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

Resolucion N° 92106

Ref. Expediente N° SD2025/0027482

Por la cual se niega parcialmente una solicitud de registro marcario multiclase

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

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el dia 27 de marzo de 2025, JULIAN MATEO
GELEZ DIAZ, LAURA DANIELA GALVAN GALVIS, solicit6 el registro de la Marca Mulua
(Mixta) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 30 y 35 de la
Clasificacion Internacional de Nizal.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1065, no se
presentaron oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que atendiendo las disposiciones establecidas en la Decision 486 de la
Comunidad Andina, encuentra la Direcciéon que de conformidad con el articulo 150 de
aquella, es deber de la oficina realizar el estudio de registrabilidad de un signo teniendo
en cuenta todas y cada una de las causales de irregistrabilidad determinadas por los
articulos 135 y 136 de la Decision. Sobre este particular, ha expuesto el Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina lo siguiente:

“...a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de
registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aun en el caso de
gue no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad
Competente en ningun caso queda eximida de realizar el examen de fondo
para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas
oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciara acerca de ellas
asi como acerca de la concesion o de la denegacion del registro solicitado.”

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal i) del articulo 135 de la Decisiéon 486

No podran registrarse como marcas los signos que:

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

Debe entenderse que existe engafio cuando el signo genera en la mente del consumidor
una distorsion de la realidad respecto de las caracteristicas del producto o servicio

distinguido, siendo entonces necesario proceder a la proteccion del interés general del
publico consumidor negando la proteccién sobre este tipo de conjuntos marcarios.?

1 30: Café y sucedaneos del café.
35: Publicidad; gestién de negocios comerciales; administracién comercial; trabajos de oficina, puesta a disposicion de productos
propios y de terceros.
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Asi las cosas, para determinar si una marca es engafiosa, es preciso relacionar el signo
solicitado con los productos o servicios a distinguir, apreciar esta relacion que surge entre
el signo y los productos o servicios, para concluir si la informacion otorgada por la marca
genera algun tipo de incongruencia o engafio que pueda afectar al consumidor. Es decir,
se pretende que el consumidor confie en que la informacidn que le proporciona la marca
sea correcta y no lo induzca a error sobre la calidad, composicién, procedencia o aptitud
para el empleo de los productos o servicios que va a consumir.

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

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

El signo solicitado a registro es:

Signo solicitado

&

DNubnd

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

30: Café y sucedaneos del café.

La Direccién encuentra que el signo solicitado “Mulua”, de naturaleza mixta, es susceptible
de engafiar a los medios comerciales o al publico, en particular respecto de la procedencia
geogréafica de los productos que pretende identificar.

El signo solicitado pretende distinguir café y sucedaneos del café, productos
comprendidos en la clase 30 de la Clasificacion Internacional de Niza. Sin embargo, la
expresion “Mulua” corresponde al nombre geografico del municipio Santa Cruz de Mulua,
ubicado en Guatemala, referencia que genera en el consumidor una asociacion inmediata
con dicha region.

En consecuencia, el uso del signo “Mulud” para identificar café o sus sucedaneos puede
inducir al publico a creer que los productos provienen de Santa Cruz de Mulua, o que
poseen caracteristicas, cualidades, reputacion o condiciones propias de los cafés
originarios de dicha zona geografica. Esta evocacion afecta la percepcion del consumidor
y puede llevarlo a atribuir a los productos un origen o una calidad determinada, sin que
exista un vinculo real, cierto o verificable entre el lugar mencionado y la procedencia
efectiva de los productos ofrecidos.

Debe recordarse que, tratandose de productos como el café, la procedencia geografica
constituye un atributo esencial para el consumidor, pues influye en su expectativa sobre
caracteristicas, método de produccion, calidades reconocidas o prestigio asociado a
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regiones especificas.

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

No obstante lo anterior, la decision de concesion del signo solicitado con relacion a la
clase 35 debera ser suspendida hasta tanto quede en firme la decision de la clase
restante, tal como lo dispone el numeral 1.2.5.7.2 del capitulo primero de la Circular Unica,
el cual prescribe lo siguiente:

“Cuando la Superintendencia encuentre que el registro de la marca debe ser negado para
uno o varios productos o servicios incluidos en la solicitud, pero concedido para los
restantes, solo se pronunciara respecto de la negacion.

La decisién de concesién se suspendera, profiriéndose la resolucion de concesion para los
restantes productos o servicios, una vez quede en firme la decisién respecto de los
productos o servicios para los cuales se profirié resolucion de negacion (...)"

En mérito de lo expuesto, esta Direccion,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca Mulua (Mixta) para distinguir
productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificacién Internacional de Niza, solicitada
por JULIAN MATEO GELEZ DIAZ, LAURA DANIELA GALVAN GALVIS, por las razones
expuestas en la parte motiva de la presente resolucion.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar de esta resolucién a JULIAN MATEO GELEZ DIAZ,
LAURA DANIELA GALVAN GALVIS, solicitantes del registro marcario, entregandoles
copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelacién ante el
Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, el cual debera interponerse
dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su notificacion.

ARTICULO TERCERO: En firme esta resolucion, decidanse las clases suspendidas.

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

DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS
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