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

Resolucién N° 97335
Ref. Expediente N° SD2025/0034059
Por la cual se decide una solicitud de registro

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

CONSIDERANDO

Que por escrito presentado el dia 11 de abril de 2025, BRAVO MEDIA LLC, solicito el
registro de la Marca BRAVO (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 38
de la Clasificacion Internacional de Nizal.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1068, GO BRAVO COLOMBIA
S.A.S. present6 oposicion con fundamento en: Literal a) Articulo 136 decision 486 de la
Comunidad Andina - Riesgo de confundibilidad con una marca anterior, Literal b) Articulo
136 decision 486 de la Comunidad Andina — Riesgo de confundibilidad con un nombre o
ensefia comercial anterior.

Lo anterior con fundamento, entre otros, en los siguientes argumentos:
(...) En la presente oposicion se acreditara que:

i) El signo solicitado genera riesgo de confusion y asociacion con las marcas de
mi representada que contienen la expresion “bravo”.

i) Existe una conexidad entre los servicios identificados con las marcas de Go
Bravo y la marca solicitada por Bravo Media.

iii) La SIC debe denegar el registro del signo solicitado, dado que su concesion
genera riesgos para el consumidor, asi como una afectacion a los derechos
previos de mi representada.

(...) En este sentido, resulta relevante sefialar que el signo solicitado “bravo”,
esta reproduciendo parcialmente el elemento “bravo” presente en las marcas de
mi representada. Vale la pena sefialar que, los elementos nominativos y graficos
adicionales de la marca solicitada no resultan suficientes para diluir el riesgo de
confusién en el mercado.

Aunado a lo anterior y como procedera a explicarse, mi representada es titular
de varios registros de marcas y nombres comerciales que contienen la expresién
“bravo”, por lo que la concesién de un registro de marca que contengan esta
expresion e identifique servicios conexos, solo puede tener como efecto en el
mercado que el consumidor considere que existe una relacion directa entre estas
marcas 0 que, esta nueva solicitud es un nuevo servicio que lanza mi
representada en el mercado, derivado de su constante innovacion.

(...) 3.1.2. Similitud conceptual
En el presente caso nos encontramos ante marcas que comparten la expresion
“bravo” la cual resulta ser una expresion arbitraria para los servicios identificados

con cada una de las marcas.

(...) En efecto, tratandose de una expresion de caracter arbitrario respecto de

1 38: Servicios de radiodifusion de television, television por cable, televisién por satélite, Internet, redes inalambricas y redes
inaldmbricas moviles; transmisién, emision y entrega de programacion, contenido audiovisual, programas de television, peliculas,
musica y contenido multimedia de entretenimiento a través de television, televisién por cable, television por satélite, video a la carta,
medios digitales, Internet, y redes inaldmbricas y moviles; servicios de difusiéon por Internet; transmision de podcasts; transmision y
entrega electrénica de voz, datos, imagenes, sefiales, mensajes, e informacién.
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los servicios financieros, el consumidor ha aprendido a vincularla con la marca
previamente conocida en el mercado. Esta familiaridad incrementa el riesgo de
confusién y asociacion, pues al encontrarse con el nuevo signo, es altamente
probable que evoque en los consumidores la idea de estar ante los mismos
servicios o al menos relacionados con el mismo origen empresarial.

(...) En este sentido, es importante sefialar a la Direccién que conceder el
registro de una marca tan similar a las de mi representada no solo generaria un
riesgo inminente de confusién para los consumidores, sino que también afectaria
los derechos marcarios de GO BRAVO. En el presente caso, debe tenerse en
cuenta que las marcas en conflicto evocan ideas muy similares en la mente del
publico, situacibn que se ve agravada por el hecho de que el elemento
reproducido es el elemento principal y caracteristico de las marcas de mi
representada.

(...) Ahora bien, desde el punto de vista ortografico, las similitudes entre los
signos en conflicto resultan evidentes, toda vez que la marca solicitada
reproduce de forma integra el elemento principal de las marcas registradas por
mi representada, a saber, la expresién “bravo”.

(...) Por el contrario, la inclusiéon del término “bravo” sin ningdn elemento
adicional, solo tiene como efecto, reforzar la similitud ortografica y aumenta la
probabilidad de que los consumidores establezcan una conexién errénea entre
los signos.

(...) Adicionalmente, la marca solicitada no introduce elementos fonéticos
adicionales que modifiqguen o0 neutralicen esta semejanza sonora. En
consecuencia, la coincidencia en la pronunciacion del término “bravo” es total, y
por tanto suficiente para concluir que existe una similitud fonética entre los
signos, que refuerza el riesgo de confusion, pues el consumidor al oir esta marca
en el mercado hara una relacién con las marcas que ya conoce, titularidad de mi
representada.

(...) Como se puede observar al comparar la cobertura de los signos en conflicto
y considerando los criterios establecidos por el TICA para determinar la relaciéon
competitiva entre productos y servicios, resulta evidente que los servicios en
negrilla pretendidos por la marca “bravo” de Bravo Media son complementarios
a los servicios identificados con las marcas de mi representada que incluyen la
expresion “bravo”.

(...) En primer lugar, la marca solicitada identifica servicios como internet,
servicios de difusion por internet, transmision y entrega electrénica de vos, datos,
mensajes e informacion. Por otro lado, si bien las marcas de mi representada se
encuentran en la clase 36, relacionada con servicios financieros, tiene servicios
financieros que expresamente son prestados por todos los servicios
anteriormente sefialados en la marca objeto de esta oposicién, tales como:
servicios financieros prestados por internet y teléfono, andlisis informatizado de
datos financieros y servicios financieros prestados por teléfono, entre otros.

