
geografica determinada, en este caso el Departamento de Narifio, ello no obsta para
endilgar que haciendo uso de esta representacion se proporciona informacion
incongruente o engafiosa que pueda afectar al consumidor.

Es decir, el fin dltimo de la causal no es otro que el consumidor confie en que la
informacion que le proporciona la marca sea correcta y no lo induzca a error sobre la
calidad, composicion, procedencia o aptitud para el empleo de los productos o servicios
gue va a consumir.

Lo anterior, sin perjuicio de la irregistrabilidad del signo como marca al incurrir en otra
causal, concretamente por violentar la prohibicion legal especial de imitar una
denominacion de origen, o cualquier otra de las contempladas en la Decision 486 de la
Comisién de la Comunidad Andina.

De conformidad con lo anterior, el signo solicitado a registro no resulta engafioso en los
términos de la causal aludida; en la medida en que no atenta contra las condiciones de
veracidad impuestas en el trafico mercanti y no informa necesariamente a los
consumidores erroneamente sobre los articulos con ella distinguidos.

Analisis de la causal de irreqgistrabilidad establecida en el literal |) del articulo 135
de la Decision 486: Denominacién de origen:

Una denominacién de origen deber ser especialmente protegida, ya que su monopolio
debe corresponder solo a aquellas personas que estan autorizadas para usarla, en razon
a que los productos deben tener las caracteristicas particulares propias que ameritaron la
proteccién como denominacién de origen; que indica un lugar geografico determinado y
una calidad especial. No obstante, para efectos de aplicar la causal se requiere que la
reproduccion e imitaciébn genere un riesgo de confusibn o de asociacion con la
denominacion; o que implique un aprovechamiento injusto de su notoriedad.

En este caso particular, se pudo constatar que la Direccion de Signos Distintivos, declard
mediante Resoluciéon No. 6093 del 11 de febrero de 2011, la protecciéon de la
denominacion de origen CAFE DE NARINO, para distinguir café que tiene las siguientes
caracteristicas: “El producto se caracteriza por ser un café de la especie arabiga, de alta
acidez, cuerpo medio, notas dulces, limpio, suave y aroma muy pronunciado, que es
producido _en la zona geogréfica delimitada, mediante procesos homogéneos de
recoleccion manual selectiva, beneficio por la via humeda, trilla y clasificacion manual.”;
Producido en la zona geografica delimitada para la producciéon y procesamiento es la
comprendida entre los 1300 y los 2300 msnm de los Municipios de Pasto, San José de
Alaban, Ancuya, Arboleda, Buesaco, Colén, (Génova), Consaca, Cumbitara, Chachagui,
El Rosario, El Tablon, EI Tambo, Funes, Guaitarilla, lles, Imues, La Cruz, La Florida, La
Unién, Leiva, Linares, Los Andes, Soto, Mallama, Policarpa, Providencia, Samaniego,
Sandonda, San Bernardo, San Lorenzo San Pablo, San Pedro de Cartago, Santacruz,
Taminango, Tangua, Tuquerres, Yacuanquer del Departamento de Narifio, y Mercaderes,
Bolivar y Florencia del Departamento del Cauca.

De la anterior resolucion se puede establecer que la denominacion de origen CAFE DE
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NARINO se encuentra debidamente protegida, pues conforme a la declaracion emitida
por la autoridad competente, esta expresion se refiere a una zona territorial colombiana
gue se utiliza para designar un producto (café) con unas caracteristicas especiales.

La tarea de esta Direccion consiste en determinar si la marca solicitada a registro es un
signo que reproduce, imita o es semejante a una denominacion de origen protegida “CAFE
DE NARINO”, pudiendo causar un riesgo de confusion o de asociacion con la
denominacion o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad.

Con base en los lineamientos expuestos para esta Direccion, el signo solicitado que como
se indico lineas atras es de naturaleza mixta, compuesto por las expresiones expresiones
PUEBLO MAGICO CAFE, dispuestas dentro de una circunferencia, acompafiados por el
dibujo de dos hojas de café, una catedral, una tienda y otros disefos, reivindicando
colores., imitay evoca dentro de su conjunto marcario la denominacion de origen “ CAFE
DE NARINO”.

Lo anterior, considerando que dentro del disefio grafico se incluye la representacion de la
bandera del Departamento de Narifio, caracterizada por los colores amarillo y verde, los
cuales fueron objeto de reivindicacion, siendo estos los colores que resaltan en todo su
disefio grafico dado que los colores restantes son el color café y blanco, de manera que,
de una vision general de este elemento que, como se dijo, corresponde a la
representacion de la bandera del Departamento de Narifio, es de facil percepcion por el
consumidor. Asi las cosas, la inclusion de la palabra CAFE junto a los colores que
representan la bandera del Departamento de Narifio, transmite de manera inmediata y
directa la idea inmersa en la denominacion de origen objeto de especial proteccién CAFE
DE NARINO, sin que la inclusiéon de los términos PUEBLO MAGICO, modifique la
percepcion que transmite dicha denominacion de origen, motivo por el cual se asume que
su uso por parte del solicitante podria ser catalogado como un aprovechamiento injusto
de la denominacion, sin que el contenido arbitrario del término PUEBLO MAGICO, logré
diluir el riesgo de asociacion.

Al respecto, la normatividad vigente sefala expresamente que una vez se concede la
proteccion de una denominacion de origen, la indicacion geografica que la constituye no
puede ser considerada comun ni genérica para distinguir los productos que designa,
mientras que su reconocimiento permanezca vigente (articulo 220 de la Decision 486).

