Superintendencia de
Industria y Comercio

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y COMERCIO

Resolucién N° 29624
Ref. Expediente N° SD2025/0004001
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 21 de enero de 2025, la sociedad PROYECTOS E
INVERSIONES DON JULIO S.A.S., solicité el registro de la marca TRIBUTO DESDE
1987 BY DON JULIO (mixta) para distinguir productos y servicios comprendidos en las
Clases 29, 30 y 43 de la Clasificacion Internacional de Nizal.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial N°1069 del 6 de junio de 2025, la
sociedad DIAGEO MEXICO COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., presentd oposicion
contra la solicitud de registro en las Clases 29, 30 y 43 Internacional con fundamento en
las causales de irregistrabilidad contenidas en los literales a) y h) del articulo 136 de la
Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina.

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

“Los anteriores registros marcarios constituyen la familia de marcas DON JULIO a
nombre de Diageo.

Como se puede ver, las marcas registradas por mi cliente constituyen una familia de
marcas cuyo elemento comun es el vocablo "DON JULIO". Todas estén registradas
para identificar productos de la clase 33.

Como se demostrara a lo largo de este proceso, la marca DON JULIO sigue siendo
notoriamente conocida en el mercado colombiano para identificar productos de la
clase 33, particularmente "bebidas alcohdlicas, en particular un destilado de agave".
Este caracter notorio ha sido adquirido fruto del esfuerzo de mi cliente en posicionar
su marca en el mercado nacional, y deriva en el altisimo reconocimiento que ha
adquirido en los consumidores.

En la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1069, se publicé el extracto de la solicitud
de registro No. SD2025/0004001 para la marca Tributo Desde 1987 By Don Julio,
para identificar productos de la clase 29, 30y 43.

(--)
Clase 29 (chorizo) vs. clase 33 (tequila)

Desde el punto de vista de la complementariedad, el chorizo y el tequila son
productos que suelen consumirse conjuntamente en contextos sociales y
gastronémicos. En la cultura gastrondémica latinoamericana, y particularmente en la
mexicana, es comun encontrar platillos que combinan embutidos como el chorizo con
bebidas alcohdlicas como el tequila. Esta combinacién se da tanto en el hogar como
en restaurantes, bares y eventos sociales.

Bajo el criterio de razonabilidad, un consumidor podria razonablemente pensar que
ambos productos provienen de una misma fuente empresarial o estan vinculados

129: Chorizo.
30: Café tostado en granos; café en grano sin tostar; bebidas a base de café; bebidas de café.
43: Servicios de cafés y restaurantes; servicios de cafés, cafeterias y restaurantes.
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comercialmente, especialmente si comparten una marca reconocida. La asociacion
de sabores y experiencias sensoriales refuerza esta percepcion, ya que ambos
productos forman parte de una misma experiencia culinaria.

Clase 30 (café) vs. clase 33 (tequila)

Aunque el café y el tequila pertenecen a categorias distintas, existe una
complementariedad contextual en su consumo. En muchos establecimientos
gastronémicos, como café-bares es comun que se ofrezca café y bebidas alcohdlicas
como tequila en una misma carta; incluso existen sitios en donde se ofrecen
preparaciones innovadoras de café con shots de algun licor, lo que refuerza la
conexion entre ambos productos.

Desde la perspectiva de la razonabilidad del consumidor, una marca notoria que
ofrece tequila podria expandirse legitimamente a productos de café, especialmente
si busca posicionarse como una marca de estilo de vida o experiencia gourmety, en
un pais cafetero como Colombia, puede verse como que mi representada esta
buscando explotar un mercado nacional. El consumidor moderno esta acostumbrado
a ver marcas diversificadas que abarcan distintas categorias de alimentos y bebidas,
lo que hace razonable suponer un origen empresarial comun.

Clase 43 (servicio de café y restaurante) vs. clase 33 (tequila)

Aqui la complementariedad es directa y evidente. Los servicios de restaurantes y
cafeterias son canales naturales de comercializacion y consumo de bebidas
alcohdlicas como el tequila. De hecho, muchos restaurantes y bares construyen su
identidad alrededor de una marca de bebida alcohdlica, y viceversa.

En cuanto a la razonabilidad, un consumidor podria facilmente asociar una marca de
tequila con un restaurante o cafeteria que lleve el mismo nombre, asumiendo que
existe una relacion empresarial o de licencia. Esta asociacién es aun mas fuerte si la
marca de tequila es famosa, ya que su notoriedad puede extenderse a servicios
gastronémicos sin generar confusion, sino mas bien reforzando la identidad de
marca.

(.)

Asi, siguiendo el esquema del analisis gramatical, es posible observar que las marcas
de mi representada se encuentran integramente contenidas en la marca solicitada,
lo que las hace confundibles.

Teniendo en cuenta la cercania entre los signos, los consumidores podrian
considerar que el signo solicitado a registro es una innovacion de las marcas
registradas con anterioridad o simplemente una nueva linea de productos de Diageo,
esperando encontrar en estos productos las mismas calidades que reconocen a los
productos DON JULIO. Asi mismo, también podrian considerar que existen vinculos
econdmicos o juridicos entre Diageo y el solicitante, cuando no es cierto.

Debe recordarse que al realizar la comparacion es importante colocarse en el lugar
del consumidor. En razén de la total reproduccion de la marca DON JULIO, los
consumidores desprevenidos y hasta los medianamente informados careceran de
elementos suficientes que les permita distinguir los signos y su origen empresarial en
el mercado; mas aun si se tiene en cuenta la similitud ortografica en cuanto al
elemento nominativo de las marcas en conflicto, sumadas estas a la conexion
competitiva existente.

La coexistencia en el mercado de las marcas enfrentadas inducirian a error al
consumidor que podria creer que tienen la misma fuente empresarial. Mi
representada también se veria perjudicada pues ha realizado un gran esfuerzo
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econdmico, financiero, humano y creativo, que ha invertido en el posicionamiento de
sus marcas DON JULIO, esfuerzo del que pretende aprovecharse indebidamente el
solicitante, lo cual tiene una particular importancia en este caso dado el prestigio y
fama de la marca prioritaria.

Por lo tanto, queda claro que el signo solicitado es similarmente confundible con las
marcas DON JULIO por cuanto reproduce la totalidad del elemento nominativo
comun DON JULIO de la familia de marcas propiedad de mi cliente y sus productos
y servicios generan una conexion competitiva, por lo que puede generar riesgo de
confusién o asociacion en el consumidor.

(.

Existe riesgo de confusién y de asociacién entre las marcas Tributo Desde 1987 By
Don Julio y DON JULIO. En este punto, debe resaltarse que debido al riesgo de
confusién y de asociacion, se debe negar el registro de la marca solicitada, no sélo
para proteger los derechos de mi poderdante sobre la marca notoriamente conocida
DON JULIO, sino en defensa de los consumidores. Lo anterior, debido a que son
precisamente los consumidores quienes pueden ser inducidos a error respecto de los
productos identificados por las marcas, respecto del origen empresarial de los
mismos, o incluso considerar que existe alguna relaciébn empresarial entre el
solicitante y mi representada.

La marca notoriamente conocida DON JULIO también debe ser protegida frente al
riesgo de dilucion. Por la reproduccion parcial de la marca registrada en la marca
solicitada, el registro del signo Tributo Desde 1987 By Don Julio y su posterior uso
en el mercado, podria debilitar la altisima capacidad distintiva de la marca
notoriamente conocida, quien ha logrado tal condiciébn a partir de importantes
esfuerzos de innovacion e investigacion, aplicada a productos de la mas alta calidad.
La marca notoria debe ser protegida de manera especial, pues de no ser asi, la
misma podria devenir en débil por razones que le son ajenas o que no pertenecen al
ambito de su distintividad intrinseca. Esas razones pueden ser, entre otras, permitir
el registro de signos que contengan elementos distintivos de la marca prioritaria.

(.)

De esta manera, como se demostrara con las pruebas que se aportaran, la marca
DON JULIO de mi representada continla siendo notoriamente reconocida en el
mercado, debido a sus altos volumenes de ventas, publicidad y recordacion entre los
consumidores. Ademas de generar riesgo de asociacién, la marca solicitada puede
constituirse en un signo apto para causar un aprovechamiento injustificado de la
reputacion y prestigio de las marcas de mi representada y, por demas, es apta para
diluir su fuerza distintiva y valor comercial y publicitario.

Por las anteriores consideraciones, se demuestra que la marca solicitada esté incursa
en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal h) del articulo 136 de la
Decision 486.

Es asi como queda demostrado que la marca solicitada se encuentra incursa en las
causales de irregistrabilidad establecidas en el literal a) y h) del articulo 136 , de la
Decision Andina 486, por lo que la Direccion debera negar el registro de la marca
solicitada”.

Que dentro del término concedido para tal efecto, la sociedad PROYECTOS E
INVERSIONES DON JULIO S.A.S., no dio respuesta a la oposicion.

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
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argumentos que hayan sido planteados, asi como las pruebas presentadas por las partes.
Lo anterior, en atencién a lo previsto en los articulos 146, 148 y 150 de la Decisién 486
de la 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 a) 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:

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, o 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 la previamente solicitada o
registradas.

Finalmente, la norma exige que dicha identidad o semejanzay relacion de los signos y de
los productos o servicios identificados por los signos, sea suficiente para generar un riesgo
de confusion o de asociacion, que se entiende debe recaer en los destinatarios de los
productos o servicios, esto es el publico consumidor.

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

Literal h) 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:

h) constituyan una reproduccion, imitacion, traduccion, transliteracion o transcripcion, total o
parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que
sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de
causar un riesgo de confusién o de asociacion con ese tercero 0 con sus productos o Sservicios;
un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilucién de su fuerza distintiva o de su
valor comercial o publicitario”.

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 se presente como una reproduccion, imitacién, traduccion,
transliteracion o transcripcion, total o parcial de un signo notoriamente conocido,
cualesquiera sean los productos o servicios identificados por los signos.

El segundo supuesto de hecho se refiriere a la capacidad que el uso del signo solicitado
tuviere para generar riesgo de confusién o de asociacion con el titular del signo notorio o
sus productos o servicios, o0 si dicho uso se configurare como un aprovechamiento injusto
de la reputacion del signo notorio o causare una dilucion de su capacidad distintiva, o su
valor comercial o publicitario.

Asi, es necesario determinar el alcance de cada uno de los supuestos contemplados en
la norma a fin de proceder al estudio de la causal de irregistrabilidad en cuestion.

