Superintendencia de
Industria y Comercio

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y COMERCIO

Resolucién N° 83312
Ref. Expediente N° SD2025/0000535
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 6 de enero de 2025, HUGO ESTEBAN BOTERO
CALDERON, solicito el registro de la Marca UNTITLED PROJECT (Mixta) para distinguir
productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificacion Internacional de Nizal.

Que mediante Oficio N° 390 9 de enero de 2025 se requirio al solicitante por cuanto la
etigueta aportada contenia informacion adicional a los elementos del signo que se
pretenden reivindicar.

Que mediante respuesta de fecha 10 de enero de 2025 se aportd una nueva etiqueta.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1064, GRUPO BON VIVANT
SAS presentd oposicion con fundamento en: Literal a) Articulo 136 decision 486 de la
Comunidad Andina - Riesgo de confundibilidad con una marca anterior.

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

(...) la marca UNTITLED PROJECT (mixta) es similar, practicamente idéntica, a
la marca UNTITLED PROJECT (mixta) cuyo registro solicité previamente Bon
Vivant. Ademas, los productos incluidos en la cobertura de la primera son
conexamente competitivos con los servicios que identifica en la actualidad la
segunda.

(...) Lo contrario, es decir, la concesion del registro de la marca UNTITLED
PROJECT (mixta) en clase 25 por parte de la SIC y a favor de Hugo Esteban
Botero Calderon, no solamente vulneraria los derechos de Bon Vivant como
solicitante prioritario del registro de la marca UNTITLED PROJECT (mixta) en
clase 41 sino ademas, los derechos de los consumidores colombianos, que
habran quedado expuestos a las consecuencias de los riesgos de confusion y
de asociacion.

(...) * Criterio ortografico

UNTITLED PROJECT (MIXTA) CLASE
a1

La marca estd compuesta por dos (2)

palabras

La primera, conformada por tres (3)
sllabas y oche (8) letras en total
UN- TI-TLED

La segunda, conformada por dos (2)
sllabas y seis (6) letras en total
PRO-JECT

UNTITLED PROJECT (MIXTA) CLASE
25

La marca estd compuesta por dos (2)
palabras

La primera, conformada por tres (3)
silabas y ocho (8) letras en total
UN- TI-TLED

La segunda, conformada por dos (2)
silabas y seis (B) letras en total
PRO-JECT

1 25: Prendas de vestir*.
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Conclusion 1: El elemento nominativo de las marcas enfrentadas es

exactamente igual en su composicion ortografica

« Criterio Fonético

La expresion UNTITLED PROJECT
proviene del idioma inglés, y por lo tanto
se pronuncia ANTAITOLD PROIECT

La expresibn UNTITLED PROJECT
proviene del idioma inglés, y por lo tanto
se pronuncia ANTAITOLD PROIECT

Conclusién 2: La pronunciacién de las marcas enfrentadas es exactamente la

misma.

« Criterio conceptual

La expresion UNTITLED PROJECT
significa PROYECTO SIN TITULO en
espanol®
untitled

dafinition | in Frinch | Conjapacide 21 | Exgltah smanymes | Cosugator 1o |is
comiest | images

WordRitirsnce  Dabation

Sty g Sowan Soionery # 20
Principal Translatians
L Ematisl

niiiied o (Fasing o tide or el i o o o)
. someshing imp T Rrpatt an emor or g

project  qome o -

" neum | prodyak, v e dyiky | - more |
definition | Conjegacitn [ | English synonyms | Englsh oolocations |
Compugater (B4 | in cortent | imagas
WordReleeescs  Cobra AR Arverse (26) Defton Smompm Engheh Colocstions
Stemtmerara | o e D B 5530
Principal Translations
Ingles Lapans
preject n ) prayactn A

v P e Haé | am warking on n e afice.
Extoy rotcjansh en algunca propectar e o ficin.

La expresion UNTITLED PROJECT
significa PROYECTO SIN TITULO en
espanol

untitled

S fun Yl

efrtion | in French | Comugacts (5 | taglh smenym | Corjugater 24 | in
contint | ieges

WordRictopaee  Ogfrebon

L
Prinipal Translatians
Ingle Lspatal

ettt oo Duaving ot a1 rurve] it o
1 i sthing important minng? Feport an o or 1ugge a0 improse e

project | aacEe Uk -

WA ngur | prodyrict, vertr fpra’dydet/ |+ more |
difritien | Conjogasiin (£ | Engith syramys | Enghos colestions |
Conpigabar B4 | m ookt | mages
WondRessacs  Coler  WR Lmas (M) Deatum  Smorpve  Erghth Calaratonr
v g S iconaey & 838
Princpal Translations
Ingle Espaial
pocject o ] prayect
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Conclusién 3: El concepto de las marcas enfrentados es el mismo y, por lo tanto,
les transmiten a los consumidores exactamente el mismo significado y mensaje.

« Criterio grafico

UNTITLED PROJECT (MIXTA) CLASE
41

El elemento grafico de la marca consiste
en la palabra UNTITLED encima de la
palabra PROJECT

La palabra PROJECT esta en negrilla.
Las dos palabras tienen el mismo tamario
y estan una encima de la ofra de manera

centrada
UNTITLED
PROJECT

UNTITLED PROJECT (MIXTA) CLASE
25

El elemento grafico de la marca consiste
en la palabra UNTITLED encima de la
palabra PROJECT.

La palabra UNTITLED esta en negrilla.
La palabra UNTITLED es
significativamente mas grande que la
palabra PROJECT

La palabra PROJECT esta ubicada en el
costado inferior derecho de la palabra
UNTITLED

UNTITLED

Conclusién 4: El elemento gréafico de las marcas es similar, con unas diferencias
insignificantes que no tienen la capacidad de diferenciar a la una de la otra.

(...) La prestacion de los servicios que ofrece mi poderdante en el mercado y
qgue identifica con la marca UNTITLED PROJECT (mixta), suelen
complementarse con “merch”, abreviacibn de “merchandising”, palabra
proveniente del idioma inglés que significa “mercancias”, que cumplen funciones
promocionales dirigidas a aumentar la visibilidad y reconocimiento de una marca
en el mercado. El merch de Bon Vivant suele consistir en prendas de vestir,
accesorios requeridos durante la realizacion de las actividades de crecimiento
personal, etc.

