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REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y COMERCIO

Resolucion N° 91236

Ref. Expediente N° SD2025/0000853

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 08 de enero 2025, el DEPARTAMENTO DE
SANTANDER, solicitdo el registro de la Marca EMPRESA SANTANDEREANA DE
LICORES (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 35 de la
Clasificacion Internacional de Nizal.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1069 del 06 de junio 2025, la
sociedad EMPRESA SANTANDEREANA DE LICORES S.A.S., presentd oposicion
contra el signo solicitado en la clase 35 internacional con fundamento en el literal a) del
articulo 136 Decision 486 de la Comunidad Andina, por considerar el riesgo de
confundibilidad con una marca anterior de su titularidad.

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

(...) “(...) 2. DERECHOS PREVIOS

Mi representada la sociedad EMPRESA SANTANDEREANA DE LICORES S.A.S. es
titular en Colombia del signo primeramente solicitado Empresa Santandereana de
Licores Aguardiente Santandereano (Nominativo), expediente No. SD2024/0087242,
productos de la clase 33 Internacional.

(...) 5. FUNDAMENTOS LEGALES DE LA OPOSICION

5.1 IRREGISTRABILIDAD DE UN SIGNO POR RIESGO DE CONFUSION - LITERAL
a) DEL ARTICULO 136 DE LA DECISION 486.

(--.) 6. EL SIGNO SOLICITADO EMPRESA SANTANDEREANA DE LICORES ES
IDENTICO AL SIGNO PRIMERAMENTE SOLICITADO Empresa Santandereana de
Licores Aguardiente Santandereano (Nominativo)

A continuacion, presentamos los signos, para evidenciar las semejanzas que generan
riesgo de confusién:

EL SIGNO SOLICITADO EL SIGNO PRIMERAMENTE
SOLICITADO
EMPR,,
ey
o Empresa Santandereana de
R
<) Licores Aguardiente

Santandereano (Nominativo)

1 35: Compra, venta, importacién, exportaciéon, comercializacion de Aguas minerales, Bebidas alcohdlicas (excepto cervezas);
publicidad; gestién de negocios comerciales; administracién comercial; trabajos de oficina, ventas por internet.
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Ahora bien, al ubicarnos en el lugar del consumidor medio, el impacto o la visién de
conjunto de las marcas reflejan que sus semejanzas son suficientes para afirmar que
exista riesgo de confusion directa desde su aspecto conceptual, gramatical y fonético.

7. EL SIGNO SOLICITADO ESTA UBICADO EN EL MISMO TERRITORIO DEL
NOMBRE Y ENSENA COMERCIAL ELS.

Queremos llamar la atencidn de esta Direccidn sobre el hecho que tanto el solicitante
como mi representado estan ubicados en la misma region, especificamente en el
departamento de Santander. Por tal razéon, debemos advertir que cuando dos
empresas operan en los mismos limites geogréaficos y usan marcas idénticas o
similares, aumenta el riesgo de confusion.

Considerando lo expuesto, no es coincidencia que dentro de un mismo ambito
geografico como el departamento de Santander, aparezca de repente un signo
idéntico al signo primeramente solicitado Empresa Santandereana de Licores
Aguardiente Santandereano (Nominativo), Cl 33, de mi representada, ademas, la
actuacion de la solicitante del signo EMPRESA SANTANDEREANA DE LICORES
(Nominativa), Cl 35 -de hacer parecer los signos- tiene la potencialidad de llevar a
engafio al consumidor, y desviar la clientela de un empresario a otro, aprovechandose
del esfuerzo econdmico ajeno.

En este caso, no cabe la posibilidad de coexistencia del signo solicitado EMPRESA
SANTANDEREANA DE LICORES (Nominativa), Cl 35 y el signo primeramente
solicitado Empresa Santandereana de Licores Aguardiente Santandereano
(Nominativo), Cl 33, pues teniendo en cuenta el grado de similitud de los signos y
porque ademas operan en el mismo ambito geogréfico, se presentaria el riesgo de
confusién en los consumidores sobre el origen, la calidad y la procedencia de los
productos que pretende distinguir el solicitante.

La falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos
los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo".
(Proceso 85-1P-2004, publicado en la G.O.A.C. 1124, de 4 de octubre de 2004, marca:
DIUSED JEANS) (Las subrayas son nuestras).

Ademas, no son pocos los consumidores que compran por primera vez por
recomendacién o consejo de un tercero, por lo que dicha similitud conceptual,
gramatical y fonética puede inducirlos facilmente al error de llevar el producto
producido por el solicitante del signo EMPRESA SANTANDEREANA DE LICORES
(Nominativa), ClI 35 pensando que es fabricado por la sociedad EMPRESA
SANTANDEREANA DE LICORES S.A.S.

Por estas razones, es claro que se cumple el segundo supuesto establecido en el
articulo 136 literal a) de la Decisidn 486 para concluir que existe riesgo de confusion
entre los signos comparados en el presente tramite.