Reproduccién, imitacién, traduccidn, transliteracién o transcripcién

La causal de irregistrabilidad en estudio protege al signo notorio frente a actos de
reproduccion?, imitacién® traduccion® transliteracion’ o transcripcion® total o parcial, que
frente al mismo pretendan efectuarse por parte de terceros.

En cuanto a la comparacion de los signos, cuando uno es notorio la identidad o semejanza
debe ser analizada a la luz de los criterios reiteradamente establecidos por la doctrina y
la jurisprudencia. Asi, es necesario verificar la naturaleza de los signos enfrentados a fin

4 Reproducir. 1. tr. Volver a producir o producir de nuevo. U. t. c. prnl. 2. tr. Volver a hacer presente lo que antes se dijo y alego. 3. tr.
Sacar copia, en uno o en muchos ejemplares, de una obra de arte, objeto arqueolégico, texto, etc., por procedimientos calcogréaficos,
electroliticos, fotolitograficos o mecénicos y también mediante el vaciado.

SImitar.(Del lat. imitari).1. tr. Ejecutar algo a ejemplo o semejanza de otra cosa.2. tr. Dicho de una cosa: Parecerse, asemejarse a otra.3.
tr. Hacer o esforzarse por hacer algo lo mismo que otro o segun el estilo de otro. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la
Lengua Espafiola [En linea]. Vigésima Segunda Edicién. Disponible en www.rae.es.

6 Traducir.(Del lat. traducére, hacer pasar de un lugar a otro).1. tr. Expresar en una lengua lo que esté escrito o se ha expresado antes
en otra.2. tr. Convertir, mudar, trocar.3. tr. Explicar, interpretar. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espafiola
[En linea). Vigésima Segunda Edicién. Disponible en www.rae.es.

7 Transliterar.(De trans- y el lat. littéra, letra).1. tr. Representar los signos de un sistema de escritura mediante los signos de otro.
Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espafiola [En linea]. Vigésima Segunda Edicién. Disponible en www.rae.es.

8 Transcribir. (Del lat. transcribére).1. tr. copiar (Il escribir en una parte lo escrito en otra). 2. tr. transliterar.3. tr. Representar elementos
fonéticos, fonolégicos, Iéxicos o morfolégicos de una lengua o dialecto mediante un sistema de escritura. Tomado de Diccionario de la
Real Academia de la Lengua Espariola [En linea]. Vigésima Segunda Edicién. Disponible en www.rae.es.
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de determinar la regla comparativa pertinente al caso concreto, teniendo en cuenta
ademas que la calidad de notorio que el signo opositor ostentare y el grado de notoriedad
acreditado frente al mismo, asi como su capacidad distintiva intrinseca, influyen
directamente en la comparacion de las marcas, toda vez que cuando se trata de signos
notorios, el examen comparativo esta revestido de una mayor rigurosidad en atenciéon a
dicha calidad y su especial proteccion.

Signo notorio

La definicion legal del signo notorio se encuentra en el articulo 224 de la Decision 486 de
la Comision de la Comunidad Andina que establece:

“Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en
cualquier Pais Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por
el cual se hubiese hecho conocido”.

De acuerdo con la definicion del Diccionario de la Lengua Espafiola, la caracteristica de
notorio se predica de algo que es publico y sabido por todos, ademas de claro y evidente®.
En efecto, la calificacién de notorio de un objeto o una persona esta estrechamente ligada
al sentimiento generalizado de que dicho objeto o persona son ampliamente conocidos
por un sector determinado.

Para referirse a un signo notorio es preciso determinar que el uso amplio y generalizado
por parte de su titular se ha traducido en la exteriorizacion de aquel dentro del publico
consumidor, de tal manera que es facilmente reconocido y recordado por el consumidor
gue ha tenido contacto con los productos o servicios identificados por el signo, o por los
consumidores potenciales, es decir aquellos que si bien no han adquirido los productos o
servicios, saben que se ofertan bajo dicho signo y les endilgan alguna calidad o
caracteristica, ya inferida por otro consumidor o gracias a asociaciones derivadas de la
informacion de dichas calidades o caracteristicas dada mediante la amplia y constante
publicidad del signo.

Sector pertinente

En concordancia con lo anterior, el articulo 230 de la Decision 486 incluye dentro del
sector pertinente para determinar si un signo es notorio; los siguientes:

“a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique;

b) las personas que participan en los canales de distribucién o comercializacion del tipo de
productos o servicios a los que se aplique; o

“c) los circulos empresariales que actdan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad,
productos o servicios a los que se aplique”.

Y afade que:

“para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastara que sea conocido dentro de
cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores”.

Criterios para determinar la notoriedad

9 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espafiola [En linea]. Vigésima Segunda Edicion. Disponible en www.rae.es.
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A fin de determinar la notoriedad de un signo distintivo segun el mismo sea reconocido
como tal dentro del sector pertinente la Decision 486 establece en su articulo 228 una
serie de criterios que, sin ser taxativos, fijan pautas que guian al examinador en el analisis
de notoriedad, asi:

“Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomar& en consideracion entre otros, los
siguientes factores:

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pais
Miembro;

b) la duracién, amplitud y extension geografica de su utilizacién, dentro o fuera de cualquier Pais
Miembro;

¢) la duracion, amplitud y extension geogréfica de su promocion, dentro o fuera de cualquier Pais
Miembro, incluyendo la publicidad y la presentacion en ferias, exposiciones u otros eventos de los
productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversion efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento,
actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya
notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del Pais Miembro en el que se
pretende la proteccion;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
g) el valor contable del signo como activo empresarial;

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo
en determinado territorio; o,

i) la existencia de actividades significativas de fabricacion, compras o almacenamiento por el titular
del signo en el Pais Miembro en que se busca proteccion;

j) los aspectos del comercio internacional; o,

k) la existencia y antigiiedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el
Pais Miembro o en el extranjero”.

De acuerdo con lo anterior, para poder determinar la notoriedad de un signo distintivo, es
preciso que se haya difundido dentro de un territorio y durante un tiempo determinado,
toda vez que la Unica manera de lograr el reconocimiento de un signo distintivo es por
medio de su difusion, lo cual implica la identificacion de un @mbito temporal y territorial.

Por lo demas, resulta importante resaltar que los criterios normativos permiten que las
pruebas aportadas estén referidas a territorio extranjero, pero deben ir dirigidas a
demostrar el conocimiento del signo entre los miembros del sector pertinente de
cualquiera de los paises miembros de la Comunidad Andina.

Prueba de la notoriedad

De conformidad con lo expuesto hasta aca, quien alega notoriedad asume la carga de
probar por los medios probatorios conducentes, pertinentes y Utiles, la calidad de notoria
de la marca de conformidad con la definicidn, y criterios ya vistos en los articulos 229, 228
y 230 de la Decisién 486 .
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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.

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

La similitud ortografica 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 nUumero de
silabas, las raices o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusion.

Por su parte la visual puede ser entendida como ortografica, 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 ténica 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 o
servicio pensando que estad adquiriendo otro (confusion directa), o que adquiera un
producto o servicio pensando que éste tiene un origen empresarial distinto al que
realmente vincula (confusién indirecta).

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

Aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio

El aprovechamiento injusto del prestigio de una marca notoria se presenta cuando un
competidor hace un uso parasitario de la marca, valiéndose de la imagen positiva que
esta transmite, aunque la accién se realice sobre productos o servicios que no tengan
ningun grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

El uso parasitario esta ligado a la funcion publicitaria de la marca, pero se diferencia del
riesgo de dilucibn en que la finalidad del competidor parasitario es Unicamente un
aprovechamiento de la reputacion, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la
capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.

Dilucién de la fuerza distintiva del signo notorio

Sobre este tema el Tribunal de Justicia Andino ha dicho!® que el riesgo de dilucién se
presenta cuando el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la
altisima capacidad distintiva y la percepcion o imagen positiva que el consumidor tiene del
signo notoriamente conocido, aunque se use para productos o servicios que no tengan
ningun grado de conexidad con los cuales ampara el signo notoriamente conocido.

0Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 108 IP-2006 marca KRISTAL ESSENCE
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La posibilidad de dilucion de la fuerza distintiva existe en aquellos signos que son
intrinsecamente distintivos, siendo un factor para considerar que sean Unicos en el registro
de la propiedad industrial, es decir que no hay un signo igual registrado en relacioén con
ningun otro tipo de productos o servicios. En tal caso, de concederse un signo parecido al
notorio, ese caracter de exclusividad que tenia el signo notorio en el registro podria
perderse.

Al respecto sefala el autor F.G. JACOBS: “La esencia de la dilucion en este sentido
clasico es que la difuminacion del caracter distintivo de la marca implica que ésta ya no
provoca la asociacion inmediata con los productos para los que esta registrada y es usada.
Asi pues, citando de nuevo a Schechter, «por ejemplo, si se autorizan restaurantes Rolls
Royce, cafeterias Rolls Royce, pantalones Rolls Royce y caramelos Rolls Royce, en diez
afnos ya no existira la marca Rolls Royce»!”.

Es importante mencionar que la jurisprudencia norteamericana ha tratado el tema de la
dilucién de signos con un alto grado de notoriedad, especificando dos variantes de dicha
situacion, la dilucién por empafiamiento y la dilucion por degradacién, explicando estos
dos conceptos de forma gréafica, tal y como se transcribe a continuacion:

“(...) Suponga que un restaurante de lujo se llama “Tiffany”. Existe muy poco riesgo que el publico
consumidor considere pensar que esta celebrando negocios con una secciéon de las tiendas de
joyas “Tiffany” si estos [es decir el publico] se vuelven clientes regulares del restaurante. Pero,
cuando los consumidores ven al lado el nombre “Tiffany” ellos puede que piensen tanto en el
restaurante como la joyeria, y si es el caso la eficacia del nombre en identificar la tienda se vera
deteriorada. Los consumidores tendran que pensar mucho mas — incurrir como si fuese un mayor
costo de imaginacion — en reconocer el nombre como el nombre de latienda...][...Asi que “blurring”
[empafiamiento] es una forma de dilucién.” (TY Inc. V. Ruth Perryman; 2002)”

“(...) Ahora suponga que el restaurante que adopta el nombre “Tiffany” es en realidad un local de
striptease. Nuevamente y sin duda con mayor certeza que en el caso previo, los consumidores no
pensaran que hay relacion de propiedad entre el local de striptease y la tienda de joyas. Pero
debido a la inveterada tendencia de la mente humana en proceder por asociacién, cada vez que
piensen en la palabra “Tiffany” su imagen de la tienda lujosa se vera degradada por la asociacion
de la palabra con el local de striptease!?”.