Asi, la prestacion de los servicios financieros depende del uso de los servicios
de telecomunicaciones amparados por la marca en conflicto, lo que configura
una clara relacion de complementariedad y por ende, una conexidad que no
puede ser ignorada a efectos del andlisis de registrabilidad.

(...) Teniendo en cuenta lo anterior, asi como el hecho de que la marca objeto
de la presente oposicion incorpora el elemento “bravo”, que es un elemento
principal de las marcas de mi representada, esta similitud podria inducir al
consumidor a creer errbneamente que existe una relacion juridica o comercial
entre GO BRAVO y Bravo Media para el lanzamiento conjunto de un servicio al
mercado. Esto generaria la falsa impresion de que la nueva marca es resultado
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de dicha vinculacién, afectando asi la percepcién del consumidor y el
posicionamiento de las marcas de mi representada en el mercado.

Ademas, es importante destacar que mi representada es una empresa que
constantemente esta innovando en el desarrollo de nuevos servicios en el
mercado. Por ello, resulta perfectamente plausible que, en el futuro, pueda
lanzar un servicio financiero completamente digital a través del uso de los
medios de comunicacién anteriormente sefialados y que mantenga en su
denominacion la expresion “bravo”.

(...) En este sentido, la SIC debe considerar la similitud entre los signos
confrontados. Ademas, debe evaluar la conexidad entre los servicios
identificados por cada uno de ellos para llevar a cabo un andlisis mas riguroso,
en el cual se exijan mayores elementos diferenciadores en la marca solicitada.

Asi, al aplicar esta teoria, la Unica conclusion posible por parte de la SIC es que
el signo solicitado, “bravo”, y las marcas titularidad de mi representada, son
confundibles entre si y, por lo tanto, no pueden coexistir en el mercado.

Que dentro del término concedido para tal efecto, BRAVO MEDIA LLC, dio respuesta a
la oposicién argumentando:

(...) Es importante tener en cuenta que, para proceder con una oposicion
amparada en un nombre comercial se establece la obligacion de acreditar su
uso puesto que con este es que surge la proteccion del mismo.

(...) Tal como se puede evidenciar en el escrito de oposicion, GO BRAVO
COLOMBIA S.A.S. no ha cumplido con el requisito de mostrar un uso real y serio

en el mercado del nombre comercial il bravo es por ello que este signo
no puede ser tomado como base para la decision de registrabilidad de la marca
de mi representada y por lo tanto se excluye de la defensa.

(...) Asimismo, destacamos que la marca S SYNC Powered by go>bravo
Expediente No. SD2024/0044252 se encuentra hegada

(...) Si bien es cierto que dicha resolucién negativa se encuentra pendiente de
apelacion, el hecho de que no cuente con un registro valido y vigente al momento
de esta oposicion afecta directamente su posibilidad de ser invocada con eficacia
juridica dentro del presente procedimiento. La ausencia de un titulo registral
firme impide que dicha marca pueda ser plenamente oponible frente a terceros,
ya que carece de la proteccion legal efectiva que otorga un registro concedido.

(...) En virtud de lo anterior, encontramos que los mercados de cada marca no
se encuentran relacionados de forma alguna vy, por ello, no existe riesgo de
confusién y/o asociacién para el consumidor.

(...) Como se puede evidenciar ambas marcas se encuentran delimitadas en
mercados muy especificos con prestaciones completamente distintas que
permiten la diferenciacién de los signos dentro del mercado.

(...) > Los productos no son sustitutos o intercambiables entre ellos:

Los servicios identificados por los signos enfrentados no son sustitutos entre si,
ya que satisfacen necesidades totalmente distintas para el consumidor.

La marca solicitada cubre servicios relacionados con la transmisién y difusion de
contenidos audiovisuales, tales como programas de television, contenido
multimedia, emisiones por internet y difusién de podcasts. Su objeto es
claramente el entretenimiento, la informacién y la cultura digital.

Por el contrario, las marcas opositoras se refieren a servicios financieros como

Péagina 3 de 22

Teléfono en Bogota: 601 592 04 00 - Linea gratuita a nivel nacional: 01 8000 910 165 - fundamental al usar menos
Direccidn: calle 24 #7-43 local 108, Bogotd D.C., Colombia - Teléfono: 601 587 00 00 papel contribuimos con el
www.sic.gov.co — e-mail: contactenos@sic.gov.co - medio ambiente

Sefior ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: 0 MNuestro aporte es



Superintendencia de
Industria y Comercio

Resolucidon N° 97335
Ref. Expediente N° SD2025/0034059

la consultoria crediticia, asesoramiento en gestibn de riesgos financieros,
andlisis de mercados y productos financieros, todos ellos orientados a resolver
necesidades econdmicas, patrimoniales y de financiamiento.

El consumidor que acude a una cadena de television o a una plataforma de
streaming no busca, ni espera encontrar, servicios financieros o crediticios.
Igualmente, quien acude a una empresa de asesoramiento financiero no tiene la
expectativa de recibir contenido audiovisual como parte de esos servicios.

> |Los productos no son complementarios entre ellos:

Tampoco existe complementariedad entre los servicios analizados. La
complementariedad exige una relacién funcional en la que el uso o consumo de
un servicio implique o incentive el consumo del otro.

En el presente caso, no existe ningun vinculo natural, técnico o comercial que
haga necesario, habitual o recomendable el consumo conjunto de servicios de
entretenimiento audiovisual y servicios financieros. La utilizacion de uno no
depende ni se ve potenciada por la existencia del otro, lo que descarta toda
posibilidad de complementariedad desde la perspectiva del consumidor.