8. LOS SERVICIOS DEL SIGNO SOLICITADO ESTAN RELACIONADOS
COMPETITIVAMENTE CON LAS PRODUCTOS DEL SIGNO PRIMERAMENTE
SOLICITADO

(...) En lo que hace referencia al tercer presupuesto, debe decirse que se configura
porque existe una relacién o vinculacion competitiva entre los servicios distinguidos
por el signo solicitado y los productos del signo primeramente solicitado, lo cual puede
causar un riesgo de confusién o de asociacion. Asi las cosas, el Tribunal ha acogido
como criterios identificadores de la presencia de una conexién competitiva los
siguientes: a) La inclusion de los servicios en una misma clase del nomenclator b)
Canales de comercializacion c) Medios de publicidad idénticos o similares d) Relacion
o vinculacion entre los servicios e) Uso conjunto o complementario de los mismos f)
Mismo género g) Misma finalidad h) Intercambiabilidad de los mismos i) Clase de
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consumidor Al aplicar los criterios referidos anteriormente al caso que nos ocupa, esta
Direccion debe establecer que existe una conexién competitiva, en razén a que los
productos y servicios que pretende publicitar y comercializar el signo solicitado
EMPRESA SANTANDEREANA DE LICORES (Nominativo) como aguas minerales;
bebidas alcohdlicas (Cl 32); publicidad (Cl 35); ventas por internet (Cl 35), tienen
conexion competitiva con las bebidas alcohdlicas y aguardientes que pretende
distinguir el signo primeramente solicitado Empresa Santandereana de Licores
Aguardiente Santandereano (Nominativo) Cl 33, pues comparten la naturaleza de los
productos, los mimos establecimientos de comercio y canales de comercializacion por
internet, y el consumidor, ademas, se relacionan con las camparfas de marketing que
mi representada realiza para promocionar y posicionar las bebidas alcohdlicas y
aguardientes que pretende comercializar, y en ese sentido, el publico consumidor
puede ser inducido al error de creer que los productos y servicios del signo EMPRESA
SANTANDEREANA DE LICORES (Nominativo) provienen de la sociedad Empresa
Licorera de Santander S.A.S. BIC — ELS S.A.S. BIC, titular del signo primeramente
solicitado Empresa Santandereana de Licores Aguardiente Santandereano
(Nominativo) Cl 33.

Por lo tanto, si lo que la legislacibn marcaria pretende evitar es el engafio al
consumidor, corresponde entonces a la Direccion evitar que este riesgo se presente,
impidiendo la coexistencia de signos similares, como en el presente caso, que afecten
los intereses no solo de los consumidores, sino también de aquellos a quienes
corresponde legitima y legalmente proteger, por virtud de las normas de la Decision
Andina cuya aplicacion se solicita tener en cuenta en este asunto. Es asi entonces
como se confirma el cumplimiento del segundo supuesto, por ende, la marca solicitada
en el expediente de la referencia, no es procedente en registro por encuadrar en la
causal de irregistrabilidad prevista en el articulo 136 literal a) de la Decisién Andina
486, y cuya aplicacién se solicita.

Que dentro del término concedido para tal efecto, el DEPARTAMENTO DE SANTANDER
dio respuesta a la oposicidon argumentando entre otras cosas lo siguiente:

“(...) . ARGUMENTOS DE DESCARGO FRENTE A LA OPOSICION
1. EN RELACION CON LOS DERECHOS PREVIOS.

Seflala el Opositor lo siguiente: “Mi representada la sociedad EMPRESA
SANTANDEREANA DE LICORES S.A.S. es titular en Colombia del signo
primeramente solicitado Empresa Santandereana de Licores Aguardiente
Santandereano (Nominativo), expediente No. SD2024/0087242, productos de la clase
33 Internacional.”.

Al respecto se debe sefialar que, si bien es cierto que el Opositor presentd una solicitud
de registro del signo distintivo (SD2024/0087242), marca nominativa “Empresa
Santandereana de Licores Aguardiente Santandereano”, en la clase No. 33 de la
Clasificacion Internacional de Niza (bebidas alcohdlicas, fuertes, bebidas espirituosas
y licores); la misma en este momento se encuentra bajo examen de fondo. En ese
sentido, el Opositor no ostenta la calidad de titular de dicho signo.

Precisamente el Departamento de Santander en el marco de dicha solicitud
(SD2024/0087242) se opuso al registro de dicho signo (SD2024/0105048), oposicidon
gue no ha sido resuelta. Asi las cosas, solicitamos que los argumentos alli esgrimidos
sean tenidos en cuenta en el presente tramite administrativo, asi como los expuestos
en la solicitud de cancelacion formulada por el Departamento (SD2020/0037343 -
Registro- / SD2024/0056810 - Cancelacion).

Tal como se le ha expuesto a su honorable Despacho en los diversos memoriales
allegados por parte del Departamento de Santander/Gobernacion de Santander,
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consideramos que esta oposicion también hace parte de la estrategia incoada por el
Opositor y por sus representantes legales tendientes no sélo a afectar los derechos
del Departamento sino también los derechos de los consumidores.

Al respecto consideramos pertinente reiterar los antecedentes que sustentan tal
afirmacion, asi:

(i) Origen de la Empresa Licorera de Santander En 1948 La Asamblea Departamental
a través de la Ordenanza No. 70 cre6 la Empresa Licorera de Santander como una
organizacién exclusivamente industrial y comercial. Esta empresa constaba de
completa autonomia en el manejo de sus fondos, inversiones y transacciones
comerciales propias de la produccion, distribucion, importacion, exportacion de licores
monopolizados (Departamento de Santander, 1949). (Anexo 1).

Solo hasta 1951 se ratifico la creacion de la Empresa Licorera de Santander bajo el
Decreto No. 217. Este Decreto sefial6 el caracter netamente industrial y comercial de
la empresa, con una Tesoreria propia e independiente de la Tesoreria General del
Departamento.