Cabe destacar el pronunciamiento que sobre este punto ha efectuado el Abogado General
del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, el sefior Niilo Jaaskinen:

“Tanto en derecho comunitario como en los Estados Unidos, el concepto de proteccion frente a la
dilucién se refiere especificamente a dos fenébmenos:

Proteccion frente a la difuminacioén y frente al deterioro. La proteccion frente a la difuminacién (o
dilucién en sentido estricto) se da contra los usos que entrafian el riesgo de que la marca pierda
su caracter distintivo y, con él, su valor. La proteccion frente al deterioro significa proteccion contra
usos que ponen en peligro la proteccién de la marca®®”.

Aprovechamiento del valor comercial o publicitario del signo notorio
Se presenta un aprovechamiento del valor comercial o publicitario de la marca notoria,

cuando un tercero a fin de ahorrar los gastos de posicionamiento de su propia marca,
utiliza un signo semejante o idéntico, en relacion con productos y/o servicios distintos a

1CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL. S.R. F.G. JACOBS presentadas el 10 de julio de 2003 (1) Asunto C-408/01 Adidas-
Salomén AG and Adidas Benelux BV contra Fitnessworld Trading Ltd.

2TY Inc. v. Ruth Perryman; 2002

B3Asunto C-323/09 Interflora Inc Interflora British Unit contra Marks & Spencer plc Flowers Directs Online Limited.
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los que vienen siendo protegidos por la marca notoria, buscando que se transfiera a sus
productos y/o servicios la imagen y el mensaje positivo de la misma.

Al respecto la Tercera Sala de Recurso de la EUIPO ha sostenido:

“La capacidad de una marca renombrada de trasladar la imagen determinada de un producto o
servicio a otro producto o servicio confiere a terceras personas un interés por aprovecharse del
valor comercial de tal renombre, en la medida en que esta utilizacion de la marca renombrada
para productos o servicios diferentes para facilitar la promocion comercial de éstos”.

Acervo probatorio

Al expediente fueron allegadas las siguientes pruebas por parte de la sociedad opositora
DIAGEO MEXICO COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.:

e Don Julio_Informe_final_Remembering_2024": Presentacibn que contiene el
informe de evaluacién de equity de la marca DON JULIO en Colombia para el afio
2024, elaborado por la firma Kantar.

e Folleto que narra la historia y trayectoria de la marca DON JULIO, donde se explica
su origen y se refleja el grado de distintividad

e Copia de noticias internacionales referidas dentro del memorial con su respectiva
traduccién al espariol.

e Certificado emitido por el Consejo Regulador del Tequila A.C., firmado por
CHRISTIAN ADIR APODACA MARQUEZ, Responsable del Organismo de
Certificacion del Consejo Regulador del Tequila, A.C., en el que se certifica que las
marcas DON JULIO se encuentran certificadas por dicha entidad.

e Declaracion juramentada del representante legal de DIAGEO COLOMBIA S.A,,
2025.

e Declaracion juramentada del contador publico Carlos Andrés Hoyos Riveros, 2025.

e Links de las siguientes paginas web:
https://www.tiendasjumbo.co/don%20julio? _g=don%?20julio&map=ft
https://www.carulla.com/don%20julio?_q=don%?20julio&map=ft
https://www.olimpica.com/don%20julio?_gq=don%?20julio&map=ft
https://www.exito.com/don%20julio?_g=don%20julio&map=ft
https://www.dislicores.com/don%20julio?_g=don%20julio&map=ft
https://co.donjulio.com/

Pruebas rechazadas

Esta Direccion considera inutil la prueba solicitada por parte de la sociedad opositora,
mediante la cual se pide se tenga como prueba la Resolucién N°31169 del 24 de junio de
2020, comoquiera que se considera innecesarias para verificar informacion que ya tiene
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esta Direccion y que ademas esta relacionada con documentos de naturaleza publica, los
cuales pueden ser consultados y descargados a través del Sistema de Informacién de la
Propiedad Industrial SIPI ingresando al expediente del signo respectivo.

Por otra parte, esta Direccion no tendra las pruebas que se relacionan a continuacion
dentro del estudio de notoriedad de la marca, por tratarse de evidencias emitidas dentro
del periodo para el cual ya fue reconocida la notoriedad de la marca y que fueron objeto
de estudio previo por parte de esta Direccion (2015 — septiembre de 2023):

e Estudio: "Remembering: Entendiendo el equity de las marcas" rendido por
KANTAR, en donde se estudia el posicionamiento de la marca DON JULIO versus
otras marcas de bebidas alcohdlicas.

e Reporte emitido por International Wine and Spirit Research, que refleja las cifras
de ventas obtenidas por la marca DON JULIO desde el afio 2018 hasta el afio 2022,
tanto en Colombia como a nivel mundial.

e Declaracion juramentada firmada por el sefior FRANCISCO ALEJANDRO
VALADEZ GARCIA, contralor financiero de Diageo Mexico Comercializadora, S.A.
de C.V., con sus respectivos anexos.

e Tabla con las cifras correspondientes al "A&P Growht", es decir crecimiento en
publicidad y promocién de la marca notoriamente conocida DON JULIO.

e Tabla con el resumen de las cifras de participacion en el mercado del tequila DON
JULIO.

e Muestreo de facturas emitidas por DIAGEO en Colombia sobre ventas realizadas
durante los afios 2018 a 2023 relacionadas con los productos de la marca DON
JULIO, entre otros, incluyendo un cuadro de resumen de dichas facturas.

e Cuadro con los principales reconocimientos de concursos globales obtenidos por
DIAGEO en relacibn con la marca DON JULIO, incluyendo declaracién
juramentada firmada por ERKEL ALAN LOREDO TRUEBA, director de relaciones
corporativas y apoderado de Diageo, donde certifica los resultados obtenidos por
la marca DON JULIO en diferentes competiciones desde el afio 2010 a 2023.

e Links de las siguientes paginas web:

https://revistadiners.com.co/tendencias/90950 _tequila-don-julio-mezcal-union-
puratradicion/

https://www.thebar.com/es-pe/articulos/la-historia-de-tequila-don-julio -

https://cnnespanol.cnn.com/2016/02/17/asi-se-produce-don-julio-el-
tequilaartesanal-de-talla-mundial/

https://co.thebar.com/don-julio

https://revistadiners.com.co/estilo-de-vida/gastronomia/6214_en-la-tierra-
deltequila/

https://www.larepublica.co/ocio/la-tremenda-fiesta-de-la-feria-de-flores-que-
realizoel-tequila-don-julio-en-medellin-3672839
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https://www.larepublica.co/ocio/tequila-duplicara-ventas-en-los-proximos-

nueveanos-y-llegara-a-us-24-000-millones-3419836

https://www.eltiempo.com/cultura/por-amor-a-la-mesa-historias-detras-de-
loscocteles-769549

https://www.kienyke.com/regiones/en-medellin-don-julio-celebro-una-fiesta-
nuncaantes-vista-en-colombia

https://www.prensanet.com/nota/?noticia=11039090&sector=4223&nombre=ZGlh
Z 2Vv&codigo=744322341811

https://www.prensanet.com/nota/?noticia=11051512&sector=4223&nombre=2ZGlh
Z 2Vvé&codigo=744322341811

https://inews.co.uk/ibuys/food-and-drink-ibuys/best-tequilas-2019-brands-
cheapsipping-mexican-reviews-under-50-275459

https://www.prnewswire.com/news-releases/rave-reviews-releases-ranking-
seriesof-best-tequila-300785248.html

https://www.maxim.com/food-drink/12-tequilas-national-tequila-day-2018-7/
https://vinepair.com/articles/10-best-selling-tequila-brands-world/
https://vinepair.com/buy-this-booze/7-best-tequila-paloma/
https://robbreport.com/food-drink/spirits/best-tequilas-2849357/
https://uproxx.com/life/best-reposado-tequila-under-50/
https://www.esquire.com/food-drink/drinks/a27032852/best-tequila-brands/

https://www.forbes.com/sites/chelseadavis/2018/11/21/holiday-gift-guide-2018-
thebest-anejo-tequilas/?sh=68329b5a2a67

https://www.menshealth.com/trending-news/a22765235/new-tequilas-to-try/
https://www.cosmopolitan.com/food-cocktails/g27155058/best-tequila-brands/
https://uproxx.com/life/best-expensive-tequila-bottles/

https://lwww.thespiritsbusiness.com/2021/07/the-worlds-best-selling-tequila-
brands/

https://www.sfspiritscomp.com/about/
https://co.thebar.com/don-julio

Estudio de registrabilidad del signo solicitado con oposicion para identificar
productos y servicios de las Clases 29, 30 y 43 Internacional

Confundibilidad con marcas previamente registradas
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Las marcas opositoras son las siguientes:

Tipo

Signho

Titular

Expediente

Niza

Clase

Tramite

Vigencia

Estado

Nominativa

DON JULIO
REAL

Mixta

1942 DON
JULIO DON
JULIO
GONZALEZ
DESDE 1942

Mixta

10TH
ANNIVERSARY
DON JULIO 70

Mixta

DON JULIO 70
1942 &
DISENO

Mixta

1942 DON
JULIO DON
JULIO
GONZALEZ
DESDE 1942

Nominativa

DON JULIO
1942

Mixta

1942 DON
JULIO DON
JULIO
GONZALEZ
DESDE 1942

Nominativa

DON JULIO
REAL

Mixta

RESERVA DE
DON JULIO

Mixta

TEQUILA DON
JULIO

Mixta

TEQUILA DON
JULIO

Nominativa

DON JULIO

Mixta

DON JULIO
1942

Mixta

DON JULIO

DIAGEO MEXICO
COMERCIALIZADORA,

S.A.DEC.V.