> No es razonable considerar que los productos provienen de un mismo
empresario:

El opositor ha sostenido que existe afinidad entre los signos enfrentados debido
a que ambos hacen uso de canales de prestacién como internet, telefonia o
transmisién electronica, alegando que los servicios financieros o de analisis
economico pueden prestarse por estos medios, al igual que los servicios de la
marca solicitada.

Este argumento confunde el canal de prestacion con el objeto mismo del
servicio, pretendiendo establecer una relacion entre signos que operan en
mercados completamente distintos, Unicamente por el hecho de compartir una
via tecnoldgica comun. Sin embargo, en la realidad del mercado contemporaneo,
la gran mayoria de los servicios, sin importar su naturaleza, se ofrecen mediante
plataformas digitales, medios electrénicos o aplicaciones moviles, sin que ello
implique, en modo alguno, que el consumidor asocie dichos servicios como
provenientes de un mismo origen empresarial.

Es fundamental precisar que la coincidencia en el medio técnico de prestacion
no genera, un grado de afinidad o relacién que conlleve riesgo de confusién o
asociacion, maxime cuando la naturaleza, finalidad, publico objetivo y funcion
economica de los servicios son claramente diferentes.

En el presente caso, los servicios financieros identificados por las marcas
opositoras pertenecen a un mercado estrictamente regulado, cuya supervision
en Colombia recae sobre la Superintendencia Financiera de Colombia, entidad
encargada de velar por la transparencia, integridad y solidez del sistema
financiero nacional. Estos servicios requieren no solo un cumplimiento normativo
especifico, sino también un alto grado de especializacion técnica y profesional.

Por otro lado, los servicios de entretenimiento y difusion de contenidos
audiovisuales, como los amparados por la marca solicitada, corresponden a un
sector distinto, que en Colombia es supervisado por la Autoridad Nacional de
Television (ANTV) y por la Comisién de Regulacion de Comunicaciones (CRC),
dependiendo del tipo de medio utilizado. Este sector se orienta al acceso masivo
de contenidos recreativos, informativos o culturales, con dindmicas comerciales
propias y ajenas a las del sector financiero.

(...) En primer lugar, al comparar la marca solicitada BRAVO m que
consiste en un disefio simple con tipografia en mindscula dentro de un recuadro

o>bravo 907 bravo

negro, con la marca g , €l conjunto gréfico de la oponente
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introduce un elemento adicional al inicio (“go”) y un disefio tipografico moderno
con colores degradados en el signo “>". Este Ultimo capta la atenciéon del
consumidor, lo cual atenda el impacto del término “bravo” como elemento
principal. Asi, no es posible afirmar que el consumidor centre su percepcion
Unicamente en el vocablo “bravo”, sino que percibe el conjunto completo “go
bravo” con un carécter y recordacion propios.

En segundo lugar, al enfrentar la solicitada BRAVO m con el signo S SYNC
Powered by go bravo el resulta claro que el elemento denominativo
“bravo” no solo aparece desplazado en la expresién secundaria “Powered by go
bravo”, sino que ademas lo hace en un tamafio menor y con una ubicacion
periférica. El signo predominante es “S SYNC”, que se muestra con mayor
dimensién, centralidad y un logotipo abstracto que lo acompafia.

(...) Finalmente, n la comparacion de la solicitada BRAVO MCOH el signo S

SYNC by bravo , se reitera que el elemento principal es “S SYNC”,
acompafiado de un simbolo grafico en colores llamativos que domina el
conjunto. El término “bravo” se limita a aparecer en una expresion secundaria
introducida por la preposiciéon “by”, lo que refuerza aln mas su caracter
accesorio. Nuevamente, aplicando el criterio establecido por la
Superintendencia, la percepcion del consumidor se concentra en el elemento
central y distintivo del signo (“SYNC"), mientras que el término “bravo” se percibe
como un dato complementario sin capacidad de eclipsar o igualar la recordacién
que genera la marca solicitada.

(...) En este caso, encontramos que los signos confrontados cuentan con
elementos que permiten su diferenciacion en el aspecto ortogréfico, en la medida
en que cada signo cuenta con una diferente secuencia consonantica y vocalica
ademas de incluir otras expresiones que permiten su diferenciacién:

Marcas Registradas
1 2 3 4 5 6 7 8
G 0] > B R A \ o}

15 |16 (17 (18 (19 (20|21 |22 |23 | 24 | 25
B Y G| O B R | A \ 0
1 2 5 6 | 7| 8|9 10|11 | 12 13 14 15
Y N c B|Y B R AV |O
Marca Solicitada
1 2 3 4 5
B R A \

En efecto, las marcas se diferencian totalmente, teniendo en cuenta las palabras
adicionales. Tras realizar el andlisis anterior, se puede evidenciar que las marcas
se diferencian en su longitud, cantidad de letras, raiz, cantidad de consonantes,
secuencia consondntica, terminacion y secuencia vocalica.

(...) En el caso concreto, se puede evidenciar que no hay semejanza de sonidos
al pronunciar las marcas.
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Que para decidir acerca de la solicitud de registro marcario de la referencia, esta Oficina
procedera a realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta todos los
argumentos que hayan sido planteados, asi como las pruebas presentadas por las partes.
Lo anterior, en atencidn a lo previsto en los articulos 146, 148 y 150 de la Decision 486
de la Comisién de la Comunidad Andina. Adicionalmente, el estudio del presente tramite
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 o 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.