(...) En la actualidad5, Bon Vivant ofrece a la venta en su sitio web
https://www.untitledprojectclub.com/ prendas de vestir tales como camisetas,
tops, buzos (hoodies), en los cuales se ha estampado la marca UNTITLED
PROJECT.

(...) Como se puede ver, el merch de UNTITLED PROJECT que se ha ofrecido
desde el afio 2023 consiste principalmente en prendas de vestir. Por esto, que
es coherente con la realidad de la industria del bienestar (wellness) y el
crecimiento personal, aplicando los criterios del Tribunal, se concluye que las
prendas de vestir son complementarias de los servicios de bienestar y
crecimiento personal que Bon Vivant distingue en el mercado con la marca
UNTITLED PROJECT (mixta) y que, ademas, es razonable que provengan del
mismo empresario.

(...) El solicitante del registro de marca objeto de la presente oposicién adquirid
previamente los servicios de bienestar comprendidos en la clase 41 que ofrece
Bon Vivant bajo la marca UNTITLED PROJECT (mixta) y, con base en dicho
conocimiento previo, decidié solicitar el registro como marca de un signo
practicamente idéntico, con diferencias graficas insignificantes, para distinguir
prendas de vestir que, por lo demas, es un producto que €l también sabia que
estaba incluido en la oferta comercial de Bon Vivant.

(...) La solicitud de registro de un signo distintivo practicamente idéntico a otro,
del que se tiene conocimiento directo porque se han adquirido los servicios que
con él se identifican en el mercado:
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» Es un acto con fines concurrenciales, porque esta indicando que el solicitante
tiene la intencion de identificar ciertos productos y servicios en el mercado,

* Es contrario a la buena fe comercial, puesto que este principio es excluyente
con la imitacibn minuciosa (como ocurre en este caso) de las iniciativas,
actividades, productos, servicios, etc., de los participantes en el mercado,

* Y es idoneo para afectar la libertad de decision del consumidor, quien podria
enfrentarse a los riesgos de confusion o de asociacién cuando se encuentre con
prendas de vestir identificadas con la marca UNTITLED PROJECT (mixta), la
cual es (practicamente) idéntica a la marca UNTITLED PROJECT (mixta) bajo
la cual se ofrecen y se prestan desde 2023 servicios de bienestar que se
complementan con la comercializacion de merch que consiste principalmente en
prendas de vestir.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1064, THE COLOR SOCIETY
SAS presentd oposicidon con fundamento en: Literal a) Articulo 136 decisién 486 de la
Comunidad Andina - Riesgo de confundibilidad con una marca anterior.

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

(...) En este caso es claro que, a pesar de diferencias en el tipo y color de letra
en que se encuentran representados los componentes denominativos de cada
signo, el elemento distintivo principal de la marca solicitada (UNTITLED)
reproduce de manera idéntica el nombre de la marca opositora (UNTITLED) con
lo que incuestionablemente existe una identidad no solo desde lo ortografico y
fonético, sino también desde lo conceptual al hacer referencia al mismo concepto
o idea de algo “sin titulo”. A pesar de que la marca objeto de oposicion tiene
también dentro de su hombre la expresién “PROJECT”, es incuestionable que la
parte predominante y que mayor recordacién genera en el publico consumidor
es la palabra “UNTITLED” por su ubicacién y tamafio dentro del conjunto,
encontrandose la palabra “PROJECT” debajo de aquella en un tamafio mucho
menor.

Ademas, la palabra “PROJECT” ya se encuentra presente en el nombre de 19
signos registrados para identificar productos de la clase No. 25, por lo que es un
elemento de uso comun y por ende inapropiable desde cualquier punto de vista.
Por lo anterior, no puede predicarse que la adicion de esta palabra, y mas aun
en un tamafio tan pequefio dentro del conjunto mixto, pueda ser derrotero
suficiente de diferenciacién para diluir el enorme riesgo de confusién que se
presentaria con la marca UNTITLED previamente solicitada por mi
representada.

Por lo tanto el signo “UNTITLED” se encuentra integramente reproducido en el
signo solicitado “UNTITLED PROJECT", configurandose una reproduccién
marcaria por la palabra UNTITLED.

(...) Por lo tanto, no tendria fundamento alguno sostener que con la simple
adicién de la palabra “PROJECT” al vocablo “UNTITLED” no se estarian
vulnerando los derechos marcarios de mi representada, ya que claramente el
elemento denominativo de la marca previamente solicitada “UNTITLED” esta
siendo reproducido de manera idéntica en el signo objeto de la oposicién, que
de esta manera se apropia de la marca de su competidor. Asi las cosas, la
reproduccion del signo previamente solicitado UNTITLED en la denominacion
del signo mixto UNTITLED PROJECT facilmente daria lugar a un riesgo de
confusién o asociacion en el publico consumidor.

(...) Se evidencia una clara identidad entre las “prendas de vestir” de la clase
No. 25 del signo previamente solicitado UNTITLED, y las “prendas de vestir” de
la misma clase del signo objeto de oposicion UNTITLED PROJECT. Se trata
entonces de productos idénticos, dirigidos al mismo publico objetivo, a satisfacer
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exactamente las mismas necesidades, y que son ofrecidos en el mismo tipo de
establecimientos.

Que dentro del término concedido para tal efecto, HUGO ESTEBAN BOTERO
CALDERON, NO dio respuesta a las oposiciones presentadas.

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 Comisién 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.

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal a) del articulo 136 de la Decisién 486

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

a) sean idénticos 0 se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o
registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, 0 para productos o
servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusién
o de asociacion.

Concepto de lanorma

De acuerdo con la disposicion andina citada, para que el registro de una marca sea
negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que
el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero?,
esto es, que sea una reproduccion exacta de éste y no permita ninguna clase de
diferenciacion entre los dos, o0 que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El
segundo supuesto de hecho es la identidad o relacion existente entre los productos o
servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o
registradas.