14188587

10

33

Marca

30/04/2035

Registrada

SD2022/0134961

11

33

Marca

07/12/2033

Registrada

SD2016/0055211

10

33

Marca

09/11/2027

Registrada

14240994

10

33

Marca

22/05/2035

Registrada

SD2022/0135035

11

33

Marca

07/12/2033

Registrada

SD2023/0064807

12

33

Marca

15/03/2034

Registrada

SD2022/0135125

11

33

Marca

22/11/2033

Registrada

14188587

10

33

Marca

30/04/2035

Registrada

96027258

33

Marca

23/07/2027

Registrada

01000993

33

Marca

27/09/2031

Registrada

01000992

33

Marca

07/03/2032

Registrada

03080599

33

Marca

31/03/2034

Registrada

14188580

10

33

Marca

31/07/2035

Registrada

14188573

10

33

Marca

12/02/2035

Registrada

1942

JULIO

GONZALEZ E. 09106025 9 33

Mixta Marca 25/03/2030

La Superintendencia de Industria y Comercio ofrece los siguientes canales de atencién:
Teléfono en Bogota: 601 592 04 00 - Linea gratuita a nivel nacional: 01 8000 910 165 -
Direccidn: calle 24 No. 7 - 43 local 108, Bogota D.C., Colombia -~ Teléfono: 601 587 00 00 -
wWww.sic.gov.co

Familia de marcas

El hecho que la sociedad DIAGEO MEXICO COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.,
incluya de forma reiterada la misma expresion DON JULIO en buena parte de sus marcas
nos hace concluir que estamos en presencia de una familia de marcas entendida esta
como la estrategia de mercadeo consistente en identificar con una serie de marcas que
comparten un elemento comdn un conjunto de productos con finalidades similares o
afines. Las marcas escogidas se caracterizan por incorporar un elemento comdn que
genera en el consumidor una relacion inmediata entre los productos y la empresa que los
produce u ofrece. Se advierte que la familia de marcas se caracteriza por alcanzar una
gran distintividad en el mercado, pues cada vez que se introduce una nueva marca existe
en la memoria del consumidor el recuerdo de la anterior.

La proteccion que amerita una familia de marcas debe ser mas rigurosa, por cuanto esta
de por medio el interés del consumidor, quien al estar familiarizado con una serie de
marcas que comparten un término comun, y que provienen de un mismo productor,
asumird que cualquier marca con ese mismo prefijo para productos similares o
relacionados tiene el mismo origen empresarial. De igual forma, la familia de marcas se
caracteriza por tener una calidad especial que le es uniforme a los productos que
identifica, por tanto, la proteccion de uso exclusivo que le debe corresponder al titular de
la familia de marcas, en relacion con el radical caracteristico, beneficia al consumidor que
adquiere el producto bajo la calidad que ya conoce.
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En este sentido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado al
respecto, indicando que:

“En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de
marcas que posean un rasgo distintivo comun. Si este elemento comun figura en la
denominacion, sera, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante
comun hara que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresion general
comun, toda vez que inducird a los consumidores a asociarlas entre si y a pensar
que los productos a que se refieren participan de un origen comun. Dado que el
elemento dominante comin obra como un indicador de pertenencia de la marca a
una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el
producto o servicio donde figura el citado elemento comun constituye objeto de una
marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de
aguella, en caso de corresponder a distinto titular, podria inducir a confusion#”,

Asi las cosas, es claro que estamos frente a un caso de familia de marcas y por esta razon
la misma debe gozar de una proteccidn especial, con el fin de proteger al titular de esta 'y
a los consumidores.

Facultad oficiosa de la Administracion para identificar productos y servicios de las
Clases 29, 30y 43 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
frente a todas las causales de irregistrabilidad previstas en la Decisién 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 decisién de fondo en el caso de la referencia.

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

Tipo Sigho Titular Expediente | Niza | Clase | Tramite | Vigencia | Estado
MARTHA
. CECILIA .
Mixta TRIBUTO CASTRO SD2019/0073898 11 30 Marca 05/08/2030 | Registrada
CAMARGO
L DON ALMACENES .
Nominativa JULIO EXITO S A 93416511 7 42 Marca 26/04/2034 | Registrada

Los signos comparados son los siguientes:

Signo solicitado Signos opositores

DON JULIO REAL / DON JULIO 1942 / DON
JULIO REAL / DON JULIO

(nominativas)

m\wu,‘#

(‘Dolﬂuhé goli[uho

z \A)
Equpa Wt

Qoguho
@

14 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretacién Prejudicial. Proceso 187-1P-2020.
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Signo solicitado Signos opositores
TRIBUTO DESDE S
1987 BY DON s
JULIO e oIy

e L}

e —

ANNIVERSARY DON JULIO 70/ DON JULIO 70 1942 &
DISENO / 1942 DON JULIO Don Julio Gonzéalez desde 1942 /
1942 DON JULIO Don Julio Gonzalez desde 1942 /| RESERVA

DE DON JULIO / TEQUILA DON JULIO / TEQUILA DON

JULIO / DON JULIO 1942 / DON JULIO 1942, JULIO
GONZALEZ E.

Antecedentes

@ AN}
.TRIBUTO-
TRIBUTO
DON JULIO

(nominativa)

Reglas jurisprudencia y doctrinal aplicable a la comparaciéon de marcas

Comparacion entre marcas mixtas

Se debera tomar en consideracion 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:

“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 o
mas palabras, con o sin significacion conceptual, con o sin el acompafiamiento de un
gréfico (...)1".

Sobre el tema, la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido lo siguiente:

15 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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“La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento
nominativo como el gréafico, 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 20007, 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 colocacién, que en un momento dado pueden ser
definitivos. El elemento gréfico 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.

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 deberé 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 o 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 gréfico.

El tratadista Carlos Fernandez-No6voa en su obra Tratado de Derecho de Marcas, ha
expuesto algunas hipétesis 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 que engloba factores
gue repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el
conjunto de la correspondiente marca mixta.

16 TIJCA, Proceso N° 224-IP-2015
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i) Los factores que afectan negativamente el componente denominativo de la marca
gréafica 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.

i) 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 (...)*"".

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 analisis que en la marca previamente registrada
predomina el elemento nominativo, deberan tenerse en cuenta las siguientes reglas:

“a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir sin descomponer su unidad
fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras
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 signos 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®®”.

Analisis comparativo con la familia de marcas de titularidad de la sociedad DIAGEO
MEXICO COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Con base en los criterios mencionados, se establece que la familia de marcas de la
opositora, DIAGEO MEXICO COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., tiene como rasgo
distintivo el uso de la expresion DON JULIO. Asi las cosas, un consumidor al observar
estos elementos caracteristicos en el mercado como parte de una marca al identificar un
producto, asocia el origen empresarial con la sociedad opositora, al obrar la expresion

17 FERNANDEZ-NOVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edicién, 2001, pag. 256

18 “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

19 TJCA, Proceso N° 127-IP-2016
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DON JULIO como indicador de pertenencia a una familia de marcas, principalmente en la
industria de bebidas alcohdlicas.

Asi las cosas, es claro que estamos frente a un caso de familia de marcas en el cual, la
expresion que ha usado de forma reiteradas es DON JULIO y por esta razon la misma
debe gozar de una proteccion especial con el fin de proteger al titular de la misma y a los
consumidores.

Conforme a lo anterior, esta Direccion no puede desconocer la proteccion otorgada a la
sociedad opositora en el registro de su familia de marcas, cuyos esfuerzos comerciales
han sido dirigidos a perpetrar en la mente del consumidor, la expresion DON JULIO como
elemento distintivo de sus productos frente a otros competidores.

Dando lugar al andlisis de registrabilidad del signo solicitado, es preciso indicar que se
trata de un signo de naturaleza mixta, compuesto por la expresion “TRIBUTO DESDE
1987 BY DON JULIO” en una tipografia especifica, acompafiada de la figura de un
personaje con vestimenta tradicional. De otro lado, las marcas que componen la familia
de marcas opositora son de naturaleza mixta y nominativas, compuestas principalmente
por la expresion “DON JULIO” en caracteres especiales e ilustradas cada una dentro de
un disefio particular para el caso de las marcas de caracter mixto.

Esta Direccion encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles. En
efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son ortografica y fonéticamente
similares, comoquiera que el signo solicitado Tributo Desde 1987 By Don Julio
reproduce el rasgo comun vy distintivo de la familia de marcas opositora Tributo Desde
1987 By Don Julio / DON JULIO REAL / DON JULIO 1942 / DON JULIO REAL / DON
JULIO /1942 DON JULIO Don Julio Gonzalez desde 1942 / 10th ANNIVERSARY DON
JULIO 70 / DON JULIO 70 1942 & DISENO / 1942 DON JULIO Don Julio Gonzélez
desde 1942 / 1942 DON JULIO Don Julio Gonzéalez desde 1942 /| RESERVA DE DON
JULIO / TEQUILA DON JULIO / TEQUILA DON JULIO / DON JULIO 1942 / DON JULIO
1942, JULIO GONZALEZ E, sin que sus elementos nominativos y graficos adicionales
sean derrotero de diferenciacion.

Examinados los signos en su conjunto, se observa que en el aspecto ortogréafico presentan
claras semejanzas, lo que se aprecia en la identidad de la expresion DON JULIO, lo que
genera que, desde el punto de vista fonético, al ser pronunciados tengan un impacto
sonoro similar, en razén a la disposicién de los fonemas utilizados.

Es decir, es posible ver que el elemento nominativo sobresaliente en el signo solicitado
hace parte de los signos opositores, configurandose asi una reproduccion parcial, no
siendo los demés elementos que hacen parte del signo solicitado suficientes para que el
consumidor pueda diferenciar los signos en el mercado.

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta necesario entrar a verificar la cobertura de los
signos confrontados, en aras de establecer si se cumple con el segundo de los requisitos
exigidos por la causal de irregistrabilidad en estudio.

Conexién competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

29: Chorizo.
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30: Café tostado en granos; café en grano sin tostar; bebidas a base de café; bebidas de
café.

43: Servicios de cafés y restaurantes; servicios de cafés, cafeterias y restaurantes.
Los signos registrados identifican:

Expedientes Productos

14188587 33: Bebidas alcohdlicas (excepto cervezas).

SD2022/0134961 33: Bebidas alcohdlicas (excepto cervezas), tequila (producto
protegido por la denominacion de origen tequila).

SD2016/0055211 33: Bebidas alcohdlicas (excepto cervezas), excluyendo vino, Oporto
y Jerez.

14240994 33: Bebidas alcohdlicas (excepto cervezas).

SD2022/0135035 33: Bebidas alcohdlicas (excepto cervezas), tequila (producto
protegido por la denominacion de origen tequila).

SD2023/0064807 33: Bebidas alcoholicas (excepto cervezas), tequila.
SD2022/0135125 33: Bebidas alcohdlicas (excepto cervezas), tequila.
14188587 33: Bebidas alcohdlicas (excepto cervezas).

96027258 33: Bebidas alcohdlicas (excepto cervezas), incluyendo vinos, licores
espiritosos tequila, y cockteles a base de tequila.

01000993 33: Bebidas alcohdlicas (excepto cervezas) incluyendo vinos, licores
espirituosos y cockteles a base de tequila.

01000992 33: Bebidas alcohdlicas (excepto cervezas), incluyendo vinos, licores
espirituosos y cockteles a base de tequila.

03080599 33: Bebidas alcohdlicas (excepto cervezas), especialmente tequila..
14188580 33: Bebidas alcohdlicas (excepto cervezas).