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 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, vinculaciéon 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 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, tratandose 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.
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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.

Literal b) 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:

b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un
rétulo o ensefia, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo
de confusion o de asociacion;”.

Concepto de lanorma

En aras de la aplicacion de la referida causal, es necesario definir el concepto de nombre
comercial, su proteccién y aplicacion.

Nombre comercial protegido:

El articulo 190 de la Decision 486 consagra la definicibn de nombre comercial:

“Se entenderd por nombre comercial cualquier signo que identifigue a una actividad
econlOmica, a una empresa, 0 a un establecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podrd tener mas de un nombre comercial. Puede
constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su
denominacion social, razon social u otra designacion inscrita en un registro de personas
0 sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales
de las personas juridicas, pudiendo ambas coexistir”.

Por su parte, el articulo 191 de la misma norma supranacional determina el momento a
partir del cual se adquiere el derecho sobre un nombre comercial y cesa el mismo:

“El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el
comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa
o del establecimiento que lo usa”.

A su vez, el articulo 193 de la misma normatividad otorga a la Oficina Nacional
Competente de cada pais la facultad de elegir entre el sistema de registro o depésito del
nombre comercial, asi:

“Conforme a la legislacion interna de cada Pais Miembro, el titular de un nombre comercial
podra registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depdsito

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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tendra caracter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirira en los
términos previstos en el articulo 191”.

Asi, en concordancia con las disposiciones citadas, el Codigo de Comercio colombiano
adopta el sistema de depdsito de nombres comerciales, de acuerdo a lo expresado en su
articulo 603, de la siguiente manera:

“Los derechos sobre el nombre comercial se adquieren por el primer uso sin necesidad
de registro. No obstante, puede solicitarse su depdsito. Si la solicitud reune los requisitos
de forma establecidos para el registro de las marcas, se ordenara la concesién del
certificado de depdsito y se publicard”.

Debido a ello, el articulo 605 de nuestro Cédigo de Comercio se refiere al efecto juridico
del depdsito de un nombre comercial, en el sentido de elevarlo a presuncion legal de la
fecha del primer uso del signo en el comercio y de su conocimiento por parte de terceros.
En efecto, el articulo 605 C. Co. expresa que:

“El depésito o la mencién de depdsito anterior no constituyen derechos sobre el nombre.

Se presume que el depositante empezd a usar el nombre desde el dia de la solicitud y
gue los terceros conocen tal uso desde la fecha de la publicacion”.

Asi, jurisprudencialmente se ha establecido que el uso del nombre comercial debe ser
personal, es decir que su utilizacidn y el ejercicio de la actividad que distingue debe ser
efectuada por parte de su propietario; publico, es decir, cuando se ha exteriorizado y salido
de la o6rbita interna; ostensible, cuando puede ser advertido por cualquier participante en
el mercado; y continuo, cuando se usa de manera ininterrumpida, ya que el derecho sobre
el nombre se adquiere por el uso y se pierde por el no uso, que deben ser definitivos y no
ocasionales.

Por lo tanto, quien alegue derechos sobre una ensefia 0 un nombre comercial determinada
debera acreditar su utilizacion real y efectiva en el comercio para identificarse a si mismo
0 a su actividad mercantil, no siendo el depdsito del nombre o de la ensefia comercial
justificacion para relevarse de la exigencia de probar el uso respectivo del mismo, pues la
sola presuncién no es suficiente para evidenciar el uso cualificado del signo. Es decir, el
depdsito no prueba un uso continuo, publico y ostensible.

Riesgo de confusién con un nombre comercial

Una vez establecida la existencia del nombre comercial, previa a la solicitud de registro
de marca, el estudio recae sobre la existencia o no de un riesgo de asociacién entre este
y el signo solicitado a registro.

De acuerdo con la disposicion andina citada, para que el registro de una marca sea
negado por confundibilidad, se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho.
En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico al nombre comercial previamente
usado en el comercio por un tercero*, esto es, que sea una reproduccién exacta de éste

4 eLa comparacion, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe
analizarse con una visién de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortogréafica, auditiva e ideolégica.

*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 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.

Péagina 8 de 22

Teléfono en Bogota: 601 592 04 00 - Linea gratuita a nivel nacional: 01 8000 910 165 - fundamental al usar menos
Direccidn: calle 24 #7-43 local 108, Bogotd D.C., Colombia - Teléfono: 601 587 00 00 papel contribuimos con el
www.sic.gov.co — e-mail: contactenos@sic.gov.co - medio ambiente

Sefior ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: Q MNuestro aporte es
|



Superintendencia de
Industria y Comercio

Resolucion N° 97335
Ref. Expediente N° SD2025/0034059
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 relacién
existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y
el nombre comercial previamente usado en el comercio por un tercero®.
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.

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
S SYNC GO BRAVO Bajo 03 ma
Mixta Powered by COLOMBIA SD2024/0044252 | 12 36 Marca Examen 2024y.
go>bravo S.A.S. de Fondo
GO BRAVO Bajo
Mixta SSYNCby | colomBIA | SD2024/0047635 | 12 | 36 Marca Examen | 00 May.
bravo 2024
S.AS. de Fondo
GO BRAVO 16 ene
Mixta go > bravo COLOMBIA SD2022/0048339 | 11 36 Marca Registrada '
SAS 2033

Los signos a comparar son los siguientes:

«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. (...)".

