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

Resolucién N° 16561
Ref. Expediente N° SD2025/0031603
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 7 de abril de 2025, la sociedad MACONDO EMERALD
S.A.S., solicito el registro de la marca MACONDO EMERALD (mixta) para distinguir
productos comprendidos en la clase 14 de la Clasificacion Internacional de Nizal.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial N°1075 del 8 de agosto de 2025, el
sefior GONZALO GARCIA BARCHA present6 oposicion con fundamento en la causal de
irregistrabilidad contenida en el literal a) del articulo 136 de la Decision 486 de la Comision
de la Comunidad Andina.

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

“La marca solicitada es de naturaleza mixta, toda vez que contiene tanto elementos
nominativos pronunciables, como elementos graficos. En primer lugar, se conforma
por la expresion denominativa MACONDO EMERALD, en donde MACONDO ocupa
un lugar significativamente mayor en la etiqueta aportada y EMERALD es poco
perceptible. A su vez, estas expresiones estdn acompafiadas por un elemento gréfico
gue parce representar un anillo.

En relacién con el elemento gréafico que conforma a la marca solicitada, cabe sefialar
gue la estructura general de la marca no contiene colores caracteristicos que
permitan otorgarle un mayor grado de distintividad. Asi mismo, como se expondra en
el punto 3.2., la expresion MACONDO hace alusion a las obras de GABRIEL GARCIA
MARQUEZ.

(..

Por su parte, el elemento principal y distintivo en la solicitud de marca opositora
(listada anteriormente), es la expresion CAMINO A MACONDO. De acuerdo con todo
lo expuesto, el analisis por parte de la Direccién debera basarse en los elementos
gue otorgan una mayor distintividad a las marcas en comparaciéon, en este caso,
sobre las siguientes expresiones:

CAMINO A MACONDO
'S
MACONDO

(..)

Desde una perspectiva ortografica existen semejanzas capaces de crear confusion
entre los consumidores, ya que la marca solicitada idéntica respecto de la marca de
mi representada, pues reproduce en la totalidad de las letras que componen la marca
de mi representada creando un fonema igualmente idéntico, sin que los elementos
afadidos sean suficientes para contribuir a su diferenciacion.

114: Anillos [joyas]; cadenas para joyas; colgantes en cuanto joyas; collares de cadena [joyas]; collares de joyas; collares [joyas]; dijes
de metales preciosos [joyas]; estuches de metales preciosos para joyas; joyas; joyas chapadas con metales preciosos; joyas con
bordados en metales preciosos; joyas esmaltadas; joyas para adorno personal; joyas para mujeres; joyas personalizadas; joyas
preciosas; piedras preciosas [joyas]; esmeraldas.
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Gracias a lo anterior, el consumidor facilmente podria confundir una marca con otra
en el mercado y/o su origen empresarial, o bien, asumir que hay algun tipo de relacién
entre ellas.

En ese sentido, se pasa a analizar la similitud ortografica, de acuerdo con los
aspectos establecidos por el Tribunal en el Proceso 67-1P-2001.:

I Longitud de palabras
Marca registrada A|C|(O|(N|D|O
Letras 2|34 6|7
Marca Solicitada A|C|(O|(N|D|O
Coincidencias 3
n. Namero de silabas
Marca solicitada MACONDO
Silabas MA-CON-DO (3)
Marca registrada MACONDO
Silabas MA-CON-DO (3)

1. Secuencia de vocales

Marca solicitada A-0-0
Marca registrada A-0-0

. Secuencia de consonantes

Marca M-C-N-D
solicitada

Marca M-C-N-D
registrada

V. Raices y terminaciones

Terminacién

Marca

solicitada
Marca
registrada

A partir de lo anterior, no hace falta un mayor analisis para concluir que las marcas
comparadas son altamente idénticas, en la medida que: (i) contienen el mismo
namero de letras, de las cuales todas y se posicionan de forma igual; (ii) tienen el
mismo numero de silabas (3); (iii) la secuencia vocalica es idéntica y su secuencia
consonantica es igualmente idéntica; y (iv) las marcas tienen la misma raiz y
terminacion gramatical.

Por tanto, el consumidor, al observar la marca solicitada puede creer erroneamente
gue se trata de una submarca o de una innovacion con una nueva indicacién derivada
de la marca previamente registrada, lo que conducird a que incurra en error al adquirir
en el mercado el producto de su preferencia y que erradamente considere un origen
empresarial distinto del que corresponde a la realidad.

(..)

Como se hace evidente, el aspecto principal de la marca solicitada se basa en la
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representacion de la expresion “MACONDOQO” en un tipo de letra comuln y sin ningdn
elemento adicional que permita dotarlo de distintividad. La figura del anillo agregada
no tiene la capacidad de otorgar suficiente distintividad y diferenciacion.

Por su parte, la marca de mi representada es de caracter nominativo compuestas por
la expresion “CAMINO A MACONDOQO".

(..

Claramente, las marcas son confundibles desde el punto de vista fonético, en
especial cuando la marca solicitada contiene las mismas vocales que las marcas de
GONZALO GARCIA BARCHA, lo que genera que el consumidor deba realizar y
mover los mismos musculos faciales a la hora de compararlas y pronunciarlas en el
mercado.

En vista de todo lo anterior, es inevitable llegar a la conclusiéon de que las marcas en
conflicto son similarmente confundibles, pues, desde el punto de una perspectiva
visual, gramatical y fonético generan en el consumidor la misma impresion, haciendo
imposible diferenciar el origen empresarial de la marca solicitada y erroneamente los
consumidores creeran que se trata de un producto de GONZALO GARCIA BARCHA.

(..

Por consiguiente, es completamente razonable para un consumidor asumir que
puede encontrar en el mismo lugar o provenir del mismo origen empresarial articulos
de uso diario.

En efecto, ambos pueden comercializarse a través de canales comunes como tiendas
departamentales, concept stores, boutiques de lujo, duty free y plataformas de
comercio electrénico, dirigidos a un mismo publico objetivo con poder adquisitivo
medio y alto. Asimismo, es practica extendida en el mercado que las marcas de
joyeria incursionen en el ambito editorial mediante libros de mesa, catalogos de
colecciones, ediciones conmemorativas y revistas de lifestyle, lo cual refuerza la
percepcion de que estos productos tienen un origen empresarial comdn o se
encuentran vinculados a través de acuerdos de patrocinio o licencia. En este sentido,
el uso de un signo similar para identificar productos en estos sectores podria inducir
al consumidor a error sobre su procedencia, o bien generar una indebida asociacion
empresarial, incrementando el riesgo de confusion.

A partir de lo expuesto, se concluye que los productos y servicios sefialados de las
marcas comparadas, son competitivamente conexos. En consecuencia, el presente
caso cumple con los dos supuestos de los que trata el articulo 136 a) de la Decision
486 de la Comunidad Andina, por ser las marcas cotejadas similarmente confundibles
y por amparar productos y servicios conexamente competitivos. Habiendo hecho el
analisis anterior, es inevitable concluir que, la marca solicitada y las marcas
previamente registradas, no pueden coexistir en el mercado sin causar confusion o
asociacion a los consumidores.

(.

1. Que se trate de una creacion intelectual: MACONDO, es fruto del ingenio e
imaginacion de GABRIEL GARCIA MARQUEZ. De esa manera, la obra de la que los
derechos se alegan es “una creacion cuya finalidad es apelar al sentido estético de
la persona que la contempla”.

2. Que sea original: MACONDO, cumple a cabalidad con el requisito establecido por
norma comunitaria Andina, pues presenta “una individualidad muy caracteristica, que
plasme la impronta de su autor de manera clara y evidente. La originalidad supone
un aporte individual y creativo, es decir, producto de un pensamiento independiente”.
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8 De esa manera, es claro que MACONDO refleja el ingenio creativo de GABRIEL
GARCIA MARQUEZ.

