Superintendencia de
Industria y Comercio

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y COMERCIO

Resolucion N° 13652

Ref. Expediente N° SD2025/0000908

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 8 de enero de 2025, el DEPARTAMENTO DE
SANTANDER, solicit6 el registro de la Marca ELS (Mixta) para distinguir servicios
comprendidos en la clase 41 de la Clasificacion Internacional de Niza'.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1069 del 06 de junio 2025,
la EMPRESA LICORERA DE SANTANDER S.A.S., present6 oposicion contra el
signo solicitado en la clase 41 internacional solicitada con fundamento en el literal
b) del articulo 136 decision 486 de la Comunidad Andina.

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

(...) 4. FUNDAMENTOS LEGALES DE LA OPOSICION

4.1 IRREGISTRABILIDAD DE UN SIGNO POR RIESGO DE CONFUSION —
LITERAL b) DEL ARTICULO 136 DE LA DECISION 486.

La marca solicitada es irregistrable por cuanto se encuentra incursa en la causal
de irregistrabilidad contemplada en el literal b) del articulo 136 de la Decision
Andina 486, el cual dispone que:

“Articulo 136. No podrén registrarse como marcas aquellos signos que:

“b) Sean idénticos 0 se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el
caso, a un rétulo o ensefa, siempre que, dadas las circunstancias, su uso
pudiera originar un riesgo de confusion o de asociacion;” (la negrita es nuestra).

(...) 5. EL SIGNO SOLICITADO ELS ES IDENTICO AL NOMBRE Y ENSENA
COMERCIAL ELS

En cuanto al segundo de los presupuestos, no se presenta duda de que el signo
solicitado ELS (Mixto), y el nombre y enseiia comercial ELS resultan ser
idénticos y por lo tanto, son susceptibles de crear confusion.

A continuacion, presentamos los signos, para evidenciar las semejanzas que
generan riesgo de confusion:

EL SIGNO SOLICITADO EL NOMBRE Y ENSENA COMERCIAL

ELS

En el presente caso, observamos que el signo solicitado en registro ELS (Mixto)
reproduce en su totalidad el nombre y ensefia comercial ELS.

(...) Sin lugar a dudas, el solicitante reproduce e imita en su conjunto la

1 41: Educacion; formacion; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.
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tipografia y la combinacion de letras E-L-S para formar el signo solicitado ELS
(Mixto), con el fin de producir en el consumidor una confusion de identidades y
relacionarlo con el nombre y ensefia comercial ELS de mi representada.

(...) En efecto, el signo solicitado ELS (Mixto) reproduce e imita en un mismo
orden las tres (3) letras de la unidad gramatical del nombre y ensefia comercial
ELS protegidos, situacién que puede pasar desapercibida para el consumidor
distraido, que podria llevar un producto promocionado y comercializado por el
solicitante del signo ELS (Mixto), pensando equivocadamente que proviene del
fabricante titular del nombre y ensefla comercial ELS protegidos, mas aun
considerando que los signos en conflicto tienen presencia en la misma regién y
sus productos se pueden conseguir en los mismos establecimientos.

(...) En el presente caso, ambos signos son fonéticamente confundibles, pues
como ya se advirtié, el conjunto pronunciable del signo solicitado ELS (Mixto)
reproduce la totalidad ortografica del nombre y ensefia comercial ELS
protegidos.

| ELS / ELS. La simple pronunciacion sucesiva de los signos en conflicto
demuestra su identidad: ELS / ELS/ ELS / ELS/ELS / ELS/ ELS/ELS / ELS/
ELS

Por el hecho de que el conjunto del signo solicitado ELS (Mixto) reproduce la
totalidad ortografica del nombre y ensefia comercial ELS protegidos, genera un
efecto sonoro idéntico, de tal manera que al ser pronunciados por el publico
consumidor éste no contara con herramientas suficientes para diferenciar uno
de otro y, debido a esa coincidencia, los consumidores puedan incurrir
facilmente en error de comprar un producto promocionado por el solicitante del
signo ELS (Mixto) pensando que es fabricado por el empresario titular del
nombre y ensefia comercial ELS protegidos.

Que, dentro del término concedido para tal efecto, el DEPARTAMENTO DE
SANTANDER, dio respuesta a la oposicién argumentando:

(...) (iii) Proteccidn de los derechos de que trata la Decisién 486 de 2000

En aras de lograr la proteccién y reconocimiento de los signos distintivos de la
recién creada Empresa Santandereana de Licores, el Departamento de
Santander procedio a radicar solicitud de registro de signos distintivos, tal como
consta dentro de la plataforma SIPI, contra los cuales, y como parte de la
estrategia que se desarrollara mas adelante, TERCEROS se han dedicado a
presentar constantes oposiciones para entorpecer su concesion.

Asi mismo, la Gobernacion de Santander radico las siguientes solicitudes:
Solicitud de depdsito del nombre comercial “/EMPRESA SANTANDEREANA DE
LICORES” presentada el dia 24 de agosto de 2024 y concedida mediante
Resolucion No. 48761 (Expediente No. SD2024/0087951).

Solicitud de depoésito de la ensefia “EMPRESA SANTANDEREANA DE
LICORES” presentada el dia 24 de agosto de 2024 y concedida mediante
Resolucion No. 48762 (Expediente No. SD2024/0087952).

Solicitud de depoésito del nombre comercial “EMPRESA LICORERA DE
SANTANDER” presentada el dia 24 de agosto de 2024 y concedida mediante
Resolucion No. 48763 (Expediente No. SD2024/0087956).

Solicitud de depésito de la ensefia “EMPRESA LICORERA DE SANTANDER”

presentada el dia 24 de agosto de 2024 y concedida mediante Resolucion No.
48764 (Expediente No. SD2024/0087959).
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Solicitud de depédsito de nombre comercial (mixta) “EMPRESA
SANTANDEREANA DE LICORES?”, concedida mediante Resolucién No. 65939
(Expediente No. SD2025/ 0000952). (Anexo 20).

Solicitud de depdsito de ensefia (mixta) EMPRESA SANTANDEREANA DE
LICORES”, concedida mediante Resolucién No. 65928 (Expediente No.
SD2025/ 0000957. (Anexo 21).

(...) La actuacién desplegada por el Opositor podria estar inmersa en el marco
de lo que la Ley 256 de 1996 tipifica como actos de competencia desleal,
particularmente aquellos relacionados con la confusion (articulo 7) y con el
aprovechamiento indebido de la reputacion ajena (articulo 15). En efecto, como
se expuso anteriormente, el Opositor ha constituido sociedades con
denominaciones idénticas 0 sustancialmente semejantes a las utilizadas
histéricamente por el Departamento de Santander — “Empresa Licorera de
Santander” y “Empresa Santandereana de Licores”— y ha explotado el signo
“ELS” de manera que podria estar induciendo al publico consumidor a creer,
equivocadamente, que sus productos provienen del ejercicio publico
departamental o cuentan con el respaldo oficial de una entidad publica.

Dicha conducta, ademas de ser contraria a la buena fe comercial que debe regir
en todas las actuaciones en el mercado, tiene la potencialidad de desviar la
clientela y generar una falsa asociacion entre los productos del Opositor y los
que legitimamente corresponden al ente territorial. No puede pasarse por alto
que el Opositor ha utilizado como fundamento de su oposiciébn un signo
compuesto por la expresion “ELS” acompafiada de denominaciones que
reproducen de manera idéntica las de entidades publicas departamentales, lo
cual constituye un claro intento de aprovecharse del esfuerzo, la reputacion y el
posicionamiento histérico de los signos construidos por la extinta Empresa
Licorera de Santander y actualmente administrados por el Departamento de
Santander.

Por tanto, lejos de configurar un derecho legitimo susceptible de ser protegido
por la Decisién 486 de la Comunidad Andina, las actuaciones del Opositor
podrian enmarcarse en supuestos de ilicitud concurrencial que deben ser
desestimados por esta Superintendencia, pues no es admisible que, mediante
el uso engafioso de denominaciones estatales, se pretenda obstaculizar el
ejercicio de derechos legitimos de un ente publico y confundir al consumidor
sobre el verdadero origen empresarial de los productos.

En consecuencia, permitir que un particular pretenda erigirse como titular
exclusivo de un signo que remite inequivocamente a la tradicion licorera
departamental y a su empresa industrial y comercial equivale a privatizar
indebidamente bienes de naturaleza publica, contrariando el interés general y
desnaturalizando la razén de ser del monopolio rentistico. La oposicion
presentada, en esa medida, no solo carece de fundamento juridico en el &mbito
de la propiedad industrial, sino que ademas constituye una amenaza al
patrimonio intangible del Departamento, pues busca desplazar al ente territorial
del legitimo ejercicio de derechos que le corresponden y que, por mandato legal,
deben ser administrados en beneficio de la colectividad.

Aceptar la oposicién supondria reconocer derechos privados sobre signos que
por su origen, trayectoria y finalidad pertenecen a la 6rbita del interés publico,
debilitando las finanzas departamentales y, con ello, la sostenibilidad de
programas sociales y de inversion en sectores estratégicos.

Por ello, se solicita a esta Superintendencia rechazar la oposicién formulada,
reafirmando la prevalencia del interés publico sobre cualquier pretension
particular que, como en el presente caso, persigue el aprovechamiento
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parasitario del acervo marcario publico y la generacién de confusién en los
consumidores.

Que en el presente caso la sociedad EMPRESA LICORERA DE SANTANDER
S.A.S., opositora realizé el pago de la tasa oficial de la prérroga para aportar
pruebas adicionales prevista en el articulo 146 de la Decision 486 de 2000,
aportando los elementos de prueba correspondientes dentro del término legal para
ello.

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 Decision 486 de la Comision 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 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 0 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 confusién o de asociacion;”.

Concepto de la norma

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

Nombre comercial protegido:

El articulo 190 de la Decisién 486 consagra la definicion de nombre comercial:

“Se entendera por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad
econdmica, a una empresa, 0 a un establecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podra tener mas de un nombre comercial. Puede
constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su
denominacion social, razén social u otra designacion inscrita en un registro de
personas o 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”.
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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 depdésito
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 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 Coédigo 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 depdésito. Si la solicitud
reune los requisitos de forma establecidos para el registro de las marcas, se
ordenard la concesion del certificado de depdsito y se publicard”.

Debido a ello, el articulo 605 de nuestro Codigo 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 deposito o la mencion de depdsito anterior no constituyen derechos sobre el
nombre.

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

Asi, jurisprudencialmente se ha establecido que el uso del nombre comercial debe
ser personal, es decir que su utilizacion 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 érbita 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 o a su actividad mercantil, no siendo el depdésito del nombre
o de la ensefia comercial justificacion para relevarse de la exigencia de probar el
uso respectivo del mismo, pues la sola presuncion no es suficiente para evidenciar
el uso cualificado del signo. Es decir, el depdsito no prueba un uso continuo, publico
y ostensible.

Riesgo de confusidon 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 o0 no de un riesgo de
asociacion 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
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previamente usado en el comercio por un tercero?, esto es, que sea una
reproduccién exacta de éste y no permita ninguna clase de diferenciacién entre los
dos, 0 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 semejanza y relacién 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 que la marca sea registrable.

Identidad o Semejanza de los signos

La semejanza de los signos puede derivarse de alguno o todos de los siguientes
aspectos: Conceptual, ortogréfico, fonético y visual.

Existira semejanza conceptual cuando los dos signos evoquen una idea idéntica o
semejante.