Tras una serie de problemas de orden legal en su origen y ratificacion por parte del
ejecutivo departamental, el 20 de diciembre de 1952 fue inaugurada la nueva destileria
de la Empresa Licorera de Santander, cuyo origen francés y segun un articulo en la
prensa local producira los mejores licores no sélo de Colombia, sino de Sur América
(Vanguardia Liberal, 1952). Mediante el Decreto No. 018 del 28 de enero de 2000 se
dispuso la supresion de la Empresa Licorera de Santander. A pesar del cierre definitivo
de la Empresa Licorera de Santander, sus productos continuaron siendo distribuidos
y el Departamento asumié los remanentes fruto de la liquidacion de la mencionada
empresa. (Anexo 2).

Todas las deudas que tenia la Empresa Licorera de Santander, entre ellas las de orden
laboral, fueron asumidas por el Departamento de Santander (Anexo 3). A su turno
todas las marcas, patentes, registros sanitarios y demas bienes tangibles e intangibles
le fueron entregados al Departamento en virtud de la liquidacion de la Empresa
Licorera de Santander. (Anexo 4).

Las marcas como activo de la Empresa Licorera de Santander revestian tal
importancia que incluso obra en el Libro de Actas de la Junta Directiva de dicha
Empresa, el Acta No. 2497 de 12 de abril de 1997 que cuando se sometié a
consideracion de sus miembros la liquidacion de la misma se dejo6 claro que los signos
distintivos pasarian a ser propiedad del Departamento (Anexo 5). Los signos distintivos
fueron objeto del inventario de la liquidacién porque se consideraba que estas
constituian “... el mas valioso recurso con el que cuenta la Empresa en Liquidacion”.
(Anexo 6).

(ii) La actual licorera del Departamento de Santander

A través de la Ordenanza No. 004 de 1998 se constituy6 el Monopolio Rentistico del
Departamento de Santander, disposicidn que se encuentra vigente a la fecha.

Asi mismo, la Ordenanza No. 077 de 2014 en su Articulo 334 determin6é que el
Departamento de Santander ejercera el Monopolio de produccion de licores a través
de una empresa industrial y comercial del Estado de caracter departamental (Anexo
7). En linea con lo anterior, el Departamento de Santander a través de la Gobernacion
de Santander contemplé dentro de sus proyectos la creacion de una empresa
industrial y comercial del Estado, en virtud de la cual producird, comercializara y
distribuira productos enmarcados, entre otros, dentro de las clases 32, 33, 35y 41 de
la Clasificacién Internacional de Niza.
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Lo anterior quedd incluido dentro del Plan de Desarrollo Departamental 2024-2027 “Es
Tiempo de Santander”, presentado por el Gobernador MG (R) Juvenal Diaz Mateus,
el cual fue aprobado por la Honorable Asamblea Departamental, en el eje teméatico 2.2
“PROSPERIDAD”, linea “Es tiempo del comercio, la industria y el turismo”, programa
“Productividad y competitividad de las empresas Colombianas”, que previé la
elaboracion de lineamientos técnicos para describir y explicar instrumentos,
estandares, requisitos y condiciones necesarias para llevar a cabo un proceso o
actividad econ6mica empresarial en el Departamento de Santander, incluyendo dentro
de sus proyecciones la creacién de una empresa de licores.

Fue con base en esto que la Asamblea Departamental profiri6 la Ordenanza No.12 de
2024, modificada en virtud de la Ordenanza No. 24 de 11 de julio de 2025, en la cual
dispuso, entre otras cosas, lo siguiente: “AUTORIZACION PARA LA CREACION DE
UNA EMPRESA. Conferir facultades extraordinarias pro tempore al Gobernador del
Departamento de Santander para crear una Empresa Industrial y Comercial del Estado
del orden departamental, encargada de la produccién, introduccién, distribucién y
comercializacion de licores destilados y demas derivados, la cual estara encargada de
ejercer el monopolio de licores destilados, conforme con la normativa aplicable, la
presente ordenanza y el Estudio Técnico anexo (la "Empresa").”. (Anexo 8 y Anexo
19). Es decir, la Asamblea en dicha Ordenanza autorizé la creacion de la “Empresa
Santandereana de Licores”, razén social que, dicho sea de paso, le fue asignada en
dicho acto y que fue objeto de depdsito ante la SIC como se indicara mas adelante.

El Gobernador de Santander con base en esa autorizacion expidié el Decreto 761 de
14 de agosto de 2024 “Por el cual se crea y reglamenta la Empresa Santandereana
de Licores, se establece su régimen de organizacién y funcionamiento; y e dictan otras
disposiciones” (Anexo 9) y el Decreto 946 de 18 de octubre de 2024 “por el cual se
modifica, complementa y compila el Decreto 761 del 14 de agosto del 2024 y el
Decreto 789 del 23 de agosto del 2024 (...)" (Anexo 10)

El Decreto 946 de 2024 establece en su Articulo 1 lo siguiente:

“Creacion. Crear la "EMPRESA SANTANDEREANA DE LICORES", como una
Empresa Industrial y Comercial del Estado, del sector descentralizado del orden
departamental, cien por ciento (100 %) publica encargada de la produccion,
introduccion, distribucién y comercializacion de bebidas alcohdlicas y no alcohdlicas,
la cual estara encargada de ejercer el monopolio de licores destilados, en adelante la

"Empresa".”.
(i) Proteccion de los derechos de que trata la Decision 486 de 2000

En aras de lograr la proteccion y reconocimiento de los signos distintivos de la recién
creada Empresa Santandereana de Licores, el Departamento de Santander procedio
a radicar solicitud de registro de signos distintivos, tal como consta dentro de la
plataforma SIPI, contra los cuales, y como parte de la estrategia que se desarrollara
mas adelante, TERCEROS se han dedicado a presentar constantes oposiciones para
entorpecer su concesion. (...)"