3. Que sean de cardcter literario o artistico: este punto se cumple claramente a
cabalidad pues, como se ha venido demostrando, MACONDO es una obra, que
permite a través de medios visuales, apelar al sentido estético de la persona que la
contempla. Asi, no se trata de una idea general o abstracta, sino que, la misma fue
plasmada en un lenguaje especifico que responde a las necesidades del autor para
comunicar su idea, de acuerdo con la estética que mejor reflejaba su creacion.

4. Que sea susceptible de ser divulgada o reproducida: en este punto, es claro que
GABRIEL GARCIA MARQUEZ, y sus herederos GONZALO GARCIA BARCHA vy
RODRIGO GARCIA, han divulgado publicamente MACONDO, pues eso se evidencia
en la reproduccion, distribucién y comunicacion al publico por medio de diferentes
productos, establecimientos de comercio, redes sociales, entre otros medios”.

Que dentro del término concedido para tal efecto, la sociedad MACONDO EMERALD
S.A.S., dio respuesta a la oposicién argumentando:

“La insuficiencia probatoria de la oposicion y el caracter publico del vocablo
“MACONDO?” tienen efectos directos sobre el resto del andlisis juridico, que se
desarrollara en las siguientes secciones:

¢ En el estudio del literal a) se demostrara que, aun admitiendo en gracia de discusion
la coexistencia del vocablo en ambos signos, ello no basta para configurar riesgo de
confusién, especialmente tratandose de sectores econdmicos inconexos (editorial vs.
joyeria) y de un signo mixto con elemento grafico dominante.

e En el andlisis del literal f) se expondra que la SIC no es juez de infracciones de
derecho de autor y que el uso de palabras culturalmente difundidas no puede
equipararse a reproduccion de obra, lo cual hace imposible sostener que el signo
solicitado infrinja derechos autorales sobre la obra de Garcia Marquez.

En sintesis, la oposicién no solo carece de sustento probatorio, sino que aporta un
elemento (el referendo para renombrar un municipio como “Macondo”) que confirma
gue el vocablo se encuentra integrado al patrimonio cultural colectivo y que su
utilizacién en la marca MACONDO EMERALD (mixta) no vulnera derecho alguno ni
activa las prohibiciones previstas en los literales a) y f) del articulo 136 de la Decision
486.

Si bien la SIC no es la autoridad llamada a resolver controversias ni a declarar
infracciones en materia de derecho de autor, lo minimo exigible a quien afirma
detentar una exclusividad derivada de tales derechos es que aporte pruebas idéneas,
suficientes y vigentes que acrediten la existencia, alcance y titularidad de esa
supuesta exclusividad sobre el vocablo “MACONDO". Nada de ello fue allegado por
los opositores, quienes sustentan su afirmacion en una fuente no verificable y carente
de valor demostrativo, lo que revela la fragilidad probatoria de su planteamiento.

Tan no es cierto que los opositores ostenten una exclusividad sobre la palabra
“MACONDOQ", que en el propio tramite de registrabilidad de su signo “CAMINO A
MACONDO?” la SIC consideré, en el examen de fondo, que dicho signo atentaba
contra marcas previamente registradas por su semejanza, decisién que actualmente
se encuentra en tramite de apelacion. Este hecho evidencia que ni siquiera la
autoridad marcaria ha reconocido en su favor un derecho exclusivo sobre el vocablo,
y que su pretensién de monopolio resulta incompatible con la realidad registral y con
los criterios técnicos aplicados por la SIC.

(..)
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En el caso concreto:

e La expresion MACONDO EMERALD forma una unidad conceptual y de marketing,
gue sugiere una casa joyera que integra el imaginario de “Macondo” con el universo
de las esmeraldas colombianas, esto es, una marca de lujo asociada a gemas.

¢ El elemento figurativo del anillo refuerza esta asociacion directa con joyas, lujo y
alta joyeria, alejando al publico de cualquier idea de producto editorial, audiovisual o
cultural.

Por el contrario, el signo opositor CAMINO A MACONDO:

e Es puramente denominativo, sin ningun elemento gréafico que lo vincule al mundo
de las joyas o de las gemas;

(..)

No existe sustituibilidad entre ambos tipos de productos: nadie cambia racionalmente
la compra de un libro por la de una joya, ni percibe un anillo de esmeralda como una
alternativa frente a un audiolibro o una novela.

Tampoco existe complementariedad funcional necesaria: el uso y disfrute de una
obra literaria no requiere ni presupone la adquisicion de una joya, ni el uso de una
joya exige adquirir un libro. Cualquier relacion entre ambos —por ejemplo, la
posibilidad de que una obra literaria dé lugar a productos de merchandising en
diversas clases— es eventual, contingente y dependiente de estrategias particulares,
no un dato estructural del mercado que permita afirmar la conexidad.

En consecuencia, bajo los parametros del articulo 136 literal a) y del articulo 155 de
la Decisibn 486, los productos protegidos por CAMINO A MACONDO vy por
MACONDO EMERALD (mixta) no pueden considerarse competitivamente conexos.

(--)

A la luz de lo expuesto:

e El principio de especialidad propio del sistema andino —reflejado en los articulos
136 literal a) y 155 de la Decision 486— limita la proteccion de una marca a los
productos y servicios respecto de los cuales exista identidad, similitud o verdadera
conexidad competitiva, apreciada desde el riesgo de confusién del consumidor.

e Entre las categorias de productos aqui enfrentadas (joyeria y esmeraldas vs. libros,
publicaciones y soportes de obra) no hay similitud ni conexidad competitiva conforme
a los criterios juridicos aplicables.

e Por tanto, aun admitiendo en gracia de discusion la coincidencia parcial en el
término “MACONDOQ?”, dicha coincidencia no es suficiente para bloquear el registro
de una marca destinada a la clase 14, cuando la marca anterior se proyecta sobre
clases editoriales y de contenido cultural, y no existe un riesgo de confusién o
asociacion en el publico en los términos de la Decisién 486.

En consecuencia, debe concluirse que, desde la perspectiva de la normatividad
andina, no se vulnera el articulo 136 literal a) en su componente de especialidad y
conexidad competitiva, y que la marca MACONDO EMERALD (mixta)puede coexistir
vélidamente en el registro marcario con el signo CAMINO A MACONDO en sus
respectivas clases.
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La oposicion parte de un hecho innegable: la palabra «<MACONDO» aparece en
diversas obras de Garcia Marquez como nombre de un pueblo ficticio. Sin embargo,
de alli no se sigue, en términos juridicos, que el uso posterior de ese vocablo en
contextos ajenos constituya automaticamente una reproduccion de la obra ni una
infraccion al derecho de autor.

Desde la 6ptica del derecho de autor:

« El objeto de proteccion es la obra (novela, cuento, texto), considerada como una
creacion concreta y original, fijada en un soporte.

¢ NoO se protegen las ideas, los temas, los argumentos generales, ni los universos
imaginarios en abstracto, sino su forma singular de expresion.

e Tampoco se protegen, en principio, las palabras aisladas, por mas célebre que sea
el autor que las haya empleado, salvo casos muy excepcionales en que un titulo o
una frase breve alcance un grado extraordinario de originalidad, y ello en el mismo
ambito de explotacion (p. €j., titulos de libros frente a otros libros).

En este caso, la marca MACONDO EMERALD (mixta):

¢ No reproduce ningun titulo de obra literaria (“Cien afios de soledad”, “El coronel no
tiene quien le escriba”, etc.).

¢ No reproduce frases identificables ni fragmentos sustanciales del texto.
¢ NO rescata personajes ni pasajes emblematicos.

¢ Se limita a incorporar la palabra MACONDO, junto con el término “EMERALD” y un
elemento gréafico en forma de anillo.