14188573 33: Bebidas alcohdlicas (excepto cervezas).

09106025 33: Bebidas alcohdlicas (con excepcion de cervezas).

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 comparacion, como se procede a explicar.

Conexién competitiva con oposicion entre productos de las Clases 29, 30 y 33

Internacional
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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, 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 cuestion
provienen del mismo empresario (...)*". En el presente caso, un consumidor podria
considerar razonable que ambos productos se comercialicen por parte de un mismo
empresario.

Los productos de la marca solicitada en las Clases 29 y 30, que incluyen chorizo y Café
tostado en granos; café en grano sin tostar; bebidas a base de café; bebidas de
café, estan intrinsecamente relacionados con la industria alimentaria, conformando un
espectro de productos para el consumo humano.

Por otro lado, los productos de las marcas opositoras en la Clase 33, que comprenden
bebidas alcohdlicas (excepto cervezas), tequila, licores espirituosos y cocteles a base de
tequila, se enmarcan en el sector de las bebidas para el consumo.

La relacién entre estos productos es significativa y puede ser vista desde la perspectiva
de la razonabilidad. Es perfectamente razonable que una empresa que produce o
comercializa alimentos (Clases 29 y 30) también ofrezca bebidas alcohdlicas (Clase 33),
0 viceversa, como parte de una oferta integral al consumidor. ElI consumidor final podria
asumir sin dificultad que ambos tipos de productos provienen del mismo origen
empresarial.

La conexion entre estas coberturas se fundamenta sdlidamente en la realidad del mercado
y la percepcion del consumidor promedio. Es una préactica comercial extendida que
empresas del sector alimentario diversifiquen sus portafolios para incluir bebidas,
incluidas las alcohdlicas, o que compafias de bebidas alcohdlicas lancen lineas de
productos alimenticios compatibles con sus bebidas principales. Un ejemplo palpable es
la presencia conjunta de carnicos, embutidos y bebidas alcohdlicas en los mismos puntos
de venta, como supermercados, hipermercados, tiendas de conveniencia, tiendas
gourmet y establecimientos especializados en alimentos y licores. Esta coexistencia
comercial crea una expectativa legitima en el consumidor de un origen empresarial
comun.

La exposicion simultanea de productos de las Clases 29, 30 y Clase 33 en idénticos
canales de distribucién y venta, asi como su promocién conjunta en eventos culinarios,
gastronémicos o de estilo de vida, induce al consumidor a asociar naturalmente estos
bienes. La mente del consumidor, al enfrentarse a la misma marca para productos de
ambos tipos, podria facilmente inferir que pertenecen a una Unica fuente empresarial o a
un mismo grupo corporativo. Esta inferencia no se basa en una complementariedad
obligatoria para su funcionamiento, sino en la légica comercial y de consumo, donde la
adquisicion de alimentos y bebidas alcohélicas forma parte de una experiencia de compra
y consumo integral y habitual.

Ademas, el consumidor promedio, caracterizado por una memoria imperfecta y la
tendencia a realizar asociaciones rapidas, podria verse inducido a error o confusion al
encontrar el mismo signo distintivo aplicado a productos de las Clases 29, 30 y la Clase
33. Este riesgo no radica en confundir un producto carnico con una bebida alcohdlica, sino
en asociar errbneamente su origen empresarial, creyendo que ambos provienen de la

20 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N°20-IP-2022
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misma casa productora o que la bebida representa una extension de la linea de alimentos
de la empresa. Dicha asociacion indebida puede derivar en un aprovechamiento indebido
de la reputaciéon ajena o en una dilucion de la fuerza distintiva de la marca ya registrada.
En ese sentido, esta Direccion evidencia que, dadas las coberturas de los signos
enfrentados, es altamente probable que los mismos sean ofrecidos por el mismo
empresario 0 grupo econdmico, lo que genera una posibilidad real de que los
consumidores se vean inducidos a falsas asociaciones o confusién derivadas de las
practicas habituales en el mercado de alimentos y bebidas.

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 0 muy semejantes, mayor
deberd ser la diferenciacién 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 deberd ser la diferenciaciéon exigible entre los signos
enfrentados?'”.

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.

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 relacién, vinculacién o conexion
entre productos y/o servicios??”.

Por tanto, se concluye que las coberturas de los signos comparados guardan una
conexidad competitiva que genera una confusion y asociacion en el publico consumidor,
por lo que no es posible permitir la coexistencia

Conexién competitiva con oposicidon entre productos y servicios de las Clases 33y
43 Internacional

Razonabilidad: No resulta extrafio que un empresario que se desempefia en un sector
especifico, como lo es el de bebidas alcohdlicas, busque ampliar su esquema de negocios
e incursione en otro tipo de servicios del mismo sector, por lo que el consumidor facilmente
entendera que quien se encarga de una serie de productos ahora incursione en otros
servicios afines. Al darse tal circunstancia, el riesgo de asociacion se incrementa hasta el
punto de impedir el registro del signo solicitado, pues busca desempefiarse en un sector afin
al del antecedente antes mencionado.

Tal como se advierte las marcas registradas identifican “Bebidas alcohdlicas (excepto
cervezas)”, mientras que el signo solicitado identifica los siguientes servicios “Servicios de
restaurantes y cafeterias”.

De acuerdo con la cobertura descrita, se trata de productos y servicios que guardan una
relacion comercial cercana, debido a que comparten la misma finalidad (bebidas,
preparacion y venta de las mismas), en la medida que el publico consumidor mediante los
servicios de restauracion y cafeterias podra adquirir productos como bebidas alcohdlicas,
por lo que de tal manera es posible que en ambos casos acceder a uno u otro a traves de
los mismos canales de comercializacion.

21 Interpretacién Prejudicial Proceso 96-IP-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.

22 |bidem
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En este orden de ideas, se trata de productos y servicios son puestos a disposicion del
consumidor a través de los mismos canales de comercializacion, por lo que al encontrar los
signos objeto de confrontacion en el mercado resultaria razonable para el consumidor medio
concluir que, quien se encarga de las bebidas alcohdlicas que distingue los signos
registrados, amplie su esquema de negocio e incursione en los servicios de restauracion y
cafeterias, asumiendo equivocadamente que en ambos casos se cuenta con un unico origen
empresarial.

Andlisis comparativo con las marcas citadas de oficio

Dando lugar al andlisis de registrabilidad del signo solicitado, es preciso indicar que se
trata de un signo de naturaleza mixta, compuesto por la expresion “TRIBUTO DESDE
1987 BY DON JULIO” en una tipografia especifica, acompafiada de la figura de un
personaje con vestimenta tradicional. De otro lado, las marcas citadas de oficio son de
naturaleza mixta y nominativa, compuestas principalmente por las expresiones
“TRIBUTO” y “DON JULIO” en caracteres especiales e ilustradas cada una dentro de un
disefio particular para el caso de las marcas de caracter mixto.

Esta Direccion encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles. En
efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son ortografica y fonéticamente
similares, comoquiera que el signo solicitado TRIBUTO DESDE 1987 BY DON JULIO
reproduce el elemento distintivo de las marcas citadas de oficio TRIBUTO Desde 1987 By
DON JULIO / TRIBUTO / DON JULIO, sin que sus elementos nominativos y gréaficos
adicionales sean derrotero de diferenciacion, en vista que los mismos carecen de
distintividad extrinseca.

Examinados los signos en su conjunto, se observa que en el aspecto ortogréafico presentan
claras semejanzas, lo que se aprecia en la identidad de las expresiones DON JULIO y
TRIBUTO, lo que genera que, desde el punto de vista fonético, al ser pronunciados tengan
un impacto sonoro similar, en razén a la disposicion de los fonemas utilizados.

Es decir, es posible ver que los elementos nominativos sobresalientes en el signo
solicitado hacen parte de los signos citados de oficio, configurandose asi una reproduccién
parcial, no siendo los demas elementos que hacen parte del signo solicitado suficientes
para que el consumidor pueda diferenciar los signos en el mercado.

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta necesario entrar a verificar la cobertura de los
signos confrontados, en aras de establecer si se cumple con el segundo de los requisitos
exigidos por la causal de irregistrabilidad en estudio.

Conexién competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

29: Chorizo.

30: Café tostado en granos; café en grano sin tostar; bebidas a base de café; bebidas de
café.

43: Servicios de cafés y restaurantes; servicios de cafés, cafeterias y restaurantes.

Los signos registrados identifican:
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Expedientes Productos y servicios

SD2019/0073898 30: Cucuruchos para helados cremosos; espesantes para helados
cremosos; helados; helados de agua con sabor a frutas en palito o en
barra; helados aromatizados; helados a base de frutas; helados
cremosos; helados cremosos de frutas; helados cremosos de frutas
en palito o en barra; helados de frutas; helados de hielo; mezclas para
preparar helados cremosos; pasteles helados; polvos para preparar
helados cremosos; postres helados con frutas [parfaits]; sorbetes
[helados].

93416511 42: Servicios relacionados con almacenes de ventas al detal, de
promociones de ventas al por menor, de servicios de
aprovisionamiento, abastecimiento, suministros, exposiciones.
servicios comprendidos en la clase 42 del articulo 2 del Decreto 755
de 1972.

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 comparacion, como se procede a explicar.

Conexion competitiva de oficio entre productos de las Clases 29y 30 Internacional

Razonabilidad: Dada la cobertura de los signos enfrentados, esta Direccién encuentra
gue es posible que los mismos 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.

En sustento de lo anterior, es preciso recalcar que tanto el signo solicitado como las
marcas previamente registradas tienen como objeto identificar productos afines en razén
a su naturaleza y destinacion. En efecto, en primer lugar, resulta pertinente mencionar
gue productos como “Chorizos; Café tostado en granos; café en grano sin tostar;
bebidas a base de café; bebidas de café " y “Cucuruchos para helados cremosos;
espesantes para helados cremosos; helados; helados de agua con sabor a frutas
en palito o en barra; helados aromatizados; helados a base de frutas; helados
cremosos; helados cremosos de frutas; helados cremosos de frutas en palito o en
barra; helados de frutas; helados de hielo; mezclas para preparar helados
cremosos; pasteles helados; polvos para preparar helados cremosos; postres
helados con frutas [parfaits]; sorbetes [helados]” son articulos propios de la canasta
familiar, es decir, productos alimenticios usados en entornos similares y por el mismo tipo
de consumidores y que a su vez son ofrecidos en los mismos canales de comercializacion,
por lo que los usuarios pueden acceder a ellos dentro de un mismo establecimiento de
comercio como pueden ser supermercados o tiendas.