La similitud ortogréfica se presenta por la semejanza de las letras entre los signos
a compararse. La sucesion de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el
namero de silabas, las raices o las terminaciones iguales, pueden incrementar la
confusion.

2sLa 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 ortogréfica, auditiva e ideoldgica.

*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.

*Al realizar la comparacion, 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 100-1P-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 sustitucién (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
gue, 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
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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Por su parte la visual puede ser entendida como ortogréfica, pero es principalmente
referida a los signos figurativos o esencialmente visibles.

La semejanza fonética se presenta por coincidencia en las raices o terminaciones,
y cuando la silaba tonica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy
dificil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de
cada caso, para determinar una posible confusion.

El riesgo de confusion o de asociacion

El riesgo de confusion es la posibilidad de que el consumidor adquiera un producto
0 servicio pensando que esta adquiriendo otro (confusion directa), o que adquiera
un producto o servicio pensando que éste tiene un origen empresarial distinto al que
realmente vincula (confusion indirecta).

Por su parte el riesgo de asociacion se presenta cuando a pesar de no existir
confusion se vincula econdémica o juridicamente a uno y otro oferente de los
productos o servicios identificados por las marcas respectivas.

Reglas del cotejo marcario

Para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, la
Jurisprudencia ha establecido reglas de comparacion generales aplicables a todo
tipo de signos, y otros especificos para el tipo o naturaleza de los signos en
confrontacion.

En este orden de ideas, los criterios generales son:

“(...)

» La 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 ortogréfica, auditiva
e ideoldgica.

* 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 ultimas es donde se percibe el riesgo de confusién o de asociacion.

* Al realizar la comparacién, 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 (...)".

Asi, para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos,
siguiendo las reglas antes mencionadas, deben tenerse en cuenta los aspectos de
orden visual, fonético y conceptual mencionados, teniendo en cuenta la naturaleza
de los signos a confrontar.
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Acervo probatorio aportado por las partes

Teniendo en cuenta que, el plazo adicional en virtud del pago de la prorroga prevista
en el inciso segundo del articulo 146 de la Decision 486 de 2000, la sociedad
opositora EMPRESA LICORERA DE SANTANDER S.A.S., allego los siguientes
documentos:

1- Registro sanitario que permite a la sociedad EMPRESA LICORERA DE
SANTANDER S.A.S. — ELS S.A.S. comercializar aguardiente.

2- Cartas de negacion del permiso de introduccion y comercializacion del producto
marca AGUARDIENTE SUPERIOR® EMPRESA LICORERA DE SANTANDER,
emitidas por la Secretaria de hacienda del Departamento de Santander, y permisos
de introduccion y comercializacion en Tolima, Risaralda, Caldas, Norte de
Santander y Santander.

3- Certificado de Existencia y Representacion Legal de la sociedad EMPRESA
LICORERA DE SANTANDER S.A.S. -ELS S.AS.

4- Certificado del contador que acredita los costos por el proceso de elaboracion,
envasado, almacenamiento y transporte de bebidas alcohdlicas y aguardientes de
EMPRESA LICORERA DE SANTANDER ELS

5- Certificado del contador que acredita los gastos del empresario EMPRESA
LICORERA DE SANTANDER ELS por la compra de etiquetas, botellas, tapas,
empaques y cajas.

6- Certificaciones expedidas por representantes legales de proveedores que
acrediten relaciones comerciales con la sociedad Empresa Licorera de Santander
S.AS.—-ELS S.AS.

7- Facturas de venta expedidas por proveedores de costos y gastos por i) el proceso
de elaboracién, envasado, almacenamiento y transporte de bebidas alcohdlicas y
aguardientes; ii) publicidad; iii) etiquetas, envases o botellas, tapas, etiquetas, cajas
de EMPRESA LICORERA DE SANTANDER ELS.

8- Certificado del contador que acredita los gastos en publicidad de EMPRESA
LICORERA DE SANTANDER ELS.

9- Certificado del contador que acredita los ingresos de EMPRESA LICORERA DE
SANTANDER ELS dentro del periodo relevante.

10- Cuentas de cobro y facturas que acreditan ingresos de EMPRESA LICORERA
DE SANTANDER ELS dentro del periodo relevante.

11- Certificado del contador que acredita el nimero de unidades vendidas de
productos marca AGUARDIENTE SUPERIOR y LA SANTANDEREANA de
EMPRESA LICORERA DE SANTANDER ELS dentro del periodo relevante.

12- Fotografias del proceso de fabricacibn y envasado del aguardiente
comercializado por la sociedad Empresa Licorera de Santander S.A.S.—ELS S.A.S.
tomadas dentro del periodo relevante.

13- Fotografias de las oficinas de EMPRESA LICORERA DE SANTANDER ELS
tomadas dentro del periodo relevante.
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14- Fotografias del sitio web EMPRESA LICORERA DE SANTANDER ELS y

publicidad tomadas dentro del periodo relevante.

Pruebas aportadas por el solicitante DEPARTAMENTO DE SANTANDER, a saber,
los siguientes elementos:

1- Ordenanza numero 70 de 1948, Ordenanza No. 077 de 2014 y anexos,
Gobernacion de Santander

2- Decreto No 0018 de 2000 Gobernacion de Santander
3- Resoluciéon no 04456 de 2002 de la Gobernacion Santander

4- Acta de reunion comité asesor EMPRESA LICORERA DE SANTANDER EN
LIQUIDACION julio 11 del 2002

5- Libro de actas 2495 Licorera de Santander Bucaramanga

6- Documentos proceso de Liquidacion junio de 2002

7- Documentos de “Estudios y aprobacion de ordenanzas” 15/12/2012

8- Ordenanza No. 012 de 2024 y anexos, Gobernacion de Santander

9- Decreto No. 761 de 2024, Decreto No. 946 de 2024, Gobernacion de Santander
10- Documentos Camara de Comercio Empresa Licorera S.A.S.

Consideraciones preliminares:

Previamente a resolver el presente asunto esta Direccion debe exponer las
siguientes precisiones relevantes:

[) El solicitante, esto es el DEPARTAMENTO DE SANTANDER al descorrer el
traslado de la presente oposicidon expuso una serie de situaciones y circunstancias
respecto de unas ordenanzas en relacion a la creacién y regulacion de la entidad
denominada “EMPRESA SANTANDERANA DE LICORES".

Sobre el particular, se precisa que esos asuntos del orden gubernamental no son
asuntos que deban ventilarse por esta via administrativa de la propiedad industrial,
pues ese tipo de debates no son de conocimiento de esta Oficina de Propiedad
Industrial, se recuerda que los pronunciamientos en instancia de oposicion que
conoce esta Direccibn (como el que aca nos convoca) Se __enmarcan
exclusivamente dentro de la aplicacién del régimen de la propiedad industrial,
esto es la Decisién 486 de 2000 y demas normas inherentes en materia de la
propiedad industrial, y no a cuestiones de otro orden.

Por lo tanto, lo que debe observarse por esta via administrativa de la propiedad
industrial es la configuracion o no de las causales de irregistrabilidad que
sustentarian la oposicién, que no son otras distintas a las dispuestas en los articulos
135, 136 y siguientes de la Decision 486 de 2000 de la Comunidad Andina.

Por lo tanto, aquellas cuestiones que pretende ventilar el apoderado que representa
al DEPARTAMENTO DE SANTANDER a través de su escrito, resultan
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abiertamente improcedentes, pues discusiones respecto a unas ordenanzas por
decreto y demas situaciones no son cuestiones que se circunscriban a la materia
de la propiedad industrial y mucho menos son puntos sobre los cuales deba
pronunciarse o resolver esta Direccion.

Es decir, si lo que se busca con aquellas alegaciones es el sustentar “la titularidad”
de unos derechos de marca previos o un mejor derecho de propiedad industrial, es
claro que no son argumentos procedentes, debemos recordar que en materia de la
propiedad industrial la obtencion de un derecho de marca Unicamente nace a partir
del sistema atributivo de la propiedad industrial, en otras palabras, los derechos
de marca se adquieren por el otorgamiento por parte del Ente Registral Nacional
Competente y no a través de otras vias.

Lo anterior, precisamente guarda coherencia con la disposiciéon del articulo 154 de
la Decision 486 de 2000, el cual establece:

“Articulo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirird por el
registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.”
(Subraya fuera del texto)

En ese mismo sentido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina mediante
interpretacion prejudicial 106-1P-2015, ha ratificado que:

“Sobre este punto, este Tribunal procede a citar el Proceso 145-1P-2011,
publicado en la Gaceta Oficial 2053 de 22 de mayo de 2012:

“El articulo 154 de la Decision 486 establece el principio “registral” en el campo del
Derecho de marcas. Sobre la base de dicho principio basico se sustenta el
sistema_atributivo del registro _de marca, mediante el cual el derecho
exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro.” (Subraya fuera del
texto).

Se reitera, si lo que pretendi6 el apoderado del DEPARTAMENTO DE
SANTANDER con las alegaciones alusivas a las ordenanzas gubernamentales y
demas puntos, es el sustentar “un mejor derecho o la titularidad de unos derechos
de marca previos” resultan infundados, pues para ello es indispensable que
hubiese acreditado la vigencia actual y la titularidad de un derecho de marca
previo, debidamente otorgado mediante resolucién por parte de esta
Superintendencia de Industria y Comercio encargada de administrar el
Sistema Nacional de Propiedad Industrial.

II) En similares términos, sucede con los depositos de nombre y ensefia comercial
puestos de presente por el apoderado del DEPARTAMENTO DE SANTANDER, a
saber, los siguientes:

“Solicitud de deposito del nombre comercial “EMPRESA SANTANDEREANA
DE LICORES” presentada el dia 24 de agosto de 2024 y concedida mediante
Resolucion No. 48761 (Expediente No. SD2024/0087951).

Solicitud de depésito de la ensefia “EMPRESA SANTANDEREANA DE
LICORES” presentada el dia 24 de agosto de 2024 y concedida mediante
Resolucion No. 48762 (Expediente No. SD2024/0087952).

Solicitud de depodsito del nombre comercial “EMPRESA LICORERA DE

SANTANDER” presentada el dia 24 de agosto de 2024 y concedida mediante
Resolucion No. 48763 (Expediente No. SD2024/0087956).
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Solicitud de depdsito de la ensefia “EMPRESA LICORERA DE SANTANDER”
presentada el dia 24 de agosto de 2024 y concedida mediante Resolucion No.
48764 (Expediente No. SD2024/0087959).

Solicitud de depdsito de nombre comercial (mixta) “EMPRESA
SANTANDEREANA DE LICORES”, concedida mediante Resolucion No. 65939
(Expediente No. SD2025/ 0000952). (Anexo 20).

Solicitud de depdsito de ensefia (mixta) EMPRESA SANTANDEREANA DE
LICORES”, concedida mediante Resolucién No. 65928 (Expediente No.
SD2025/ 0000957. (Anexo 21).”

Al respecto, debe sefalarse en primera medida que dichos depdsitos de nombre y
ensefia comercial no son fundamento ni impedimento para emitir pronunciamiento
respecto de la presente oposicion.

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

Por tanto, es indispensable sefialar que no es procedente acceder al registro
automatico e inmediato de un signo distintivo en virtud de la existencia de un
nombre comercial. Lo anterior, comoquiera que en Colombia el sistema marcario
es eminentemente registral y no basado en el uso, es decir, que los derechos sobre
las marcas se adquieren por la concesion de su registro, por parte de la autoridad
competente, y no por su uso en el mercado, las ventas efectuadas, los distribuidores
con que cuenta, etc.