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

Literal a) del articulo 136 de la Decision 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, o 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.

Finalmente, la norma exige que dicha identidad o semejanza y 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.

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 ortogréafica, auditiva e ideologica.

*En la comparacioén, 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 confusién 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 cémo el producto o servicio es captado por el piblico 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, vinculacién o conexién entre
productos y/o servicios:

a) El grado de sustitucion (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexién cuando los productos (o servicios)
en cuestion 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, tratdndose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anis, el cedrén, la manzanilla, etc., suelen
ser productos sustitutos entre si.

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) Laposibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexién
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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De acuerdo con lo anterior, el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace
gue la marca sea registrable.

Identidad o Semejanza de los sighos

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

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

La similitud ortografica se presenta por la semejanza de las letras entre los signos a
compararse. La sucesion de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el numero de
silabas, las raices o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusion.

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

La semejanza fonética se presenta por coincidencia en las raices o terminaciones, y
cuando la silaba tonica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy dificil de
distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para
determinar una posible confusién.

El riesgo de confusiéon o de asociacion

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

Por su parte el riesgo de asociacion se presenta cuando a pesar de no existir confusion
se vincula econémica o juridicamente a uno y otro oferente de los productos o servicios
identificados por las marcas respectivas.

Reglas del cotejo marcario

Para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, la Jurisprudencia
ha establecido reglas de comparacion generales aplicables a todo tipo de signos, y otros
especificos para el tipo o naturaleza de los signos en confrontacion.

En este orden de ideas, los criterios generales son:

“(...)

eLa 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
ideoldgica.

* En la comparacion, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir,
se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un
analisis simultaneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las
marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.
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» Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas
ultimas es donde se percibe el riesgo de confusién 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 como el producto o servicio es captado por el publico consumidor

..

Asi, para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las
reglas antes mencionadas, deben tenerse en cuenta los aspectos de orden visual, fonético
y conceptual mencionados, teniendo en cuenta la naturaleza de los signos a confrontar.

Acervo probatorio:

El Departamento de Santander, allego las siguientes pruebas en su escrito de respuesta
a la oposicion:

e Decreto No. 018 del 28 de enero de 2000, mediante el cual se dispuso la supresion
de la Empresa Licorera de Santander.

e Acta No. 2497 de 12 de abril de 1997 mediante la cual se sometio a consideracion
la liquidacién de la sociedad Empresa Licorera de Santander y se dejo claro que
los signos distintivos pasarian a ser propiedad del Departamento.

e Ordenanza No. 70 mediante la cual se cre6 la Empresa Licorera de Santander
como una organizacion exclusivamente industrial y comercial.

e Soporte solicitud de depdsito de nombre comercial (mixta) “EMPRESA
SANTANDEREANA DE LICORES”, concedida mediante Resolucion No. 65939
(Expediente No. SD2025/ 0000952).

e Soporte solicitud de depédsito de ensefia (mixta) EMPRESA SANTANDEREANA
DE LICORES”, concedida mediante Resolucién No. 65928 (Expediente No.
SD2025/ 0000957.

e Copia simple Resolucion No. 04456 de 2002, por medio de la cual se ordena pago
de pasivos laborales a cargo de la Empresa Licorera de Santander.

e Copia Ordenanza No. 077 de 2014, por medio del cual se expide Estatuto
Tributario del Departamento de Santander.

e Copia de la denuncia penal por usurpacion a derechos de propiedad industrial —
ofrecimiento engafnoso de productos y servicios.

e Ordenanza 012 del 31 de julio de 2024 “Por la cual se autoriza la creacion de la
Empresa Santandereana de Licores — ESL EICE”".

e Decreto No. 761 del 14 de agosto de 2024 — “Por el cual se crea y reglamenta la
Empresa Santandereana de Licores, se establece su régimen de organizacion y
funcionamiento y se dictan otras disposiciones”.

e Decreto No 789 del 23 de agosto de 2024, “Por el cual se modifican los articulos 9
y 28 y se adiciona un paragrafo al articulo 14 del Decreto 761 de 2024”

e Decreto 946 octubre 18 de 2024 — “Por el cual se modifica, complementa y compila
el Decreto 761 del 14 de agosto de 2024 y el Decreto 789 del 23 de agosto de
2024, que creo y reglamenté la Empresa Santandereana de Licores, se establece
su régimen de organizacion y funcionamiento; y se dictan otras disposiciones.
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Analisis del caso en concreto

Precisiones preliminares:

Previamente a resolver el presente asunto esta Direccién debe hacer las siguientes
consideraciones:

i) El solicitante, esto es el DEPARTAMENTO DE SANTANDER al descorrer el traslado
de la presente oposicién expuso una serie de situaciones y circunstancias respecto de
unas ordenanzas en relaciéon a la creacion y regulacion de la entidad denominada
“EMPRESA SANTANDERANA DE LICORES".

Sobre el particular, se precisa que esos asuntos del orden gubernamental no son asuntos
gue deban ventilarse por esta via administrativa de la propiedad industrial, pues ese tipo
de debates no son de conocimiento de esta Oficina de Propiedad Industrial, se recuerda
gue los pronunciamientos en instancia de oposicidon que conoce de esta Direccion (como
el que aca nos convoca) se_enmarcan_exclusivamente dentro de la aplicacion del
régimen de la propiedad industrial, esto es la Decision 486 de 2000 y demas normas
inherentes en materia de la propiedad industrial, y no a cuestiones de otro orden.