Mas aun: en el uso social actual, MACONDO se ha convertido en un vocablo de
referencia general, utilizado por la prensa, la academia, la politica, la cultura popular
y, N0 menos importante, por multiples agentes econémicos en muy diversos sectores.
Es habitual encontrar:

e cafés, restaurantes, hoteles, festivales, productos culturales y marcas comerciales
gue emplean la palabra “MACONDOQO" sin pretender reproducir obra literaria alguna;

e discursos publicos en los que se alude a «este pais es un macondo», «situacion
macondiana», etc., como expresion del imaginario latinoamericano.

En otras palabras, la difusién intensa y continuada del vocablo “MACONDQO” ha
hecho que este se integre al lenguaje y al imaginario colectivo, funcionando como
signo cultural, politico y social, mas alla de la obra concreta que lo origind. Ello no
significa que las obras de Garcia Marquez hayan ingresado al dominio publico
patrimonial lo que, por supuesto, no ha ocurrido, pero si implica que el uso del
vocablo aislado ha trascendido el ambito estrictamente literario y no puede quedar
expropiado para siempre en beneficio exclusivo de un solo grupo de titulares.

Conviene destacar que, incluso dentro del propio registro marcario del SIPI, existen
multiples marcas validamente concedidas que emplean el vocablo «<MACONDO» en
diversas clases de la Clasificacion de Niza, lo cual demuestra que, a criterio de la
autoridad competente, el uso aislado de dicho término no constituye por si mismo
una infraccion a derechos de autor, pues de ser asi ninguno de esos registros habria
podido ser otorgado conforme al articulo 136 literal f) de la Decisién 486.

(..)
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Cuando una palabra, como “MACONDQ?", se utiliza:
e por la prensa para describir realidades sociales;
e por académicos para referirse a cierto tipo de narrativa,

e por el publico en general como sinénimo de lo “real-maravilloso”, lo absurdo o lo
magico; y

e por multiples emprendimientos culturales, turisticos y comerciales,

Es claro que se ha producido una apropiacion cultural amplia que trasciende el &mbito
exclusivo del derecho de autor. El derecho de autor no puede revertir, ni mucho
menos prohibir, ese fendbmeno social.

De alli que la utilizacién del vocablo “MACONDQO” como parte de una marca de
joyeria, sin reproduccion de obra, sin uso de titulos literarios y sin apropiacién de
contenido textual, deba ser analizada con especial cautela, para no convertir el art.
136 lit. f) en un instrumento de censura econdmica de palabras que ya forman parte
del patrimonio cultural de todos.

AUn si se aceptara en gracia de discusion que el vocablo “MACONDO” goza de cierta
proteccion reforzada al estar estrechamente vinculado a un universo literario singular,
la configuracién de la causal del articulo 136 literal f) exige ademas que el uso
marcario sea susceptible de generar confusién en el publico entre la obra y el
producto o servicio identificado con la marca.

En el caso concreto, resulta evidente que:

¢ El pablico sabe que MACONDO es, ante todo, un escenario de ficcidn literaria.

e Cuando se enfrenta al signo MACONDO EMERALD (mixta) en el contexto de una
joyeria acompafiado de un anillo estilizado y asociado a esmeraldas, cualquier
consumidor razonable comprendera que se trata de una marca de joyeria que, en
todo caso, se inspira 0 evoca un imaginario, pero que:

0 no pretende ser la obra literaria,

0 no se presenta como un libro, una edicion, un audiolibro o una adaptacion, y

0 no ocupa el mismo espacio que la obra en el mercado.

Las esferas de explotacion econémica también son claramente diferenciables:

e Los derechos de autor se ejercen, principalmente, a través de la edicion,
reproduccion, comunicacién y distribucion de obras, asi como sus adaptaciones
audiovisuales, teatrales, etc.

e La marca MACONDO EMERALD (mixta) se orienta a la comercializacién de joyas
y esmeraldas, que son bienes de lujo, materiales y ornamentales, ajenos al circuito
editorial.

(..)

En consecuencia, la oposicién carece de sustento juridico tanto en el plano marcario
(literal @) como en el de derecho de autor (literal f).

Conclusion: no se configura la causal del articulo 136 literal f) de la Decision 486
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De todo lo anterior se concluye que:

e La marca MACONDO EMERALD (mixta) no reproduce ninguna obra protegida, ni
titulo de obra, ni fragmento sustancial de las creaciones de Gabriel Garcia Marquez.

¢ El vocablo MACONDO, originado en dichas obras, ha alcanzado una difusién tal
gue se ha incorporado al acervo cultural y linguistico colectivo, de modo que su uso,
en aislamiento y en sectores ajenos, no puede equipararse sin mas a una explotacion
reservada al titular del derecho de autor.

¢ No existe riesgo de confusion entre las joyas y esmeraldas que distinguira la marca
solicitada y las obras literarias protegidas por el derecho de autor, ni el puablico creera
gue esta adquiriendo una obra, una edicidon o un producto editorial cuando compre
una joya MACONDO EMERALD.

e La interpretacion defendida por los opositores conduciria, de hecho, a un monopolio
absoluto e irrazonable sobre una palabra de uso cultural masivo, en clara contravia
del equilibrio que la normativa andina busca preservar entre la proteccion de
derechos intelectuales y la libre iniciativa empresarial.

En consecuencia, no se configuran los requisitos exigidos por el articulo 136 literal f)
de la Decisién 486 para impedir el registro marcario, por lo que la causal de
irregistrabilidad alegada debe ser desestimada.

En mérito de lo expuesto, solicitamos respetuosamente a esa Direccion que tenga en
cuenta que el signo solicitado MACONDO EMERALD (mixta) retne plenamente los
requisitos de distintividad exigidos por los articulos 134 y 135de la Decision 486, y
gue, ademas, se proyecta de manera clara, coherente y exclusiva en el mercado
propio de la clase 14, relativo a joyeria y piedras preciosas. Conforme quedd
demostrado, tanto por el principio de especialidad marcaria como por el examen
estricto de conexidad competitiva, los productos amparados por la marca opositora
(clases 9 y 16) pertenecen a mercados completamente ajenos, sin coincidencia en
naturaleza, finalidad, canales de comercializacién, publico relevante, origen
empresarial o l6gica econdmica. En consecuencia, no se configura riesgo alguno de
confusion ni de asociacion para el consumidor medio, conforme a lo previsto en el
articulo 136 literal a) de la Decision 486.

Asi mismo, debe considerarse que el signo cuestionado es mixto, incorpora el
elemento “EMERALD” y un dispositivo grafico distintivo, que lo vinculan
inequivocamente al sector joyero, sin reproducir obra literaria protegida ni generar
confusidn con ella, razén por la cual tampoco se actualiza la causal del articulo 136
literal f). Resulta relevante destacar, adicionalmente, que en el propio registro
marcario del SIPI existen mdltiples marcas concedidas que emplean el vocablo
“MACONDO” en diversas clases, lo cual confirma que, a criterio de la autoridad
competente, dicho término no constituye per se una infraccion a derechos de autor,
y que su uso debe analizarse caso por caso en funcién del contexto y de la
especialidad marcaria.

Por todo lo anterior, solicitamos muy respetuosamente que se rechace la oposicion
presentada y se permita la continuacion del tramite a fin de que la marca MACONDO
EMERALD (mixta) avance hacia su registro definitivo, al cumplir con todos los
requisitos de registrabilidad establecidos por el régimen comdn de propiedad
industrial de la Comunidad Andina”.

Que el sefior GONZALO GARCIA BARCHA, radicé escritos complementando su
oposicion y pronunciandose sobre los argumentos presentados por parte de la sociedad
solicitante en la respuesta a oposicion. Sobre el particular, atendiendo lo dispuesto
en el articulo 146 de la Decisibn 486 de la Comision de la Comunidad Andina, la
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oportunidad procesal para presentar los argumentos que fundamentan su oposicion ya ha
finalizado, razén por la cual estos no seran objeto de pronunciamiento.

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

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal a) del articulo 136 de la Decisién 486

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

a) sean idénticos 0 se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada
por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de
los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusion o de asociacion.