[I) Por otro lado, se advierte que el apoderado del DEPARTAMENTO DE
SANTANDER menciond las cancelaciones referentes a los radicados
(SD2020/0037343, SD2024/0056810 y SD2024/0061997), debe sefialarse que
dichos tramites no son vinculantes con el proceso de oposicién del signo acé
solicitado.

Sobre el particular, y de forma contraria a lo expuesto por el apoderado, se precisa
gue la referida cancelacion no impide que esta Direccién analice la oposicion actual.
Lo anterior se fundamenta en la existencia de signos con fechas de presentacion
preferentes que deben citarse de oficio por presentar riesgo de confusién. En
consecuencia, no resulta procedente suspender el tramite ni desestimar la oposicion
con base en la accion de cancelacion iniciada por el solicitante.

IV) Asi mismo, el DEPARTAMENTO DE SANTANDER present6 argumentos
asociados al "monopolio rentistico”, es preciso sefialar que este tema no es
competencia de la Oficina de Propiedad Industrial. No obstante, es importante
considerar la Sentencia C-032/25 de la Corte Constitucional, la cual suprimié el
permiso de introduccion comercial para la distribucion de bebidas alcohdlicas. En
efecto, este fallo elimin6 la facultad de los Departamentos de suspender los
permisos de introduccién de aguardiente, al declarar inexequibles los incisos
primero y segundo del articulo 28 de la Ley 1816 de 2016. Esta decision se tomo
con el fin de salvaguardar la libre competencia y eleccion de los consumidores.

En conclusién, no hay lugar a que esta Direccién deba emitir un pronunciamiento
mas profundo sobre el particular, pues se recuerda que lo gue interesa analizar
por esta via administrativa no_es cosa distinta a la registrabilidad o no del
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signo objeto de oposicion en virtud del régimen de la propiedad industrial
(Decision 486 de 2000).

V) Por ultimo, si bien el apoderado judicial del DEPARTAMENTO DE
SANTANDER expuso una serie de argumentos frente a unas presuntas
irregularidades por parte del opositor, corresponde advertir que dichos aspectos
tampoco son competencia de esta Direccion de Propiedad Industrial, pues dichas
alegaciones técnicamente corresponden a la atribucion de unas responsabilidades
gue deben ventilarse por la via judicial correspondiente y no a través de esta via
administrativa de la propiedad industrial.

Aclarado todo lo anterior, advierte esta Direccién que el analisis que se desarrollara

en la presente decision tendra en cuenta lo atinente a la causal invocada de que
trata el literal b) del articulo 136 de la Decisién 486 de 2000.

Analisis de las pruebas del derecho de nombre comercial y enseiia comercial:

En lo referente al nombre y ensefia comercial es pertinente recordar que acorde con
los articulos 190 y 191 de la Decision 486 de 2000, respectivamente: “Se entendera
por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad economica, a
una empresa, 0 a un establecimiento mercantil” y que “El derecho exclusivo sobre
un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando
cese el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento
gue lo usa”.

Corresponde a un derecho de propiedad industrial de gran relevancia en el
escenario del mercado, pues se trata de un intangible cuyo valor principalmente
proviene de la labor de posicionamiento y explotacion hecha por el empresario a lo
largo del tiempo.

En ese orden de ideas, la Decision 486 de 2000 a partir del articulo 190 establecié
la proteccion del nombre comercial como bien inmaterial que sirve para identificar
una empresa o una actividad econdmica, el cual debe protegerse siempre y cuando
se use en el comercio, y que reuna las caracteristicas de ser un_uso personal,
publico, ostensible y continuo.

Por su parte, el Tribunal de la Comunidad Andina, dentro del Proceso 75 IP de 2013,
establecié las caracteristicas que debe tener un nombre comercial para que le
otorgue derechos de exclusiva a su titular. De esta manera, el Tribunal manifesté
gue todo aquel que pretenda alegar los derechos sobre un nombre comercial debe
probar su uso real, efectivo y constante respecto del establecimiento o actividad
econémica que distinga, pues esas caracteristicas son las que permiten que se
consolide el derecho de exclusiva del titular®. Lo anterior, toda vez que: “(...) [a]
diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro de marcas, donde
el derecho surge del registro, el de proteccion del nombre comercial se basa en un
sistema declarativo de derechos. Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no
se adquiere por la inscripcién o depdésito, sino con su primer uso (...)"™

4 Tribunal de la Comunidad Andina. Proceso 75 IP de 2013
5 ibidem
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Anadlisis de la causal de irreqgistrabilidad establecida en el literal b) del articulo
136 de la Decision 486:

Confundibilidad con nombre comercial y ensefia comercial:

La sociedad opositora EMPRESA LICORERA DE SANTANDER S.A.S., alega un
mejor derecho sobre los siguientes signos:

Signo Actividades
ELS S.A.S Empresario como tal dedicado a las actividades de
produccién, venta y comercializacion de
Nombre Comercial aguardientes, licores y bebidas alcohdlicas

Establecimiento dedicado a la produccién, venta y
_ comercializacion de aguardientes, licores Y|
Ensefia Comercial bebidas alcohdlicas

Jurisprudencia:

Prueba de uso del nombre comercial y enseiia comercial:

En relacion con la valoracion del acervo probatorio que debe ser considerado para
declarar el derecho sobre el nombre comercial y/o ensefia comercial la doctrina ha
establecido:

“Uso real, efectivo y continuo. El articulo 191 de la Decisién Andina 486 de
2000 sefiala que el derecho al nombre comercial se adquiere por el uso del
signo. La jurisprudencia y la doctrina coinciden en sefialar que ese uso debe
ser calificado, es decir que debe ser un uso real, efectivo y continuo. La carga
probatoria recae, por supuesto, en quien pretende que se reconozca el
derecho al nombre comercial. Es él quien tendria que demostrar que ha
usado el signo de manera real, efectiva y continua en el mercado.

Esa carga probatoria debe ser suficiente para soportar el derecho alegado.
Para ello, el titular debera recaudar y aportar toda aquella documentacion
gue demuestre la forma como se ha identificado en el trafico mercantil, como
se ha presentado ante sus clientes, ante sus propios competidores y, por
supuesto, la forma como es reconocido en el mercado.

Resulta 0til en estos casos aportar facturas, hojas de presentacion de la
empresa, propuestas comerciales, folletos, volantes (...). Estos documentos
deben corresponder al periodo de tiempo durante el cual se pretende probar
el uso del signo™.

Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado en
relacion con el acervo probatorio pertinente para determinar el uso real, efectivo y
continuo, sin constituir tarifa legal alguna:

“Conforme a las indicadas disposiciones, quien alegue el uso anterior del
nombre comercial debera probar por los medios procesales al alcance de la
justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ambito
jurisdiccional «que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad
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La simple alegacion del uso no habilita al poseedor del nombre comercial
para hacer prevalecer sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede
provenir de un sistema de registro o de depdsito que, sin ser esenciales para
la proteccion, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del
usuarios”.

La persona que alegue tener un nombre comercial debera probar su uso real
y efectivo en el mercado de acuerdo con la legislacion de cada Pais
Miembro. Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para
demostrar el uso real y efectivo en el mercado del hombre comercial se
encuentran las facturas comerciales, documentos contables, o
certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la
comercializacion de los servicios identificados con el nombre comercial, entre
otros.

Asimismo, constituirAn uso de un signo en el comercio, entre otros, los
siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o
distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar
o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad,
publicaciones, documentos comerciales 0 comunicaciones escritas u orales,
independientemente del medio de comunicacion empleado y sin perjuicio de
las normas sobre publicidad.

Respecto a la prueba del uso constante del nombre comercial debemos
sefalar que la norma comunitaria no exige que se acredite el uso del nombre
comercial cada instante desde su primer uso, pero si que se presenten
pruebas que acrediten el uso de este desde esa fecha en el mercado,
debiendo ser un uso real y efectivo, considerando los productos y servicios
que distingue el signo™.

Aunado a lo anterior, el Tribunal de la Comunidad Andina, dentro del Proceso 75 IP
de 2013, establecio las caracteristicas que debe tener un nombre comercial para
gue le otorgue derechos de exclusiva a su titular. De esta manera, el Tribunal
manifestd que todo aquel que pretenda alegar los derechos sobre un nombre
comercial debe probar su uso real, efectivo y constante respecto del establecimiento
o actividad econdmica que distinga, pues esas caracteristicas son las que permiten
gue se consolide el derecho de exclusiva del titular®. Lo anterior, toda vez que: “(...)
[a] diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro de marcas,
donde el derecho surge del registro, el de proteccion del nombre comercial se basa
en un sistema declarativo de derechos. Es decir, el derecho sobre el nombre
comercial no se adquiere por la inscripcion o depésito, sino con su primer uso (...)"”

De acuerdo con lo anterior, es indispensable tener en cuenta que el uso del
nombre comercial y/o ensefia comercial debe ser personal, publico,
ostensible y continuo, de manera que quien alegue derechos sobre un nombre o
ensefa, deberd acreditar su utilizacion real y efectiva en el comercio para
identificarse a si mismo o a su actividad mercantil, no siendo el depdésito del
nombre o de la ensefia comercial justificacion para relevarse de la exigencia de
probar el uso respectivo del mismo, pues la sola presuncion no es suficiente para
evidenciar el uso _cualificado del signo.

Valoracion probatoria:

En relacion con los requisitos que deben reunir las pruebas, el Consejo de Estado,
mediante auto de 26 de septiembre de 2019, indicd: “[...] i) la pertinencia de una

6 Tribunal de la Comunidad Andina. Proceso 75 IP de 2013

7 ibidem
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prueba debe revisar que la prueba guarde relacion con los hechos que se pretenden
demostrar; ii) la conducencia de una prueba debe revisar que el medio probatorio
propuesto sea adecuado para demostrar el hecho; para lo cual: a) debe estar
autorizado y no prohibido expresa o tacitamente por la ley; y b) el medio probatorio
no debe estar prohibido en particular para el hecho que con este se pretende
probar; iii) la utilidad de una prueba debe revisar que no sea manifiestamente
superflua, es decir, que no tenga razon de ser, porque ya estan probados los hechos
0 porgue el hecho esta exento de prueba [...]©"

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 proteccibn de nombres y ensefias
comerciales, sino que el derecho sobre los mismos se adquiere mediante su primer
uso.

Teniendo en cuenta lo anterior y de los elementos probatorios obrantes en la
actuacion administrativa relacionada, esta Direccion evidencia que, con el propdésito
de acreditar el uso continuado, publico, ostensible y continuo del nombre comercial
alegado “ELS S.A.S”, la sociedad opositora allega en primer lugar, copia del
certificado de existencia y representacion legal, donde se evidencia la existencia,
pero del nombre “EMPRESA LICIRERA DE SANTANDER S.A.SBIC. - ELS S.A.S
BIC, dedicada a desempeiiar actividades comerciales relacionadas con produccion,
venta y comercializacion de aguardientes, licores y bebidas alcoholicas, con fecha
de matricula 06 de mayo 2020.

Camara de Comercio de Bucaramanga -
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Fecha expedicién : 31/05/2025 - 17:20:3
Recibo No. 12154032, Valor: $11.600
CODIGO DE VERIFICACION: GYOOZDE53D
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a

WWW.CAMARARDIRECTA.COM y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicién. La verificacién se puede realizar
de manera ilimitada, durante 60 dias calendaric contados a partir de la fecha
de su expedicién.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRICULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO
MERCANTIL, LA CAMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACION Y DOMICILIO

Razon Social: EMPRESA LICORERA DE SANTANDER S.A.3. BIC - ELS S.A.3. BIC
Sigla: No Reporté
Hit: 901381857-7
Domicilio principal: Bucaramanga

MATRICULA

Matricula No. 05-457515-16
Fecha de matricula: e Mayo de 2020
Ultimo afic renovado:
Fecha de renovacién: e Mayo de 2025
Grupo NIIF: Grupe III.