2 sLa comparacion, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe
analizarse con una vision de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortografica, auditiva e ideologica.

*En la comparacién, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es
procedente realizar un andlisis simultaneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes
momentos.

*Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas Ultimas es donde se percibe el riesgo de confusion o de
asociacion.

Al realizar la comparacion, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para
el examinador, es determinar cdmo el producto o servicio es captado por el publico consumidor. (...)".

3 A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretacion Prejudicial proferida en el
Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por si mismos la existencia de relacién, vinculacion o conexion entre
productos y/o servicios:

a) El grado de sustitucion (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexion cuando los productos (o servicios)
en cuestién resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podria decidir adquirir uno u otro sin problema alguno,
al ser intercambiables entre si. La sustitucion se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o
servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideracion
el precio de dichos bienes o servicios, sus caracteristicas, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribucién o de
comercializacion, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto
(o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa
facilidad. A modo de ejemplo, tratandose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anis, el cedrén, la manzanilla, etc., suelen
ser productos sustitutos entre si.
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Finalmente, la norma exige que dicha identidad o semejanzay relacion de los signos y de
los productos o servicios identificados por los signos, sea suficiente para generar un riesgo
de confusion o de asociacion, que se entiende debe recaer en los destinatarios de los
productos o servicios, esto es el publico consumidor.

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

Articulo 137 de la Decisiéon 486

El articulo 137 de la Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina sefiala que
“cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir
gue un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de
competencia desleal, podra denegar dicho registro”.

Concepto de lanorma

El ordenamiento andino de propiedad industrial propugna por el disfrute de los derechos
de manera sana, leal y transparente. En tal sentido, esta causal de irregistrabilidad se
consagra con la finalidad de salvaguardar el desenvolvimiento honesto y transparente en
el mercado y, para esto, trata de evitar que el registro de un signo como marca se use
para ejecutar un acto de competencia desleal e impedir que se utilicen de mala fe las
plataformas juridicas de concesién de derechos marcarios.

El presupuesto de aplicaciéon de la causal se sustenta en la Clausula General de
Competencia establecida en el articulo 7 de la Ley 256 de 1996, que dispone:

“PROHIBICION GENERAL. Quedan prohibidos los actos de competencia desleal.
Los participantes en el mercado deben respetar en todas sus actuaciones el
principio de la buena fe comercial.

En concordancia con lo establecido por el numeral 20. del articulo 10 bis del
Convenio de Paris, aprobado mediante Ley 178 de 1994, se considera que
constituye competencia desleal, todo acto o hecho que se realice en el mercado
con fines concurrenciales, cuando resulte contrario a las sanas costumbres
mercantiles, al principio de la buena fe comercial, a los usos honestos en materia
industrial o comercial, o bien cuando esté encaminado a afectar o afecte la libertad
de decision del comprador o consumidor, o el funcionamiento concurrencial del
mercado”.

Por su parte el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina refiere a la causal consagrada
en el articulo 137 de la Decision 486 en los siguientes términos:

“(...) La anterior causal de irregistrabilidad se consagra con la finalidad de
salvaguardar el desenvolvimiento honesto y transparente en el mercado y, para

b) La complementariedad entre si de los productos o servicios. Existe conexion cuando el consumo de un producto genera la
necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Asi, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta
complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Asi, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes
(dentifrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto
puede ser el servicio educativo con el material de ensefianza.

c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexion
cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podria asumir como razonable que los productos o servicios en cuestion
provienen del mismo empresario. Asi, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua
embotellada.
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esto, trata de evitar que el registro de un signo como marca se use para ejecutar
un acto de competencia desleal.

Por lo tanto, en el marco de los grupos de actos de competencia desleal arriba
tratados, la autoridad nacional competente debera establecer si el registro solicitado
puede perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. El primer
grupo de actos, "actos de competencia desleal por confusién”, es el mas
emblematico en relacién con el registro de un signo como marca, esto es cuando
un competidor solicita el registro con la finalidad de generar confusion en el
mercado como tal y, por lo tanto, de causar dafio a otro competidor, estaremos en
frente de la causal anotada.

(...) Por "indicio razonable" se debe entender todo hecho, acto u omision del cual,
por via de la inferencia logica, pueda derivarse una gran probabilidad de que el
registro cuestionado se solicitd con el animo de aprovechar toda la carga
econdmica, de penetracién en el mercado y de calidad de los productos y servicios
gue conlleva el signo solicitado para registro”.

En este orden de ideas, a la corte consultante le sera de gran utilidad analizar entre
otros factores el conocimiento previo que tuviera el solicitante del signo idéntico o
similar, lo que se podria concretar con compras realizadas del producto,
importaciones, o visitas a los sitios web de la marca; inclusive este conocimiento
previo podria inferirse de la participacion de los productos amparados por esa marca
en espectaculos de alto impacto masivo mundial, como un mundial de futbol, unos
juegos olimpicos, conciertos televisados, entre otros. Esto tiene su razén de ser en
la facilidad con que el mundo de la informacion genera datos al instante y al detalle
para la generalidad de la poblacion y, por lo tanto, el conocimiento de los productos
y servicios es de muy facil acceso, inclusive en paises donde no se han ingresado
empresarialmente.*

De acuerdo con lo anterior, se puede sefalar que para que estemos en presencia de
indicios de un acto de competencia desleal que impida el registro de una marca, se deben
presentar los siguientes presupuestos:

a) Debe haber indicios razonables de que la solicitud se relaciona con un acto de
competencia desleal y por tanto,

b) Dichos indicios deben permitir inferir con claridad que el registro se solicitd para
perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. Esto significa que debe
existir una relacién causal entre la solicitud del registro y el actual o potencial acto de
competencia desleal.

Asi las cosas, el articulo 137 contiene una causal de irregistrabilidad de naturaleza
preventiva, que tiene por objeto evitar que el acto administrativo que concede el registro
de una marca legitime a su titular para la comision de un acto de competencia desleal
debido al monopolio que otorga el registro marcario.

