Superintendencia de
Industria y Comercio

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y COMERCIO

Resolucién N° 768
Ref. Expediente N° SD2025/0003536
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 18 de enero de 2025, HUMAN GROUP S.A.S., solicitd
el registro de la marca HG HUMAN GROUP (mixta) para distinguir servicios comprendidos
en la clase 35 de la Clasificacion Internacional de Niza®.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial N°1060 del 6 de marzo de 2025,
HUMAN CAPITAL OUTSOURCING S.A.S. present6é oposicién con fundamento en la
causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del articulo 136 de la Decision 486
de la Comunidad Andina.

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

“(...) Como se puede evidenciar, mi representada cuenta con varios registros que
tienen la denominacion HC HUMAN lo que significa que a lo largo de su
posicionamiento en el mercado ha formado un grupo de marcas que le otorga una
proteccion reforzada.

HUMAN CAPITAL OUTSOURCING S.A.S. con sus marcas registradas como se ha
mostrado, en especial la denominacion HC HUMAN cuentan actualmente con la
proteccion que concedio la autoridad al permitir su registro, siendo la expresion (HC
HUMAN) el bien intangible mas importante de mi representada ya que es justamente
este con el que distingue todos los servicios que pone a disposicion del publico
consumidor, dado que es la marca organizacional con la que es reconocida como
empresa y permite el reconocimiento de la sociedad en el mercado.

En este sentido, la marca solicitada esta usando una denominacion significativamente
similar a la de mi representada, compartiendo y usando el elemento nominativo mas
predominante cual es HC HUMAN, lo que demuestra un claro riesgo de asociacion en
el origen de las prestaciones mercantiles de las marcas comparadas y que puede
afectar la reputacion de las marcas de HUMAN CAPITAL OUTSOURCING S.A.S.,
reputacion que no debe ser explotada por el titular de la marca solicitada.

Por lo tanto, y adelantdndonos a los fundamentos, este Despacho no puede permitir
que coexistan en el mercado marcas que son significativamente similares y altamente
confundibles. Adicional a esto, pertenecen a la misma clase, para los mismos servicios
(CLASE 35), por lo que el consumidor puede incurrir en una confusién indirecta, al
verse inducido a creer que se trata de una actualizacién de la marca o que los servicios
son una nueva linea de mi representada, siendo altamente confundibles los signos.

(..

Desde el punto de vista ortografico, en ambos signos predomina la expresion “HC
HUMAN" lo que implica una coincidencia del noventa y ocho por ciento (98%) pues su
Unica diferencia es el remplazo de la letra C por la letra G, raz6n por la cual la sociedad
HUMAN GROUP S.A.S no puede pretender hacer su registro.

1 35: Asesoramiento en direccion de empresas; consultoria en materia de recursos humanos; consultoria en recursos humanos.
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SIGNO
SOLICITADO

SIGNO
REGISTRADO

Es evidente que los signos son practicamente IDENTICOS ortograficamente y no
existe posibilidad de no reconocerlo.

De conformidad con el cuadro anterior, las marcas estdn compuestas por secuencias
consonanticas practicamente idénticas. El signo registrado estd compuesto por la
cadena (H-G-H-M-N), y el signo solicitado contiene la misma secuencia (H-C-H-M-N).
Del mismo modo, la secuencia vocdlica es exacta, pues la marca solicitada esta
compuesta por (U-A) y la marca registrada por (U-A).

(..)

En el caso bajo estudio, podra apreciar el Despacho que las marcas enfrentadas se
componen por secuencias consonanticas y vocalicas practicamente idénticas.

De este modo, el sonido que se extrae de los signos confrontados es practicamente
idéntico. Lo anterior debe ser objeto de especial consideracién por parte del Despacho,
toda vez que los consumidores demandaran los servicios identificados con las marcas
pronunciando de manera idéntica las mismas, lo cual necesariamente conllevara
confusioén respecto del origen empresarial del producto.

En virtud de lo expuesto se tiene que los signos enfrentados son practicamente
idénticos desde el punto de vista fonético, pues el signo solicitado reproduce el 98%
el signo registrado por mi representada en su pronunciacion, siendo su Unica
diferencia una letra.