Este certificado de existencia y representacion es presuntivo de la existencia y uso
del nombre comercial, pero no es suficiente para su declaracién; por tal razén se
procede a analizar los deméas medios probatorios.

De forma adicional, se observa dentro del plenario soporte de la Resolucion No.
2023058958 del 19 de diciembre de 2023 por parte del INVIMA que da cuenta de la
autorizacion otorgada a la EMPRESA LICORERA DE SANTANDER S.A.S. BIC —
ELS S.A.S. BIC,, para el desarrollo de sus actividades comerciales.

Documento este que permite inferir una primera intencion del uso del nombre

EMPRESA LICRERA DE SANTANDER S.A.S. BIC — ELS S.A.S. BIC., por parte de
la sociedad opositora, tal y como pasa a ilustrarse:
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(<(' VIDA invirma | Te Acompafia

Repiblica de Colombla
Mmml&nn de Saluu y Pmla::r.:uf:n Social
[netitute Macional da i polas v Alirmentas — INVIMA

RESOLUCION No. 2023058958 DE 19 de Diciembre de 2023
Por 1a cual se concede un Ragisu'n Samtaﬂn

El Director de Alimentos y BEDiTTS DeT s et de Medicamenios v Alimentos

INVIMA, en ejerciclo de las facultades Iegala-s mnl’srhdas &n el de::ratn 2078 del 8 de octubre del

2012, con base en lo previsto por la ley 9a. de 1979, Decreto - Ley 019 de 2012, Ley 1755 de 2015,

Decreto 1686 da 2012; Decrato 162 de 2021.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERQ: Conceder REGISTRO SANITARIO por el témino de DIEZ (10) afios al

PRODUCTO: AGUARDIENTE SIN AZUCAR Marca AGUARDIENTE SUPERIOR

REGISTRO SANITARIO No.: et v+ e v e

TITULAR(ES): EMPRESA LICORERA DE SANTAMDER S.A.S. BIC Sigla ELS S.AS.
BIC con domicno en BUCARAMANGH - SANTANDER

FABRICANTE(S): BODEGAS SANTA LUCIA 5. A 5. con domiclio en IBAGUE -
TOLIMA.

GRADO ALCOHOLICO: 29 % en Volumen (Se admite &l rango de tolerancia de +/- 1 ).

CLASIFICACION: AGUARDIENTE-COLOMBIAND

EXPEDIENTE Mo.: 20261589

RADICACION Mo.: 20231226328

ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR el rotulado del producto AGUARDIENTE SIN AZOCAR Marca
AGUARDIENTE SUPERIOR EMPRESA LICORERA DE SANTANDER en la presentacidn comerclal
de 750 mL

ARTICULO TERCERO: Para poder comercializar el producto, éste y sus efiguetas, deben cumplir
&n lodo momento con los requisitos téenicoflegales, establecidos en ¢ articulo 16 de la ley 30 de
1986, ley 124 de 1994, Decretos Reglamentarios 1686 de 2012 y 162 de 2021 (Deberd inscribir el
nimero de Registro Sanitario) el Tiwulanes), Fabricante(es), serdn responsables por lo agui
dispuesto v en caso de incumplimients o infraccidn a las nomas sanitarias se impondrd las
sanciones corespondientes de acuerdo a lo establecide en los articulos 576 v siguientes de la Ley
09 de 1979,

Es decir, si bien estos documentos acreditan el cumplimiento de requisitos sanitarios
esenciales para la comercializacion de bebidas alcohdlicas (como el registro
INVIMA), su valor probatorio también radica en que demuestran la diligencia y el
interés de la sociedad opositora por mantener vigentes dichos titulos bajo la
denominacion: 'EMPRESA LICORERA DE SANTANDER S.A.S.BIC-ELS S.A.S.
BIC"."

Asimismo, el uso del nombre comercial por parte de la opositora empieza a
avizorarse probatoriamente a partir de las cuentas de cobro y facturas expedidas
por parte de la sociedad EMPRESA LICORERA DE SANTANDER S.A.S.BIC—-ELS
S.A.S. BIC, con destino a aliados y clientes comerciales como lo son la persona
juridica y natural: ADONAI ALIMENTOS Y BEBIDAS S.A.S. y JOHN EDWARD
MORA YATE.
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&

SANTANDER

Bucaramanga, 2 de mayo de 2024

CUENTA DE COBRO No. 005-2024

ADOMAI ALIMENTOS ¥ BEBIDAS 5.A.5.

NIT. 901786587-2

TR

EMPRESA LICORERA DE SANTANDER 5.A.5 BIC — ELS 5.A.5. BIC
NIT. 901.381.857-7

Lasumade: CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTQ OCHENTA PESOS
(44.527.180)

OBJETO: ANTICIPO POR VENTA DE 210 UNIDADES DE 750CC DEL PRODUCTO AGUARDIENTE
MARCA AGUARDIENTE SUPERIOR EMPRESA LICORERA DE SANTANDER

AGUARDIENTE

/SUPERIOR

Bucaramanga, 5 de enero de 2024

CUENTA DE COBRO No. 001-2024

JOHN EDWARD MORA YATE
C.C. 1.110.485.482
—DEBE A
EMPRESA LICORERA DE SANTANDER 5.A.5 BIC - ELS 5.A.S. BIC
NIT. 901.381.857-7

Lasumade: CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO OCHENTA PESOS
($4.527.180)

OBJETO: ANTICIPO POR VENTA DE 210 UNIDADES DE 750CC DEL PRODUCTO AGUARDIENTE
MARCA AGUARDIENTE SUPERIOR EMPRESA LICORERA DE SANTANDER

AGUARDIENTE

/SUPERIOR \

Por otro lado, se allega al plenario soporte de los proveedores de servicios
publicitarios y promocion de productos “aguardiente y bebidas alcohdlicas” donde
refieren relaciones comerciales con la EMPRESA LICORERA DE SANTANDER
SAS BIC — ELS SAS BIC y EMPRESA LICORERA DE SANTANDER S.A.S. - ELS
S.A.S, para los afios 2022, 2023 y 2024 como se evidencia:
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LA]BO'AM (Eu{:ﬁ) COLMUNDO

BUCARAMANGA

Bucaramanga, mayo 23 de 2025

A QUIENM INTERESE

Proveemos a la sociedad EMPRESA LICORERA DE SANTANDER S5.A.5.- ELS
5.A.8. servicios de anuncios publidtarios en radio del nombre y ensefa
comercial ELS en relacidn con aguardientes, licares y bebidas alcohdlicas

MINUTOR S.A.S.

Bucaramanga, abril 30 de 2025

A QUIEN INTERESE

Certifico que somos proveedores de la sociedad EMPRESA LICORERA DE
SANTANDER S.A.S. - ELS S.A.S. desde el afio 2024, empresa que vende
aguardientes, licores y bebidas alcoholicas bajo el nombre y ensefia
comercial ELS.

Proveemos a la sociedad EMPRESA LICORERA DE SANTANDER S.A.S.-
ELS S.A.S. servicio de carro valla para la publicidad del nombre y ensefia
comercial ELS en relacion con aguardientes, licores y bebidas alcohdlicas.

LEA EDI'TORIAL |
IMPRESORES FEQALOR CORFUORATGA
PRODUCCION SRARCA

LEA EDITORIAL IMPRESORES | eeessacamaL |

MIT 1.098.664.245-4 fRsroawrs |

Certifico que somos proveedores de la sociedad EMPRESA LICORERA DE
SANTANDER 5.A.5. - ELS 5.A.5. desde el afio 2024, empresa que vende

aguardientes, licores y bebidas alcohdlicas bajo el nombre v ensefia
comerclal ELS.

Proveemos a la socledad EMPRESA LICORERA DE SANTANDER S5.A.5.-
EL5 5.A.5. material promecional vy publicidad del mombre y ensefia
comercial ELS para promocionar aguardientes, licores y bebidas
alcohdlicas.
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Bucaramanga, 28 de febrero de 2025

Sefor

A QUIEN INTERESE

Certifico que somos proveedores de |la sociedad EMPRESA LICORERA DE SANTANDER 5.A.5.
—ELS 5.A.5. desde el afio 2022 empresa que vende aguardientes, licores y bebidas alcohdlicas
bajo el nombre y enseia comercial ELS.

Proveemos a la sociedad EMPRESA LICORERA DE SANTANDER 5.A5. — ELS 5.A5.

publicidad del nombre y ensefia comercial ELS para promocionar aguardientes, licores y
bebidas alcohdlicas

Bucaramanga, mayo 2 de 2025

A QUIEN LE INTERESE

EMPRESA LICORERA DE SANTAMDER S.A.5. ELS S.A.5. empresa que nos vende
lcores y aguardiente bajo el nombre y ensena comercial ELS para su d
en el canal presencial y web.

Adicionalmente, se allega contrato celebrado con la BODEGA SANTA LUCIA S.A.S,
para la fabricacion, envasado de los productos comercializados por el empresario
EMPRESA LICORERA DE SANTANDER SAS BIC — ELS SAS BIC

CONTRATO DE FABRICACION, ENVASADO Y SUMINISTRO CELEBRADO ENTRE EMPRESA LICORERA DE
SANTANDER SAS. BICELS S.AS. BICY BODEGAS SANTA LUCIA SAS.

Entre los suscritos ALCIBIADES BLANCO TELLEZ mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi
firma, actuando en calidad de representante legal de EMPRESA LICORERA DE SANTANDER S5.A.S. BIC -
ELS S.A.S. BIC, sociedad comercial identificada con NIT 901.381.857-7, constituida de conformidad con
~Ta legislacion colombiana, con domicilio
SANTANDER, en adelante EL CONTRATANTE, por una parte, y CLARA EUGENIA CASTILLO LASSO,
mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando en calidad de representante
legal de BODEGA SANTA LUCIA S.A., sociedad comercial identificada con NIT 800.156.023-1, legalmente
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Aunado a lo anterior, se identifican facturas de venta expedidas por proveedores
para el periodo afio 2024 y enero 2025, las cuales acreditan costos y gastos por i)
el proceso de elaboracidon, envasado, almacenamiento y transporte de bebidas
alcohdlicas y aguardientes; ii) etiquetas, envases o botellas, tapas, etiquetas, cajas
evidenciando en su encabezado que el empresario se identifica como EMPRESA
LICORERA DE SANTANDER S.A.S. BIC — ELS S.A.S. BIC, con sus siglas ELS
S.A.S BIC, tal y como pasa a evidenciarse:

LS SAS Bl
MPRESA LICORERA DE SANTANDER S A S.BIC-ELS FACTURA ELECTRONICA DE
S.A.5. BIC - NIT 901381857-7 VENTA
& . ' L Mo. FELS2

T P e Respanssbie de VA
Somos Agente de retencion en el impuesio sobre ka3 venias

JHON EDWARD MORS YATE
030172025

0012025

1 |AGUARDIENTE SIN AZUCAR 29° [ 750 Uridad s11418) 210 52,597,470
ML{MARCA MIXTA AGUARDIENTE SUPERIOR
EMPRESA LICORERA DE SANTANDER [venta de
enerade 2024)) Reb SUPERIOR - S0202208) -
Ref. SUPERIOR - 50202206