Concepto de lanorma

De acuerdo con la disposicion andina citada, para que el registro de una marca sea
negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que
el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero?,
esto es, que sea una reproduccion exacta de éste y no permita ninguna clase de
diferenciacion entre los dos, 0 que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El
segundo supuesto de hecho es la identidad o relacion existente entre los productos o
servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o
registradas.

2 sLa comparacion, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe
analizarse con una vision de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortografica, auditiva e 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 confusion o de
asociacion.

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

3 A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretacion Prejudicial proferida en el
Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por si mismos la existencia de relacion, vinculacion o conexion entre
productos y/o servicios:

a) El grado de sustitucion (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexion cuando los productos (o
servicios) en cuestion resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podria decidir adquirir uno u otro
sin problema alguno, al ser intercambiables entre si. La sustitucién se presenta claramente cuando un ligero incremento en
el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos
0 servicios se tiene en consideracion el precio de dichos bienes o servicios, sus caracteristicas, su finalidad, los canales de
aprovisionamiento o de distribuciéon o de comercializacion, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de
que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal
que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratandose de las infusiones en
la forma de bolsas filtrantes, el anis, el cedrén, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre si.

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

c) Laposibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe
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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Finalmente, la norma exige que dicha identidad o semejanzay relacion de los signos y de
los productos o servicios identificados por los signos, sea suficiente para generar un riesgo
de confusion o de asociacion, que se entiende debe recaer en los destinatarios de los
productos o servicios, esto es el publico consumidor.

De acuerdo con lo anterior, el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace
gue la marca sea registrable.

Literal f) 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:

f) Consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de
un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste.

Concepto de lanorma

La causal de irregistrabilidad contenida en el literal f) del articulo 136 de la Decision 486,
pretende impedir el registro como marca de aquellos signos que infrinjan los derechos de
propiedad industrial, como son las patentes o los disefios industriales, asi como también
pretende salvaguardar los derechos de autor que puedan ser vulnerados.

Derecho de autor

El derecho de autor es la proteccion que le otorga el Estado al creador de las obras
literarias, artisticas o cientificas desde el momento de su creacion.

Es de precisar que, desde el momento mismo de la creacion de la obra se le reconoce a
los autores dos clases de prerrogativas: los derechos morales y los derechos
patrimoniales.

Los derechos morales son derechos personalisimos, inalienables, irrenunciables y
perpetuos, que Unicamente pueden estar en cabeza de una persona natural. En ejercicio
de estos, el autor tiene derecho a reivindicar en todo tiempo la paternidad de su obra; a
oponerse a toda deformacién, mutilacion u otra modificacion de su obra; a conservar su
obra inédita o anénima, a modificarla antes de su publicacion o a retractarse de esta®.

Por el contrario, los derechos patrimoniales son prerrogativas de naturaleza econdmica,
a través de los cuales su titular puede controlar los distintos actos de explotacion a los
gue puede estar sujeta una obra. A diferencia de los derechos morales, los patrimoniales
son de caracter temporal, prescriptibles y renunciables, por lo que, el autor, como titular
originario, puede trasferir o licenciar sus derechos a un tercero de acuerdo con las
formalidades de la ley.

En efecto, es de recordar que el articulo 183 de la Ley 23 de 1982, modificado por el
articulo 181 de la ley 1955 de 2019, establece las reglas que rigen los acuerdos
patrimoniales sobre derechos de autor o conexos:

“(...) Los derechos patrimoniales de autor o conexos pueden transferirse, o licenciarse por acto
entre vivos, quedando limitada dicha transferencia o licencia a las modalidades de explotacion
previstas y al tiempo y ambito territorial que se determinen contractualmente.

4 Articulo 30 Lay 23 de 1982.
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La falta de mencién del tiempo limita la transferencia o licencia a cinco (5) afios, y la del &mbito
territorial, al pais en el que se realice la transferencia o licencia.

Los actos o contratos por los cuales se transfieren, parcial o totalmente, los derechos patrimoniales
de autor o conexos deberan constar por escrito como condicién de validez.

Todo acto por el cual se enajene, transfiera, cambie o limite el dominio sobre el derecho de autor,
o los derechos conexos, asi como cualquier otro acto o contrato que implique exclusividad, deberé
ser inscrito en el Registro Nacional del Derecho de Autor, para efectos de publicidad y oponibilidad
ante terceros.

Sera ineficaz toda estipulacion en virtud de la cual el autor transfiera de modo general o
indeterminable la produccién futura, o se obligue a restringir su produccion intelectual o a no
producir.

Seré ineficaz toda estipulacién que prevea formas de explotacién o modalidades de utilizacion de
derechos patrimoniales de autor o conexos, que sean inexistentes o desconocidas al tiempo de
convenir la transferencia, autorizacion o licencia”. (Subrayado nuestro)

De otro lado, la Decisién 351 de 1993, define al autor como “la persona fisica que realiza
la creacion intelectual”, y define obra como “toda creacion intelectual original de naturaleza
artistica, cientifica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier
forma”.

De la anterior, se desprende que las obras deben cumplir con los siguientes requisitos:

1. Que se trate de una creacion intelectual; es decir, que sea el producto del ingenio
y de la capacidad humana.

2. Que sea original. La originalidad no puede confundirse con la novedad de la obra;
la originalidad se constituye en el sello personal que el autor imprime en su obra 'y
gue la hace Unica.

3. Que sean de caracter literario, artistico o cientifico, esto se refiere a la forma de
expresion de la obra, es decir, del lenguaje utilizado.

4. Que sea susceptible de ser divulgada o reproducida por cualquier medio conocido
0 por conocer.

De acuerdo con el articulo 30 de la Ley 23 de 1982, en concordancia con el articulo 13 de
la Decision 351 de 1993, se reconoce al autor o sus derechohabientes los derechos
exclusivos de autorizar o prohibir las diferentes formas de explotacion sobre su obra. En
tal sentido, surge la obligacion general de no hacer, consistente en no usar las obras sin
autorizacion previa y expresa de su titular, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 54
de la Decision 351°. Sin perjuicio de los derechos morales, cuyo titular puede reclamar en
cualquier tiempo.

Por lo anterior, para aplicar la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal f) del
articulo 136 de la Decision 486, cuando se alegue la infraccion al derecho de autor de un
tercero, debe estar acreditada la existencia de una obra protegida por el derecho de autor,
la ausencia de autorizacion del autor o de sus derechohabientes para el registro de marca
del signo solicitado y que este infringe el derecho de autor.

5 Articulo 54.- Ninguna autoridad ni persona natural o juridica, podra autorizar la utilizacion de una obra, interpretacion, produccién
fonogréfica o emision de radiodifusion o prestar su apoyo para su utilizacion, si el usuario no cuenta con la autorizacién expresa previa
del titular del derecho o de su representante. En caso de incumplimiento sera solidariamente responsable.
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Adicional a los criterios referidos, dependiendo del tipo de obra, se debera tener en cuenta
si el signo solicitado es capaz de crear confusion en el publico consumidor, respecto de
la clase de productos o servicios que distingue® como, por ejemplo, cuando el signo sea
o incluya titulos de obras y/o personajes de obras; si el uso de la obra en el signo es
central o secundario y si la finalidad del uso es lucrativa o no, cuando el signo incluya la
imagen de obras de arquitectura (solo la fachada) o de bellas artes’.

Derechos de Propiedad Industrial

En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,

“(...) encontramos que esta prohibicion de registro contiene dos supuestos: (i) que la marca
solicitada a registro infrinja un derecho de propiedad industrial; y, (i) que la marca solicitada a
registro infrinja un derecho de autor. En ambos casos se requiere que no medie el consentimiento
del tercero al que le pertenecen los derechos de propiedad industrial o de autor susceptibles de
ser vulnerados.