Por lo anterior, el consumidor, considerando la realidad del mercado, puede asumir
razonablemente que los productos identificados por los signos confrontados provienen del
mismo empresario, al tener una naturaleza similar.

Finalmente, dada la similitud de los signos y el elemento coincidente entre los signos,

resulta pertinente tener en cuenta lo estipulado por la teoria de la interdependencia, la
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cual ha sido reconocida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de la siguiente
manera:

“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 enfrentados (STJCE, de
22 de junio de 1999 Caso Lloyd)” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho
Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - Espafa, 2003, p. 475)%.”

En virtud de lo anterior, al aplicar la mencionada teoria, que como su nombre lo indica
implica reciprocidad, interrelacion, correspondencia y dependencia entre los signos que
se comparan y los productos que distinguen, el analisis comparativo de éstos debe ser
mas riguroso. En efecto, a mayor similitud de los signos, mayor diferenciacion debe haber
entre los productos, lo cual no se da en el caso en comento.

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

Conexién competitiva con oposicion entre productos y servicios de las Clases 30y
43 Internacional

Razonabilidad: No resulta extraiio que un empresario que se desempefia en un sector
especifico, como lo es el de bebidas alcohdlicas, busque ampliar su esquema de negocios
e incursione en otro tipo de servicios del mismo sector, por lo que el consumidor facilmente
entendera que quien se encarga de una serie de productos ahora incursione en otros
servicios afines. Al darse tal circunstancia, el riesgo de asociacion se incrementa hasta el
punto de impedir el registro del signo solicitado, pues busca desempefiarse en un sector afin
al del antecedente antes mencionado.

Tal como se advierte la marca registrada identifica “Cucuruchos para helados cremosos;
espesantes para helados cremosos; helados; helados de agua con sabor a frutas
en _palito o en barra; helados aromatizados; helados a base de frutas; helados
cremosos; helados cremosos de frutas; helados cremosos de frutas en palito o en
barra; helados de frutas; helados de hielo; mezclas para preparar helados
cremosos; pasteles helados; polvos para preparar _helados cremosos; postres
helados con frutas [parfaits]; sorbetes [helados]”, mientras que el signo solicitado
identifica los siguientes servicios “Servicios de cafés y restaurantes; servicios de cafés,
cafeterias y restaurantes”.

De acuerdo con la cobertura descrita, se trata de productos y servicios que guardan una
relacion comercial cercana, debido a que comparten la misma finalidad (alimentos,
preparacion y venta de los mismos), en la medida que el publico consumidor mediante los
servicios de restauracion y cafeterias podra adquirir productos como Cucuruchos para
helados cremosos; espesantes para helados cremosos; helados; helados de agua
con sabor a frutas en palito o en barra; helados aromatizados; helados a base de
frutas; helados cremosos; helados cremosos de frutas; helados cremosos de frutas
en _palito o en barra; helados de frutas; helados de hielo; mezclas para preparar
helados cremosos; pasteles helados; polvos para preparar helados cremosos;
postres helados con frutas [parfaits]; sorbetes [helados], por lo que de tal manera es

BTJCA, PROCESO Ne 135-1P-2004.
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posible que en ambos casos acceder a uno u otro a través de los mismos canales de
comercializacion.

En este orden de ideas, se trata de productos y servicios son puestos a disposicion del
consumidor a través de los mismos canales de comercializacion, por lo que al encontrar los
signos objeto de confrontacion en el mercado resultaria razonable para el consumidor medio
concluir que, quien se encarga de las bebidas alcohdlicas que distingue los signos
registrados, amplie su esquema de negocio e incursione en los servicios de restauracion y
cafeterias, asumiendo equivocadamente que en ambos casos se cuenta con un unico origen
empresarial.

Conexién competitiva con oposiciéon entre productos y servicios de las Clases 29, 30
y 42 Internacional

Razonabilidad: Vista la cobertura de los signos objeto de confrontacion, teniendo en
cuenta la descripcién de servicios de la Clase 42 Internacional relacionados con “todo
“Servicios de venta al detal” de productos en general, se asocian de forma directa con
los productos solicitados a registro en lo referente a las Clases 29 y 30 Internacional
“Chorizos; Café tostado en granos; café en grano sin tostar; bebidas a base de café;
bebidas de café”.

De conformidad con lo anterior, los servicios distinguidos por el signo previo, estan
enfocados especificamente en distribucion de productos en general, es decir que
comparten una naturaleza afin, por lo que es posible que el consumidor entienda
erroneamente que quien se encarga de comercializar este tipo de articulos también se
dedica a su fabricacién y distribucion, maxime al tratarse de marcas similares.

Finalmente, dada la similitud de los signos y el elemento coincidente entre los signos,
resulta pertinente tener en cuenta lo estipulado por la teoria de la interdependencia, la
cual ha sido reconocida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de la siguiente
manera:

“cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberd 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 diferenciacién exigible entre los signos enfrentados (STJCE, de
22 de junio de 1999 Caso Lloyd)” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho
Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - Espafia, 2003, p. 475%%)

En virtud de lo anterior, al aplicar la mencionada teoria, que como su nombre lo indica
implica reciprocidad, interrelacion, correspondencia y dependencia entre los signos que
se comparan y los productos y servicios que distinguen, el andlisis comparativo de éstos
debe ser mas riguroso. En efecto, a mayor similitud de los signos, mayor diferenciacion
debe haber entre los productos y servicios, lo cual no se da en el caso en comento.

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 liboremente y sin distorsiones los productos y servicios ofrecidos
en el mercado.

24 TIJCA, PROCESO N° 135-1P-2004.
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Analisis de la causal de irreqistrabilidad contenida en el literal h) del articulo 136 de la
Decision 486

Notoriedad del signo distintivo opositor

La sociedad opositora alega la notoriedad del siguiente signo:

Signo Titular Cobertura

DON c o[ﬁ/:éScE&MZEKBCoOR | Tequila, un destilado de agave, productos

JULIO SA DECV. de la Clase 33 Internacional de Niza.

Pronunciamientos previos

Es de anotar que esta Direccion, ya habia reconocido la notoriedad de la marca DON
JULIO, a través de los siguientes pronunciamientos:

e En primer lugar, mediante la Resolucion No. 31169 del 24 de junio de 2020,
expedida dentro del expediente SD2016/0030487, se declar6 la notoriedad del
signo DON JULIO (nominativo) para identificar “Tequila, destilado de agave”, propio
de la clase 33 de la Clasificacion de Niza, por el periodo comprendido entre el afio
2015 y abril de 2018.

e Finalmente, mediante la Resolucion No. 64137 del 27 de agosto de 2025, expedida
dentro del expediente SD2023/0060400, se extendi6 la notoriedad del signo DON
JULIO (Nominativo) para identificar “Tequila, destilado de agave”, propio de la clase
33 de la Clasificacion de Niza, por el periodo comprendido entre mayo de 2018 y
septiembre de 2023.

Asi las cosas, esta Direccion al revisar cada uno de los documentos que obran en el
expediente, se pudo constatar que, conforme a la Resolucién N°3676 del 7 de febrero de
2025, la sociedad opositora DIAGEO MEXICO COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.,
realizé el pago correspondiente a la invocacion de notoriedad dentro de un tramite de
oposicion, la tasa de prérroga y la tasa correspondiente a la presentacion de tres
oposiciones.

Valoraciéon del acervo probatorio

En relacién con los requisitos que deben reunir las pruebas, el Consejo de Estado,
mediante auto de 26 de septiembre de 2019, indico: “[...] i) la pertinencia de una prueba
debe revisar que la prueba guarde relacion con los hechos que se pretenden demostrar;
i) 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 o porque el hecho esta exento de prueba [...]%".

Procedera la Direccién a valorar el acervo probatorio aportado por parte de la sociedad
opositora que busca demostrar que la notoriedad del signo DON JULIO (mixto) se ha
mantenido en el tiempo, teniendo en cuenta los criterios para declarar la notoriedad de un
signo, que establece el literal a) del articulo 228 de la Decision 486 de la Comision de la

25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccién Quinta, providencia de 3 de marzo de 2016, C.P. Carlos Enrique
Moreno Rubio, nim. Gnico de radicacién 11001-03-25-000-2015-00018-00.
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Comunidad Andina.

En este caso para determinar la notoriedad de un signo se debe verificar los siguientes
criterios:

1. El grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del
publico.

2. La duracion, la magnitud y el alcance geografico de cualquier utilizacion de la marca.

3. La duracion, la magnitud y el alcance geografico de cualquier promocién de la marca,
incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentacién, en ferias o exposiciones de
los productos o servicios a los que se aplique la marca.

4. La duracion y el alcance geografico de cualquier registro y/o cualquier solicitud de
registro, la marca, en la medida en que reflejan la utilizacién o el reconocimiento de la
marca.

5. El valor asociado a la marca

Entonces, después de un analisis y valoracion general de las pruebas aportadas, se
encuentra que éstas resultan suficientes para probar que la marca analizada en Colombia
se ha mantenido notoria desde el momento de su ultima declaracion, permitiendo a esta
Direccion tener claridad en aspectos como el elevado porcentaje en el reconocimiento del
consumidor y el fuerte posicionamiento del signo analizado.

Teniendo en cuenta lo anterior, se procedera analizar el material probatorio aportado por
la sociedad opositora que busca demostrar la notoriedad del signo:

1. Pruebas tendientes a demostrar el grado de conocimiento de la marca entre los
miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pais Miembro (literal a) del
articulo 228 de la Decision 486):

El conocimiento de la marca entre los miembros del sector pertinente es un factor
primordial para establecer su connotacion de notoria, toda vez que demuestra que el
objetivo para el que fue creada se ha cumplido a cabalidad, es decir que ha servido para
identificar los productos o servicios de su titular.

En este caso, el sector pertinente para la marca DON JULIO (nominativo), de acuerdo
con una lectura integral del material probatorio aportado, esta comprendido por todas
aquellas personas juridicas o naturales que hacen parte del sector de bebidas alcohdlicas,
especificamente tequila y bebidas a base de agave conformado tanto por fabricantes,
distribuidores y consumidores mayores de edad aptos para el consumo de este tipo de
productos.