Por lo tanto, lo que debe observarse por esta via administrativa de la propiedad industrial
es la configuracion o no de las causales de irregistrabilidad que sustentarian la oposicion,
gue no son otras distintas a las dispuestas en los articulos 135, 136 y siguientes de la
Decision 486 de 2000 de la Comunidad Andina.

Por lo tanto, aquellas cuestiones que pretende ventilar el apoderado judicial que
representa al DEPARTAMENTO DE SANTANDER a través de su escrito de respuesta a
la oposicion, resultan abiertamente improcedentes, pues discusiones respecto a unas
ordenanzas por decreto y demas situaciones, no son cuestiones que se circunscriban a
la materia de la propiedad industrial y mucho menos son puntos sobre los cuales deba
pronunciarse o resolver esta Direccion, pues como se indicO no es de nuestra
competencia.

Es decir, si lo que se busca con aquellas alegaciones es el sustentar una titularidad de
unos derechos de marca previos, es claro que no son argumentos procedentes, debemos
recordar que en materia de la propiedad industrial la obtencién de un derecho de marca
nace a partir del sistema atributivo de la propiedad industrial, en otras palabras, los
derechos de marca se adquieren por el otorgamiento por parte del Ente Registral Nacional
Competente y no a través de otras vias.

Lo anterior, precisamente guarda coherencia con la disposicién del articulo 154 de la
Decision 486 de 2000, el cual establece:

“Articulo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirira por el registro
de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.” (Subraya fuera del
texto)

En ese mismo sentido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina mediante
interpretacion prejudicial 106-1P-2015, ha ratificado que:

“Sobre este punto, este Tribunal procede a citar el Proceso 145-1P-2011, publicado en
la Gaceta Oficial 2053 de 22 de mayo de 2012:
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“El articulo 154 de la Decision 486 establece el principio “registral” en el campo del
Derecho de marcas. Sobre la base de dicho principio basico se sustenta el sistema
atributivo del reqgistro de marca, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las
marcas nace del acto de registro.” (Subraya fuera del texto).

Se reitera, si lo que pretendi6 el apoderado del DEPARTAMENTO DE SANTANDER con
las alegaciones alusivas a las ordenanzas gubernamentales y demdas puntos, es el
sustentar “un mejor derecho o la titularidad de unos derechos de marca previos” resultan
infundados, pues para ello es indispensable que hubiese acreditado la vigencia actual
y la titularidad de un derecho de marca previo, debidamente otorgado mediante
resolucion por parte de esta Superintendencia de Industria y Comercio encargada
de administrar el Sistema Nacional de Propiedad Industrial.

ii) De otra parte, si bien el DEPARTAMENTO DE SANTANDER se refirié a la radicacion
de multiples solicitudes para el registro de unos signos marcarios que pretenden amparar
la expresion: “EMPRESA SANTANDEREANA DE LICORES” para las clases 32, 33,35y
41, como lo son los siguientes expedientes:

SD2024/0087960, SD2024/0087961, SD2024/0087962, SD2024/0087963,
SD2024/008791, SD2025/0000853, SD2025/0000861, SD2025/0000888,
SD2025/0000833, SD2025/0000891, SD2025/0000854 SD2025/0000885.

Sobre el particular, esta Direccion advierte que las referidas solicitudes de registro fueron
radicadas con posterioridad a la fecha de radicacion del signo opositor
(SD2024/0087242), el cual fue radicado el 22 de agosto de 2024.

Ciertamente, nétese que los signos solicitados por el DEPARTAMENTO DE
SANTANDER cuyos radicados corresponden a los siguientes: SD2024/0087960,
SD2024/0087961, SD2024/0087962, SD2024/0087963 y SD2024/008791 fueron
radicados el 24 de agosto de 2024; y los radicados: SD2025/0000853, SD2025/0000861,
SD2025/0000888, SD2025/0000833, SD2025/0000891 y SD2025/0000854, fueron
radicados el 8 de enero de 2025.

Asi las cosas, si bien es cierto que la marca en virtud de la cual la EMPRESA
SANTANDEREANA DE LICORES S.A.S., ahora funda su oposicion (SD2024/0087242)
se encuentra en estado “bajo examen de fondo”, esta Direccion pudo constatar que el
signo opositor se_solicitd_con _anterioridad a los referidos signos solicitados por el
DEPARTAMENTO DE SANTANDER, entre ellos el del presente expediente.

Sobre esa base, esta Direccion aclara que lo anterior no es impedimento para emitir
pronunciamiento respecto de esta oposicion, pues se recuerda lo previsto en el literal a)
del articulo 136 de la Decision 486 de 2000, el cual indica:

“(...) a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para
registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o0 para
productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo
de confusién o de asociacion;” (Subraya fuera del texto).

Asi las cosas, para este caso indistintamente de que el signo opositor se encuentre en
estado “bajo examen de fondo”, lo cierto es que fue solicitado con anterioridad a los signos
solicitados por parte del DEPARTAMENTO DE SANTANDER y los cuales fueron puestos
de presente y discriminados en lineas anteriores.
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En similares términos, sucede con los depositos de nombre y ensefia comercial puestos
de presente por el apoderado del DEPARTAMENTO DE SANTANDER, a saber, los
siguientes:

“Solicitud de depdésito del nombre comercial “EMPRESA SANTANDEREANA DE
LICORES” presentada el dia 24 de agosto de 2024 y concedida mediante Resolucion
No. 48761 (Expediente No. SD2024/0087951).