Nétese que la marca cumple diversas funciones en el mercado; a saber,

a. Diferencia los productos y servicios que se ofertan
b. Esindicadora de la procedencia empresarial
c. Indica la calidad del producto o servicio que identifica.

4 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 279-1P-2015.
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d. Concentra el Good Will del titular de la marca.
e. Sirve de medio para publicitar los productos o servicios

Asi, las marcas sirven como un mecanismo de proteccién al consumidor a través de sus
funciones distintiva, de identificacion de origen de los bienes y servicios, de garantia de
calidad, evitando que se genere en el mercado engafio o confusion por equivocadas
apreciaciones respecto de los productos y servicios protegidos.®

En tal sentido, las marcas presentan una faceta positiva, que implica para su titular el
derecho de uso exclusivo de su signo de manera directa o bien, la autorizacion de uso a
terceros (licenciamiento); una faceta negativa, que supone la potestad de prohibir a
terceros el uso no autorizado del signo o bien de solicitar el resarcimiento del dafio
causado por la ejecuciéon de tal conducta; y una faceta informativa, comoquiera que
permite a los consumidores determinar el origen empresarial de los productos o servicios,
e inferir a partir de ello la calidad de los mismos, derivado del vinculo surgido entre la
calidad de los productos o servicios y un origen empresarial determinado. En otras
palabras, la faceta informativa de las marcas permite a los consumidores adelantar un
ejercicio de asociacion comercial y por tanto facilitan la toma de decisiones relacionadas
con la adquisicién de productos o la contratacion de servicios.

De manera que, si la concesién de una marca legitima al titular para usar de manera
excluyente su signo, esta Oficina, al momento de adelantar el examen de registrabilidad
de una solicitud de registro, debe observar si existen indicios razonables para inferir que,
con la solicitud de registro, que en caso de ser exitosa otorgara un derecho de exclusiva
para su titular, se va a perpetrar, consolidar o facilitar un acto de competencia desleal.

Al respecto, este Despacho a la luz de lo establecido en el articulo 137 de la Decision 486
de la Comision de la Comunidad Andina, no necesitaria concluir la existencia del acto de
competencia desleal, cuestion que queda relegada a la Autoridad Nacional Competente,
pues se entiende que el indicio razonable del que se pueda inferir la posible comision de
un acto de competencia desleal es algo de menor envergadura que el acto de
competencia desleal plenamente probado.

Debe destacarse que la Delegatura de Propiedad Industrial, como Oficina Nacional
Competente para la administracion del Sistema Nacional de Propiedad Industrial, esta
facultada por esta norma para negar un registro de marca, si de manera oficiosa o0 a
solicitud de parte, considera que hay indicios razonables que con la solicitud de registro
se pretende perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

Las causales de irregistrabilidad de una marca estan establecidas en los articulos 134 y
siguientes de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina. Con ellas se busca
impedir que accedan al registro de una marca signos que afecten derechos de terceros,
0 gque carezcan de los atributos intrinsecos para hacerlo, por no cumplir una funcién
marcaria o ser engafnosos o no distintivos.

Es esencial para el sistema marcario que los empresarios actien de buena fe, principio
gue es basico en el ordenamiento comunitario y no tiene excepciones ya que es exigible
a todo sujeto de derecho.

La buena fe “es concebida como la conviccién o conciencia de no perjudicar a otro o de
no defraudar la ley”. Por eso es necesario que los solicitantes de marcas obren de buena
fe para que el derecho se conceda ya que se debe denegar el registro de una marca

5 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 72-IP-2020.
6 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 12-IP-2015.
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cuando la misma se obtenga de mala fe a través de una conducta fraudulenta, como
sostiene el Tribunal de Justicia en los siguientes términos:

“(...) En el régimen andino, la sancion de la mala fe por la via de la declaracion de
nulidad del acto administrativo de registro se establecid con la Decision 344, empero,
el Tribunal ha expresado que aunque en la Decision 313 no se consagro la mala fe
como causal de nulidad del registro, la buena fe es un principio general del derecho
y, por lo tanto, la mala fe en dicho &mbito normativo también seria causal de nulidad.
El literal c) del articulo 113 de la Decision 344 impide la subsistencia de un registro
de marca que, no obstante su apariencia de legalidad, haya sido obtenido infringiendo
elementales principios de comportamiento en la vida comercial (numeral 1) o, que
tienda a la desviaciéon de la funcién o propésito del derecho subjetivo concretado en
el registro de una marca (numeral 2°)’. De igual forma, el articulo 172 de la Decisién
486 de la Comisién de la Comunidad Andina, actualmente en vigencia, contempla
como causal de nulidad de un registro de marca la “mala fe”. Pues, en efecto, como
lo ha sefialado la jurisprudencia de este Tribunal, “la buena fe es un principio general
de derecho que debe gobernar todas las actuaciones en el ambito comunitario, de
manera que el Juez Nacional al analizar el caso bajo estudio debe determinar si la
actuacion se surtié de buena fe o mala fe y en consecuencia establecer la nulidad del
registro de marca.” (Proceso 109-IP2007, publicado en la G.O.A.C. N° 1581, de 4 de
febrero de 2008, marca: LOMA’S (mixta).

Conforme a lo anterior, si procede la sancién de la mala fe a través de la declaracion
de nulidad del acto administrativo por el cual se obtuvo el registro, a contrario sensu,
se puede denegar un registro cuando éste se intente a través de esta conducta
fraudulenta, propiciando una conducta leal y honesta por parte de quien solicita el
registro del signo, en tanto que debe protegerse no soélo al titular de la marca
registrada, sino al publico en general, consumidor de los bienes y servicios.