(..)

En el presente caso, en ambos predomina la expresion “HC HUMAN". Sobre esto
recae la distintividad de ambos signos y evoca la idea de asesoria en temas de gestion
y consultoria entorno al personal de las empresas.

La marca solicitada "HG Human Group" presenta una identidad conceptual y
semantica con la marca previamente registrada "HUMAN". La palabra "HUMAN" es un
término ampliamente conocido y del cual se traduce la palabra HUMANO que proviene
del latin hdmanus, que se compone de humus (tierra) y el sufijo -anus (relativo o
perteneciente). Por lo tanto, el significado literal de hidmanus es "que proviene de la
tierra. Y en el caso de ambas marcas el uso de la palabra al ser idéntica, quieren
reflejar en el consumidor lo mismo, en ultimas las dos marcas generan en la
percepcion del consumidor el concepto de HUMANO.

Para efectos del presente andlisis, es claro que, si me representada ofrece servicios
en materia de “asesoria organizacion y direccion de negocios en materia de gestion
de personal’ de las empresas a las que se encuentra dirigida, un consumidor de la
marca podra asociar que mi representada genero una nueva linea de servicios y que
el origen empresarial es el que ya reconoce el consumidor.

(..)

Habiéndose demostrado que existe alta similitud y casi identidad entre los signos, no
es necesario entrar a argumentar si existe o no una conexidad competitiva entre éstos.
Sin embargo, y para efectos del presente analisis, procederemos a demostrar la
conexidad competitiva, pues los signos enfrentados, ademas de ser idénticos
ortografica, fonética e ideolégicamente, identifican servicios complementarios entre si.
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A saber, las marcas previamente registradas por mi representada identifican los
servicios de la clase 35 de la clasificacién de NIZA, que son los mismos que los que
la marca solicitada pretende identificar.

(..

Como se puede apreciar, los signos enfrentados identifican servicios comprendidos
en la misma Clase Internacional y dentro de sus descripciones ambos hacen alusion
a “asesoria en materia de organizacion y direccién para la gestién del personal”.
Consecuentemente, al identificar las marcas enfrentadas los mismos servicios cuentan
con una intima conexidad competitiva, es innegable que éstos se comercializan a
través de idénticos canales y se promocionan a través de los mismos medios
publicitarios.

Por lo tanto, teniendo en cuenta que los signos enfrentados tienen una altisima
similitud ideolégica, ortografica y fonética, aunado al hecho de que identifiqguen los
mismos servicios que tienen conexidad competitiva entre si, conlleva inevitablemente
a un riesgo de confusion en el publico consumidor y, automaticamente se hace
imposible el registro de la marca solicitada por parte de la autoridad competente.

(..)

De lo anterior, habra que evidenciarse a qué consumidores se ofrecen los servicios de
las marcas comparadas y cuales son sus canales de comercializacidn. Los servicios
de ambas marcas son servicios de la misma clase, por lo que su publicidad, difusion
y canales de comercializacion ademas de su prestacidn de servicios son exactamente
los mismos (...)".

Que dentro del término concedido para tal efecto, HUMAN GROUP S.A.S., dio respuesta
a la oposicion presentada por HUMAN CAPITAL OUTSOURCING S.A.S. argumentando
lo siguiente:

“(...) La sociedad HUMAN GROUP S.A.S es titular del signo distintivo de caracter
mixto denominado como “HG HUMAN GROUP” para distinguir servicios en la clase
35: “ASESORAMIENTO EN DIRECCION DE EMPRESAS; CONSULTORIA EN
MATERIA DE RECURSOS HUMANOS Y RECURSOS HUMANOS?". El signo distintivo
fue concedido a mi representada de manera previa a este escrito por la
Superintendencia de industria y comercio el dia veintiséis (26) de febrero del afio 2015
mediante resolucion RESOLUCION No. 7385 (26/02/2015), la marca cuenta con
Certificado de Registro No. 513086.