Solicitud de depdsito de la ensefia “"EMPRESA SANTANDEREANA DE LICORES”
presentada el dia 24 de agosto de 2024 y concedida mediante Resolucion No. 48762
(Expediente No. SD2024/0087952).

Solicitud de depdsito del nombre comercial “‘EMPRESA LICORERA DE SANTANDER”
presentada el dia 24 de agosto de 2024 y concedida mediante Resolucion No. 48763
(Expediente No. SD2024/0087956).

Solicitud de depoésito de la ensefia “EMPRESA LICORERA DE SANTANDER”
presentada el dia 24 de agosto de 2024 y concedida mediante Resolucion No. 48764
(Expediente No. SD2024/0087959).

Solicitud de depdsito de nombre comercial (mixta) “EMPRESA SANTANDEREANA
DE LICORES”, concedida mediante Resolucion No. 65939 (Expediente No. SD2025/
0000952). (Anexo 20).

Solicitud de depdsito de ensefla (mixta) EMPRESA SANTANDEREANA DE
LICORES”, concedida mediante Resolucién No. 65928 (Expediente No. SD2025/
0000957. (Anexo 21).”

Al respecto, debe sefialarse que dichos depdésitos de nombre y ensefia comercial fueron
radicados y solicitados con posterioridad a la fecha de solicitud del signo opositor, cuya
fecha de radicacion, se reitera, corresponde al 22 de agosto de 2024, por lo cual dichos
depdsitos no son fundamento ni impedimento para emitir pronunciamiento respecto de la
presente oposicion.

Aunado a lo anterior, esta Direccion considera pertinente recordar que, en materia de la
propiedad industrial para la demostracion de la titularidad de unos derechos por nombre
comercial, no basta solo con aportar los depésitos del nombre comercial (tal y como
ocurre en este caso), pues se recuerda que estos documentos por si solos no tienen la
capacidad de demostrar la titularidad de esta tipologia de derecho.

En efecto, el solicitante refiere en su escrito a los depdsitos de nombres y ensefias
comerciales bajo los conjuntos EMPRESA LICORERA DE SANTANDER / EMPRESA
SANTANDEREANA DE LICORES (Nominativas). Estos depdsitos son inscripciones que el
comerciante o empresario hace en el registro publico de la propiedad industrial. A través
de ellos, se constituye una presuncion legal acerca de la fecha desde la cual se entiende
gue empezO a usar el nombre y/o ensefia, sin que se tengan como Unica prueba al
respecto.

iii) Asi mismo, se advierte que el apoderado del DEPARTAMENTO DE SANTANDER
menciono la cancelacion pendiente referente al radicado “SD2024/0056810", frente al
signo “AGUARDIENTE SUPERIOR EMPRESA LICORERA DE SANTANDER”
(SD2020/0037343) de la sociedad EMPRESA LICORERA DE SANTANDER S.A.S.,y que
ello seria vinculante para el presente caso.

Sobre el particular, y contrario a lo considerado por el solicitante, se precisa que la referida
cancelacién versa sobre una marca distinta al signo aca solicitado y, como es obvio, ello
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no es impedimento para que esta Direccién analice la presente oposicion en virtud del
signo opositor previamente solicitado, esto es la marca “EMPRESA SANTANDEREANA
DE LICORES AGUARDIENTE SANTANDEREANO” (Nominativa) para distinguir
productos comprendidos en la clase 33 internacional (SD2024/0087242).

IV) Finalmente, el DEPARTAMENTO DE SANTANDER presentd argumentos asociados
al "monopolio rentistico”, es preciso sefialar que este tema no es competencia de la
Oficina de Propiedad Industrial. No obstante, es importante considerar la Sentencia C-
032/25 de la Corte Constitucional, la cual suprimié el permiso de introduccidon comercial
para la distribucién de bebidas alcohdlicas. En efecto, este fallo eliminé la facultad de los
Departamentos de suspender los permisos de introduccion de aguardiente, al declarar
inexequibles los incisos primero y segundo del articulo 28 de la Ley 1816 de 2016. Esta
decision se tomé con el fin de salvaguardar la libre competencia y eleccion de los
consumidores.

Aclarado todo lo anterior, advierte esta Direccion que el analisis que se desarrollara en la
presente decision tendra en cuenta lo atinente a la causal invocada de que trata el literal
a) del articulo 136 de la Decision 486 de 2000 a la luz del signo opositor previamente
solicitado, esto es la marca nominativa “EMPRESA SANTANDEREANA DE LICORES
AGUARDIENTE SANTANDEREANO” para distinguir productos comprendidos en la clase
33 internacional (SD2024/0087242).

Estudio de reqgistrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marca previamente solicitada “Empresa Santandereana de
Licores Aquardiente Santandereano”

La marca opositora es la siguiente:

Tipo Signo Titular Expediente Niza | Clase | Tramite Estado
EMPRESA Bajo examen de
SANTANDEREANA EMPRESA fondo - fecha de
Nominativa DE LICORES SANTANDEREANA SD2024/0087242 | 12 33 Marca resentacion 22
AGUARDIENTE DE LICORES S.A.S. 2 0. 2024
SANTANDEREANO 90.