En consecuencia, es necesario que el solicitante de un registro de marca haya
obrado de buena fe al momento de solicitar el registro. Lo contrario supone las
siguientes consecuencias:

1. Desconocer el derecho de prelacion obtenido por la presentacion de su
solicitud de registro;

2. Denegar el registro en atencioén a la causal contenida en el articulo 136 literal
d) de la Decision 486; o,

3. Sancionar con la nulidad el registro obtenido de mala fe.”
Entonces, es claro que la mala fe no es un tema que deba ser ventilado Unicamente ante
el 6rgano judicial encargado de estudiar la nulidad de los registros de marcas, sino que
también es un asunto que debe ser de especial atencion en las instancias administrativas,
pues su violacién no solo afecta el derecho de terceros, sino que pone en riesgo el interés
del publico.
Acervo probatorio

Al expediente fueron allegadas las siguientes pruebas:

Por parte del opositor Grupo Bon Vivant S.A.S

7 “Esta norma implicitamente pretende castigar a quien, abusando de la credibilidad y confianza del titular de la marca, la registra en
cualquier otro Pais Miembro subrepticiamente, sin el conocimiento del titular en el extranjero, tipificAndose asi la figura de la
competencia desleal”.

8 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Proceso 12-IP-2015.
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e Dos fotografias
¢ Un pantallazo de Excel.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado
Confundibilidad con marcas previamente registradas

Las marcas opositoras son las siguientes:

Tipo | Signo Titular Expediente | Niza | Clase | Tramite Estado Vigencia
. . Solicitud de
. UNTITLED | Santiago Alfonso Bajo Examen .
Mixta PROJECT Ortiz SD2024/0074604 | 12 41 Marca de Fondo fechza:)%z jul.
. THE COLOR . .
Mixta | UNTITLED SOCIETY SAS SD2024/0032230 | 12 9,25 Marca Registrada 22 jul. 2035

Nota: la solicitud de registro de la marca UNTITILED PROJECT tramitada bajo el
expediente SD2024/0074604, fue presentada por los sefiores Daniel José Benjumea Silva
Juan José Ovalle Gonzalez, Pablo Andrés Rojas Zambrano y Santiago Alfonso Ortiz. Sin
embargo, mediante escrito de modificacion de fecha 31 de marzo de 2025 se presentd
contrato de modificacion y cesién de la solicitud a favor de la sociedad Grupo Bon Vivant
S.A.S. Acreditando de esta manera el interés legitimo para la presentacion de la oposicion
en estudio.

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado Signos opositores

TR
UNTITLED

PROJECT

urvtitfed

Jurisprudencia

Comparacion entre signos mixtos

En el andlisis comparativo de marcas mixtas, como las antes vistas, es necesario tener
en cuenta que ellos se componen de un elemento denominativo y otro grafico lo que, por
ende, sugiere que debera establecerse cual de estos dos elementos es el predominante.

“Aungue el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado

gue las palabras impactan mas en la mente del consumidor, también puede suceder
gue el elemento predominante no sea éste sino el elemento gréfico, ya sea que, por
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su tamanio, color, disefio y otras caracteristicas puedan causar un mayor impacto
en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.”

La regla general nos indica que el elemento dominante de una marca mixta es el
denominativo, lo anterior, en tanto la practica comercial demuestra que un consumidor
demanda un producto o servicio empleando su denominacion y no guiandose por la
presencia de elementos decorativos; sin embargo, esta pauta deja de aplicarse cuando
existen razones para dar una mayor relevancia al componente grafico.

El tratadista Carlos Fernandez-N6évoa en su obra Tratado de Derecho de Marcas, ha
expuesto algunas hipétesis que permiten desplazar el componente grafico a un primer
plano:

“La pauta del predominio del elemento denominativo de una marca mixta deja de
aplicarse cuando concurren ciertos factores que imprimen caracter dominante al
componente figurativo de la correspondiente marca mixta. Entre los factores que
desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben
diferenciarse dos grupos. A saber: un primer grupo que comprende factores que
inciden negativamente en el componente denominativo de una marca mixta; y un
segundo grupo que engloba factores que repercuten positivamente sobre el
componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente
marca mixta.

i) Los factores que afectan negativamente el componente denominativo de la marca
gréfica son aquellos que merman el caracter distintivo de este componente. Entre
los mismos cabe citar, en primer término, la naturaleza descriptiva del componente
denominativo y la circunstancia de que el mismo forma parte de un elevado nimero
de marcas pertenecientes a terceros (...).

Sobre el elemento denominativo integrado en una marca mixta puede influir
negativamente, en segundo término, la circunstancia de que en el conjunto de la
marca el componente denominativo ocupa un puesto secundario.

i) Entre los factores que inciden positivamente sobre el componente figurativo de una
marca mixta, sobresalen la notoriedad adquirida por el mismo y la originalidad
intrinseca del correspondiente componente figurativo (...)"°

En consecuencia, al caso en estudio deberan aplicarse las siguientes reglas!! para el
cotejo entre los mismos:

Prevalencia del elemento nominativo

Una vez determinado en el presente andlisis que en los signos en confrontacion
predomina el elemento denominativo, deberan tenerse en cuenta las siguientes reglas:

a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir sin descomponer su
unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas
o las palabras que poseen una funcion diferenciadora en el conjunto, debido a que
esto ayudaria a entender como el signo es percibido en el mercado.

9 TJCA, Proceso N° 49-1P-2016
10 FERNANDEZ-NOVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edicién, 2001, pag. 256

11 «Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en multiples providencias, entre las cuales se
destacan: Interpretacion Prejudicial del 15 de Agosto de 2007 en el proceso 84-IP-2007 y la Interpretacion Prejudicial del 29 de mayo
de 2014 en el proceso 26-1P-2014".
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b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten el mismo lexema
(...)

c) Se debe tener en cuentala silaba tonica de los signos a comparar, ya que, Si
ocupa la misma posicion, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre
los signos podria ser evidente.

d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad
de la denominacion.

e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera mas fuerte en
la mente del consumidor, pues esto mostraria cOmo es captada la marca en el
mercado.

f) Se debe determinar si existe un elemento comuan preponderante o relevante
en ambos signos.”12

Andlisis comparativo

El signo solicitado a registro es de naturaleza mixta compuesta por las expresiones
UNTITLED PROJECT, escritas en tipografia simple, la primera sobresale por tamafio y
disposicion. Por su parte, los signos opositores son de naturaleza mixta, el primero
conformado por las expresiones UNTITLED PROJECT, escrita en tipografia simple, el
segundo término resaltado, y el segundo conformado por la expresion UNTITLED escrita en
tipografia especial.