Por lo tanto, el uso en el comercio de una denominacién de origen se ve limitada a la
obtencion de la autorizacion estatal, a través de las entidades delegadas para dicho finy
siempre que se cumplan con las condiciones que dieron origen a su reconocimiento.

Igualmente, queda prohibido el registro de marcas que reproduzcan, imiten o incluyan la
denominacion de origen protegida. Asi las cosas, cuando el consumidor entre en contacto
con el signo y lo aprecie en su conjunto puede concluir que sus productos: 30: Café, té,
cacao y sucedaneos del café; arroz; tapioca y sagu; harinas y preparaciones a base de
cereales; pan, productos de pasteleria y confiteria; helados; azucar, miel, jarabe de
melaza; levadura, polvos de hornear; sal;, mostaza; vinagre, salsas (condimentos);
especias; hielo, estan relacionados con la Denominacion de Origen CAFE DE NARINO,
al hacer referencia al mismo producto: café, de manera que su contenido conceptual
resulta evidentemente semejante a la denominacion de origen que a pesar de no
apropiarse en exclusiva de sus componentes denominativos, estos en si mismos no
pueden ser tratados como comunes ni genéricos por expreso mandato legal.

Ademas, la norma andina es clara al decir que para la configuraciéon de la causal basta
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con que el signo cuyo registro se solicita “reproduzca®’, “imite®” o “contenga’™ la
denominacion protegida, sin condicionar la forma como dichas acciones se produzcan en
cada caso.

Por lo tanto, se reitera que el uso de los colores que representan la bandera del
Departamento de Narifio junto a la expresion CAFE, que ademas corresponde al producto
a identificar en clase 30 Internacional, son catalogados como una accion que imita la
denominacién de origen protegida “ CAFE DE NARINO”.

De esta forma, tal como se menciond lineas atras, el signo solicitado imita y evoca la
denominacion de origen protegida, sin que la expresiéon PUEBLO MAGICO logre distraer
esta imitacion, al no tener injerencia en este asunto, pues aun con la inclusién de estos
elementos, la incorporacién del término CAFE junto a los colores que representan la
bandera del Departamento de Narifio, son suficientes para considerar que el signo
solicitado imita la denominacién de origen que precisamente se encuentra conformada
por los vocablos que refieren exactamente la misma idea: “* CAFE DE NARINO”.

Finalmente, se advierte que, de conceder el registro, se constituiria un aprovechamiento
injusto de la notoriedad de la denominacion de origen “ CAFE DE NARINO”, toda vez que
el solicitante no cuenta con la autorizacion de la que trata el articulo 207 de la Decision
486 de la Comisién de la Comunidad Andina.

Asi las cosas, el signo solicitado a registro se encuentra incurso en la causal de
irregistrabilidad, ya que imita una denominacién de origen protegida, aprovechandose
injustamente de su reputacion, calidad, y demas caracteristicas que se deben
exclusivamente al medio geogréfico en el cual se produce.

Conclusion

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

Sin embargo, no se encuentra comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida
en el articulo 135 literal i) de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Direccion,
RESUELVE

ARTICULO 1: Declarar fundada la oposicién interpuesta por FEDERACION NACIONAL
DE CAFETEROS DE COLOMBIA.

ARTICULO 2: Negar el registro de la Marca CAFE PUEBLO MAGICO (Mixta) para

5 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 alegé. 3. tr.
Sacar copia, en uno o en muchos ejemplares, de una obra de arte, objeto arqueolégico, texto, etc., por procedimientos calcograficos,
electroliticos, fotolitograficos o mecéanicos y también mediante el vaciado. 4. tr. Ser copia de un original. (...). Tomado de Diccionario
de la Real Academia de la Lengua Espafiola [En linea]. Vigésima Tercera Edicién. Disponible en www.rae.es.

6 Imitar. (Del lat. imitari).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 segun el estilo de otro. Tomado de Diccionario de la Real Academia
de la Lengua Espafiola [En linea]. Vigésima tercera Edicién. Disponible en www.rae.es.

7 Contener. (Del lat. continére). 1. tr. Dicho de una cosa: Llevar o encerrar dentro de si a otra. U. t. c. prnl. 2. tr. Reprimir o sujetar el
movimiento o impulso de un cuerpo. U. t. c. prnl. 3. tr. Reprimir o moderar una pasion. U. t. c. prnl. Tomado de Diccionario de la Real
Academia de la Lengua Espafiola [En linea]. Vigésima tercera Edicién. Disponible en www.rae.es
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distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificacién Internacional de Nizaé,
solicitada por ARGEMIRO MORENO MURCIA, por las razones expuestas en la parte
motiva de la presente resolucion.

ARTICULO 3: Notificar a ARGEMIRO MORENO MURCIA, solicitante del registro y a
FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA opositor, el contenido de
la presente resolucién, entregandoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha
resolucion procede el recurso de apelacion ante la Superintendente Delegada para la
Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la fecha
de notificacion.

ARTICULO 4: En firme esta resolucion archivese el expediente.

Notifiguese y Cumplase.
Dado en Bogota D.C., el 1 de octubre de 2025

DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

8 30: Café, té, cacao y sucedaneos del café; arroz; tapioca y sagu; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de
pasteleria y confiteria; helados; azlcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas
(condimentos); especias; hielo.
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