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado Signo opositor previamente solicitado

EMPRESA SANTANDEREANA DE
LICORES AGUARDIENTE

\L% SANTANDEREANO
> (@

P L
e (Nominativa)

(Mixta)

Reglas jurisprudenciay doctrinal aplicable ala comparacién de marcas

Comparacion entre signos nominativos y mixtos

En el presente asunto debemos comparar signos denominativos y mixtos, para lo cual
debemos tener en cuenta los siguientes criterios, expuestos por el Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina:*

4 TJICA, Proceso N° 224-|P-2015
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e Se debera establecer cual es el elemento predominante en el signo mixto.

e Si el elemento grafico es el preponderante, en principio no habria riesgo de
confusion, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o
concepto.

e Si el elemento denominativo en el signo mixto es preponderante, el cotejo debera
realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos.

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 denominacién 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-Novoa 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
gréafica 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 analisis que en la marca previamente registrada
predomina el elemento nominativo, deberan tenerse en cuenta las siguientes reglas:

5 FERNANDEZ-NOVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edicién, 2001, pag. 256

6 “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 84-1P-2007 y la Interpretacién Prejudicial del 29 de mayo
de 2014 en el proceso 26-IP-2014".
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“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.

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 comun preponderante o relevante
en ambos signos.”’

Analisis comparativo con marca previamente solicitada

Esta Direccion encuentra que el signo solicitado es de naturaleza mixta conformado por
las expresiones Empresa Santandereana de Licores, en una tipografia especial ubicada
en contorno a una figura de un insecto. Por su parte, la marca opositora es de naturaleza
nominativa conformada por la expresién Empresa Santandereana de Licores Aguardiente
Santandereano, sin el acompafamiento de elementos adicionales.

Sobre el particular, si bien se reconoce la importancia de los elementos graficos que le
asiste a la marca solicitada, lo cierto es que el elemento denominativo de este signo el
gue predomina en este signo. En efecto, dado que el elemento denominativo es el que
comunmente usa un consumidor para buscar, solicitar o adquirir un determinado producto
0 servicio amparado con una marca; aun cuando se considere en conjunto (gréafico +
palabras) en el signo solicitado, en el cotejo realizado tendrd primacia los elementos
denominativos de los signos en conflicto por ser estos los preponderantes.

Aclarado lo anterior, al analizar los signos comparados de forma sucesiva y en conjunto
resultan fonética, ortografica y conceptualmente similares, como quiera que el signo
solicitado “Empresa_Santandereana de Licores” reproduce parte importante del
elemento nominativo del signo opositor “Empresa Santandereana de Licores
Aguardiente Santandereano”, sin que las expresiones “aguardiente” y “santandereano”,
gque acompafna al signo opositor y fueron excluidas en la marca solicitada, sean un
derrotero definitivo de diferenciacién, esto debido a que son expresiones de naturaleza
explicativa, sobre las cuales no puede recaer ningun tipo de proteccion especifica, dada
su naturaleza genérica y descriptiva del origen frente a los productos del sector de
mercado protegido.

Asi las cosas, no hay duda que el elemento preponderante en los signos objeto de
confrontacién recae en “EMPRESA SANTANDEREANA DE LICORES” siendo el de
mayor impacto y recordacion frente al consumidor.

Por otro lado, los consumidores generalmente suelen enfocarse en los elementos
nominales que dan inicio a una expresion como consecuencia de la lectura realizada en
sentido izquierda — derecha, momento en el cual el segmento gramatical con el que

7 TJCA, Proceso N° 127-1P-2016
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finaliza el vocablo es menos relevante y recordado, por lo que esta Direccion colige que
los signos no pueden coexistir en el mercado sin generar confusién en el consumidor.
Volviendo al caso que nos ocupa, como puede observarse la marca solicitada es una
marca compuesta que reproduce el elementos distintivo y preponderante de la marca
previamente solicitada;® la anterior coincidencia dentro del mercado implicaria un riesgo
de asociacion de acuerdo a lo sefialado anteriormente, pues sin duda alguna la presencia
de los mismos términos en los signos distintivos comparados, irremediablemente en la
mente del consumidor causa una idea de asociacion si bien no entre los productos que se
distinguen con una y otra marca si en la relacion que podria existir entre el producto de la
marca solicitada y la empresa de la marca registrada.

Asi las cosas, el conjunto marcario Empresa Santandereana de Licores desconoce la
prelacion en el tiempo de la marca Empresa Santandereana de Licores Aguardiente
Santandereano, del opositor. Por lo tanto, gracias a la alta similitud entre los signos, a
pesar de la existencia de elementos graficos por parte del solicitante, la coexistencia de
las marcas en estudio puede inducir a error al consumidor, al confundir el origen
empresarial de los signos y pensar, con justa causa, que el empresario esta desarrollando
una nueva linea de negocio junto con una renovacion marcaria, cuando realmente no es
asi.

Finalmente, esta Direccidn encuentra que entre los signos confrontados existe similitud
que los hacen confundibles conceptualmente, téngase en cuenta que ambos al
comprenderse de la expresion “EMPRESA SANTANDEREANA DE LICORES”
naturalmente evocan la misma idea o concepto.