El interés de la norma andina en este literal es precautelar que en el momento del examen de
registrabilidad, ademas de evitar el riesgo de confusion o asociacién con otros signos distintivos,
también se precautele el derecho de terceros titulares de otros derechos de propiedad industrial
o derecho de autor. Segun el tratadista, Gustavo Ledn y Ledn Durén, lo que interesa, a efectos de
la aplicacién de la causal de irrregistrabilidad, es que los derechos de propiedad intelectual
merecen una proteccion especial del derecho y pooir ello se prohible registrar como marca un
signo que pudiera afectarlos si es que el titular de tal derecho no ha consentido en ello.

La norma prevé una salvedad y es que medie el consentimiento del titular del derecho anterior a
favor de la persona que pretenda el registro de una marca (...)%".

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Anadlisis de la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del articulo 136 de la
Decision 486

Confundibilidad con marcas previamente registradas

La marca opositora es la siguiente:

Tipo Signho Titular Expediente | Niza | Clase | Tramite Estado
S CAMINO A GONZALO GARCIA Bajo examen de
Nominativa MACONDO BARCHA SD2023/0005502 11 9, 16 Marca fondo

Facultad oficiosa de la Administracion del signo solicitado para distinguir
productos de la Clase 14 Internacional

La Oficina Nacional Competente tiene la obligacion de efectuar el examen de
registrabilidad del signo solicitado en registro frente a todos los antecedentes existentes y

6 Para que un titulo protegido por el derecho de autor sea registrado como marca, “(...) estara sometido a que este sea capaz de crear
confusion en el publico consumidor, con respecto a la clase de productos o servicios que distingue, y a que si este no fuera el caso,
podra ser objeto de proteccion por el Derecho Marcario. Sin embargo, podra ocurrir el caso de un titulo de una obra, de tal reputacion
y originalidad, que como en el caso de las marcas de alto renombre, sea capaz de producir confusién con cualquier clase de productos
0 servicios, por lo que en cualquier supuesto se configurard como causal de irregistrabilidad.” Interpretacion prejudicial 41-1P-1998

7 el Tribunal de Justicia de la CAN, estableci6é unos criterios para tener en cuenta en la aplicacion del el articulo 22 literal h de la
Decisién andina 351 de 1993, para lo cual la autoridad competente podra considerar criterios como: si el uso de la imagen de la obra
es central o secundaria y si la finalidad del uso es lucrativa o no. Y afirma: “(...) si podria constituir una infraccion si esta persona
tomase una fotografia cuyo contenido principal es la imagen de una escultura situada en un espacio publico, y comience a utilizarla
comercialmente en la venta de mercancias.”

8 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 229-IP-2021 Referencia: Derechos de propiedad intelectual como causal de
irregistrabilidad de registros marcarios (sin causal especifica)
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frente a todas las causales de irregistrabilidad previstas en la Decision 486 del 2000.
Conforme lo anterior esta Direccion en cumplimiento de sus deberes legales, encuentra
gue los siguientes registros marcarios deberan ser tenidos en cuenta para la adopcién de

la decision de fondo en el caso de la referencia.

Visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, se encontré la siguiente informacion
relevante para el presente examen de registrabilidad:

Tipo Signho Titular Expediente | Niza | Clase | Tramite | Vigencia Estado
MACONDO LEONARDO
. UN MUNDO ALFONSO ,
Mixta POR LOPEZ 13170101 10 35 Marca 11/03/2034 Registrada
DESCUBRIR MARTINEZ
C.l.
Mixta | MACONDO | COMFEMMES 08042388 9 25 Marca 27/05/2029 Registrada
S.A.S.

Los signos comparados son los siguientes:

Signo opositor

Signo solicitado

CAMINO A MACONDO
(Nominativa)
Macondo

MACONDO EMERALD

Antecedentes

o
Macondo )\M“é &

MACONDO UN MUNDO POR DESCUBRIR / MACONDO

Reglas jurisprudencia y doctrinal aplicable a la comparacion de marcas

Reglas de conexidad de productos y servicios

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

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

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

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

De la conexion competitiva entre los signos confrontados

Esta Direccidon en primer lugar considera pertinente efectuar la comparacion de los
productos y servicios que cada uno de los signos identifican y, en caso de determinarse
la identidad o relacion entre estos, se procedera a efectuar la comparacion entre el signo
solicitado y la marca fundamento de oposicion, a fin de determinar la existencia de riesgo
de confusion entre los signos, pues, nada obsta para que coexistan dos signos similares
o incluso idénticos, si los servicios por ellos amparados no son susceptibles de causar
riesgo de confusion o de asociacion.

El signo solicitado pretende distinguir:

14: Anillos [joyas]; cadenas para joyas; colgantes en cuanto joyas; collares de cadena
[joyas]; collares de joyas; collares [joyas]; dijes de metales preciosos [joyas]; estuches de
metales preciosos para joyas; joyas; joyas chapadas con metales preciosos; joyas con
bordados en metales preciosos; joyas esmaltadas; joyas para adorno personal; joyas para
mujeres; joyas personalizadas; joyas preciosas; piedras preciosas [joyas]; esmeraldas.
El signo previamente solicitado identifica:

Expediente Productos

SD2023/0005502 9: Audiolibros; libros electronicos; libros electronicos descargables;
publicaciones descargables; publicaciones electronicas descargables.

9 Estos criterios han sido tratados por la doctrina sobre la materia. Como ejemplo, Carlos Fernandez Novoa, manifiesta lo siguiente:
“(...) ha de ser realizada una vision de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer
su unidad fonética y gréafica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las
silabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial
eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada funcion diferenciadora.

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

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

(...) en el andlisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensién mas caracteristica de las denominaciones
confrontadas: la dimension que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la
impresion general que la denominacién va a suscitar en los consumidores”.

FERNANDEZ Novoa, Carlos. Ob. Cit. P4gs. 199 y SS.
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16: Libros; libros ilustrados; libros conmemorativos; libros de cuentos;
colecciones de libros de ficcion; publicaciones impresas; revistas
(publicaciones periodicas); ilustraciones; material impreso.

Para esta Direccion es claro que entre los productos de las Clases 9, 14 y 16 Internacional
no existe una vinculacion bien sea a la luz de los parametros de complementariedad,
intercambiabilidad y razonabilidad que supedite la creacion de una relacion comercial que
permita al publico consumidor enfrentarse a estos productos de forma simultanea al
momento de ejercer la compara de alguno de ellos.

Esta Direccion no puede pasar por alto que los productos previamente protegidos por la
marca opositora en las Clases 9 y 16 Internacional, tienen una finalidad particular y
especifica, la cual es proporcionar libros digitales como fisicos. En ese sentido, vemos
como la finalidad de estos productos es el abastecimiento de productos de lectura para el
publico consumidor.

Por otra parte, la marca pretendida busca identificar diferentes articulos de joyeria los
cuales no resultan ser sustitutos y complementarios de los productos de las Clases 9y 16
Internacional, en la medida que no estan dirigidos a satisfacer la misma necesidad de
mercado (Joyeria vs libros) y son manejados por distintos sectores comerciales (Joyerias
vs Librerias / plataformas de libros), razon por la cual es complejo que bajo la
potencialidad de explorar nuevos mercados maneja por el principio de razonabildiad, un
empresario dedicado a un sector explore otro sector industrial que es totalmente complejo
y ajeno a sus actividades diarias.

Asi las cosas, esta Direccion puede dar aplicacion al principio de especialidad, el cual
permite el registro de marcas idénticas o similares que pertenezcan a distintos titulares,
siempre y cuando se encuentran amparando productos o servicios ubicados en diferentes
clases?.

Andlisis comparativo con las marcas citadas de oficio

Reglas jurisprudencia y doctrinal aplicable a la comparacion de marcas

Comparacion entre marcas mixtas

Se debera tomar en consideracién que dentro del Proceso 72-1P-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:

“El signo mixto puede estar conformado por una parte denominativa compuesta,
integrada por dos 0 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 o
mas palabras, con o sin significacidn conceptual, con o sin el acompafiamiento de un
gréfico (...)'*".