5 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 distribucion 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 cedron, 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) 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 cuestion
provienen del mismo empresario. Asi, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua
embotellada.
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Signo solicitado Signos opositores

‘ S Y N C by bravo

go>bravo

Reglas de conexidad de productos y servicios

“1° En primer lugar, el comprobar o no si son coincidentes los canales de
comercializacién o distribucién de los productos y servicios comparados...la
identidad de los canales de comercializacion sera un indicio claro de la similitud de
los productos comparados cuando éstos se ofrecen al publico en establecimientos
especializados en la venta de tales productos o bien en una seccién especializada
de unos grandes almacenes o de un supermercado (...).

2° En segundo lugar, debe indagarse si los productos o servicios comparados se
destinan a los mismos fines o tienen aplicaciones coincidentes... En efecto, como
ensefia la experiencia del derecho antitrust, el mercado relevante esta constituido
por aquellos productos o servicios que los consumidores consideran
razonablemente intercambiables para la satisfaccion de las mismas necesidades...

3° A la hora de apreciar la similitud, debe otorgarse, en cambio, un relieve mas
limitado a la pauta consistente en determinar si los productos comparados tienen
una naturaleza, estructura o caracteristicas idénticas o afines... en los supuestos
en que los productos sean adquiridos por consumidores no especializados, se
atenlia sensiblemente la importancia de este dato. Porque las més de las veces el
consumidor no profesional ignora o presta escasa atenciéon a la estructura,
composicion o caracteristicas de los productos (...).

4° Al enjuiciar la similitud de los productos, la jurisprudencia alemana tiende a
conceder un peso decisivo a la circunstancia de si los productos confrontados son
por la general fabricados o elaborados por una misa empresa. Frente a esta
tendencia, hay que destacar, no obstante, que esta pauta debe ser aplicada
Unicamente en la hipétesis que los productos pueden ser adquiridos por
consumidores profesionales y expertos que conocen los programas industriales de
las empresas fabricantes de los correspondientes productos (...)". Se debe
determinar el elemento que impacta de una manera mas fuerte en la mente del
consumidor, esto mostraria cémo es captada la marca en el mercado.®

6 Estos criterios han sido tratados por la doctrina sobre la materia. Como ejemplo, Carlos Fernandez Novoa, manifiesta lo siguiente:
“(...) ha de ser realizada una vision de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer
su unidad fonética y gréafica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las
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Conexion competitiva
El signo solicitado pretende distinguir:

38: Servicios de radiodifusion de television, television por cable, television por satélite,
Internet, redes inaldmbricas y redes inalambricas méviles; transmision, emision y entrega
de programacion, contenido audiovisual, programas de televisién, peliculas, musica y
contenido multimedia de entretenimiento a través de television, television por cable,
television por satélite, video a la carta, medios digitales, Internet, y redes inalambricas y
moviles; servicios de difusion por Internet; transmision de podcasts; transmision y entrega
electronica de voz, datos, imagenes, sefiales, mensajes, e informacion.

Los signos confrontados identifican:
Expedientes Servicios

SD2024/0044252 (36): Administracibn de negocios financieros; anadlisis de datos
financieros; analisis de riesgos financieros; analisis informatizado de
datos financieros; asesoramiento sobre gestion de riesgos
financieros; consultoria de gestion de riesgos financieros; consultoria
en materia de gestion de riesgos financieros; consultoria y
asesoramiento financieros; evaluacion de riesgos financieros.

SD2024/0047635 (36): Analisis de datos financieros; analisis de mercados financieros
y elaboracién de los informes correspondientes; analisis de riesgos
financieros; analisis financiero; analisis financiero de datos; analisis
financieros y elaboracion de los informes correspondientes;
asesoramiento financiero; consultoria de gestibn de riesgos
financieros; consultoria en préstamos financieros; consultoria y
andlisis financieros; consultoria y asesoramiento financieros;
evaluacion de riesgos financieros; servicios de asesoramiento
financiero; servicios financieros prestados por teléfono; servicios
financieros relacionados con tarjetas de crédito; servicios financieros
relativos a préstamos.

SD2022/0048339 (36): Prestacion de servicios de asesoramiento financiero; prestacion
y servicios de asesoramiento financiero; servicios de analisis e
informacién financieros; servicios de asesoramiento financiero;
servicios de asesoramiento financiero sobre créditos; servicios de
consultoria y asesoramiento financieros; servicios financieros
prestados por internet y por teléfono; servicios financieros prestados
por medios electronicos; servicios financieros relacionados con la
liquidacion de deudas; servicios financieros relativos a préstamos;
asesoramiento financiero.

silabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial
eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada funcién diferenciadora.

(...) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la silaba ténica de las mismas ocupa la misma posicién y es
idéntica o muy dificil de distinguir.

(...) la sucesion de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesion de
vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominacién.

(...) en el andlisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensién mas caracteristica de las denominaciones
confrontadas: la dimensién que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la
impresion general que la denominacién va a suscitar en los consumidores”. FERNANDEZ Novoa, Carlos. Ob. Cit. Pags. 199y SS.
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Conforme a los factores de conexidon competitiva, es posible colegir que la cobertura de
los signos en cotejo, no guarda relacion de intercambiabilidad o complementariedad
alguna.

En efecto, nétese que la naturaleza y finalidad de los servicios identificados por el signo
solicitado esté relacionada con un uso especifico y concreto, al consistir en servicios de
telecomunicaciones, especialmente programas de television, los cuales tienen por
finalidad el entretenimiento de sus usuarios y, por ende, salvo restricciones por edad o
franja horaria, van destinados a cualquier tipo de consumidor. Su control y seguimiento
esta dado por el MinTic y la CRC, por lo cual pertenecen a un sector especializado en
cuanto a su prestacion u operacion.