Esta Direccion encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles. En
efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son ortografica y fonéticamente
similares, comoquiera que el signo solicitado reproduce en su totalidad el elemento
denominativo de cada uno de ellos.

Cabe precisar que es el elemento nominativo de cada signo el preponderante en sus
conjuntos, por cuanto son las palabras las que causan mayor impacto en el consumidor
por ser aquellas que usaria para pedir los productos y servicios protegidos con estas
marcas.

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible ver que el elemento nominativo sobresaliente
en el signo solicitado, conformado por las expresiones UNTITLED PROJECT contiene en
su primer elemento a la marca UNTITLED y reproduce totalmente al signo UNTITLED
PROJECT, no siendo el disefio grafico de cada signo elemento suficiente para que el
consumidor pueda diferenciar los signos en el mercado, maxime cuando el mismo resulta
tan simple.

Ahora, si bien frente a la marca UNTITLED se diferencia en cuanto adiciona la expresion
PROJECT este cambio no permite establecer entre ellos una clara distincion. Lo anterior
teniendo en cuenta que la marca solicitada es una marca compuesta que reproduce la
totalidad de la denominacién de la marca registrada’3; la anterior coincidencia dentro del
mercado generaria confusion indirecta, pues sin duda alguna la presencia del mismo
término UNTITLED en los signos distintivos comparados, causa irremediablemente en la
mente del consumidor una idea de asociacién entre los productos que se distinguen con

12 13¢A, Proceso N° 127-1P-2016

13 E| Tribunal de Justicia Andino, Proceso 13-IP-2001, en un caso similar al estudiado, donde la marca solicitada a registro es una
marca compuesta en la cual uno de sus vocablos es idéntico a una marca registrada, se pronuncié en los siguientes términos: “...La
otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada, como en el
caso de las marcas en discusion. Existe identidad con una de las expresiones y no sélo una mera semejanza. En esta hipoétesis, la
determinacion del riesgo de confusion se hace compleja, y para llegar a ella, se requiere, en primer lugar, apreciando la impresion
global entre los dos signos, determinar cual de las dos palabras que componen la marca solicitada tiene mas relevancia que la otra 'y
guarda una distintividad que le permita diferenciarse y no confundirse con la anterior. En estos casos el examen debe tener una mayor
rigurosidad por el contorno factico del caso, que de no apreciarse esa distintividad en el segundo signo, se llegaria a confundir inclusive
el origen empresarial de las dos marcas, debilitAndose esa funcion diferenciadora que la marca persigue, y creando en el consumidor
la confusién indirecta, esto es, en creer que los dos signos tienen una misma fuente u origen empresarial.”
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una y otra marca, ya que el signo solicitado reproduce el elemento que sobresale en la
marca registrada.

En efecto, la confundibilidad indirectal* se origina cuando el consumidor o adquirente de
los productos distinguidos con una marca, confunde el origen empresarial de los mismos,
es decir, los asocia por su procedencia o nacimiento, creyendo errbneamente que cierto
producto proviene de una empresa, cuando no es asi. Esta afectacion a la voluntad del
consumidor se produce por varias causas, entre ellas puede observarse el hecho que una
marca reproduzca a otra, con elementos adicionales que no le otorgan mayor
diferenciacion, y por el contrario convencen al consumidor de que esta adquiriendo
productos de cierta empresa que contienen algunas caracteristicas diferentes a las del
producto original, que buscaba.

Frente a la comparacion originada entre una marca compuesta que reproduce
idénticamente a una marca ya registrada el Tribunal de Justicia Andino, se ha manifestado
en varias ocasiones de la siguiente forma: “Cuando se reproduce una marca prioritaria o
parte esencial de la misma en una segunda marca y se le agregan vocablos u otras
denominaciones, al hacerse una comparacion entre ellas debe prescindirse del vocablo o
de la denominacién que se agrega, pues de aceptarse tal mecanismo como un criterio
vélido de diferenciacion, cualquier marca podria apropiarse por un tercero, so pretexto de
gue la marca compuesta despierta una impresion de conjunto diferente a la de la marca
unitaria”.®

Asi las cosas, esta Direccidén considera que las semejanzas existentes entre los signos
UNTITLED PROJECT y UNTITLED son determinantes de confusion indirecta.

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta necesario entrar a verificar la cobertura de los

signos confrontados, en aras de establecer si se cumple con el segundo de los requisitos

exigidos por la causal de Irregistrabilidad en estudio.

Conexién competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

25: Prendas de vestir*.

Los signos confrontados identifican:

Expedientes Producto y servicios

SD2024/0074604 (41): Servicios de organizacién y promocién de eventos, experiencias
y/o actividades dirigidas a fomentar el crecimiento personal,
enfocadas en tres pilares fundamentales de la naturaleza humana:
cuerpo, mente y espiritu.

Conforme a los factores de conexidn competitiva, es posible colegir que la cobertura de

los signos en cotejo, no guarda relacién de intercambiabilidad o complementariedad
alguna.

14 Proceso 7-1P-98 de 7 de abril de 1998, marca PALMA FRIT: “El Tribunal pone de relieve que para efectos de comprender alin mejor
el alcance de esta prohibicion legal comunitaria en el procedimiento de registro de una marca se deben distinguir dos clases de
confusion: la directa y la indirecta.

(--)

“Por la segunda, el consumidor cree que el producto o servicio que esta adquiriendo o solicitando pertenece a una misma linea de
productos o servicios de una empresa o persona distinta de quien realmente los ofrece en el mercado.”

15 Tribunal de Justicia Andino, Proceso 7-1P-98 , marca PALMA FRIT
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En efecto, notese que la naturaleza y finalidad de los productos identificados por el signo
solicitado esté relacionada con un uso especifico y concreto, puesto que las prendas de
vestir se utilizan para recubrir el cuerpo y como instrumento de moda y arreglo externo
personal.