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

10 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 148-IP-2005.Principio de especialidad.
1 Proceso 13-1P-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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56-1P-2013, marca: WESCO COLOR CENTER (mixta), publicado en la Gaceta Oficial
221 de 22 de julio de 2013, citando al Proceso 55-IP-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 que por definicion 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 colocacion, 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 26-1P-98, marca: (mixta) “C.A.S.A”, publicado en la Gaceta
Oficial 410 de 24 de febrero de 1999).

En este caso, se deberd 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.

En consecuencia, al caso en estudio deberan aplicarse las siguientes reglas'? para el
cotejo entre los mismos:

Prevalencia del elemento nominativo

Una vez determinado en el presente anadlisis 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
gue 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 sighos en conflicto comparten el mismo lexema (...)
c) Se debe tener en cuenta la silaba ténica de los signos a comparar, ya que, si ocupa
la misma posicion, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos

podria ser evidente.

d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la
denominacion.

e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera mas fuerte en la mente
del consumidor, pues esto mostraria como es captada la marca en el mercado.

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

Anélisis comparativo

Esta Direccion encuentra que el signo solicitado MACONDO EMERALD (mixta) y las
marcas registradas MACONDO (mixta) y MACONDO UN MUNDO POR DESCUBRIR

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

13 TJCA, Proceso N° 127-IP-2016
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(mixta), presentan similitudes que pueden llegar a generar riesgo de confusion o de inducir
a error al publico consumidor.

En efecto, se observa que el elemento distintivo y caracteristico que hace parte del
conjunto marcario solicitado “MACONDO” EMERALD, presenta similitudes ortograficas
respecto del elemento que prevalece en las marcas registradas “MACONDO” /
“MACONDO” UN MUNDO POR DESCUBRIR, comoquiera que transcribe en su totalidad
el elemento nominativo “MACONDOQO”, compartiendo de ese modo vocales y consonantes
en la misma ubicacion y disposicion gramatical.

En ese sentido, se evidencia que basta el simple cotejo para poder concluir la similitud
entre los signos, dado que el signo solicitado reproduce en su totalidad la extension del
elemento nominativo que hace parte de las marcas registradas, lo que llevaria a generar
confusién entre los signos analizados mismos y que los consumidores crean que estan
adquiriendo productos y servicios que comparten el mismo origen empresarial.

Por otra parte, si bien el signo solicitado viene acompafado del elemento nominativo
“EMERALD” el cual es explicativo e inapropiable para los productos que identifica, vy, el
elemento grafico correspondiente a la denominacion del signo en una tipografia especial,
dichos elementos no se constituyen derrotero de diferenciaciébn entre los signos
confrontados, pues basta con la inclusion del elemento “MACONDO” en su conjunto
marcario, para generar riesgo de confusion en el consumidor respecto de los
antecedentes MACONDO / MACONDO UN MUNDO POR DESCUBRIR .

Es asi como, se determina que la coincidencia entre los signos es relevante, pues al
compartir el elemento MACONDO, el consumidor podria creer de manera errada que los
signos en conflicto distinguen productos y servicios que proceden del mismo empresario
cuando en realidad no es asi.

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
administracién 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

Conexion competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

14: Anillos [joyas]; cadenas para joyas; colgantes en cuanto joyas; collares de cadena
[joyas]; collares de joyas; collares [joyas]; dijes de metales preciosos [joyas]; estuches de
metales preciosos para joyas; joyas; joyas chapadas con metales preciosos; joyas con
bordados en metales preciosos; joyas esmaltadas; joyas para adorno personal; joyas para
mujeres; joyas personalizadas; joyas preciosas; piedras preciosas [joyas]; esmeraldas.

Los signos registrados identifican:

Expedientes Productos y servicios
08042388 25: Toda clase de prendas de vestir, calzado y sombrereria.
13170101 35: Venta al por menor (presentacion de productos en cualquier medio

de comunicacién para su-).
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Con base en los criterios de conexidad competitiva, especialmente los dispuestos por la
IP-100 de 2018 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esta Direccion
observa que en el presente caso se dan los siguientes presupuestos definitivos para
concluir que hay relacién o conexidad entre los productos y servicios que identifican los
signos objeto de comparacién, como se procede a explicar.

Conexién competitiva de oficio entre productos de las Clases 14 y 25 Internacional

Dada la cobertura de los signos enfrentados, esta Direccion encuentra que es posible que
los productos sean ofrecidos por el mismo empresario determinando la posibilidad real de
gue los consumidores se vean inducidos en falsas asociaciones derivadas de las practicas
habituales en el mercado, maxime cuando se trata de configuraciones semejantes.

En ese sentido y en atencion a los factores de conexidad competitiva, esta Direccion
encuentra que existe una relacion de conexidad entre los productos pretendidos en la
clase 14 y los productos registrados por la marca fundamento de la negacion en la clase
25, si bien los signos en conflicto identifican productos que no obstante pertenecen a una
clase diferente del nomenclador internacional, estan relacionados competitivamente
teniendo en cuenta el principio de razonabilidad.

Lo anterior, debido a que en el curso normal del comercio es habitual que un empresario
gue se encarga de la industria de la moda en particular de las prendas de vestir, calzado
y sombrereria, también puede disponer de una linea de productos relacionada con los
accesorios como la joyeria, bisuteria y piedras preciosas, entre otros productos
destinados a la belleza y presentacién personal, pues el uso en conjunto de estos
productos tiene como fin satisfacer necesidades tendientes a mejorar la presentacion
personal, el cuidado personal y la belleza de las personas.

En ese sentido, es razonable que el consumidor promedio considere erradamente que el
empresario que ofrece los productos que ya conoce (prendas de vestir, calzado y
sombrereria), ha decidido ampliar su linea de productos al sector de la joyeria, bisuteria y
piedras preciosas, identificandolos bajo una misma marca, para lograr asi aumentar su
participacion en el mercado.

Asi se concluye que, entre los productos prendas de vestir, calzado, joyeria, bisuteria, el
consumidor razonablemente creerd e interpretara que unos y otros son fabricados por un
unico empresario, como parte de la ampliacion de su portafolio de productos.

Igualmente, es de publico conocimiento que los productos antes mencionados se ponen
al alcance del consumidor mediante similares canales publicitarios como (tiendas de ropa,
accesorios de moda), persiguiendo idéntica finalidad, hechos que 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.

Conexién competitiva de oficio entre productos y servicios de las Clases 14 y 35
Internacional

Dada la cobertura de los signos enfrentados, esta Direccion encuentra que es posible que
los productos y servicios sean ofrecidos por el mismo empresario determinando la
posibilidad real de que los consumidores se vean inducidos en falsas asociaciones
derivadas de las practicas habituales en el mercado, maxime cuando se trata de
configuraciones semejantes.
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En ese sentido y de acuerdo a los factores de conexidad competitiva, esta Direccion
observa que si bien los signos confrontados identifican o pretenden identificar productos
y servicios que se encuentran en diferentes clases del nomenclator, donde el signo
solicitado pretende amparar productos de la clase 14 “Anillos [joyas]; cadenas para joyas;
colgantes en cuanto joyas; collares de cadena [joyas]; collares de joyas; collares [joyas];
dijes de metales preciosos [joyas]; estuches de metales preciosos para joyas; joyas; joyas
chapadas con metales preciosos; joyas con bordados en metales preciosos; joyas
esmaltadas; joyas para adorno personal; joyas para mujeres; joyas personalizadas; joyas
preciosas; piedras preciosas [joyas]; esmeraldas.” y la marca fundamento de la negacion
dentro de su cobertura protege en clase 35 “venta al por menor (presentacién de
productos en cualquier medio de comunicacion para su-).”, existe una relacion de
conexidad entre estos productos y servicios, dado que entre los servicios de venta de
productos al por menor se pueden incluir los accesorios de moda, especificamente las
joyas, bisuteria y piedras preciosas.