Para demostrar lo anterior, la sociedad opositora allegé las siguientes pruebas:
e Don Julio_Informe_final_Remembering_2024": Presentacibn que contiene el

informe de evaluacién de equity de la marca DON JULIO en Colombia para el afio
2024, elaborado por la firma Kantar.
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Don Julio

DIAGEO
IKANTAR

2024

i

difer do de Patrén.

posiciona y porque as no nos

Posicionamiento tic imagcen (BIPS)

Al profundizar en la evolucién del BSS de Don Julio, es una marca que continda creciendo tendencialmente su poder de marca, entrando al fop 10 de
marcas con mas poder de la categoria, y vs los principales competidores del segmento Tequila el gap es muy amplio, ya que por un lado 1800 no logra
avanzar y se mantiene estable, y Patron entra en la posicion 17 del set, con lo cual nos deja ver gue ain tiene muchas oportunidades para construir BSS.
Brand Strenght Score - BSS
* .
Rank 22 2022 Ronk 23 2023 Rank 24 2024 v VS v;’;’ vs  Var ;;a-ik VS var ;:2.:: vs
1 Baileys A 1 Baileys -4 1 Baileys - 07 0.4 -0.7 0 0
2 Smimoff 108 2 Smimoff R 2 smimoff . 106 00 07 0 0
3 Old Parr 04 3 Buchanan's 100 3 Buchanan’s - 10.2 +0.2 +0.2 +1 0
4 Buchanan's . 100 4 OldPar | _EX] 4 Old Parr . 102 0.2 +0.3 -1 0
5 Viejode Caldos WH7.8 5 Viejode Caldas 84 5 Antioguenc | _EF +0.9 +0.3 +1 -1
& Anfiequefio m7s &  Anfioquefo Xl 4 Viejo de Caldas |__EK) +0.5 0.1 -1 1
7 Johnnie Walker W70 7 Johnnie Walker Bl 7.1 7 Johnnie Walker me7 -0.3 -0.4 [ 0
8  Chivas Regal w2 8  Chivas Regdl Wss 8 Jack Daniels W59 +0.5 +03 +1 -1
# Jack Daniels W54 7 Jack Daniels w58 ?  ChivasRegal LEX -l 07 - 1
10 Black & White W43 10 Black & White ma2 [ 10 pon sulie mas +0.7 0.6 | +2 +1
11 Ron Medelliin W43 11 Don Julio W42 n Black & White maz 0.6 05 -1 1
12 Don Julio Wan 12 Nectar mas 12 Nectar | X 0.3 -0.2 +1 0
13 Nectar m3s 13 Something n30 13 Amarillo W34 NM +1.5 0 a
14 Something W3z 14 Amarillo 119 4 Something | FX3) -1 0.4 o 1
15 Tanqueray 118 |15 1800 119 15 1800 119 NM 0 NM 0
16 Gordons 109 16 Tanqueray 1.7 14 Tangueray 115 0.1 02 -1 0
17 Hendrick's 08 17 Hendrick’s 106 [17__Patén 110 | NM NM NM Nm
18 Glenfiddich 0.3 18 Glenfiddich 0.5 18 Hendrick’s los -0.1 -0.1 -1 1
1% Singleton 0.2 19 Glenlivet 04 19 Glenfiddich los +0.2 0 -1 1
. 20 Singleton 03 . 20 Singleton 103 +0.1 0 -1 0
+/- Aritmethic difference vs Fr23
IKANTAR ‘ DIAGEO R A¥Sigrifcont iference 753 v 17
“Siice withou! tignificant differences

Hoy en dia lo que mdas describe a Don Julio es ser una marca fascinante, con un sabor distintivo, y una opcién para regalar, no obstante, los objetivos
estratégicos para la marca atn necesitan ser mas desarrollados, sobre todo porgue son un espacio en blance en donde ninguna marca de Tequila se

. iy
FY22 FY23 FY24 | FY22 FY23 FY24 | FY22 FY23 FY24 | FY22 FY23 FY24 | FY22 FY23 FY24 | FY22 FY23 FY24 | FY22 FY23 FY24
Are drinks you con really savour D - 0 - - -& -4 -4 0
You would be proud fo choose || - 5 - - 2 2 4 2 4 2
Are brands you would falk about with friends | 3 2 2 - b 3 - - 4
Are for great fimes with friends - 2 - - 5 -4
Are more fascinating than ofhers - 2 - - 4 2 Z 2
Have A disfincfive faste - 4 - - 4 -6 -4 -6 4 4
Are suitable for most drinking occasions - ' - - -5 4|7 6 7| -4
Are exclfing and you are keen fo see what it does next - 2 - - ( 2 4 3 3 g
] Are brands | would choose to give as A gift 10 8 é - 8 7 - - 15 12 13| 7 . 5 13 9 8
o Are leading the way 0 - - - 5 7 4|8 11 6|2 4 -4
Are crafted by people who are passionate about what they do 7 7 = 4 4 - - 5 é 4
Represent A modern and progressive view of society 2 - 2 - - -] 3 5 p. 2 4
Have an inferesfing range 2 - 5 - - -4 11 12 11 4 4 5 -6 5 -5
Are constantly saying and doing new things -4 - -5 - - 7 9 4 3
Are actively encouraging responsiole drinking 5 -4 . -7 -6 - - 3
Are availoble in stores / bars where | purchase alcohol -16 <12 -11 - -1 -9 - - -7 -l0 64 8|8 -6 b|-7 -6
Are assoclated with sustainabiity -4 -5 - - - 6| -5 -5 -4 | -4 2 2 3
Can be served in A variety of ways E.G. Mixed with other drinks or in cockiails 4 -0 6| - - 215 -4 -14(-12 -10 -10(-12 9 9 [16 11 13
Clarity: 4 4 3 4 3 3 4 3 4 [ 5 5 3 3 3 3 3 2
Sample 719 740 829 256 251 - 163 | 1202 1188 1178 [ 109 1075 1034 | 1018 963 918 | 373 349 356
KANTAR | DIAGEO  imaminsiaistas oo e a7
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El estudio titulado "Don Julio Evaluacion de Equity Diageo Kantar 2024", elaborado por la
firma KANTAR, constituye una prueba util, pertinente y conducente para acreditar el grado
de conocimiento de la marca DON JULIO entre los miembros del sector pertinente,
conforme al literal a) del articulo 228 de la Decision 486. Este estudio fue realizado entre
el 17 dejulio al 5 de agosto de 2024, mediante encuestas en linea aplicadas a una muestra
representativa de 1.500 personas, hombres y mujeres entre 18 y 64 afos, pertenecientes
a los niveles socioecondmicos 2 al 6, residentes en las 5 principales ciudades del pais. La
amplitud geografica y demografica de la muestra permite inferir con solidez el nivel de
conocimiento de las marcas evaluadas en el mercado colombiano.

El estudio mide el valor que una marca tiene en la mente de los consumidores en funcion
de sus experiencias, percepciones y conexiones emocionales que les predisponen o no
con la marca. Engloba las actitudes y asociaciones positivas y negativas que un
consumidor ha desarrollado hacia una marca a lo largo del tiempo.

Las principales conclusiones son las siguientes:

o Al profundizar en la evolucién del BSS de Don Julio, es una marca que continla
creciendo tendencialmente su poder de marca, entrando al top 10 de marcas con
mas poder de la categoria, y vs los principales competidores del segmento Tequila
el gap es muy amplio, ya que por un lado 1800 no logra avanzar y se mantiene
estable, y Patrén entra en la posicion 17 del set, con lo cual nos deja ver que aun
tiene muchas oportunidades para construir BSS.

0 A nivel de plazas la dinamica es positiva de manera generalizada para Don Julio, y
aunqgue la mejor posicion a nivel de ranking es Medellin el mayor avance lo tiene
en Barranquilla porque venia de una situacion de estabilidad, mientras que en
Bogota y Medellin ha venido avanzando en los ultimos 3 afios. Por su parte, 1800
viene presentando retos, Unicamente logra un ligero avance en Barranquilla.

0 Ademas de Don Julio, vemos a otras marcas ganadoras en estas ciudades, en
Bogota Smirnoff contindia liderando y Buch se recupera, en Medellin contindan
liderando los licores locales, sin embargo, Buch tendencialmente viene
aumentando su poder de marca, y finalmente en Barranquilla, OP como la lider y
licores como Antioquefio, Viejo de Caldas y JD vienen avanzando.

o En el segmento de tequilas Don Julio es la marca lider en términos de saliencia, no
obstante, este eje continta siendo una oportunidad ya que todavia se encuentra
por debajo de su potencial y en el dltimo afio la marca disminuye el ritmo de
crecimiento.

La confiabilidad del estudio se ve respaldada por el prestigio de la firma KANTAR y por la
solidez metodolégica del trabajo, que incluye margenes de error claramente definidos y
comparaciones historicas con estudios de afios anteriores. En conjunto, estos elementos
permiten concluir que el estudio constituye una prueba técnicamente robusta y
juridicamente relevante para acreditar el grado de conocimiento de la marca DON JULIO
entre los miembros del sector pertinente, cumpliendo con los estandares exigidos por la
normativa comunitaria andina para el reconocimiento de la notoriedad marcaria.

e Folleto que narra la historia y trayectoria de la marca DON JULIO, donde se explica
su origen y se refleja el grado de distintividad
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ASI SE HACE UNA LEYENDA

El folleto sobre la historia y distintividad de la marca DON JULIO es util, pertinente y
conducente para demostrar el grado de conocimiento del signo entre los miembros del
sector pertinente, conforme al literal a) del articulo 228 de la Decision 486, porque
presenta una narrativa cronolégica que evidencia la trayectoria sostenida de la marca en
el mercado. A través de una linea de tiempo que abarca desde 1925 hasta 2012, se
destacan hitos relevantes como su fundacién, innovaciones en la produccion de tequila,
expansion internacional y celebraciones emblematicas, lo cual permite inferir que la marca
ha sido reconocida y recordada por el publico consumidor a lo largo del tiempo.

Ademas, el folleto resalta los elementos que hacen distintiva a DON JULIO dentro del
sector de bebidas alcohdlicas, como su calidad artesanal, su posicionamiento como marca
premium y su papel pionero en la industria tequilera. Las imégenes incluidas refuerzan
visualmente estos atributos, aportando evidencia tangible del reconocimiento alcanzado.
En conjunto, el contenido del folleto permite acreditar que la marca ha construido una
identidad sélida y diferenciada, lo que contribuye a su notoriedad en el mercado y cumple
con los requisitos exigidos por la normativa comunitaria andina para efectos de proteccion
marcaria.

e Certificado emitido por el Consejo Regulador del Tequila A.C., firmado por
CHRISTIAN ADIR APODACA MARQUEZ, Responsable del Organismo de
Certificacion del Consejo Regulador del Tequila, A.C., en el que se certifica que las
marcas DON JULIO se encuentran certificadas por dicha entidad.