A diferencia de lo anterior, los servicios que identifican los signos opositores pertenecen
a un sector sumamente regulado y controlado como lo es el sector financiero, cuya
operacion esta sometida a autorizacion estatal, y su control y vigilancia esta en cabeza de
la Superintendencia Financiera. La finalidad de dichos servicios es totalmente
especializada al consistir en actividades financieras, de manejo de recursos, manejo del
ahorro y concesion de crédito, lo que implica que el consumidor sea detallado al momento
de elegir quien presta dicho servicio y no llegaria a realizar cualquier tipo de asociacion
con marcas provenientes de diversos sectores.

Asi, estas finalidades abiertamente diferentes implican que se trata de servicios que no
tienen caracteristicas similares, asi como tampoco su comercializacion tiene relacion
alguna. Por lo tanto, es pertinente tener en cuenta para el andlisis 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
gque posean denominaciones idénticas o similares a las previamente
registradas, para amparar productos o0 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
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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
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 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 servicios
amparados por los signos en comparacion.

No existiendo relacion o conexidad competitiva entre los servicios que pretende distinguir
el signo solicitado y los servicios que identifican los signos fundamento de la objecién, no
es necesario proceder a la comparacion de los signos respectivos, pues nada obsta para
gue coexistan dos marcas similares o incluso idénticas, si los servicios por ellas
amparados no son susceptible de causar riesgo de confusion o de asociacién, tal como
sucede en este caso.

Facultad oficiosa de la Administracidon

De conformidad con lo preceptuado en el articulo 150 de la Decisién 486 de la Comunidad
Andina, esta Oficina siempre realiza un estudio de fondo de irregistrabilidad de los signos
solicitados, asi no se haya presentado oposicion, ya sea para conceder o negar el registro
de la marca, porque en ningln momento se encuentra eximida de realizar el referido
examen de irregistrabilidad.

En efecto, el Tribunal en multiples Interpretaciones Prejudiciales’ ha abordado el tema del
examen de registrabilidad, pero en uno de sus ultimos pronunciamientos, determiné con
toda claridad cuéles son las caracteristicas de este examen:

“l. El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional
Competente debe realizar el examen de registrabilidad asi no se hubieren
presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero.

7 Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretacion Prejudicial de 7 de julio de 2004, proferida
dentro del proceso 40-IP-2004; Interpretacion Prejudicial de 9 de marzo de 2005, proferida dentro del proceso 03-IP-2005; e
Interpretacion Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, proferida dentro del proceso 167-IP-2005.
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2. El examen de registrabilidad es integral La Oficina Nacional Competente al
analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con
todos los requisitos de articulo 134 de la Decisién 486, y luego determinar si el signo
solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad
consagradas en los articulos 135 y 136 de la misma norma.

3. En consecuencia con lo anterior y en relacién con marcas de terceros, la Oficina
Nacional Competente, asi hubiera o no oposiciones, debera revisar si el signo
solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el
articulo 136, literal a): es decir, debe determinar si es 0 no idéntico o se asemeja o
no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero,
para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los
cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusion o de asociacion’
(Proceso 180-1P-2006. Interpretacién Prejudicial de 4 de diciembre de 2006,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena NC 1476, de 16 de marzo
de 2007. Marca: ‘BROCHA MONA”).”

Por lo tanto, se advierte que la ausencia de oposicion durante el tramite administrativo, su
presentacion con resultado desfavorable para el opositor o el desistimiento de la misma
no significa la concesién automatica de registro de un signo distintivo. Asi, conforme lo
anterior esta Direccion en cumplimiento de sus deberes legales realizard un examen
integral de la solicitud de registro con independencia del resultado de la oposicion
presentada, trayendo de oficio las causales de irregistrabilidad que considere relevantes.

Visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, se encontré la siguiente informacion

relevante para el presente examen de registrabilidad:

Tipo Signo Titular Expediente | Niza | Clase | Tramite | Estado | Vigencia
BRAVO ANGIE 03 oct
Mixta Instinto MICHELLE SD2022/0083563 | 11 41 Marca Registrada 2033'
Visual CASTRO OSSA
JHON JAIRO
Mixta LARBa%QVA SALAZAR SD2021/0112569 | 11 38 Marca Registrada %ggt'
VALLEJO
o BRAVISSIMO . 31 jul.
Nominativa CITYTV CEETTV S.A. 09006559 9 38 Marca Registrada 2029

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado

Signos antecedentes

BIRRAVI]

INSTINTO VISUAL

M)

LABRAVA

Radio

BRAVISSIMO CITYTV

Jurisprudencia
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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
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 gréfico.

El tratadista Carlos Fernandez-No6voa 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
grafica 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

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

10 «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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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 signho 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.” !

Comparacioén 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:*?

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

11 TicA, Proceso Ne 127-1P-2016
12 T3cA, Proceso N° 224-1P-2015
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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
grafica 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.

1)) 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 (...)"3

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 nominativo, 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 cdmo 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 posicién, 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.”1®

Andlisis comparativo

El signo solicitado a registro es de naturaleza mixta y se encuentra conformado por la
expresion BRAVO dispuesta en un recuadro con una punta salida en la parte lateral
izquierda inferior. Por su parte, los signos antecedentes son de naturaleza nominativa y
mixta. Nominativo el signo BRAVISSIMO CITY TV. Y mixtos los signos BRAVO INSTINTO
VISUAL y LA BRAVA RADIO.

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

14 «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-IP-2014".

