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

Resolucion N° 5596

Ref. Expediente N° SD2025/0062751

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 8 de julio de 2025, ASOCIACION
AGROPECUARIA Y AMBIENTALISTA PRO-FUTURO DEL CORREGIMIENTO DE LA
MARINA ASOAMBEIMA, solicitdé el registro de la Marca ASOAMBEIMA (Mixta) para
distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificacién Internacional de Niza?.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1075, 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 a) 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:

a) sean idénticos 0 se asemejen, 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.

Concepto de la norma
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?,

130: Café.

2 «La 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 ortografica, 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 analisis
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 Gltimas es donde se percibe el riesgo de confusion o de asociacion.
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esto es, que sea una reproduccion exacta de éste y no permita ninguna clase de
diferenciacion entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El
segundo supuesto de hecho es la identidad o relacion existente entre los productos o
servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o
registradas.

Finalmente, la norma exige que dicha identidad o 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 marca previamente registrada

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 | Trdmite | Estado | Vigencia
ASOCIACION DE
PRODUCTORES Y
Mixta | Ambeima | COMERCIALIZADORES DE 15056249 10 30 Marca Registrada | 28.0ct.2025
CAFE DE SAN JUAN DE LA
CHINA "JUAN CAFE "

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado La marca registrada

«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 publico consumidor. (...)".

3 A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretacién Prejudicial proferida en el Proceso 100-1P-2018, los siguientes
criterios que acreditan por si mismos la existencia de relacion, 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 sustitucién 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
0 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, tratdndose de las infusiones
en la forma de bolsas filtrantes, el anis, el cedrén, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre si.

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

c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexioén 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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Jurisprudencia

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso: 0170-1P-2013, ha sefialado
sobre las marcas mixtas que:

“En la comparacion entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto
marcario sera el denominativo, como norma general; aunque en algunos casos
pueda ser mas importante el elemento grafico; en todo caso, en la comparacion
entre los signos mixtos deberd examinarse todo el conjunto, tanto el elemento
grafico como el elemento denominativo, vista su relevancia para que el publico
consumidor identifigue la marca y distinga el producto. Si al realizar la
comparacion se determina que en la marca mixta predomina el elemento
denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que
para ese proposito ha establecido la doctrina; y, si, por otro lado, en la marca mixta
predomina el elemento grafico frente al denominativo, no habria lugar a la
confusion entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacificamente en el ambito
comercial”.

Andlisis comparativo

Desde el punto de vista ortogréfico, los signos AMBEIMA y ASOAMBEIMA presentan una
clara semejanza visual. Ambos comparten la totalidad del elemento distintivo “AMBEIMA”,
el cual constituye la parte dominante y determinante de la percepcién marcaria. La diferencia
radica unicamente en la adicion del prefijo “ASO” en el signo solicitado, modificacion que no
altera de manera sustancial la estructura en su conjunto, ni introduce un elemento
suficientemente distintivo que permita al consumidor identificar un origen empresarial
diferente.

En efecto, la coincidencia en la secuencia de letras finales, la longitud similar de los signos
y la reiteracion de vocales y consonantes relevantes generan una impresion visual
practicamente equivalente, razén por lo que el consumidor promedio podria percibir los
signos como meras variaciones de una misma denominacion.

En el plano fonético, la similitud entre los signos enfrentados resulta igualmente evidente. Al
ser pronunciados, ambos signos reproducen casi idénticamente la secuencia sonora “AM-
BEI-MA”, que constituye el nicleo fonético predominante. La inclusion del prefijo “ASO” no
resulta suficiente para eliminar el riesgo de confusion, toda vez que el consumidor tiende a
fijar su atencion en el segmento dominante del signo, especialmente cuando este coincide
plenamente con la marca previamente registrada.