? |AGUARDIENTE SIN AZUCAR 29° § 750 Uridad s11418)  |210 52,597,870
ML{MARCA MIXTA AGUARDIENTE SUPERIOR
EMPRESA LICORERA DE SANTANDER [venta de
febrer de 2024)) Ref SUPERIOR - S0202206) -
Ref: SUPERIOR - 50202206

1 |AGUARDIENTE SIN AZUCAR 28° { 750 | Urnidsd si141a) | 240 52 387,470
MLIMARCA MIXTA AGUARDIENTE SUPERIOR
EMPRES/ LICORERA DE SANTANDER [venta de
marza de 2024)} Ref: SUPERIOR - S0202206) -
Ref: SUPERIOR - 50202206

4 AGUARDIENTE SIN AZUCAR 28° { 750 | Uridsd si1diE| |20 52 387,470
MLIMARCA MIXTA AGUARDIENTE SUPERIOR
EMPRESA LICORERA DE SANTANDER venta de
abrilde 2024)} Ref: SUPERIOR - 50202208) - Ref:
SUPERIOR - 50202208 3

5 AGUARDIENTE SIN AZUCAR 28° { 760  Uridsd si1418| |20 s2ITATD
MLIMARCA MIXTA AGLARDIENTE SUPERIOR ]
EMPRESA LICORERA DE SANTANDER [venta de @
maye e 2024)k Ref: SUPERIOR - S0202206) - :
Ref. SUPERIOR - 50202206

559088 .2

= NIT 900 5

e Abagra

T T
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LS SAS Bl
MPRESA LICORERA DE SANTANDER S AS. BIC-ELS
S.A.5.BIC - NIT 901381857-7

£385.CONT |
Somos Agente de retencidn en el impuesio sobre las ventas

- JHON EDWARD MORA YATE

AGUARDIENTE SIN AZUCAR 22° | 780
ML{MARCA MIXTA AGUARDIENTE SUPERIOR
EMPRESA LICORERA DE SANTANDER (venta de
ererade 2024]) Ret SUPERIOR - S0202206) -
Ref: SUPERIOR - 50202206

AGUARDIENTE SIN AZUCAR 298¢ | 750
ML{MARCA MIXTA AGUARIENTE SUPERIOR
EMPRESA LICORERA DE SANTANDER (venta de
febrem de 2024))- Ref:. SUPERIOR - S0202206) -
Ref: SUPERIOR - 50222206

AGUARDIENTE SIN AZUCAR 28° | 780
ML{MARCA MIXTA AGUARIHENTE SUPERIOR
EMPRESA LICORERA DE SANTANDER (venta de
marza de 2034j} Ref: SUPERIOR - 50202208 -
Ref: SUPERIOR - B022206

ACUARDIENTE SIN AZUCAR 20° | 7850
ML{MARCA MIXTA AGUARTIENTE SUPERIOR
EMPRESA LICORERA DE SANTANDER| venta de
abrilde 2024))- Rk, SUPERIOR - G0202208) - ek
SUPERIOR - 50202208

AGUARCIENTE SIN AZUCAR 22° | 780
ML{MARCA MIXTA AGUARMIENTE SUPERIOR
EMPRESA LICORERA DE SANTANDER (venta de
maye de 24k Ref: SUPERICR - BI202208) -
Ref. SUPERIOR - 50202206

] Moneda: COP

Uriciad

Urictad

Urictad

noventa y seis

Generado: 2025-02-210 15:28:00-05:00
Walidacidn DIAN: 2025-02-20 15:28:01-05:00

Jio0

11,418

S11418

S11.418

511418

211,418

POR FAVOR CONSIGNAR A MOMERE DE EMPRESA LICORERA
DE SANTANDER B3AS
CUENTACORRIENTE DTBODOOEZ 10

210

210

210

210

210

- ADCHAI ALIMENTOS ¥ BERIDAS SAS

AGUARDIENTE SN AZUCAR 20¢ [ 780
ML{MARCA MIXTA AGUARDIENTE SUPERICR
EMPRESA LICORERA DE SAMTAMDER (venia de
enerode 2024 )} Ref: SUPERIOR - 50202206

2 | AGUARDIENTE SN AZUCAR 20¢ [ T8O
ML{MARCA MIXTA AGUARDIENTE SUPERICR
EMPRESA LICORERA DE SANTANDER: {venta de
febremode 2024])- Ref. SUPERIOR - SI202206

3 | AGUARDIEMTE SIN AZUCAR 28¢ [ TBO
ML{MARCA MIXTA AGUARDIENTE

EMPRESA LICORERA DE SAMTAMDER (venta de
marzode 2024)) Ref: SUPERIOR - 50202208

4 | AGUARDIEMNTE SIN AZUCAR 20¢ [ 750
ML{MARCA MIXTA AGUARDIENTE SUPERICR
EMPRESA LICORERA DE SANTANDER| venta de
abride 2024 )} Ref: SUPERIOR - 50202206

& | AGUARDIEMTE SIN AZUCAR 28¢ [ TBO
ML{MARCA MIXTA AGUARDIENTE SUPERIOR
EMPRESA LICORERA DE SAMTAMDER (venta de
maya de 2024))- Ref. SUPERIOR - S0202208

€ | AGUARDIENTE SIN AZUCAR 20¢ [ 750
ML{MARCA MIXTA AGUARDIENTE SUPERICR
EMPRESA LICORERA DE SANTANDER ( venia
de junicde 2024))- Ref: SUPERIOR - 50202206

T | AGUARDIEMTE SIN AZUCAR 28¢ [ TBO
ML{MARCA MIXTA AGUARDIENTE SUPERIOR
EMPRESA LICORERA DE SANTAMDER (venta de
juliode 2024} Ref SUPERIOR - BO202206

Somos Agente de

Unidad

Unidad

ELS SAS BIC
EMPRESA LICORERA DE SANTANDER S.AS BIC - ELS
S.AS BIC - NIT 301381857-7

321,658

521,658

221,658

321,558

FACTURA ELECTROMICA DE

VEMTA
Mo. FELS2
Responssble de VA
D&/01/2025
DD12025
52,597 870
52 597 870

o

=

8

=

i

32397870 &

3

2

=

g2597870 °

z

i

2397870 5

@

o

o

z

%

BIC HIT. 801381857 BANCOLOMEBIA

FACTURA ELECTRONICA DE
WENTA

No. FELS1
Responzable de VA

3/ 122024

38,407 820

$8,407 620

38,407 820

WIT 900 5590 B8 -2

$8,407 620

Softwara : Alsgra

£2,069, 558

uciones Alegra 845

: B0

* tecnobig)

Asi las cosas, a partir de los elementos de prueba que reposan en el plenario, existe
suficiente certidumbre para esta Direccion del uso frecuente y normal que realiza la
sociedad opositora de los nombres “EMPRESA LICORERA DE SANTANDER

Péagina 21 de 4-

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

Teléfono en Bogoté: 601 592 04 00 - Linea aratuita a nivel nacional: 01 8000 910 165 -
:léfono: 601 587 00 00 -

Direccidn: calle 24 #
WWw.sic.gov.co — =-

Muestro aporte es

fundamental al usar menos

papel contribuimos con el
"— medio ambiente



Superintendencia de
Industria y Comercio

Resolucion N° 13652

Ref. Expediente N° SD2025/0000908

S.A.S. BIC - ELS S.A.S. BIC”y EMPRESA LICORERA DE SANTANDER S.AS. -

ELS S.A.S,, cuyas siglas corresponden a: “ELS”

Ademas, esta conclusion se refuerza a partir de los certificados de revisoria fiscal
expedidos por el contador de la sociedad EMPRESA LICORERA DE SANTANDER
S.A.S. — ELS S.A.S., a partir de los cuales se certifica, gastos de publicidad, el
volumen de ventas y cifras historicas de los afios 2022 a enero de 2025, usando el
nombre comercial EMPRESA LICORERA DE SANTANDER S.A.S. — ELS S.AS.

con la sigla “ELS”, entre otras, a saber:

&

SANTANDI
EL SUSCRITO CONTADOR DE LA EMPRESA LICORERA DE SANTANDER
S.A.S. -
CERTIFICA

1. Que para los efectos de esta certificacidn he obtenido de la Gerencia la informacidn
gue he considerado necesaria y he sequido los procedimientos aconsejados por las
técnicas de interventoria de cuentas,

2. Que con fundamento en sus registros contables, la sociedad EMPRESA LICORERA DE

SANTANDER S.A.S. - ELS 5.A.S. debidamente orgamzada y existente de acuerdo

Santander Cnlnmbla, bdentlﬂcada hajn EI !dam gasmg de
publicidad, propaganda y promog guardientes, licores y bebidas alcohdlicas
bajo el nombre y ensefia mrnete el periodo comprendido entre el afio
2022 y el 7 de marzo de 2025, q der a la suma de $124.282.824 millones
de pesos.

Los gastos en cifras histdricas anuales se discriminan de la siguiente forma:

PUBLICIDAD
2022 $10.000.000
2023 $25.000.000
2024 $54.282.804
2025 $35.000.000
{7 marzo)
TOTAL $124.282.824

Pagina 22 de 44

Teléfono en Bogotd: 601 592 04 00 - Linea gratuita a nivel nacional: 01 8000 910 165 -
Direccidn: calle 24 #7-43 local 108, Bogotd D.C., Colombia - Teléfono: 601 587 00 00 -

Sefior ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: o
www.sic.gov.co — e-mail: contactenos@sic.gov.co —_—

MNuestro aporte es
fundamental al usar menos
papel contribuimos con el
medio ambiente



Superintendencia de
Industria y Comercio

Resolucion N° 13652

Ref. Expediente N° SD2025/0000908

&

SANTANDEF

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE EMPRESA LICORERA DE SANTANDER
5.A.5. -
ELS 5.A.5.
NIT. 901.381.857-7

CERTIFICA

1. Que para los efectos de esta certificacion he obtenido de la Gerencia la informacion
que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos aconsejados por las
técnicas de interventoria de cuentas.

2. Que con fundamento en sus registros contables, la sociedad EMPRESA LICORERA DE
SANTANDER S5.A.5. - ELS 5.A.5. debidamente organizada y existente de acuerdo
con las leyes de y

Santander, Colnmhla |dent|ﬁcada bajo el Nit No. 901.381.857-7 declara gue el
volumen de vefes =uardientes, licores y bebidas alcohdlicas bajo el nombre vy
ensefia comerci ante el periodo comprendido entre el afio 2023 y el 7 de
marzo de 2025 43 b |a cantidad de 13.192 unidades vendidas.

El volumen de ventas anuales se discrimina de |a siguiente forma:

MARCA
AGUARDIENTE SUPERIOR EMPRESA LICORERA DE
SANTANDER
AllQ UNIDADES VENDIDAS
2023 192
2024 3.000
2025 2.000
(7 de marzo)
TOTAL 5.192

Es decir, se evidencia, acredita y certifica que el opositor viene desempefiando sus
actividades comerciales para los periodos 2022, 2023, 2024 y hasta enero de 2025
de manera ininterrumpida, personal, ostensible y publica, o que precisamente da
cuenta de los enormes esfuerzos comerciales que ha desarrollado durante dichos
periodos e identificAandose bajo los hombres comerciales “EMPRESA LICORERA
DE SANTANDER S.AS. BIC — ELS S.AS. BIC" y EMPESA LICORERA DE
SANTANDER S.A.S—-ELS S.A.S. con lasigla“ELS”.