15 T3CA, Proceso N° 127-1P-2016
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Esta Direccion encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles. En
efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son conceptual, ortogréafica y
fonéticamente similares, comoquiera que el signo solicitado reproduce la parte relevante
de los signos antecedentes.

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

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible ver que el elemento nominativo sobresaliente
en el signo solicitado, conformado por la expresion BRAVO reproduce el elemento
sobresaliente de la marca BRAVO INSTINTO VISUAL, encontrandose totalmente inmerso
en ella, configurdndose asi una reproduccion parcial, no siendo los demas elementos que
hacen parte del signo solicitado suficientes para que el consumidor pueda diferenciar los
signos en el mercado, al ser idénticos en su elemento sobresaliente.

Por su parte, este término BRAVO resulta semejante al elemento que caracteriza a la
marca LA BRAVA RADIO, por cuanto se limita a modificar la ultima vocal A por la O, para
efecto de cambiar el género de su escritura. Sin embargo, evoca el mismo concepto.

De igual manera, la marca BRAVO solicitada resulta semejante a la marca BRAVISSIMO
CITY YV, en la medida en que las expresiones BRAVO y BRAVISSIMO presentan
identidad ideolégica, bajo la Unica diferencia que el signo registrado hace uso del
superlativo absoluto ISSIMO.

En consecuencia de lo anterior, se encuentra que entre los signos confrontados existen
similitudes que los hacen confundibles conceptualmente. En efecto, los signos son
idénticos en el campo ideoldgico, al evocar exactamente la misma idea o concepto
derivado de la palabra BRAVO:

bravo, va

1. adj.valiente [l arriesgado).

S valiente, valeroso, atrevido, osado, arrojado, audaz, intrépido, resuelto, decidido, bizarro, machazo.

Avtic | Ast: cobarde

sinénimos o afines

. 2. ad). Bueno, excelente.
Anténimes u opuestos

w

: bueno, excelente, espléndido, magnifico, saberbio, bacan, bacano.

A1 malo.

3. adi. Dicho de un animal: Fiero o feroz.

w

: fiero, feroz, impetuose, violente, salvaje, colérico.

AxT: manso?, décil
4. ad). Dicho del mar o de |as aguas de un rio: Alborotado o embravecido.
5. adj. Aspero, inculto, fragaso.
6. adi. Enojado, enfadado, violenta.
7. adi.colog. De genio dspero.
8. adi.colog. Suntuoso, magnifico, soberbio.
9. adj.colog. desus. valentdn.

10. m.germ. juez.

alabrava, 0 alas bravas

1. locs. advs. Por la fuerza, sin consideraciones ni miramientos.

bravo

1. interj. U. para expresar aplauso. U. t. repetida. 16

16 Informacion rescatada de la pagina de internet https://dle.rae.es/bravo.
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A este respecto, es importante tener en cuenta que el elemento primario para fijar la
existencia o inexistencia de la semejanza entre marcas comparables es el significado de
las mismas.

Asi las cosas, encontramos que la marca solicitada es una marca que reproduce parte de
las marcas registradas, la anterior coincidencia dentro del mercado generaria confusion
indirecta, pues sin duda alguna la presencia de los términos BRAVO / BRAVA /
BRAVISSIMO en los signos distintivos comparados, causa irremediablemente en la
mente del consumidor una idea de asociacion entre los servicios que se distinguen con
unay otra marca, ya que el signo solicitado reproduce en parte a las marcas registradas.

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.

Asi las cosas, esta Direccidn considera que las semejanzas existentes entre las mismas
son determinantes de confusién indirecta.18

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:

38: Servicios de radiodifusion de televisidn, television por cable, television por satélite,
Internet, redes inalambricas y redes inaldmbricas moviles; transmisién, emision y entrega
de programacion, contenido audiovisual, programas de television, peliculas, musica y
contenido multimedia de entretenimiento a través de television, televisién por cable,
televisién por satélite, video a la carta, medios digitales, Internet, y redes inalambricas y
moviles; servicios de difusion por Internet; transmision de podcasts; transmision y entrega
electronica de voz, datos, imagenes, sefiales, mensajes, e informacion.

Los signos confrontados identifican:

Expedientes Servicios

SD2021/0112569 (38): Radiodifusion.

09006559 (38): Telecomunicaciones.

7 Proceso 7-1P-98 de 7 de abril de 1998, marca PALMA FRIT: “El Tribunal pone de relieve que para efectos de comprender aun 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.”

18 Superintendencia de Industria y Comercio. Direccién de Propiedad Industrial. Resolucion N°02047, 30 de Enero de 2004.
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Esta Direccion encuentra una relacion de conexidad entre los servicios que pretende
distinguir el signo solicitado en la clase 38° Internacional y los que distinguen las marcas
registradas en la clase 38° Internacional, no solo en razon a que pertenecen al mismo
Clasificador Internacional de Niza, sino gracias a que existe identidad en los servicios
relacionados, al coincidir en la identificacion de servicios de telecomunicaciones y
radiodifusién, en relacion de género a especie.

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

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 usuarios y
consumidores a escoger libremente y sin distorsiones los productos y servicios ofrecidos
en el mercado.

SD2022/0083563 (41): Produccion de grabaciones de video; produccion de peliculas,
programas audiovisuales y de televisién; servicios de edicion de audio
y video.

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 servicios que identifican los signos objeto
de comparacién, como se procede a explicar.