Human Group

El anterior signo distintivo fue renovado dentro del término y para la misma clase, por
lo que la Superintendencia de industria y comercio concedi6 la renovacion de la marca
y extendio su vigencia hasta el veintiséis (26) febrero del afio 2035: Vigencia: 26 de
febrero de 2035. Expediente No: 14132349, Caso No. SD2025/0003534, Fecha de
inscripcion: 18 de enero de 2025.

Ahora bien, el signo solicitado por mi representada sigue manteniendo los elementos
caracteristicos de la marca que ya tiene concedida es decir, o que se solicité fue un
nuevo uso visual, una modificacion estética de la marca que ya tiene concedida de
manera previa, pero que en esencia es la misma, la nueva solicitud es esta:
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()

No se puede desconocer que ya existe una marca que previamente fue concedida en
el afio 2015, también para clase 35, igual como fue concedida “HG HUMAN GROUP”,
la cual fue renovada automaticamente para los afios 2025 a 2035, la marca solicitada
también debe ser concedida. La nueva solicitud es un cambio meramente estético,
gue no cambia o0 hace que sea imposible que se conceda esta solicitud puesto que se
mantienen los elementos preponderantes de la marca previamente concedida en el
afo 2015.

(..)

Mi representada HUMAN GROUP S.A.S. solicité en su momento la marca HG HUMAN
GROUP (MIXTA) para la clase 35 en el afio 2015, pero a pesar de ello HUMAN
CAPITAL OUTSOURCING S.A.S nunca presento oposicion marcaria en el afio 2015
en el periodo que pudo hacerlo, por lo que no tiene sentido que 10 afios después
solicite oposicién a una marca similar que ya fue concedida a un mismo titular.

Por otro lado, la marca de mi representada ha coexistido por mas de diez (10) afios
con la marca que presentan oposicion, por lo que la Superintendencia asi mismo lo ha
ratificado cuando concedi6 en el afio 2015 a mi representada su marca, esto significa
gue si llegase a haber temor de confusion o similitud entre las mismas, de manera
oficiosa la Superintendencia lo hubiese resuelto negando la marca, cosa que nunca
ocurrié y por lo tanto asi mismo en esta solicitud debe concederse la marca a mi
representada.

La marca de mi representada tiene la suficiente fuerza distintiva, y se ha permitido la
coexistencia de las mismas que en esencia es la misma marca concedida en el afio
2015 y la que en esta ocasion se pretende obtener. En resumen, ambas marcas
coexisten en la misma clase 35 y esta nueva solicitud es en esencia la misma, teniendo
cambios estéticos que son fruto de modificaciones a las que cualquier titular tiene
derecho sobre una marca ya concedida, por lo que debe ser concedida esta nueva
solicitud.

La marca solicitada tiene elementos nominativos, fonéticos y graficos que refuerzan
su distintividad. El consumidor de servicios en clase 35 no es un consumidor promedio,
es un consumidor de servicios empresariales y profesionales, estamos ante un
consumidor especial, es un empresario que busca satisfacer una necesidad de su
empresa y por lo tanto tiene como buen hombre de negocios, la suficiente diligencia
para saber distinguir a quién pertenece determinada marca, por lo que no hay riesgo
de confusién o de asociacion.

(..

No se trata de una familia de marcas como lo pretende la apoderada de la sociedad
gue presentd la oposicion, la palabra o particula “HUMAN” asi como las palabras H,
una letra adicional y la palabra HUMAN, es decir “H? HUMAN” siendo el sigo de
interrogacion una letra cualquiera, son de uso comun para la clase 35, es por ello que
no se trata de una familia de marcas, quien sea el titular de una marca que contenga
una particula de uso comun no puede impedir que otros la usen en la conformacion
de otro signo distintivo, maxime cuando el titular de una marca que ya fue concedida,
quiere registrarla de nuevo con una disposicion de elementos figurativos con
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modificaciones a la previamente concedida.