Es fundamental precisar que, si bien los certificados de revisoria fiscal aportados
acreditan gastos por concepto de publicidad e ingresos por ventas derivados de la
actividad empresarial hasta el mes de marzo de 2025, dicho uso resulta posterior a
la fecha de presentacion de la solicitud de la marca objeto de analisis, radicada el
8 de enero de 2025.

En consecuencia, para efectos de acreditar un derecho de uso prioritario y
preexistente, Unicamente se reconocera el uso personal, ostensible y publico
demostrado durante el periodo comprendido entre los afios 2022 hasta 7 enero de
2025. Este lapso es el que verdaderamente precede a la fecha de la solicitud de
registro, cumpliendo asi con el requisito temporal para justificar el uso anterior
alegado.

Asi las cosas, del analisis conjunto de las pruebas allegadas al expediente se
concluye que, las denominaciones “EMPRESA LICORERA DE SANTANDER
S.AS. BIC — ELS S.A.S. BIC / EMPRESA LICORERA DE SANTANDER S.A.S —
ELS S.A.S” estan siendo utilizadas y reconocidas en el trafico mercantil como
nombre comercial que identifica la actividad econdmica de la sociedad opositora.

Signos Actividades

EMPRESA LICORERA DE [Empresario como tal, dedicado a la prestacion de
SANTANDER S.A.S. BIC — [servicios asociados a la produccién, venta vy

ELS S.A.S.BIC comercializacién de aguardientes, licores y bebidas
alcohdlicas.
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Nombre Comercial

Empresario como tal, dedicado a la prestacion de
servicios asociados a la produccion, venta
comercializacién de aguardientes, licores y bebidas
alcohdlicas.

EMPRESA LICORERA DE
SANTANDER S.A.S-ELS
S.AS.

Nombre Comercial

Analisis de la ensefia comercial “ .

Antes de proceder analizar el material probatorio allegado, con la finalidad de
demostrar el uso de la ensefia comercial “ELS” esta Direccion considera palmario
recordarle a la opositora, la definicion del signo distintivo pretendido en el presente
analisis, asi:

Enseia Comercial: “es un signo que siendo perceptible por el sentido de la vista
sirve para identificar a un establecimiento de comercio. Puede consistir en palabras,
letras, numeros, dibujos, imagenes, formas, colores, logotipos, figuras, simbolos,
graficos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, o combinacion de
estos elementos”13.

De conformidad con lo anterior, la ensefia comercial distingue un establecimiento
de comercio en una actividad determinada.

Ahora bien, la opositora con la finalidad de demostrar el uso de la ensefia comercial
“ELS” de forma publica, continua y ostensible allego al plenario las siguientes
pruebas:

En primer lugar, se advierte que la sociedad opositora en su pagina web: “els-
sas.com” se identifica bajo el nombre “ELS”, veamos:

SANTANDER
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Sin embargo, se advierte que estas pruebas por si solas resultan insuficientes para
demostrar especialmente el uso continuo de la ensefla comercial pretendida,
maxime si se tiene en cuenta que estas capturas de pantalla no brindan
circunstancias de tiempo y modo, o bien, tengan la capacidad de acreditar una
fecha cierta de su captura.

Asi mismo, se analizé la evidencia fotografica de las oficinas de la sociedad
opositora, en la cual se ilustra un aviso con la denominacién “ELS”, que coincide
con el signo utilizado en la documentacion web aportada. No obstante, la fecha de
captura de dicha fotografia es del 08 de mayo de 2025, mientras que la fecha de
presentacion de la presente solicitud de marca objeto del presente analisis es del 8
de enero de 2025. Dado que la prueba es posterior a la fecha de la solicitud, resulta
improcedente para demostrar la anterioridad del uso de la ensefia comercial, por lo
gue este elemento probatorio no serd considerado a efectos de establecer un
derecho previo, a saber:

12525, B2 am. FHOTO- X25-0548-11-I2-17 jpg

EMERELE LICORERS DI

SANTANDER

De igual forma, dentro del acervo probatorio reposan imagenes que ilustran la
promocion y publicidad de la ensefia “ELS” a través de vehiculos de carga
utilizados para el transporte de bebidas alcohdlicas de la sociedad opositora. Sin
embargo, se observa que dichas fotografias no cuentan con fecha de captura
visible o comprobable:
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Aunado a lo anterior, se allegé como elemento de prueba unas imagenes de una
promocion en eventos y pauta publicitaria, la cual tampoco advierte circunstancias
de tiempo, modo y lugar, a saber:

sﬁDEI’! i(m

*ax QUENOS wss

ENORGULLECE

Asi las cosas, la ausencia de este dato resulta fundamental para verificar la
anterioridad del uso de la ensefia frente a la fecha de presentacion de la solicitud (8
de enero de 2025), lo cual las hace insuficientes para establecer el uso efectivo
y previo de la ensefia comercial en el mercado, y en gracia de discusion, estas
imagenes no acreditan el uso de una ensefia comercial como tal, debido a que ese
tipo de signo distintivo identifica el establecimiento de comercio.

Teniendo en cuenta el plenario probatorio relacionado, es preciso indicar que, para
gue una oposicién pueda basarse validamente en el mejor derecho sobre una
ensefla comercial, el opositor debe demostrar un primer uso del signo
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p o4

correspondiente y que tal uso se ha efectuado de manera publica, ostensible y
continua en el comercio con anterioridad a la fecha de la solicitud de la marca a la
gue se esta oponiendo, sin embargo, al no contar con fecha de captura o recepcion
de los soportes fotogréficos, le resulta complejo a esta Direccion tener certeza del
uso anterior de la ensefia comercial “ELS”.

Por otra parte, se allega al plenario certificados de revisoria fiscal expedidos por el
contador de la sociedad EMPRESA LICORERA DE SANTANDER S.A.S. — ELS
S.A.S., a partir de los cuales se certifica, gastos en publicidad y volumen de ventas
y cifras historicas de los afios 2022 a marzo 2025, usando la ensefia ELS como se

evidencia:

&

SANTANDI

EL SUSCRITO CONTADOR DE LA EMPRESA LICORERA DE SANTANDER

S5.A.5. -
ELS 5.A.5.

CERTIFICA

1. Que para los efectos de esta certificacidn he obtenido de la Gerencia |a informacitn
que he considerado necesaria v he seguido los procedimientos aconsejados por las
técnicas de interventoria de cuentas,

2. Que con fundamento en sus registros contables, la sociedad EMPRESA LICORERA DE
SANTANDER S.A.S. - ELS S.A.S. debidamente arganizada y existente de acuerdo
con las leyes de la Repliblica de Colombia, con domicilio principal en Bucaramanga,
Santander, Colombia, identificada bajo el

dE PESOS,

Blicidad g ; m 7 AT
bajo el nombre y ensefia comercial ELS durante el periodo comprendido entre el afo
2022 y el 7 de marzo de 2025, que ascienden a la suma de $124.282.824 millones

eclara gastos de
PN Y

Los gastos en cifras historicas anuales se discriminan de la siguiente forma:

PUBLICIDAD
2022 $10.000.000
2023 $25.000.000
2024 $54.282.804
2025 $35.000.000
(7 marzo)
TOTAL $124.282.824
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&

SANTANDEF
EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE EMPRESA LICORERA DE SANTANDER
S.A.S. -
ELS 5.A.S.

NIT. 901.381.857-7

CERTIFICA

1. Que para los efectos de esta certificacion he obtenido de la Gerencia la informacidn
que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos aconsejados por las
técnicas de interventoria de cuentas.

2. Que con fundamento en sus registros contables, la sociedad EMPRESA LICORERA DE
SANTANDER S.A.5. - ELS S5.A.5. debidamente organizada y existente de acuerdo
con las leyes de la Republica de Colombia, con domicilio principal en Bucaramanga,

volumen de ventas de aguardientes, licores y bebidas alcohdlicas bajo el nombre y
ensefia comercial ELS durante el periodo comprendido entre el afio 2023 y el 7 de
marzo de 2025, asciende a la cantidad de 13.192 unidades vendidas.

El volumen de ventas anuales se discrimina de |a siguiente forma:

MARCA
AGUARDIENTE SUPERIOR EMPRESA LICORERA DE
SANTANDER
ANO UNIDADES VENDIDAS
2023 192
2024 3.000
2025 2.000
(7 de marzo)
TOTAL 5.192

Asi las cosas, la Certificacion del Revisor Fiscal de la sociedad opositora, demuestra
la existencia de gastos por concepto de publicidad e ingresos por ventas de
aguardiente y bebidas alcohdlicas, asociados al uso de la ensefia en una fecha
anterior a la de presentacion de la solicitud de marca.

Sin embargo, al evaluar el acervo probatorio en su conjunto, se concluye que este
documento contable, aunque establece actividad econOmica previa, resulta
insuficiente por si solo para demostrar el uso personal, publico, ostensible y continuo
de la ensefia alegada, requisito esencial para adquirir un mejor derecho sobre un
signo distintivo basado Unicamente en su uso en el mercado, razén por la cual, no
resulta procedente reconocer el uso personal, publico, ostensible y continuo de la
ensena “ELS”.

Por todos estos motivos, hay lugar a que esta Direccidon realice el andlisis de
confundibilidad de que trata el literal b) del articulo 136 de la Decision 486 de 2000,
solo de los nombres comerciales EMPRESA LICORERA DE SANTANDER S.A.S.
BIC — ELS S.A.S. BIC / EMPRESA LICORERA DE SANTANDER S.A.S - ELS

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con nombre o ensefia comercial

Segun el acervo probatorio analizado previamente se logr6 demostrar un uso
personal, publico, ostensible y continuo de los siguientes nombres comerciales:

Signo Titular Actividades

Empresario como tal, dedicado a la
EMPRESA IDEIQMSDEI\I;:TS:N%EgRSEEé prestacion de servicios asociados a la
LICORERA DE “ 7" | produccion, venta y comercializacion
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SANTANDER de aguardientes, licores y bebidas
S.A.S. BIC - alcohdlicas.
ELS S.A.S. BIC

Nombre
Comercial

EMPRESA Empresario como tal, dedicado a la

LICORERA DE - s .
SANTANDER prestacp,n de servicios asom_ad_os a},la
S.AS—-ELS EMPRESA LICORERA greod;cmog: vctenta 3|/ comeruatljlzgp(;on
S.AS DE SANTANDER S.A.S guardientes, licores y bebidas
alcohdlicas
Nombre
Comercial

Segun el acervo probatorio analizado previamente se logr6 demostrar un uso
personal, publico, ostensible y continuo de los siguientes nombres comerciales:

Los signos bajo estudio son los siguientes:

El signo solicitado

La marca solicitada es de naturaleza mixta conformada por la expresion “ELS” en color
negro.

Signos opositores

EMPRESA LICORERA DE SANTANDER
S.A.S.BIC-ELS S.A.S. BIC.

EMPRESA LICORERA DE SANTANDER
S.AAS-ELSS.AS
(Nominativos)

Los signos opositores son de naturaleza nominativa conformados por las expresiones
EMPRESA LICORERA DE SANTANDER S.A.S. BIC-ELS S.A.S. BIC./EMPRESA
LICORERA DE SANTANDER S.A.S-ELS S.A.S.
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Reqglas jurisprudencia y doctrinal aplicable

Comparacion 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
0 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 denominaciéon 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-Névoa en su obra Tratado de Derecho de Marcas,
ha expuesto algunas hipotesis que permiten desplazar el componente gréafico 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
gue 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.

ii) 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 (...)"