De esta forma, y ante la presencia del primer presupuesto, esto es, que los signos
presenten similitudes susceptibles de generar confusion, resulta relevante que la
administracion se pronuncie sobre la eventual relacion que pueda existir entre los
productos y servicios que distinguen los signos en conflicto, para lo cual deberan tenerse
en cuenta las pautas o criterios que permiten conducir a establecer o fijar la similitud o la
conexién competitiva entre los productos y servicios®

8 El 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 pronuncio 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 hipétesis, la determinacion del riesgo de confusién se hace compleja, y para llegar a ella, se requiere, en primer lugar,
apreciando la impresioén 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.”
9 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 relacion, vinculacion o conexion entre
productos y/o servicios:

a) El grado de sustitucion (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexién cuando los productos (o0 servicios) en
cuestion 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 consideraciéon
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, tratdndose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anis, el cedrén, la manzanilla, etc., suelen
ser productos sustitutos entre si.

b) La complementariedad entre si de los productos o servicios. Existe conexién 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 conexién cuando
el consumidor, considerando la realidad del mercado podria asumir como razonable que los productos o servicios en cuestién
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Conexion competitiva
El signo solicitado pretende distinguir:

35: Compra, venta, importacidén, exportacion, comercializacion de Aguas minerales,
Bebidas alcohdlicas (excepto cervezas); publicidad; gestion de negocios comerciales;
administracion comercial; trabajos de oficina, ventas por internet.

El signo confrontado identifica:
SD2024/0087242 - (33): Bebidas alcohdlicas fuertes, bebidas espirituosas y licores.

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

Complementariedad: Los servicios identificados por el signo solicitado incluyen la
compraventa y comercializacion de los productos identificados por la marca antecedente,
(Bebidas alcohdlicas) por lo que puede concluirse que existe una conexién competitiva de
complementariedad, dado que los productos del signo antecedente constituyen
precisamente el objeto de los servicios de la marca solicitada. De este modo, los productos
de la cobertura de la marca antecedente son necesarios para la prestacion de los servicios
amparados bajo la marca solicitada. Tal circunstancia puede implicar también que unos y
otros compartan canales de comercializacion y medios publicitarios, aumentando el riesgo
de confusion de cara a los consumidores.

Razonabilidad: En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, uno de los
criterios principales de conexidad competitiva, que acreditan por si mismos la existencia de
relacion, vinculacion o conexion entre productos y/o servicios, es la razonabilidad definida
como “la_posibilidad de considerar_que los productos o servicios provienen del mismo
empresario (razonabilidad). Existe conexién cuando el consumidor, considerando la realidad
del mercado podria_asumir_como razonable que los productos o servicios en cuestién
provienen del mismo empresario. (...)1°".

Adicional al anterior criterio de conexién primario ya verificado no es descartable que un
mismo empresario comercializador bebidas alcohdlicas, fabrique y comercialice tales
productos bajo su misma marca, razon por la cual los consumidores, al apreciar en el
mercado configuraciones marcarias tan similares, puedan pensar que se trata del mismo
empresario que ofrece tanto productos como servicios relacionados con este sector de
mercado y van dirigidos al mismo consumidor.

Por lo tanto, en atencion al principio de razonabilidad, a la similitud entre los signos y a la
relacion existente entre los productos que identifican, el consumidor podra asumir de
manera razonable que tienen el mismo origen empresarial y que el signo a registro esta
destinado a identificar una nueva linea de servicios del titular de la marca antecedente, lo
cual puede llevar a que se configure riesgo de confusion indirecto en el consumidor.

Aunado a lo anterior, es de publico conocimiento que los productos antes mencionados
se ponen al alcance del consumidor a través de similares canales de comercializacién,
hecho que genera mayor riesgo de conexidad, causando en el consumidor una falsa

provienen del mismo empresario. Asi, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua
embotellada.
10 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 20-1P-2022.
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expectativa, pues es posible que este asuma de manera equivoca que cuentan con un
Unico origen empresarial.

Por lo anterior es que se predica que estos productos pueden compartir los mismos
canales de comercializacion, mismos medios publicitarios y promocionales, en donde
ademas es usual que se predique el uso conjunto, lo que incrementa el riesgo de
confusiéon en el consumidor.

En este orden de ideas, al aplicar la teoria de la interdependencia, que como su nombre
lo indica implica reciprocidad, interrelacién, correspondencia y dependencia entre los
signos que se comparan y los productos y servicios que distinguen, el analisis comparativo
de éstos debe ser mas riguroso. En efecto, a mayor similitud de los signos, mayor
diferenciacion debe haber entre los productos y servicios, lo cual no se da en el presente
caso.

Asi, un signo susceptible de acarrear riesgo de confusion frente a un signo previamente
registrado o solicitado en registro estara 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 consumidores a
escoger libremente y sin distorsiones los productos ofrecidos en el mercado.

Conclusiodn

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

En mérito de lo expuesto esta Direccion,
RESUELVE

ARTICULO 1. Declarar fundada la oposicion interpuesta por EMPRESA
SANTANDEREANA DE LICORES S.A.S.

ARTICULO 2. Negar el registro de la Marca EMPRESA SANTANDEREANA DE
LICORES (Nominativa) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la
Clasificacion Internacional de Niza!'?, solicitada por el DEPARTAMENTO DE
SANTANDER, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolucion.

ARTICULO 3. Notificar al DEPARTAMENTO DE SANTANDER, solicitante del registro y
a la EMPRESA SANTANDEREANA DE LICORES S.A.S. opositora, el contenido de la
presente resolucion, 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 habiles siguientes a la fecha
de notificacion.

11 35: Compra, venta, importacion, exportacion, comercializacion de Aguas minerales, Bebidas alcohdlicas (excepto cervezas);
publicidad; gestién de negocios comerciales; administracién comercial; trabajos de oficina, ventas por internet.
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ARTICULO 4. En firme esta resolucion archivese el expediente.

Notifiguese y Cumplase.
Dado en Bogota D.C., el 7 de noviembre de 2025

DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS
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