A continuacién demostraremos que la palabra HUMAN o cualquier de sus variantes,
es apenas necesaria para la clase 35, sobre todo aquellos servicios que van
encaminados a la gestion humana. Adjuntamos capturas de pantalla de la plataforma
de la Superintendencia donde se pueden observar y consultar diversas marcas que
comparten la palabra o particula HUMAN, incluso en sus diferentes variantes tales
como HUMANA, HUMANO, HUMANAS, HUMANOS.

(...)

Por otro lado, las palabras o particula Human antecedida de la letra H y una letra
adicional, también est& permitida en la clase 35 por parte de la superintendencia de
industria y comercio puesto que ya existen otras marcas con las mismas
caracteristicas esto es “H? HUMAN" siendo el signo de interrogacién cualquier letra
del abecedario:

(..)

Siendo asi, queda demostrado que la Superintendencia permite la coexistencia de
marcas, al conceder las marcas con las caracteristicas que menciona la apoderada de
HUMAN CAPITAL OUTSOURCING S.A.S., por lo que la marca de mi representada
cuenta con los rasgos distintivos suficientes que permiten la concesién favorable de la
marca (...)".

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

Marcas derivadas

Ha sido aceptado por la doctrina y la jurisprudencia la conducta asumida por el titular de un
registro marcario tendiente a obtener nuevos registros que se presenten como una
derivacién de la marca previa y del derecho sobre ella otorgado.

Ahora bien, se considera que la derivacion se predica cuando el signo pretendido no
presenta alteraciones sustanciales en su composicion estructural frente a la marca
previamente registrada, manteniendo los conjuntos el mismo distintivo principal; aunado a lo
anterior debe el signo solicitado reivindicar los mismos productos o servicios que identifica
el registro inicial, o una limitacién de los mismos, pues de lo contario se considerara un
registro autbnomo e independiente (ver TICA, Proceso N° 84-1P-2000).

Entonces, de cumplirse con los parametros antes expuestos y en atencion a los derechos
marcarios previos radicados en cabeza de quien actia como solicitante de un nuevo registro,
las oposiciones presentadas contra éste no podran referirse sino a los elementos nuevos
afadidos y no al distintivo principal del conjunto registrado. En este sentido el tratadista
Carlos Mascarefias citado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones
ha sostenido que las marcas derivadas son:

“Aguellas inscritas por el concesionario, que surgen de otra anteriormente registrada, que
incluyan el mismo distintivo principal, pero variando los demas accidentes o elementos
complementarios. Las marcas derivadas se inscriben siguiendo los tramites ordinarios, pero
entendiéndose que los obstaculos que se opongan al registro de las mismas, sélo podran
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referirse_a los elementos accidentales o complementarios afadidos y no al distintivo
principal, al constar éste ya previamente registrado y quedar por tanto fuera de toda
discusién”. (Mascarefias, Carlos. Nueva Enciclopedia Juridica, Editor F. SEIX, Barcelona
1982, p. 908)". (TJCA, PROCESO 143-1P-2003, subraya ajena al texto)

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, 0 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 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 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 confusién o de
asociacion.

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

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 relacion, vinculacion o conexion entre
productos y/o servicios:

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

c) Laposibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexién
cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podria asumir como razonable que los productos o servicios en cuestion
provienen del mismo empresario. Asi, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua
embotellada.
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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
Procedencia del signo solicitado como marca derivada de un registro previo
Visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, como primera medida, debe hacerse

el andlisis del signo solicitado respecto del siguiente antecedente previamente registrado
teniendo en cuenta que ello también fue expuesto por el solicitante:

Sigho Cobertura

35: Asesoramiento en direccién de empresas;
consultoria en materia de recursos humanos;
consultoria en recursos humanos.

Signo solicitado

HG HUMAN GROUP
(Mixta)

35: Asesoramiento en direccién de empresas;

Antecedente Human Group consultoria en materia de recursos humanos y
HG HUMAN GROUP recursos humanos.
(Mixta)

Exp. 14132349
Certificado de Registro No.
513086

Para registrar un signo como marca derivada se deberan cumplir los siguientes
presupuestos:

1) Su distintivo principal es el mismo.
2) Unicamente varian sus elementos complementarios.

