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

Resolucion N° 552

Ref. Expediente N° SD2025/0016576

Por la cual se niega un registro

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

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el dia 26 de febrero de 2025, ALEJANDRO
CABRERA REINA, MONICA JOHANNA REINA CLAVIJO, solicito el registro de la Marca
DC DELICIAS DE Ml tierra (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 43
de la Clasificacion Internacional de Nizal.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1064, 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 j) del articulo 135 de la Decisidon 486
No podran registrarse como marcas los signos que:

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

Concepto de la norma

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

1 43: Servicios de restauracion (alimentacién); hospedaje temporal.
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“Articulo 221. Se entendera por indicacion de procedencia un nombre, expresion,
imagen o signo que designe o evoque un pais, region, localidad o lugar
determinado”.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Denominacién de origen previamente protegida

TEJEDURIA ZENU

La Superintendencia de Industria y Comercio, oficina competente para los temas de
Propiedad Industrial, declar6 mediante la Resolucién N° 71097 de fecha 7 de diciembre
de 2011, la proteccion de la denominacion de origen TEJEDURIA ZENU, como
denominacion de origen para “sombreros elaborados en la zona geogréfica delimitada a
partir de la cafa flecha”, con las siguientes:

Caracteristicas: La trenza a partir de la cual se elabora el sombrero debe ser continua;
sus dimensiones deben ser exactas; las lineas de sus lados son rectas y no deben ser
curvas ni onduladas; el pegue o unién de trenzas no debe ser notorio; no se deben
observar fibras sueltas o flojas; no debe tener doble costura o costura repisada; el ancho
de la trenza debe ser parejo, esta no debe tener partes mas anchas o angostas; se cosen
con hilo blanco, pero no debe haber trenza blanca cocida con hilo negro o viceversa,
durante el proceso de costura, se debe tener en cuenta el encogimiento y “cotejao”: Al
coser la trenza esta se va encogiendo para ir dando forma, y a su vez se van cotejando
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las pintas de tal manera que estas y los pegues queden completamente alineados; la cafia
flecha a partir de la cual se elabora el sombrero, consiste en una graminea tropical
aborigen, que en terrenos bajos de composicion arcillosa y arenosa adquiere su mayor
crecimiento, desarrollo y propagacion, cultivada y procesada en la comunidad artesanal
del Resguardo Indigena Zenu de San Andrés de Sotavento; el sombrero no se trenza por
metros, sino por sombrero.

Delimitacion de la zona geografica: La zona geogréfica comprende el Resguardo
Indigena de San Andrés de Sotavento, el cual fue reconocido mediante resolucion No.54
de 23 de julio de 1990 y nuevamente extendida en la resolucién No. 43 del 30 de
noviembre de 1998, en donde los municipios de Sampués, Sincelejo y San Antonio de
Palmito por el departamento de Sucre y San Andrés de Sotavento por el departamento de
Cordoba 'y, el municipio de Tuchin, que hace dos afios era un corregimiento del municipio
de San Andrés de Sotavento y que al crearse como municipio del departamento de
Cordoba, continua perteneciendo al resguardo Indigena de San Andrés de Sotavento.
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SE DESIGHNA COMO DEMNOMINACION DE ORIGEN
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Informacién que reposa en el expediente N° 10-33772
Literal g) del articulo 136 de la Decisidon 486

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

g) consistan en el nombre de las comunidades indigenas, afroamericanas o locales, o las
denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus
productos, servicios o la forma de procesarlos, 0 que constituyan la expresion de su
cultura o practica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su
consentimiento expreso.

Concepto de lanorma

Como elemento importante e integrante de un pais estan su cultura e historia, las cuales
se forman y desarrollan a través del paso del tiempo, fruto de la creacion, acontecer,
folclor, tradiciones y costumbres entre otros de su pueblo. Todo lo anterior constituye para
cada pais un patrimonio invaluable que es digno de proteccién y respeto por parte de la
sociedad en general. Es de esta manera como se han creado mecanismos a nivel nacional
e internacional para brindarles las garantias que permitan su conservacion. Tal es el caso
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de las categorias de patrimonio cultural de la Nacion y patrimonio histérico de la
humanidad.

La cultura como tal, retne el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales,
intelectuales y emocionales que caracterizan a los grupos humanos, por tanto, comprende
el modo de vida, los sistemas de valores, las tradiciones y creencias y los derechos
humanos.® Estrechamente vinculada a esta se presenta el folclore el cual de por si
designa el conjunto de las producciones elaboradas con elementos caracteristicos del
patrimonio artistico tradicional desarrollado y perpetuado por una comunidad o por
personas de esa comunidad que reflejan las expectativas artisticas tradicionales*. Esto
conduce a que dichas tradiciones y creencias se hayan arraigado en los miembros de una
determinada cultura y hagan parte integrante de sus valores.

Ahora bien, la Decision 486 de la Comisiéon de la Comunidad Andina ha querido que (i) el
nombre de comunidades indigenas, afroamericanas o locales, (ii) las denominaciones,
palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la
forma de procesarlos y (iii) aquellas que constituyan la expresion de su cultura o practica, no
hagan parte del conjunto de elementos apropiables por los particulares para utilizarlos como
marcas, salvo que la solicitud se presentada por la comunidad o con su consentimiento
expreso, salvaguardando tales expresiones y manteniéndolas de esta forma en un ambito
gue asegure su respeto.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

El signo solicitado a registro es:

Signo solicitado

A @ DELICIAS

=7 ©

El cual pretende identificar los siguientes servicios de la Clasificacion Internacional de
Niza:

43: Servicios de restauracion (alimentacion); hospedaje temporal.
Sigho que contiene una Denominacién de Origen

El signo solicitado a registro se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad, ya que
contiene una denominacién de origen protegida, aprovechandose injustamente de su
reputacion, calidad, y demdas caracteristicas que se deben exclusivamente al medio
geografico en el cual se produce.