En el mercado, es usual encontrar que bajo la misma marca o familia de marcas un mismo
empresario fabrica y comercializa sus productos, por lo que es habitual que el empresario
gue esta involucrado en la cadena de produccién de ciertos bienes también disponga de
los servicios de comercializacion, distribucion, publicidad, venta, exportacion e
importacion de dichos productos, y, se identifiquen bajo la misma marca como muestra
de la expansion de su negocio, ademas, hoy en dia es muy normal que el empresario
productor, también disponga de un punto de venta al puablico, ya sea porque el producto
ha tenido una muy buena acogida o porque simplemente le resultaria mas rentable.

De esta manera, es razonable que el signo solicitado acarree riesgo de confusion al hacer
pensar a los consumidores que el empresario que se encarga de los servicios de venta
de productos, es el mismo que se encarga de la fabricacion y producciéon de los mismos,
cumpliendo con toda la cadena desde la produccién hasta la comercializacién y venta.

Asi, un signo susceptible de acarrear riesgo de confusién frente a un signo previamente
registrado o solicitado en registro estara incurso en la causal analizada siendo imposible
por tanto acceder a su registro, toda vez que el ordenamiento protege tanto los derechos
del titular del signo previamente registrado como los derechos de los usuarios y
consumidores a escoger libremente y sin distorsiones los productos y servicios ofrecidos
en el mercado.

Andlisis de la causal de irreqgistrabilidad contenida en el literal f) del articulo 136 de la
Decisidn 486

Afectacion de un derecho de Propiedad Intelectual

El si . Derecho de Propiedad Intelectual
signo solicitado :
protegido .
MACONDO DE CIEN ANOS DE
MACONDO EMERALD SOLEDAD-

14 https://www.elmundo.es/viajes/2024/09/07/66c09b5021efa00c6f8b4598.html

“Ese tren infinito es uno de los mimbres que cosen el imaginario de Gabriel Garcia Marquez, nacido en el mismo Aracataca en 1927.
Porque decir Aracataca, con todas las vivencias que el Nobel deshoj6 en su nifiez en la casa de sus abuelos, viene a ser lo mismo que
decir Macondo, si acaso la ciudad mas famosa de la ficcion latinoamericana. Es precisamente la casa natal de Gabo el kildbmetro 0 de
ese realismo magico que se respira en cada esquina del pueblo, y que hoy puede visitarse en un museo de manera gratuita, pues
Garcia Marquez asi lo dejé estipulado en vida. Fue su abuelo el que le inspiraria para construir uno de los personajes principales
de Cien afios de soledad: el afable artesano de pescaditos de oro, tal y como Gabo vio hacer tantas veces a su abuelo en el oscuro
taller de la vivienda familiar, y que después se convertiria en el temeroso coronel Aureliano Buendia. Y ahi resiste, en las sombras
del patio, el arbol gigante donde terminaban atando al coronel como al mas salvaje de los perros...”
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El signo solicitado es de caracter nominativo y corresponde a la expresion MACONDO
EMERALD, para distinguir:

14: Anillos [joyas]; cadenas para joyas; colgantes en cuanto joyas; collares de cadena
[joyas]; collares de joyas; collares [joyas]; dijes de metales preciosos [joyas]; estuches de
metales preciosos para joyas; joyas; joyas chapadas con metales preciosos; joyas con
bordados en metales preciosos; joyas esmaltadas; joyas para adorno personal; joyas para
mujeres; joyas personalizadas; joyas preciosas; piedras preciosas [joyas]; esmeraldas.

En el caso que nos ocupa, es menester de esta Direccion determinar si el signo solicitado
a registro “MACONDO EMERALD?, resulta apto para identificar los productos de la Clase
14 Internacional solicitados a registro, o si, por el contrario, se encuentra incurso en la
causal traida a colacion.

Para el caso en concreto, es posible apreciar que el signo pretendido a registro incluye la
expresion MACONDO, el cual es eje central de la obra CIEN ANOS DE SOLEDAD del
escritor, novelista, cuentista, guionista, editor y periodista colombiano Gabriel José de La
Concordia Garcia Marquez, mas conocido como Gabriel Garcia Marquez, quien recibio el
premio nobel de literatura en 1982, ya que “Gracias a esto, se han desarrollado
iniciativas para crear pescaditos de oro reales con técnicas como la filigrana. En estas,
han participado artesanos de diferentes partes del pais, entre las que se encuentra
Mompox, un lugar iconico para la orfebreria nacional; San Jacinto, pueblo simbolo de la
cultura colombiana; y Tumaco, cuna cultural del Pacifico Colombiano. Todos
especializados en la creacion de artesanias, usando oro y piedras preciosas que pueden
ser encontradas en el territorio colombiano. Este es apenas un ejemplo de los cientos de
formas en las que Cien Afios de Soledad ha inspirado la creacion artistica en
Colombia y el mundo. Y esta es apenas una muestra de lo que significa este producto
de origen colombiano para quienes conocemos la belleza de Colombial®”, existiendo asi
una estrecha correlacion con los productos que pretende identificar la marca objeto de
analisis, correspondiente a la Clase 14 Internacional, especificamente para joyeria, ya que
en MACONDO se desarrollaban pescaditos de oro.

Frente a la causal invocada, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido
lo siguiente:

“De una interpretacion del literal f) del articulo 136, encontramos que esta prohibicién
de registro contiene dos supuestos: (i) que consistan en un signo que infrinja el
derecho de propiedad industrial; y, (ii) que consistan en un signo que infrinja el
derecho de autor de un tercero.

Es menester advertir que sélo serd objeto de impedimento al registro como marca las
obras que se encuentren protegidas por el derecho de autor, dada la caracteristica
de “originalidad” que ha de tener, desde que no se protegen obras genéricas ni
banales. Lo anterior es importante ya que en el caso de que se solicite la proteccion
de esta clase de obras, no procedera aquella proteccion.

Adicionalmente, tal impedimento de registro protegido por el Derecho de Autor estara
sometido a que éste sea capaz de crear riesgo de confusion en el publico
consumidor, con respecto de la clase de productos o servicios que distingue, ya que,
si éste no fuera el caso, podra ser objeto de proteccion por el Derecho de Marcas.
Sin embargo, podra ocurrir el caso de una obra, por ejemplo, de tal reputacién y
originalidad, que como en el caso de las marcas notorias, sea capaz de producir

15 https://es.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Garc%C3%ADa_M%C3%Alrquez

16 https://centrogabo.org/gabo/contemos-gabo/el-tren-que-pasa-por-macondo-la-historia-del-ferrocarril-en-colombia

Pagina 20 de 23

Teléfono en Bogota: 601 592 04 00 - Linea gratuita a nivel nacional: 01 8000 910 165 - fundamental al usar menos
Direccidn: calle 24 No. 7 - 43 local 108, Bogota D.C., Colombia - Teléfono: 601 587 00 00 - papel contribuimos con el
WWW.SiC.gov.co - medio ambiente

La Superintendencia de Industria y Comercio ofrece los siguientes canales de atencidn: 9 MNuestro aporte es


https://colombia.travel/es/donde-ir/pacifico-colombiano

Superintendencia de
Industria y Comercio

Resolucidon N° 16561
Ref. Expediente N° SD2025/0031603

riesgo de confusién con cualquier clase de productos o servicios, por lo que en
cualquier supuesto se configura como causal de irregistrabilidad®”.

Ahora bien, el Alto Tribunal frente a la proteccion de los titulos de las obras en el marco
de la causal del literal f) del articulo 136 internacional, ha indicado que:

“La proteccion del titulo distintivo de una creacion intelectual implica determinar, en
primer lugar, si el autor tiene el derecho a exigir que dicho signo sea mencionado
para identificar la obra cada vez que ella sea objeto de una utilizacion; y la segunda,
si igualmente tiene la facultad de impedir que dicho titulo sea empleado para
distinguir a otra produccién intelectual.