3) El signo pretendido reivindica los mismos productos y/o servicios o estos se encuentran
contenidos dentro de la cobertura de la marca previamente registrada.

Los signos antes cotejados cumplen a cabalidad con tres los requisitos establecidos por
la Jurisprudencia.

Confundibilidad con marcas previamente registradas

Las marcas opositoras son las siguientes:

Tipo Signo Titular Expediente Niza Clase Tramite Estado
HC HUMAN

Mixta CAPITAL ggl\sllsl\lljﬁ_?NEAgEAN-sr 04076766 8 35 Marca Registrada
CONSULTING e
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HC HUMAN
Mixta CAPITAL CBgNSg\dJELST?NTGA;EAN; 04076768 8 35 Marca Registrada
OUTSOURCING T
. HC.HUMAN BUSINESS TALENT .
Mixta CAPITAL CONSULTING SA.S. 05127489 8 42 Marca Registrada
. HC HUMAN BUSINESS TALENT .
Mixta CAPITAL CONSULTING SAS. 12009225 9 41 Marca Registrada

Los signos comparados son los siguientes:

Los signos opositores

@ @

HC-HuUMAN Ca
HC-HUMAN CAPITAL

El signo solicitado

PITAL

UTSOUREIN

W

HC - HUMAN CAPITAL

HG HUMAN GROUP
(Mixta)

HC-HUMAN CAPITAL

SEELIGER Y CONDE

(Mixtas)

El signo solicitado es de naturaleza mixta, contiene las expresiones HG HUMAN GROUP.
La expresion HG se observa en grafia gruesa, en color naranja, tamafio superior y
mayusculas, mientras que las expresiones HUMAN GROUP se ubican en posicion horizontal
sobre el primer elemento, centradas, en colores blanco y negro, grafia delgada, iniciales
mayusculas y subsiguientes minusculas, en tamafno inferior.

Los signos opositores son de naturaleza mixta y contienen las expresiones HC HUMAN
CAPITAL en grafia delgada, mayusculas, en la parte inferior, acompafiada de los vocablos
OUTSOURCING y CONSULTING. En la parte superior de los conjuntos se observa un
elemento figurativo consistente en una esfera junto con formas de flechas en tazo grueso,
apuntando en diferentes direcciones.

Jurisprudencia
Comparacion entre signos mixtos

En cuanto a la comparacion de signos mixtos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina ha reiterado que debe ser tenido en cuenta el elemento predominante en cada
signo, bien sea el grafico o el denominativo.

Si en ambas marcas predomina el elemento denominativo, el cotejo se debe analizar de
acuerdo con las reglas de comparacién para signos nominativos, a saber:

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

(i) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una

palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y
el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista Iéxica de las
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derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.
Como ejemplo tenemos el lexema deporten: deport-e, deport-ivo, deport-istas,
deportologo.

Los segundos, son fragmentos minimos capaces de expresar un significado y que
unido a un lexema modifica su definicion. Si los signos en conflicto comparten un
lexema o raiz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

* Por lo general el lexema es el elemento que mas impacta en la mente del consumidor,
lo que se debe verificar al hacer un analisis gramatical de los signos en conflicto.

* Por lo general en el lexema esté ubicada la silaba ténica.

* Si los signos en conflicto comparten un lexema, podria generarse riesgo de confusion
ideoldgica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener
en cuenta que el criterio ideolégico debe estar complementado con otros criterios para
determinar el riesgo de confusién en los signos en conflicto.

(iii) Se debe tener en cuenta la silaba ténica de los signos a comparar, pues si ocupa
la misma posicion, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos
podria ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el
mismo orden asumirdn una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la
denominacion.

(v) 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*”.

Por su parte, si el elemento predominante es el grafico, el cotejo obedecera las siguientes
reglas para el cotejo de signos puramente figurativos o graficos:

“(i) Se debe realizar una comparacion grafica y conceptual, ya que la posibilidad de
confusion puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o
similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite
en la mente de quien la observe,

(i) Entre los dos elementos de la marca gréfica figurativa, el trazado y el concepto, la
parte conceptual o ideoldgica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan
existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o
concepto e incurrir en el riesgo de confusion,

(i) Si el signo solicitado reivindica colores especificos como parte del componente
gréfico, al efectuar el respectivo analisis de registrabilidad debera tenerse en cuenta
la combinacién de colores y el grafico que la contiene, puesto que este elemento
podria generar capacidad de diferenciacién del signo solicitado a registro®”.