Complementariedad

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
relacién, vinculacion o conexién entre productos y/o servicios, es la complementariedad:
“existe conexion cuando el consumo de un producto y/o servicio genera la necesidad de
consumir o usar otro, pues este es complementario del primero. Asi, el uso de un producto
supone también la utilizacion del otro. Esta complementariedad se puede presentar
también entre productos o servicios” 1°,

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, vinculacién 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 conexion cuando el consumidor, considerando la
realidad del mercado podria asumir como razonable que los productos o servicios en
cuestién provienen del mismo empresario. (...)"%.

9 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 20-1P-2022.
20 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 20-1P-2022.
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Al analizar la cobertura de los signos en conflicto, esta Direccion encuentra que pese a
gue en el presente caso se ubica en diferentes clases del nomenclador internacional, son
competitiva y razonablemente conexos.

Lo anterior por cuanto los servicios de la clase 41 hacen referencia a la edicion y
produccién de programas audiovisuales y de televisidn, en tanto que los servicios de la
clase 38 hacen referencia a la transmision de los mismos. Por ende, y de acuerdo a la
realidad del mercado, es frecuente que el empresario que se desempefia en una actividad
especifica dentro del sector del entretenimiento decida ampliar su portafolio de negocios
e incursione en actividades analogos y complementarias que contribuyan a su esquema
empresarial, de manera que ademas de la produccién de programas realice también la
transmision de los mismos.

Por lo tanto, en atencion al principio de razonabilidad, a la similitud entre los signos y a la
relacion existente entre los servicios 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.

Confundibilidad con nombre o ensefia comercial

El opositor alega un mejor derecho sobre el siguiente signo:

Tipo Sigho Titular Expediente | Niza | Tramite Estado
Mixta go>bravo | GO BRAVO COLOMBIA | ony05310026147 | 11 Nombre | pobositado
S.AS. Comercial

La proteccion del nombre comercial se otorga desde el momento en que ha iniciado el
uso efectivo y real del signo en el mercado. En efecto, nuestra legislacion no establece un
sistema registral para la proteccion de nombres comerciales, sino que el derecho sobre
los mismos se adquiere mediante su primer uso.

En el presente caso, no se presentaron documentos que permitieran acreditar el uso
ininterrumpido, publico, ostensible y continuo en el periodo anterior a la presentacion de
la solicitud de registro del nombre comercial GO BRAVO, en que se fundamenta el
presente tramite administrativo.

El articulo 605 del Cédigo de Comercio, en concordancia con los articulos 191 y 193 de
la mencionada norma supranacional se refieren al nombre comercial, la forma de su
nacimiento y al momento en el cual se predica la existencia del mismo, asi como los
efectos del sistema de registro o depdsito que un pais miembro de la Comunidad adopte,
siendo necesario deducir de su lectura las siguientes conclusiones en concordancia con
el articulo 605 del Codigo de Comercio:

A la Superintendencia de Industria y Comercio se le ha asignado la competencia de
conceder el depodsito que los comerciantes hagan sobre sus nombres comerciales. Esta
inscripcidn tiene un caracter meramente declarativo y no constituye la fuente de un
derecho de exclusividad que le permita al titular actuar contra terceros.

El depdsito de nombre comercial es una inscripcion que el comerciante o empresario hace
en el registro publico de la propiedad industrial mediante el cual se constituye una
presuncion legal acerca de la fecha desde la cual se entiende que empezd a usar el
nombre. Sin embargo, el caracter declarativo del depdsito hace que esta inscripcion solo
sea tenida como una presuncion sobre la fecha en que se llevo a cabo el primer uso del
nombre comercial, sin que se tenga como Unica prueba del mismo.
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En consecuencia, si el interés del opositor era alegar un mejor derecho sobre el nombre
comercial GO BRAVO, debi6 aportar pruebas que demuestren el uso cualificado que se
ha dado sobre el mismo. Al no haberse aportado tal evidencia, y no haberse acreditado el
uso del nombre comercial objeto de oposicion, no se cumplen los presupuestos
necesarios para analizar la causal establecida en el literal B) del articulo 136 de la
Decision 486.

Conclusioén

En consecuencia, después de un analisis de oficio esta Direccién logra establecer que el
signo objeto de la solicitud esta comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida
en el articulo 136 literal a) de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Direccion,
RESUELVE

ARTICULO 1: Declarar infundada la oposicion interpuesta por GO BRAVO COLOMBIA
S.A.S.

ARTICULO 2: Negar el registro de la Marca BRAVO (Mixta) para distinguir servicios
comprendidos en la clase 38 de la Clasificacion Internacional de Niza?!, solicitada por
BRAVO MEDIA LLC, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente
resolucion.

ARTICULO 3: Notificar a BRAVO MEDIA LLC, solicitante del registro y a GO BRAVO
COLOMBIA S.A.S. opositor, el contenido de la presente resolucion, entregandoles copia
de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolucion procede el recurso de apelacion
ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los
diez (10) dias habiles siguientes a la fecha de notificacion.

ARTICULO 4: En firme esta resolucion archivese el expediente.

Notifiquese y Cumplase.
Dado en Bogota D.C., el 24 de noviembre de 2025

DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

2 38: Servicios de radiodifusion de television, television por cable, television por satélite, Internet, redes inalambricas y redes
inaldmbricas moviles; transmisién, emision y entrega de programacion, contenido audiovisual, programas de television, peliculas,
musica y contenido multimedia de entretenimiento a través de television, televisién por cable, television por satélite, video a la carta,
medios digitales, Internet, y redes inaldambricas y moviles; servicios de difusién por Internet; transmision de podcasts; transmision y
entrega electrénica de voz, datos, imagenes, sefiales, mensajes, e informacién.
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