En tanto que los servicios de la marca previamente solicitada estan destinados a satisfacer
otro tipo de necesidades, del ser interno, de crecimiento personal, con el fin de otorgar
bienestar mental.

Asi, estas finalidades abiertamente diferentes implican que se trata de productos y
servicios que no tienen caracteristicas similares, asi como tampoco su comercializacion
tiene relacion alguna. Por lo tanto, es pertinente tener en cuenta para el analisis del
presente caso se aplica el “principio de especialidad” para lo cual el Tribunal Andino
mediante 321 IP- 2015 ha manifestado:

“(...) De conformidad con lo anterior, se abordara el tema propuesto. Para lo
anterior, se reitera lo expresado en la Interpretacion Prejudicial de 15 de julio
de 2015, expedida en el marco del Proceso 324-1P-2014: "El principio de
especialidad se puede enunciar de la siguiente manera: el derecho al uso
exclusivo de una marca se circunscribe a los productos y servicios
determinados en el registro respectivo, los cuales hacen parte de una misma
clase en relacién con la Clasificacion Internacional de Niza.

El articulo 151 de la Decision 486 hace viable la utilizacion de la mencionada
clasificacion internacional, asi: "Para clasificar los productos y los servicios
a los cuales se aplican las marcas, los Paises Miembros utilizaran la
Clasificacion Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las
Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus
modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificacion Internacional referida en el parrafo anterior no
determinaran la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios
indicados expresamente”.

El objetivo de la regla de especialidad consiste establecer un parametro
inicial para evitar el riesgo de confusién, prohibiendo el registro de marcas
gue posean denominaciones idénticas o similares a las previamente
registradas, para amparar productos o servicios también idénticos o
similares. Para garantizar esto al solicitante, de conformidad con el articulo
139 literal f), se le pide que indique la clase a la cual corresponden los
productos o servicios.

Carlos Ferndndez Novoa sefala al respecto que: "La consecuencia mas
palpable de la regla de especialidad de la marca es que sobre un mismo
signo pueden recaer dos 0 mas derechos de marca autbnomos
(pertenecientes a distintos titulares) siempre que cada una de estas marcas
autébnomas sea utilizada en relacién con una clase o variedad diferente de
productos o servicios». En principio, pueden existir en el mercado marcas
idénticas o similares que pertenezcan a distintos titulares, siempre y cuando
se encuentren amparando productos o servicios ubicados en diferentes
clases. La regla de la especialidad se ha matizado y se han generado
excepciones especificas en el campo de la conexibn competitiva y la
proteccion de los signos notoriamente conocidos".

Si estamos en frente de productos registrados en diferentes clases o
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disimiles, aunque se encuentren ubicados en la misma clase, es preciso que
se matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, que se analice el
grado de vinculacion o relacion competitiva de los productos que amparan
los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la
posibilidad de error en el publico consumidor. Para lo anterior, el consultante
debera analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las
marcas, ya que la sola pertenencia de varios de éstos a una misma clase de
la Clasificacion Internacional de Niza no demuestra su semejanza, asi como
la ubicacidon de estos en clases distintas tampoco prueba que sean
diferentes. En relacion con lo mencionado, el Tribunal ha establecido
algunos de los siguientes criterios y factores de analisis para definir la
conexién competitiva entre los productos y/o servicios (...)"

En consecuencia los productos y servicios en comparacion no son sustituibles, ni
complementarios entre si, por su naturaleza ni estan destinados a los mismos
consumidores. Por tanto, no resulta probable que un consumidor incurra en confusion y/o
asociacion entre los productos amparados por los signos en comparacion.

Cabe precisar respecto de los argumentos expuestos por la sociedad GRUPO BON
VIVANT S.A.S. que fundamento su oposicion en el expediente acabado de referencia,
con base en los cuales alega que el uso de la marca en el mercado se ha dado para
identificar también prendas de vestir, es necesario aclarar que el estudio comparativo y
de conexidad competitiva que debe realizar esta oficina solo puede incluir la informacién
brindada dentro de la solicitud y en el registro base de la negacion, al ser esta la
manifestacion juridicamente vinculante en lo que concierne al alcance de las
reivindicaciones de la primera y de los derechos concedidos por el segundo, pues son
estos datos los que fueron consignados dentro del registro de marcas.

Asi, el estudio de conexidad que ahora nos ocupa debe seguir los parametros
establecidos en la solicitud de registro del signo solicitado, y en la solicitud de registro del
signo opositor, sin que éste se vea afectado por usos eventuales de los signos que sus
titulares puedan darles en el mercado, pues de lo contrario se estaria desconociendo el
efecto constituyente de derechos del registro marcario (articulo 154 de la Decision 486).

Por lo tanto, las observaciones y evidencias que la parte opositora trajo a colacion acerca
del supuesto uso dado a la marca, que se extiende a la identificacion de prendas de vestir,
no estan llamadas a afectar las apreciaciones comparativas realizadas por esta Direccion
en el presente asunto, por considerarse impertinentes e inconducentes.

Por lo anterior, es objeto de la presente decision, realizar el estudio juridico de la marca
en analisis conforme a los registros y previas solicitudes relacionadas en el registro
nacional de la propiedad industrial; tal como se realizé en lineas anteriores, concluyendo
gue no existe en este caso relacion de conexidad competitiva entre los productos y
servicios relacionados.

SD2024/0032230 (25): Prendas de vestir* / ropa* / vestimenta.

Esta Direccion encuentra una relacion de conexidad entre los productos que pretende
distinguir el signo solicitado en la clase 25° Internacional y los que distingue la marca
registrada en la clase 25° Internacional, no solo en razon a que pertenecen al mismo
Clasificador Internacional de Niza, sino gracias a que existe identidad en los productos
relacionados, al coincidir en la identificacion de prendas de vestir.

En efecto, la Direccidn observa que dada la identidad de los productos que identifican los
signos en conflicto no deviene necesario establecer conexion competitiva entre los
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mismos y el riesgo de confusidn existente, no solo se desprende de la estrecha similitud
entre los signos, sino que también concurre al presente caso una equivalencia entre los
productos identificados por los mismos.