Finalmente, si al realizar la comparacion se determina que en uno de los signos mixtos
predomina el elemento gréfico frente al denominativo, no habria lugar a la confusién entre
los signos, a no ser que puedan suscitar una misma idea 0 concepto en cuyo caso
podrian incurrir en riesgo de confusion.

Prevalencia del elemento nominativo

4 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretacion Prejudicial. Proceso 78-1P-2019.

5 Ibidem
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Una vez determinado en el presente analisis que en la marca previamente registrada
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 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 cuenta la 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®”.

Andlisis comparativo

Esta Direccion observa que es el elemento nominativo del signo solicitado en registro es
el preponderante, por cuanto son las palabras las que causan mayor impacto en el
consumidor por ser aquellas que usaria para pedir los servicios protegidos con este signo.
El elemento nominativo es el que tiene un grado de recordacién mas alto en la mente de
consumidor y puede ser asociado a los servicios que identifica, en mayor medida que el
elemento gréafico. Asi las cosas, y teniendo en cuenta la naturaleza de los signos opositores,
corresponde realizar el estudio de conformidad con las reglas de cotejo para signos
nominativos.

No obstante, en el caso se estudio debe realizarse mencién a un supuesto acreditado
anteriormente que da cuenta de un derecho previo. Como fue mencionado en parrafos
precedentes, tras la revision del Registro Nacional de Propiedad Industrial, esta Direccion
constaté que existe un registro previo muy similar al signo solicitado, registrado en favor
del peticionario, lo que indica la existencia de derechos adquiridos.

Los derechos adquiridos se han definido como derechos que han entrado al patrimonio
de una persona natural o juridica, que hacen parte de él y que por lo mismo no pueden
ser arrebatados o vulnerados por quien los cred o reconocié legitimamente. Los derechos
adquiridos en su concepcion amplia son equivalentes a situaciones subjetivas,
individuales o concretas que han sido creadas o consolidadas bajo la ley, asi mismo la ley
ha amparado los derechos adquiridos mediante actos administrativos.

En ese mismo sentido el derecho adquirido en el ambito marcario surge con el acto
administrativo que otorga un registro de marca, en tanto el derecho al uso exclusivo sobre
la misma surge con dicho registro ante la Oficina Nacional Competente. El articulo 154 de
la Decision 486 de Comision de la Comunidad Andina establece que el derecho al uso
exclusivo de una marca se adquirira por el registro de esta ante la Oficina Nacional
competente. Dentro de la exclusividad que la marca otorga a su titular se han considerado
doctrinariamente dos facetas, una positiva que permite al titular de la misma usarla,
cederla o conceder la licencia sobre la marca; por otra parte, la faceta negativa implica

6 TJCA, Proceso N.° 127-1P-2016.
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gue el titular esté facultado para prohibir que terceros usen la marca, y en consonancia,
oponerse al uso y registro de signos idénticos o similares a los que se es titular’.

Es importante aclarar que los derechos conferidos por una marca confieren a su
propietario el uso exclusivo de ella y la facultad de impedir que otras personas utilicen o
registren marcas idénticas o similares que puedan inducir al publico a error, son derechos
gue solo nacen de las marcas ya registradas y cuyo titulo legitima a la persona para que
pueda ejercer los derechos incorporados en tal titulo.

En este mismo sentido, el uso exclusivo de la marca constituye un derecho para su titular,
en forma correlativa a ese derecho existe la obligacion de utilizar efectivamente la marca
en el mercado. El uso de la marca se limita al signo y a los productos o servicios tal y
Como se encuentra registrada y solo excepcionalmente, se permite el uso de la marca en
modo tal que difiera de la forma en que fue registrada solo en cuanto a detalles o
elementos que no alteren su caracter distintivo®, uso que en ninguna circunstancia
disminuira la proteccién a la marca.