8 TICA, Proceso N° 224-1P-2015
¢ FERNANDEZ-NOVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edicion, 2001, pag. 256
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En consecuencia, al caso en estudio deberan aplicarse las siguientes reglas'? para
el cotejo entre los mismos:

Prevalencia del elemento nhominativo

Una vez determinado en el presente andlisis 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 funcién
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 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.” !

Anadlisis comparativo:

Esta Direccién observa que el signo solicitado es de naturaleza mixta, integrado por
la expresion 'ELS' en una tipografia especial. Por su parte, los signos opositores son
de caracter nominativo y estan constituidos por las denominaciones 'EMPRESA
LICORERA DE SANTANDER S.AS. BIC - ELS S.AS. BIC' y 'EMPRESA
LICORERA DE SANTANDER S.A.S — ELS S.AS., sin elementos figurativos
adicionales.

Al respecto, se precisa que la expresion 'ELS' del signo pretendido reproduce
integramente las siglas de los nombres comerciales opositores. En este sentido, Si
bien se reconoce la presencia de elementos gréaficos en la marca solicitada, estos
se limitan a una tipografia basica en color negro sobre fondo blanco, lo cual resulta
insuficiente para desvirtuar la identidad fonética y ortografica con las marcas
opositoras.

Aclarado lo anterior, tras realizar el examen comparativo sucesivo y de conjunto, se
concluye que los signos en conflicto presentan una marcada similitud fonética,
ortografica y conceptual. Esta semejanza deriva de que el signo solicitado, 'ELS',
reproduce el elemento predominante e identificador de los nombres comerciales
opositores: sus siglas denominativas.

10 “Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en mdltiples providencias, entre las
cuales se destacan: Interpretacién Prejudicial del 15 de Agosto de 2007 en el proceso 84-1P-2007 y la Interpretacion Prejudicial
del 29 de mayo de 2014 en el proceso 26-1P-2014".

11 TJCA, Proceso N° 127-IP-2016
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Ante esta identidad, la coexistencia en el mercado resulta inviable. El signo
pretendido carece de elementos graficos o nominativos adicionales con la entidad
suficiente para neutralizar la semejanza con los nombres comerciales opositores, lo
gue derivaria en un riesgo inminente de confusion y asociacién. En consecuencia,
permitir su registro vulneraria la prelacion en el tiempo de los nombres comerciales
previos, induciendo al consumidor a error sobre el origen empresarial del servicio
haciéndole suponer, erroneamente, el desarrollo de una nueva linea de negocio por
parte del opositor.

Volviendo al caso que nos ocupa, como puede observarse la marca solicitada es
una marca que reproduce el elementos distintivo y preponderante de los nombres
comerciales opositores; la anterior coincidencia dentro del mercado implicaria un
riesgo de asociacion de acuerdo a lo sefialado anteriormente, pues sin duda alguna
la presencia de los mismos términos en los signos distintivos comparados,
irremediablemente en la mente del consumidor causa una idea de asociacion si bien
no entre los servicios que se distinguen con una y otra marca si en la relacién que
podria existir entre el servicios de la marca solicitada y la empresa de los signos
opositores.

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 y servicios 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 conexién competitiva entre los productos y servicios!?

Conexion competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase (41): Educacion; formacion; servicios de entretenimiento; actividades
deportivas y culturales.

Los nombres comerciales opositores identifican:

12 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, vinculaciéon o
conexion entre productos y/o servicios:

a) El grado de sustitucién (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 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 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
gue el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratAdndose 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 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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Signo Actividades

EMPRESA
LICORERA DE | Empresario como tal, dedicado a la prestacion de servicios
SANTANDER | asociados a la produccién, venta y comercializacion de
S.A.S. BIC — | aguardientes, licores y bebidas alcohdlicas.

ELS S.A.S. BIC

Nombre
Comercial

EMPRESA

LICORERA DE E : tal. dedicad | tacion d -
SANTANDER mpresario como tal, dedicado a la prestacion de servicios

SAS—ELS asociados a la produccion, venta y comercializacion de
' S AS aguardientes, licores y bebidas alcohdlicas

Nombre
Comercial

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
Direccién observa que en el presente caso se dan los siguientes presupuestos
definitivos para concluir que hay relacion o conexidad entre los productos que
identifican los signos objeto de comparacion, como se procede a explicar:

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

En el presente caso, el signo solicitado pretende identificar “Educacion; formacion;
servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales” y los signos
opositores identifican “Empresario como tal dedicado a las actividades de produccion,
venta y comercializacion de aguardientes, licores y bebidas alcohdlicas”. Si bien no
existe una sustitucion directa entre los servicios, si se evidencia un importante grado
de conexion razonable. Esto se debe a que las bebidas alcohdlicas son
habitualmente promocionadas y ofrecidas a través de servicios como los eventos
culturales y las actividades deportivas. Ciertamente, en este tipo de espacios
abiertos al publico consumidor, es comun que los competidores de la industria de
bebidas utilicen las diferentes disciplinas deportivas, equipos, competiciones,
eventos de entretenimiento y conciertos como plataformas directas para la
promocién de sus productos en el mercado.

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 de la sociedad

13 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 20-1P-2022.
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opositora, lo cual puede llevar a que se configure riesgo de confusion indirecto en
el consumidor.

Aunado a lo anterior, es de publico conocimiento que los servicios antes
mencionados se ponen al alcance del consumidor a través de similares canales de
comercializacion, hecho que genera mayor riesgo de conexidad, causando en el
consumidor una falsa expectativa, pues es posible que este asuma de manera
equivoca que cuentan con un Unico origen empresarial.

Por tanto, tenemos que, bajo las reglas de la sana critica, es posible predicar que el
presupuesto de razonabilidad es cumplido por las marcas en comento.

La decision de la administracion debe ir de la mano con los intereses de los distintos
actores en el mercado, evitando, por un lado, que el consumidor asocie un producto
0 servicio a un mismo origen empresarial cuando ello falte a la verdad y, a su vez,
frente a los empresarios, prohibiendo que un tercero saque provecho sobre la base
de la actividad comercial ajena.

En este punto es necesario hacer referencia a lo expresado por el Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina, con relacion a la Teoria de la Interdependencia:

“La doctrina advierte que cuando los signos sean idénticos o muy
semejantes, mayor debera ser la diferenciacion exigible entre los
productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando
los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor debera
ser la diferenciacion exigible entre los signos enfrentados4.

En consecuencia, esta Direccion estima que se cumple uno de los tres criterios
sustanciales de conexidad establecidos por la jurisprudencia andina, siendo estos
suficientes “para acreditar por si mismos la existencia de relacion, vinculacion o
conexion entre productos y/o servicios™®,

Por todo lo anterior, se concluye que las coberturas de los signos comparados
guardan una conexidad competitiva que genera una confusiébn en el publico
consumidor, por lo que no es posible el permitir la coexistencia.

Facultad oficiosa de la Direccion:

Confundibilidad con signos previos traidos de oficio por parte de esta Direccidn:

Que atendiendo las disposiciones establecidas en la Decision 486 de la Comunidad
Andina, encuentra la Direccion 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 135y 136 de la Decisién. 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 ningln 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

4 Interpretacion Prejudicial Proceso 96-1P-2006. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina cita a BERCOVITZ, Alberto:
“Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - Espafia, 2003, p. 475.

15 Ibidem.
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de la concesion o de la denegacién del registro solicitado.”

Esta Direccion encuentra procedente traer de oficio el signo SD2024/0101386 el
cual se encuentra en estado: “bajo examen de forma”. No obstante, ello no es
impedimento para traerlo al andlisis pues el mismo fue radicado con anterioridad a
la presente solicitud.

En ese sentido, visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, se encontro la
siguiente informacion relevante para el presente examen de registrabilidad:

Tipo Signo Titular Expediente Niza | Clase | Tramite Estado Vigencia
AGUARDIENTE Baio
SUPERIOR oo
APERITIVO EMPRESA de fondo —
L EMPRESA LICORERA DE
Nominativa LICORERA DE SANTANDER SD2024/0101386 | 12 33 Marca ra;?f:gon
SANTANDER S.AS.
30 sept.
S.AS.BIC - 2024
ELS S.A.S. BIC
ELS EDUCI,EALTSIONAL
Nominativa LANGUAGE SERVICES 10155766 9 41 Marca Registrada | 16 mayo
CENTERS ' 2031
INC.
ELS
L EDUCATIONAL .
Nominativa ELS SERVICES, 11033399 9 41 Marca Registrada 29
INC agosto
) 2031
ELS
. EDUCATIONAL .
Mixta ELS SERVICES, 11033402 9 41 Marca Registrada 29
INC agosto
) 2031
ELS WE
TEACH
THEWORLD | o ELS
Mixta (WE TEACH E%%%CT&%’;AL 02082726 8 41 Marca Registrada | 15 sept.
ENGLISH TO INC ' 2033
THE WORLD ’
IRA COMO
EXPLICATIVA)
ELS
. EDUCATIONAL .
Mixta ELS SERVICES, 07027441 8 41 Marca Registrada 28 sept.
INC. 2027
ELS
L EDUCATIONAL .
Nominativa ELS SERVICES, 07027442 8 41 Marca Registrada 28 sept.
INC. 2027

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado

La marca solicitada es de naturaleza mixta conformada por las letras ELS en color
blanco y negro.
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Signos citados de oficio

AGUARDIENTE SUPERIOR APERITIVO EMPRESA
LICORERA DE SANTANDER S.A.S.BIC -ELS
S.A.S.BIC

(Nominativa)

®,
Nl ELS
E

We Teach
LS S

(Mixtas)

ELS
ELS LANGUAGE CENTERS

(Nominativas)

El primer signo encontrado de oficio y el cual fue solicitado previamente a la
presente solicitud, es de naturaleza nominativa y se compone de la expresion
“AGUARDIENTE SUPERIOR APERITIVO EMPRESA LICORERA DE
SANTANDER S.A.S. BIC - ELS S.A.S. BIC".

Por su parte, los signos traidos de oficio: ELS, ELS LANGUAGE CENTERS y ELS
WE TEACH ENGLISH TO THE WORLD, son de naturaleza mixta y nominativa. Los
signos mixtos se acompafnan de la imagen de una nube de chat que contiene la
silueta de un globo terragueo en color blanco y negro.

Reglas jurisprudencia y doctrinal aplicable

Comparacion entre marcas mixtas
Se debera tomar en consideraciéon que dentro del Proceso 72-IP-2013 de 8 de mayo

de 2013, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado sobre la
comparacion entre signos mixtos, lo siguiente:
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“El signo mixto puede estar conformado por una parte denominativa
compuesta, integrada por dos o mas palabras. Al respecto, el Tribunal
ha establecido que: “No existe prohibicion alguna para que los signos a
registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se
compongan de una palabra compuesta, o de dos o0 mas palabras, con o
sin significacion conceptual, con o sin el acompafiamiento de un grafico

(...)"s.
Sobre el tema, la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido lo siguiente:

“La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del
elemento nominativo como el grafico, como uno solo. Cuando se otorga
el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus
elementos por separado”. (Proceso 56-1P-2013, marca: WESCO COLOR
CENTER (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 221 de 22 de julio de
2013, citando al Proceso 55-1P-2002, disefio industrial: “BURBUJA
VIDEOS 2000, publicado en la Gaceta Oficial 821 de 01 de agosto de
2002).

De igual manera ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en
general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el mas caracteristico
o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las
qgue por definicidbn son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos
se le reconozca prioridad al elemento gréfico, teniendo en cuenta su tamafio, color
y colocacién, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento grafico
suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que
cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 56-1P-2013, ya
citado, citando al Proceso 26-IP-98, marca: (mixta) “C.A.S.A”, publicado en la
Gaceta Oficial 410 de 24 de febrero de 1999).