Asi, el ritmo, la entonacién y la cadencia fonética de los signos analizados producen una
impresién auditiva global semejante, lo que incrementa la probabilidad de que el publico
consumidor los asocie a un mismo origen empresarial, configurandose, de esta forma, un
riesgo de confusion, al menos en su modalidad directa.

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

4A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretacion Prejudicial proferida en el Proceso 100-1P-2018, los siguientes
criterios que acreditan por si mismos la existencia de relacion, vinculacién o conexién entre productos y/o servicios:
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Conexion competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 30: Café.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente 15056249 clase 30: Café.

Conexién competitiva por identidad entre los productos de la clase 30 internacional

En relaciébn con la cobertura que identifica cada uno de los signos enfrentados, esta
Direccion advierte que se configura conexion competitiva por identidad, en la medida en que
ambos distinguen productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificaciéon Internacional
de Niza, especificamente café y productos derivados del mismo.

En efecto, el signo solicitado incluye dentro de su cobertura productos de café, los cuales
coinciden plenamente con aquellos amparados por el signo previamente registrado, toda vez
gue ambos se inscriben en el mismo campo funcional dentro del mercado cafetero, sin que
exista diferencia alguna en cuanto a su naturaleza, composicion, uso o finalidad econémica.

En consecuencia, no se trata de productos meramente similares o complementarios, sino de
bienes idénticos, ofrecidos bajo denominaciones que recaen sobre el mismo objeto material
de proteccion.

Desde el punto de vista comercial, dichos productos se dirigen al mismo publico consumidor,
conformado tanto por el consumidor promedio de café —que adquiere el producto para su
consumo cotidiano— como por consumidores especializados, tales como establecimientos
comerciales, cafeterias, restaurantes y distribuidores. Este publico accede a los productos a
través de canales de comercializacion coincidentes, tales como supermercados, tiendas
especializadas, cafeterias fisicas y plataformas de comercio electrénico.

Asimismo, los productos distinguidos por ambos signos compiten directamente en el mismo
mercado relevante, esto es, el mercado del café, en el cual la decisiébn de compra del
consumidor se ve influenciada principalmente por la marca como indicativo del origen
empresarial del producto. En este contexto, la coexistencia de signos que amparan
productos idénticos incrementa de manera significativa el riesgo de que el consumidor
atribuya a dichos productos un origen empresarial comun, o presuma la existencia de algun
vinculo econdmico entre sus titulares.

Por lo anterior, la identidad de los productos, aunada a la coincidencia del publico relevante
y de los canales de distribucién, potencia el riesgo de confusién directa, en tanto el
consumidor podria considerar que los productos provienen del mismo empresario o de
empresas vinculadas, lo cual resulta juridicamente relevante a efectos del analisis marcario.

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 sustitucién 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
0 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, tratdndose de las infusiones
en la forma de bolsas filtrantes, el anis, el cedrén, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre si.

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

c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexioén 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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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 ofrecidos en el
mercado.

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

En mérito de lo expuesto esta Direccion,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca ASOAMBEIMA (Mixta) para
distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificacion Internacional de Niza®,
solicitada por ASOCIACION AGROPECUARIA Y AMBIENTALISTA PRO-FUTURO DEL
CORREGIMIENTO DE LA MARINA ASOAMBEIMA, por las razones expuestas en la parte
motiva de la presente resolucion.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar de esta resolucion a ASOCIACION AGROPECUARIA
Y AMBIENTALISTA PRO-FUTURO DEL CORREGIMIENTO DE LA MARINA
ASOAMBEIMA, solicitante del registro marcario, entregandole copia de la misma y
advirtiéendole que contra ella procede el recurso de apelacion ante la Superintendente
Delegada para la Propiedad Industrial, el cual deberé interponerse dentro de los diez (10)
dias habiles siguientes a su notificacion.

ARTICULO TERCERO: En firme esta resolucion archivese el expediente.

Notifiquese y Cumplase.
Dado en Bogota D.C., el 28 de enero de 2026

DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

530: Café.
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