De lo anterior se concluye que si le estd permitido al titular de una marca registrada la
facultad de usarla con variaciones no sustanciales o respecto de elementos accesorios,
sin que este hecho disminuya su proteccion, es loégico que éste uso pueda también
eventualmente ser protegido mediante el registro. Como consecuencia indirecta de lo
anterior, el propietario de la marca registrada podra presentar nuevas solicitudes de
registro respecto de aquellos elementos que puede usar como variaciones no sustanciales
y que eventualmente pueden conformar un nuevo signo marcario. Signos que constituyan
una derivacion o aproximacion de la marca ya protegida y por tanto del derecho
previamente adquirido.

Sin embargo, estas marcas fundamentadas en una marca previamente adquirida y
registrada no pueden reivindicar productos o servicios distintos a los amparados por el
registro previo, ni ampliar a productos o servicios de distinta naturaleza, ya que se les
considera como una manifestacion del derecho conferido por el registro anterior.

Ahora bien, a continuacion se relaciona el registro previo:

Tipo Sigho Titular Expediente Niza Clase Tramite Estado
. HG HUMAN .
Mixta GROUP HUMAN GROUP S.A.S. 14132349 10 35 Marca Registrada

De acuerdo con lo anterior, esta Direccion encuentra que el signo solicitado es una marca
derivada, pues como fue constatado, su distintivo principal es el mismo, la variacién se da
sobre aspectos que no son sustanciales como los colores reivindicados y la ubicacion de
las expresiones nominativas HUMAN GROUP, y ademas reivindica en su cobertura los
mismos servicios de la clase 35 del nomenclador internacional, por lo cual, se considera
como una manifestacion del derecho conferido por un registro anterior -con el cual ha
coexistido el opositor-, por lo que se atendera de forma favorable la solicitud elevada por
HUMAN GROUP S.A.S. en esta oportunidad.

Conclusioén

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud no esta comprendido en la causal de
irregistrabilidad establecida en el literal a) del articulo 136 de la Decision 486 de la

7 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretacién Prejudicial. Proceso No. 4-1P-94.
8 Articulo 166 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, Ultimo parrafo, establece que “El uso de una marca en modo

tal que difiera de la forma en que fue registrada sélo en cuanto detalles o0 elementos que no alteren su caracter distintivo, no motivara
la cancelacion del registro por falta de uso, ni disminuira la proteccién que corresponde a la marca”.
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Comision de la Comunidad Andina.

Adicionalmente, visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, no se encontraron
impedimentos para acceder a la proteccion solicitada.

En mérito de lo expuesto esta Direccion,
RESUELVE

ARTICULO 1. Declarar infundada la oposiciéon interpuesta por HUMAN CAPITAL
OUTSOURCING S.A.S.

ARTICULO 2. Conceder el registro de la marca HG HUMAN GROUP (mixta).

Reivindicaciéon de colores:

R 45
G 41
B 38

R 245
G 247
B 246

R 216
G 70
B 39

R 237

G 140

B 34

Para distinguir servicios comprendidos en la clase:

35: Asesoramiento en direccion de empresas; consultoria en materia de recursos
humanos; consultoria en recursos humanos.

De la Clasificacion Internacional de Niza, Edicion N°12.
Titular: HUMAN GROUP S.A.S.

AV. 4A OESTE NO 1-06 APTO 502

CALI VALLE DEL CAUCA

COLOMBIA

Vigencia: Diez afios contados a partir de la fecha en que quede en firme la presente
resolucion.
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ARTICULO 3. Asignar numero de certificado al registro concedido, previa anotacion en
el Registro de la Propiedad Industrial.

ARTICULO 4. Notificar a HUMAN GROUP S.A.S., solicitante del registro y a HUMAN
CAPITAL OUTSOURCING 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 hébiles siguientes a la fecha de notificacion.

ARTICULO 5. En firme esta resolucion archivese el expediente.

Notifiquese y Cumplase.
Dado en Bogota D.C., el 5 de enero de 2026

DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS
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