El signo solicitado a registro es de naturaleza mixta, con la denominacion “DC DELICIAS
DE Ml tierra”, cuenta con un elemento grafico que representa en el centro de la imagen
el mapa de Colombia, coloreada con los tonos amarillo, azul y rojo, que corresponden a
la bandera nacional con el texto “DELICIAS DE Ml tierra”; a la izquierda de la etiqueta hay

3 Articulo 1, Ley 397 de 1997.
4 Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, Folleto No. 1: Propiedad intelectual y expresiones culturales tradicionales o del
folclore”, pagina 8.
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una guacamaya de colores vivos, junto a un recipiente decorado con los colores de la
bandera de Colombia; dentro del recipiente se observa un sombrero de chef que contiene
las letras DC; y finalmente en el extremo derecho se encuentra un sombrero vueltiao.

Ahora bien, esta Direccidn observa que la marca solicitada contiene una figura que
corresponde al producto conocido como “SOMBRERO VUELTIAO ZENU”, el cual es
precisamente el producto que se encuentra protegido bajo la denominacién de origen
TEJEDURIA ZENU, como quiera que corresponde al sombrero tejido en cafia de flecha y
gue ademas en la imagen, se muestra el tipo de tejido en trenza al que se refiere la
denominacion con las caracteristicas de dichos sombreros las cuales se han descrito en
detalle en el expediente N° 10-33772, de tal suerte que es evidente que, si bien la marca
solicitada no reproduce las expresiones de la denominacion de origen TEJEDURIA ZENU
de manera directa, si la evoca y la imita al incluir el producto protegido por la misma en
su elemento grafico.

Por otro lado, la Direccién observa que los servicios a identificar por la marca solicitada,
corresponden a “Servicios de restauracion (alimentacion); hospedaje temporal”. De
manera que, si bien tales servicios no se encuentran en la misma clase de la Clasificacion
Internacional de Niza, ni guardan relacion de conexidad, en este caso dado que el
SOMBRERO VUELTIAO es el producto por excelencia de la denominacién de origen
TEJEDURIA ZENU vy dicho producto es ampliamente conocido en general por los
Colombianos y en el exterior como un producto tradicional de las artesanias de Colombia,
su uso frente a “Servicios de restauracion (alimentacion); hospedaje temporal” implicaria
un aprovechamiento injusto de la notoriedad de la mencionada denominacion de origen.
En efecto el consumidor medio al encontrarse con servicios que evocan o imitan el
producto protegido con la denominacion de origen, supondrd que provienen o guardan
relacion con la denominacion de origen, por lo que no es posible su coexistencia en el
mercado.

Afectacion de comunidades indigenas o afroamericanas

El signo solicitado contiene una figura que corresponde al producto conocido como
“SOMBRERO VUELTIAO ZENU”, la artesania Zenu, cuya pieza iconica es el Sombrero
Vueltiao, es un oficio ancestral derivado de la cafa flecha Gynerium sagittatum, planta
asociada a fuentes hidricas y a diversidad de especies tintéreas que sirven para dar colora
sus articulos™.

De conformidad con lo antes expuesto, no es posible acceder al registro del signo
solicitado como marca, ya que, reproduce la figura que corresponde al producto conocido
como “SOMBRERO VUELTIAO ZENU” la cual se vincula al pueblo zent que era notable
por su trabajo textil, su orfebreria y su alfareria. Esta ultima sobrevive hasta nuestros dias,
y actualmente la tejeduria en cafia flecha representa una de sus actividades principales.

Asi las cosas, ningln empresario podra registrar una marca que incluya, consista o
reproduzca expresiones que constituyan la manifestacion cultural o practica de una
comunidad local, salvo que ella misma lo requiera 0 que exista su consentimiento,
cuestién que no sucede en este caso.

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud esta comprendido en las causales de
irregistrabilidad establecidas en el articulo 135 literal j) y articulo 136 literal g) de la
Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Direccion,

5 Benitez-Rubiano, D., & Arias-Solano, L. (2015). Caracterizacién social y econémica del oficio artesanal Zen( y caracterizacion
agrondmica de bancos de germoplasma de cafia flecha en el departamento de Antioquia, Colombia. Ambiente y Sostenibilidad, 5,
142-165. ISSN: 2339-3122. Obtenido de: https://revistaambiente.univalle.edu.co/index.php/ays/article/view/4309/6529
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RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca DC DELICIAS DE Ml tierra (Mixta)
para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificacion Internacional de
Niza®, solicitada por ALEJANDRO CABRERA REINA, MONICA JOHANNA REINA
CLAVIJO, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolucion.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar de esta resolucion a ALEJANDRO CABRERA REINA,
MONICA JOHANNA REINA CLAVIJO, solicitante del registro marcario, entregandole
copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelacion ante el
Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, el cual deberd interponerse
dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su notificacion.

ARTICULO TERCERO: En firme esta resolucion archivese el expediente.

Notifiguese y Cumplase.
Dado en Bogota D.C., el 2 de enero de 2026

DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

6 43: Servicios de restauracion (alimentacion); hospedaje temporal.
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