En este caso, se debera determinar el elemento caracteristico del signo mixto v,
posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento
predominante es el denominativo, el cotejo entre signos debera realizarse de
conformidad con las reglas para la comparacion entre signos denominativos.

Comparacion entre marcas mixtas y nominativas

En el presente asunto se va a comparar un signo nominativo y uno mixto, para lo
cual debemos tener en cuenta los siguientes criterios, expuestos por el Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina:

e Se deberé establecer cudl es el elemento predominante en el signo mixto.

¢ 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
0 concepto.

¢ 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 denominacion y no

16 Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA
DE LA COMUNIDAD ANDINA.
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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-Névoa en su obra Tratado de Derecho de Marcas,
ha expuesto algunas hipoétesis 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
gue 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.

ii. 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 (...)"

Prevalencia del elemento nominativo

Una vez determinado en el presente andlisis que en las marcas previamente
registradas 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 ténica de los signos a comparar, ya
gue, 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.
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e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera mas
fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraria coémo es captada
la marca en el mercado.

f) Se debe determinar si existe un elemento comun preponderante o
relevante en ambos signos.”’

Analisis comparativo con los sighos encontrados de oficio:

En primer orden, corresponde sefialar que técnicamente la expresion del signo
solicitado “ELS” reproduce las siglas de la expresiéon: “AGUARDIENTE SUPERIOR
APERITIVO EMPRESA LICORERA DE SANTANDER S.A.S. BIC - ELS S.A.S.
BIC”, asi como, el elemento preponderante nominativo de los signos antecedentes:
ELS, ELS LANGUAGE CENTERS y ELS WE TEACH ENGLISH TO THE WORLD.

De igual forma, si bien se reconoce la importancia de los elementos graficos que le
asiste a la marca solicitada, lo cierto es que el elemento denominativo de este signo
el que predomina. En efecto, dado que el elemento denominativo es el que
comunmente usa un consumidor para buscar, solicitar o adquirir un determinado
producto o servicio amparado con una marca; aun cuando se considere en conjunto
(grafico + palabras) en el signo solicitado, en el cotejo realizado tendra primacia los
elementos denominativos de los signos en conflicto por ser estos los
preponderantes.

Aclarado lo anterior, al realizar el examen comparativo sucesivo y en conjunto de
los signos en conflicto, se concluye que presentan similitud fonética, ortografica y
conceptual. Esta semejanza es evidente, dado que el signo solicitado, “ELS”,
reproduce la parte esencial e identificadora de los elementos nominativos de los
signos antecedentes: ELS / ELS.

Dada esta alta coincidencia, la coexistencia de los signos en el mercado no es
viable, pues el signo solicitado carece de elementos adicionales y distintivos de
importancia que logren neutralizar la similitud de las expresiones, lo que
inevitablemente generaria un riesgo de confusion y asociacion para el consumidor.

Adicionalmente, debe sefalarse que desde la perspectiva visual del elemento
grafico también se advierte coincidencia entre el signo mixto solicitado: ELS, en
contraposicion de los signos mixtos antecedentes: ELS, ELS LANGUAGE
CENTERS y ELS WE TEACH ENGLISH TO THE WORLD, a saber:

El signo solicitado

17 TJCA, Proceso N° 127-IP-2016
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Signos antecedentes

Obsérvese que los signos confrontados se presenten en color blanco y negro donde
predomina en mayor tamafio la expresiéon: “ELS”, coincidencia esta que aumenta el
riesgo de confusion desde la perspectiva visual del consumidor.

En ese sentido, como puede observarse la marca solicitada es una marca que
reproduce los elementos distintivos y preponderantes de las marcas antecedentes;
la anterior coincidencia dentro del mercado implicaria un riesgo de asociacion y
confusion de acuerdo a lo sefialado anteriormente, pues sin duda alguna la
presencia de los mismos términos en los signos distintivos comparados,
irremediablemente en la mente del consumidor causa una idea de asociacion si bien
no entre los productos que se distinguen con una y otra marca si en la relacion que
podria existir entre el producto de la marca solicitada y la empresa de la marca
registrada.

Asi las cosas, 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 y servicios 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 y servicios!®

18 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, 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 distribucion o de comercializacion, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de
gue, 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 cedron, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre si.
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Conexidad competitiva:

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase (41): Educacion; formacion; servicios de entretenimiento; actividades
deportivas y culturales.

Los signos traidos de oficio identifican:

10155766 — Clase (41): servicios de educacién, a saber, instrucciéon de la lengua
inglesa.

11033399 — Clase (41): instruccion en lenguas; servicios de educacion, a saber,
consejeria y asistencia de estudiantes en la planeacion aplicacion y preparacion
para educacion terciaria.

11033402 — Clase (41): instruccion en lenguas; servicios de educacion, a saber,
consejeria y asistencia de estudiantes en la planeacion aplicacion y preparacion
para educacion terciaria.

02082726 — Clase (41): servicios educacionales, a saber, proveer instruccion en el
idioma inglés, y exposicion de los estudiantes a la cultura americana con el propésito
de utilizar sus habilidades en el idioma inglés.

07027441 — Clase (41): ensefianza del idioma inglés.
07027442 — Clase (41): ensefianza del idioma inglés.

SD2024/0101386 — Clase (33): Aperitivos a base de alcohol destilado; aperitivos a
base de bebidas alcohdlicas fuertes; aperitivos amargos con alcohol [bebidas];
aperitivos destilados; aperitivos*; aperitivos a base de vino; aperitivos amargos con
alcohol; vinos de aperitivo.

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 relacion o conexidad entre los servicios que
identifican los signos objeto de comparacion, como se procede a explicar:

Andlisis frente a la clase 41 internacional de los signos traidos de oficio:

Vistas las coberturas, se advierte conexidad competitiva directa.

Identidad: Esta Direccién encuentra coincidencias entre los bienes que ofrece y
comercializa el titular de las marcas antecedentes y los que busca introducir en el

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 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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mercado la solicitante, pues no solo son semejantes, sino que existe identidad entre
ellos (servicios de educacion, formacion y ensefianza).

Asi entonces, los bienes en contraposicibn no solo satisfacen las mismas
necesidades, conllevando para la consecucion de este proposito la misma
infraestructura, especialidad, conocimiento y mismo tipo de consumidores; sino que
al ser los mismos existe una presuncion irrefutable sobre la existencia real de
conexidad competitiva entre ellos, pues son servicios idénticos, maxime si se tiene
en cuenta que los servicios de educacion, formacion y ensefianza se encuentran en
la misma clase 41 internacional.

En consecuencia, es légico concluir que cualquier consumidor que adquiera los
servicios de educacion, formacion y enseflanza piense que provienen del mismo
origen empresarial de las marcas antecedentes, cuando lo cierto es que son
empresarios distintos.

Analisis frente a la clase 33 internacional del signo traido de oficio:

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 conexién entre productos y/o servicios, es la
razonabilidad definida como “la posibilidad de considerar que |0s 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 cuestién provienen del mismo empresario. (...)%".

En el presente caso, el signo solicitado pretende identificar servicios de la clase 41
internacional: “Educacion; formacion; servicios de entretenimiento; actividades
deportivas y culturales” y el signo previo traido de oficio identifica productos de la clase
33 internacional: “Aperitivos a base de alcohol destilado; aperitivos a base de
bebidas alcohdlicas fuertes; aperitivos amargos con alcohol [bebidas]; aperitivos
destilados; aperitivos*; aperitivos a base de vino; aperitivos amargos con alcohol;
vinos de aperitivo.”

Si bien no existe una sustitucién directa entre los servicios y productos, si se
evidencia un importante grado de conexion razonable. Esto se debe a que las
bebidas alcohélicas son habitualmente promocionadas y ofrecidas a través de
servicios como los eventos culturales y las actividades deportivas. Ciertamente, en
este tipo de espacios abiertos al publico consumidor, es comun que los
competidores de la industria de bebidas utilicen las diferentes disciplinas deportivas,
equipos, competiciones, eventos de entretenimiento y conciertos como plataformas
directas para la promocién de sus productos en el mercado.

Por lo tanto, en atencidn al principio de razonabilidad, a la similitud entre los signos
y a la relacion existente entre los productos y servicios que identifican, el consumidor
podrd asumir de manera razonable que tienen el mismo origen empresarial y que el
signo a registro esta destinado a identificar una nueva linea de productos y servicios
del titular de la marca antecedente, lo cual puede llevar a que se configure riesgo
de confusion indirecto en el consumidor.

Estos motivos generan mayor riesgo de conexidad, causando en el consumidor una
falsa expectativa, pues es posible que este asuma de manera equivoca que cuentan
con un unico origen empresarial.

19 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 20-1P-2022.
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Por lo anterior es que se predica que estos productos y servicios pueden compartir
los mismos canales de comercializacion, mismos medios publicitarios vy
promocionales, en donde ademas es usual que se predique el uso conjunto, lo que
incrementa el riesgo de confusion.

Por tanto, tenemos que, bajo las reglas de la sana critica, es posible predicar que el
presupuesto de razonabilidad es cumplido por las marcas en comento.

La decision de la administracion debe ir de la mano con los intereses de los distintos
actores en el mercado, evitando, por un lado, que el consumidor asocie un producto
0 servicio a un mismo origen empresarial cuando ello falte a la verdad y, a su vez,
frente a los empresarios, prohibiendo que un tercero saque provecho sobre la base
de la actividad comercial ajena.

En este punto es necesario hacer referencia a lo expresado por el Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina, con relacion a la Teoria de la Interdependencia:

“La doctrina advierte que cuando los signos sean idénticos o muy
semejantes, mayor debera ser la diferenciacion exigible entre los
productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando
los productos o servicios sean idénticreyos o muy similares, mayor
debera ser la diferenciacion exigible entre los signos enfrentados™.

En consecuencia, esta Direccion estima que se cumple uno de los tres criterios
sustanciales de conexidad establecidos por la jurisprudencia andina, siendo estos
suficientes “para acreditar por si mismos la existencia de relacion, vinculacion o
conexion entre productos y/o servicios™!.

Por todo lo anterior, se concluye que las coberturas de los signos comparados
guardan una conexidad competitiva que genera una confusiébn en el publico
consumidor, por lo que no es posible el permitir la coexistencia.

Conclusioén

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud estd comprendido en las causales
de irregistrabilidad establecidas en el articulo 136 literales b) y a) de la Decision 486
de la Comision de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Direccion,
RESUELVE

ARTICULO 1: Declarar fundada la oposicion interpuesta por EMPRESA
LICORERA DE SANTANDER S.A.S.

ARTICULO 2. Negar el registro de la Marca ELS (Mixta) para distinguir servicios
comprendidos en la clase 41 de la Clasificacion Internacional de Niza??, solicitada
por el DEPARTAMENTO DE SANTANDER, por las razones expuestas en la parte
motiva de la presente resolucion.

ARTICULO 3. Notificar al DEPARTAMENTO DE SANTANDER, solicitante del
registro y a la EMPRESA LICORERA DE SANTANDER S.A.S. opositora, el

2 Interpretacion Prejudicial Proceso 96-1P-2006. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina cita a BERCOVITZ, Alberto:
“Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - Espafia, 2003, p. 475.

2 |bidem.

22 41: Educacion; formacion; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.
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contenido de la presente resolucion, entregandoles copia de la misma,
advirtiéndoles que contra dicha resolucion procede el recurso de apelacién 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 26 de febrero de 2026

DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS
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