Asi, un signo susceptible de acarrear riesgo de confusion frente a un signo previamente
registrado o solicitado en registro estard incurso en la causal analizada siendo imposible
por tanto acceder a su registro, toda vez que el ordenamiento protege tanto los derechos
del titular del signo previamente registrado como los derechos de los usuarios y
consumidores a escoger liboremente y sin distorsiones los productos y servicios ofrecidos
en el mercado.

Presuntos actos de competencia desleal

Sobre el fin concurrencial

Se acuerdo con el inciso segundo del Articulo 2 de la Ley 256 de 1996, “Los
comportamientos previstos en esta ley tendran la consideracion de actos de competencia
desleal siempre que <sic> realicen en el mercado y con fines concurrenciales.

La finalidad concurrencial del acto se presume cuando éste, por las circunstancias en que
se realiza, se revela objetivamente idoneo para mantener o incrementar la participacion
en el mercado de quien lo realiza o de un tercero.”

“Sobre el punto, es importante resaltar que la finalidad concurrencial a que se alude, existe
cuando el acto es idéneo para mantener o incrementar la posicion en el mercado de quién
lo realiza o bien, de un tercero, pues busca en sintesis, “la afirmacion y posicionamiento
en el mercado de la posicion propia, o la debilitacion o destruccion de la posicion de otro
competidor™®, andlisis en el que el criterio preponderante estriba en la aptitud o idoneidad
gue la conducta objeto de valoracién tenga para alcanzar los efectos que con ella se
persiguen, vale decir, que la actuacion desplegada por quien la realizo sea de tal entidad,
gue no queden dudas acerca de su intencién de robustecer o aumentar el lugar propio o
ajeno en el mercado, siempre en deterioro de otro que normalmente es quien demanda.l’

En el presente caso, de las evidencias allegadas por las partes, es posible evidenciar que
no existe un fin concurrencial, en tanto que el solicitante pretende incursionar en el sector
de la moda, mediante fabricacion de prenda de vestir, en tanto que la sociedad opositora
con su solicitud incursiona en el mercado del crecimiento personal.

Ahora, analizando el material probatorio aportado esta Direccion observa que no se
presentan elementos suficientes dentro del acervo probatorio que permitan inferir sobre
la realizacion de actos que generen confusion en el publico consumidor con respecto de
los extremos en comparacion, ya sea mediante imitacion, aseveraciones, envios de
informacién, entre otros.

Las fotografias y pantallazos relacionados en el escrito de oposicion por parte de la
sociedad GRUPO BON VIVANT S.A.S., no resulta suficientes para acreditar los hechos
alegados. Lo anterior por cuanto no resulta evidente que las fotografias contengan
efectivamente la imagen del solicitante, es decir, no podemos tener certeza que dicha
imagen sea efectivamente la imagen del solicitante. Ademas, tampoco tenemos evidencia
de la fecha de dicha imagen que nos permita acreditar que fue anterior a la solicitud de
registro. Pero ademas, la misma tan solo evidencia el desarrollo de una actividad culinaria,
y un encuentro entre personas, actividades que no guardan ningun tipo de relacion con el

16 BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Editorial Civitas. Madrid. 1978. Pag. 349.
17 Sentencia 901 del 26 de octubre de 2011 por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio.
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sector textil o de prendas de vestir, 0 de moda, que permitan establecer una relacion entre
dicha actividad y la que pretende realizar el solicitante del registro. En cuento al cuadro
en Excel, en el cual se contiene una relacibn de nombres y valores, uno de ellos
coincidente con el nombre del solicitante, no corresponde a un documento contable,
formal, del cual se logre evidenciar fehacientemente la realizacion de una operacion
econOmica. Finalmente, tampoco existe evidencia de un documento contractual que
permita evidenciar la relacion juridica que vincula a ambas partes y de la cual se logre
demostrar no solo el conocimiento que tenia el solicitante de los signos distintivos de
titularidad del opositor, sino también de la evidencia que con dicho conocimiento se busca
perpetrar actos de competencia desleal, en especial cuando no existe entre ellos un fin
concurrencial.

Por consiguiente, sin encontrar indicios que permitan inferir que el presente registro fue
solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, y, partiendo
del principio de buena fe consagrado en el articulo 83 Constitucional, este Despacho
considera que el signo solicitado no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad
contemplada en el articulo 137 de la Decision 486 de la Comunidad Andina.

Lo anterior no obsta para que en el evento en que se configurara un uso diferente del
signo solicitado en registro, o se configuren situaciones adicionales, el opositor pueda
acudir ante las instancias competentes.

Conclusion

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud estd comprendido en la causal de
irregistrabilidad establecida en el articulo 136 literal a) de la Decisién 486 de la Comision
de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Direccion,
RESUELVE

ARTICULO 1: Declarar infundada la oposicion interpuesta por GRUPO BON VIVANT
SAS.

ARTICULO 2: Declarar fundada la oposicion interpuesta por THE COLOR SOCIETY SAS.

ARTICULO 3: Negar el registro de la Marca UNTITLED PROJECT (Mixta) para distinguir
productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificacion Internacional de Nizalé,
solicitada por HUGO ESTEBAN BOTERO CALDERON, por las razones expuestas en la
parte motiva de la presente resolucion.

ARTICULO 4: Notificar a HUGO ESTEBAN BOTERO CALDERON, solicitante del
registro y a GRUPO BON VIVANT SAS y THE COLOR SOCIETY SAS opositores, el
contenido de la presente resolucién, entregandoles copia de la misma, advirtiéndoles que
contra dicha resolucién procede el recurso de apelacion ante la Superintendente
Delegada para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) dias hébiles
siguientes a la fecha de notificacion.

18 25: Prendas de vestir*.
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ARTICULO 5: En firme esta resolucion archivese el expediente.

Notifiguese y Cumplase.
Dado en Bogota D.C., el 15 de octubre de 2025

DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS
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