“El &mbito apropiado y especifico para la tutela del titulo se encuentra en el derecho
de autor, como parte de la obra misma, segun lo disponen expresamente ciertas
legislaciones (v.gr.: Benin, Brasil, Cameran, Chile, Espafa, Francia, Portugal,
Senegal), pero en muchas de ellas, con la exigencia, al igual que ocurre con la propia
obra, de que el titulo tenga caracteristicas de originalidad (v.gr.: Benin, Camerun,
Colombia, Francia, Espafia, Senegal)

(.)

“Al formar parte de la obra misma, son también iguales los derechos que sobre dicho
signo tiene el autor de la obra, especialmente para exigir que en toda utilizacién de
la creacion se emplee el titulo de esta, como parte del derecho moral de integridad
del bien protegido, o para impedir que se use dicho titulo para identificar a otra
creacion, tanto en ejercicio del derecho moral de paternidad, junto con el nombre del
autor, como en razén del derecho exclusivo de explotacion de la obra.

Por su parte, ANTEQUERA PARILLI, apunta:

“Al formar parte de la obra...son también iguales los derechos que sobre dicho signo
tiene el autor de la creacién, especialmente para exigir que en toda utilizacion de la
misma (es decir, de la obra), se respete su titulo como parte del derecho moral de
integridad, o para impedir que se use dicho signo para identificar a otra creacién (o
sea, a otra obra)...”. (op.cit., pag. 90-91)8",

De las citas traidas a colaciéon esta Direccién puede observar que, las prerrogativas que
emanan del derecho de autor como los derechos otorgados por medio de la propiedad
industrial no son excluyentes, toda vez que los esquemas de proteccion pueden coexistir
y tener aplicabilidad desde su habito particular, sin que exista una prevalencia entre un
derecho y otro per se. Sin embargo, ello no es absoluto, pues en el caso del registro de
un signo distintivo que haga alusién a una obra protegida por el derecho de autor, se
requiere realizar el siguiente analisis previo a su concesion, a saber:

() De manera inicial, se debe estudiar si la obra ha sido creada con antelacion a la solicitud
del signo marcario;

17 COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. PROCESO 47-1P-2015 Interpretacion
prejudicial del articulo 136 literales a) y f) de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los articulos 134
literales a), b) y g) y 143 de la norma en mencién; con fundamento en la consulta solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo
Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, Republica del Pera.
Actor: Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. Marca: Figura humanizada de un ave (mixta). Expediente Interno: 2509-2010-0-1801-JR-CA-07.
Magistrado Ponente: Dr. Luis José Diez Canseco Nufez. Quito a los tres (3) dias del mes de junio del afio dos mil quince (2015).

18 COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. INTERPRETACION PREJUDICIAL No. 32-
IP97 Interpretacion prejudicial de los articulos 81, 83 literal g) de la Decision 344 y 1, 3y 7 de la Decision 351, de la Comisién del
Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la Republica de Colombia, Seccién Primera, Sala de lo Contencioso
Administrativo, con motivo de la accién de nulidad interpuesta por la sociedad VICAR DE COLOMBIA S.A., contra los actos contenido
en las resoluciones nimeros 49049 y 1677, denegatorias del registro de la marca “TERMINATOR?”, solicitada para proteger productos
comprendidos en la Clase Internacional No. 05, proceso interno correspondiente al expediente N° 4212.
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(i) sumado a lo anterior, se debe observar si esta constituidas por “manifestaciones
originales, literarias, artisticas y cientificas, que sean fruto del ingenio humano, cuando
ellas son o puedan ser accesibles a la percepcion sensorial y puedan ser objeto de
reproduccion por cualquier medio apto para tal finalidad”, o sea, esté protegida por medio
del derecho de autor y;

(iif) asi mismo, en caso en que un tercero, ajeno al autor o a sus causahabientes, desee
realizar el registro de un signo distintivo que guarda relacién con una obra protegida por
derecho de autor, se debe constatar que este cuente con la debida autorizacién, en caso
de ausencia de dicho consentimiento la Direccion se debe abstener de registrar un signo
distintivo;

(iv) Finalmente, el estudio estara sometido a el signo solicitado que haga alusién a una
obra protegida por derecho de autor sea capaz de crear riesgo de confusion en el publico
consumidor, con respecto de la clase de productos o servicios que distingue.

En este orden de ideas, revisado el expediente de la referencia se pudo constatar que el
solicitante no cumple con los requisitos establecidos para el registro del signo solicitado,
tomando en cuenta que:

(i) La solicitud del signo es posterior a la existencia de “MACONDO”, toda vez que el 30
de mayo de 1967 se publicé por primera vez la obra CIEN ANOS DE SOLEDAD (admite
prueba en contrario). Por su parte, la solicitud de registro del signo cuya denominacion
obedece al titulo de la obra en mencion, se realizé el 7 de abril de 2025;

(i) Conforme a su contenido se concluye que el nombre “MACONDOQO” constituye en si
mismo a un personaje original creado para la obra CIEN ANOS DE SOLEDAD (criterio
subjetivo) y, a su vez, posee novedad objetiva, en el sentido de ser una creacioén original
con relevancia minima o altura creativa (criterio objetivo);

(iif) Por otra parte, tomando en cuenta los documentos que obran la presente solicitud se
observa que no media consentimiento del autor o sus causahabientes para realizar el
registro marcario del personaje de la obra en mencion;

(iv) Finalmente, esta Direccidn concluye que el signo objeto de andlisis para identificar
productos de la Clase 14 internacional, joyas, guarda una conexion estrecha con el
personaje “MACONDO”, pues su papel en la obra CIEN ANOS DE SOLEDAD en
MACONDO el Coronel Aureliano Buendia tras el retiro de la guerra se dedicaba a la
fabricacion de sus pescaditos de oro, joyas que resaltan la orfebreria nacional.

Conclusion

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud con oposicion estd comprendido en la
causal de irregistrabilidad establecida en el articulo 136 literal f) de la Decision 486 de la
Comisién de la Comunidad Andina.

Adicionalmente, el signo objeto de la solicitud estd comprendido en la causal de
irregistrabilidad establecida en el articulo 136 literal a) de la Decision 486 de la Comision
de la Comunidad Andina, respecto de las marcas halladas de oficio.

En mérito de lo expuesto esta Direccion,
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RESUELVE

ARTI'C,ULO 1. Declarar fundada la oposicion interpuesta por parte del sefior GONZALO
GARCIA BARCHA.

ARTICULO 2. Negar el registro de la marca MACONDO EMERALD (mixta) para distinguir
productos comprendidos en la Clase 14 de la Clasificacién Internacional de Niza®,
solicitada por macondo emerald sas, por las razones expuestas en la parte motiva de la
presente resolucion.

ARTICULO 3. Notificar a la sociedad MACONDO EMERALD S.A.S., solicitante del
registro y al sefior GONZALO GARCIA BARCHA, opositor, el contenido de la presente
resolucion, entregandoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolucion
procede el recurso de apelacion ante la Superintendente Delegada para la Propiedad
Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la fecha de
notificacion.

ARTICULO 4. En firme esta resolucion archivese el expediente.

Notifiquese y Cumplase.
Dado en Bogota D.C., el 6 de marzo de 2026

DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

19 14: Anillos [joyas]; cadenas para joyas; colgantes en cuanto joyas; collares de cadena [joyas]; collares de joyas; collares [joyas]; dijes
de metales preciosos [joyas]; estuches de metales preciosos para joyas; joyas; joyas chapadas con metales preciosos; joyas con
bordados en metales preciosos; joyas esmaltadas; joyas para adorno personal; joyas para mujeres; joyas personalizadas; joyas
preciosas; piedras preciosas [joyas]; esmeraldas.
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