Mediante el citado documento se observa que la sociedad opositora cuenta con el permiso
del Consejo Regulador de Tequila para el uso de la denominacion de origen Tequila en
productos identificados bajo las marcas DON JULIO, 1942 DON JULIO 70, DON JULIO
1942, RESERVA DE DON JULIO y DON JULIO REAL.
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TEQUILA. popan, Jalisco, México a 11 de diciembre de 2023
p———— Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia
oo emoies PRESENTE:
5 exlce

Asunto: Declaracion Juramentada.

Apreciables sefiores:

Ing. Christian Adir Apodaca Mérquez, en mi cardcter de Responsable del Organismo de Certificacion del Consejo
Regulador del Tequita, A.C. (en lo sucesivo “CRT"); extendiéndoles el més cordial de los saludos, ante Ustedes, con
el debido respeto aprovecho Ja ocasion para hacerles de su conocimiento que el CRT, es una es una Asociacién
Civil, institucion de carécter privado sin fines de lucro, debidamente Acreditado y Aprobado para operar como
Organismo de Certificacion, Laboratorio de Pruebas y Unidad de Inspeccion en los términas previstos por la Ley de
Infraestructura de la Calidad y tiene la funcidn esencial de inspeccionar, analizar y certificar el astricto cumplimiento
de la Norma Oficial Mexicana NOM-006-SCFI-2012 Bebidas Alcohdlicas Tequila, Especificaciones (en lo sucesivo

“Norma de! Tequila") o lz que lo sustituya, asf como las demés Normas y Estandzres para los gue sea debidamente
Acreditado y Aprobado.

Por lo anteriormente expuesto y derivado del seguimiento a la Certificacion otorgada a la empresa Diageo México
Comercializadora, S.A. de C.V., hago constar que comercializa sus productos bajo las marcas “Don Julio”,
“1942 Don Julio 707, “Don Julio 1942", “Reserva de Don Julio”, “Don Julio Real”, misma que en el afio de 2022
posiciond a la empresa en el lugar 4 del ranking de exportacién para &l afio antes mencicnado.

Las conclusiones del estudio de mercado resultan contundentes en lo que al conocimiento
del signo se refiere, pues mediante un método cuantitativo se obtiene de primera mano
informacion real del mercado, del conocimiento del consumidor sobre sus habitos de
consumo, del recuerdo que tiene del signo y de su posicionamiento en relacion con sus
competidores. Por lo tanto, las pruebas aportadas, son utiles y determinantes en la
declaracion o reconocimiento de la notoriedad de un signo distintivo, pues dan cuenta del
grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente en el territorio andino,
tal como lo establece el literal a) del articulo 228 de la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina.

2. Pruebas tendientes a demostrar la duracion, amplitud y extension geografica de
utilizacion de lamarcay su promocion (literales b) y c) del articulo 228 de la Decisién

486)

El uso amplio de la marca es un factor primordial para establecer su connotacion de
notoria, toda vez que demuestra que el objetivo para el que fue creada se ha cumplido a
cabalidad, es decir que ha servido para identificar los productos o servicios de su titular.

A su vez, la publicidad permite medir el esfuerzo del empresario para difundir su marca,
entendiendo que una promocion prolongada y extensa, junto con la utilizacion de
diferentes medios, tendrd como resultado que un mayor niumero de personas llegue a
conocer la marca. En este sentido las pruebas tendientes a demostrar estos elementos
indican el nivel de exposicion que ha tenido el publico en general ante la marca y, por lo
tanto, el conocimiento que tiene de la misma.

Para demostrarlo, la sociedad opositora presentd las siguientes pruebas:
e Links de las siguientes paginas web:

https://www.tiendasjumbo.co/don%20julio? _g=don%?20julio&map=ft
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Jumso

(o]
™\ Micuenta °°

‘ donjulio n
DonjU"O 6prOdUCtOS EE = ;‘;‘r‘c"m Relevancia vJ

¢

Acumula Goles @

Acumula Goles @

Patrocinado Patrocinado

TEQUILA BLANED

= =

7 TEQUILA CRISTALING

=
=
=

$407.190 $246.890
$581,7xml $352,7xml
DONJULIO DONJULIO

Tequila Afiejo Don Julio 70 Cristalino
x700ml

Tequila Don Julio blanco x700ml

Acumula Goles @

Patrocinado

$334.690

$478,13xml

DONJULIO

Tequila Don Julio afiejo x 700 ml

https://www.carulla.com/don%20julio? g=don%?20julio&map=ft

don julio I:'

licio/don julio

Ordenar por:

Filtrar Relevancia

12 resultados

y/

Vista:
oo

Tequila DON JULIO blanco (700 ml)

$246.900

Vendido por: Carulla

Tequila DON JULIO 70 cristalino afiejo (700 ml)

$399.900

Vendido por: Carulla

<

7/ TEQUILA REPDSADD

Tequila DON JULIO reposado (700 ml)

$291.300 $328.900
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https://www.olimpica.com/don%20julio?_gq=don%?20julio&map=ft

DD OLIMPICA

Flash

Q don julio X

Estas Viendo Productos Para

Barranquilla
[Envio]d
GRATIS

;:3:‘3 TEQUILA CRISTALIND
TEQUILA BLANCD
. TEQUILA REPOSADD

#

T00M TO0M
oot
Don Julio Don Julio Don Julio
Tequila Don Julio 70 Tequila Don Julio Tequila Don Julio
Cristalino Anejo 700 M| Blanco 700 MI Reposado 700 MI

$399.900 ="

'E Agregar

$242.900 . $287.900 -

Entrega 15 minFjash

'E Agregar 'E Agregar
Q

=
= s
=] —
= =
= =
s =
= i
=2
x
| — X
a0 =3 G
Don Julio Don Julio Don Julio
Tequila Don Julio TEQUILA DON JULIO Tequila Don Julio Anejo
Ceniza Afiejo Oscuro 1942 750ML 700 MI [
700ML ior
$1.239.900 s $324.900  sune
$ 431.400 medio P~ N

https://www.exito.com/don%20julio?_q=don%20julio&map=ft

éxrto = donn @ ¢Comoaquieres o 8 A=

: - recibir tu pedido ? * \otificaciones  Micuenta  Carrito

envio gratis envio gratis, A
O - O

TEQUILA BLANCD
/. THOUILA REPOSADO

TooML oM

ouce== patrocinado
Tequila DON JULIO blanco (700 ml)

(Ml a $ 352,71)

o= patrocinado

Tequila DON JULIO reposado (700 ml)
(Ml a $ 416,14)

$ 246.900 $ 291.300

Vendido por: Exito Vendido por: Exito

= o am
Tequila DON JULIO blanco (375 ml) Tequila DON JULIO afiejo oscuro ceniza (700 ml)
(Ml a $ 346,40) (Mla$631,71)
By ¢ 154.000 @ $ 442.200
$129.900
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https://www.dislicores.com/don%20julio?_g=don%20julio&map=ft
https://co.donjulio.com/

Las capturas de pantalla de tiendas virtuales y catalogos en linea en los que se
comercializan productos de la marca DON JULIO son pruebas Uutiles, pertinentes y
conducentes para demostrar la duracidon, amplitud y extension geografica de su utilizacion
y promocién, conforme a los literales b) y c) del articulo 228 de la Decisién 486. En
particular, se aportaron capturas de plataformas reconocidas como Exito, Carulla, Jumbo,
Dislicores y Olimpica, evidenciando que los productos DON JULIO estan disponibles en
canales de distribucion tanto fisicos como digitales, con cobertura nacional. Estas
capturas demuestran un uso reciente y activo de la marca en el comercio electrénico. La
presencia de DON JULIO en mudltiples plataformas y regiones del pais confirma su
distribucion sostenida en el tiempo y su alcance geografico amplio, lo cual refuerza su
posicionamiento como una marca consolidada y de alta recordacion en el mercado
colombiano.

Ademas, al tratarse de plataformas accesibles desde cualquier punto del pais —e incluso
desde otros Paises Miembros de la Comunidad Andina—, estas capturas permiten inferir
una promocion constante y geograficamente extendida de la marca. La inclusion de DON
JULIO en los catalogos digitales de grandes superficies y supermercados regionales no
solo evidencia su comercializacién activa, sino también su visibilidad ante un publico
diverso y amplio. En conjunto, estas pruebas respaldan que la marca ha sido utilizada y
promovida de manera continua y extensa, cumpliendo con los requisitos exigidos para la
declaratoria de notoriedad.

e Redes sociales:

Instagram: @donjulio.col

donjulio.col

548 16,6K 439

Posts Followers Following

vUGCPolicy_ES
See Translation

() co.donjulio.com and 2 more

Facebook: @donjulio.col
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. Don Julio Colombia & - . Don Julio Colombia &

Cuando el equls leva  pambre ¢ conviere €0 899 g preyia navideia se celebra tomando Don Julioy se
| hace monumental con el concierto de Peso Pluma.

Hasta el 31 de diciembre personaliza tu botella de Don

Julio, ¢sabes dande? jEncuentra los puntos de #CelebraConDonJulio

Don Julio Colombia @
10K likes « 13K follower
Pégina Oficial de Tequila Don Julio

Details
© Page - Wine/spirits

% Rating - 5.0 (10 Reviews)

Las capturas de pantalla de las redes sociales oficiales de la marca DON JULIO, como
Instagram y Facebook, son utiles, pertinentes y conducentes para demostrar la duracion,
amplitud y extension geografica de la utilizacién del signo, conforme a los literales b) y ¢)
del articulo 228 de la Decision 486. La existencia de mas de 548 publicaciones en
Instagram, junto con una comunidad de 16,6 mil seguidores y 439 cuentas seguidas, asi
como los 10 mil "me gusta" y 13 mil seguidores en Facebook, evidencian una actividad
constante y sostenida en el tiempo, asi como una interaccién significativa con el publico.
Estas cifras reflejan no solo la presencia activa de la marca en medios digitales, sino
también su capacidad de difusién y conexion con consumidores en distintos territorios,
tanto dentro como fuera de los Paises Miembros. Ademas, el contenido visual y narrativo
compartido en estas plataformas refuerza el posicionamiento de la marca y su
reconocimiento entre los usuarios, lo que constituye un indicio claro de su utilizacion
efectiva y su promocion continua en el mercado.

3. Pruebas tendientes a demostrar el valor de toda la inversion efectuada
para promover los productos identificados con la marca gue se pretende
notoria (literal d) del articulo 228 de la Decision 486)

En la determinacion de la notoriedad de una marca, la publicidad permite apreciar el
esfuerzo del empresario para difundir su marca, entendiendo que una mayor inversion
publicitaria, asi como una promocioén prolongada y extensa en territorio, junto con la
utilizacion de diferentes medios, tendrd como resultado que un mayor numero de
personas llegue a conocer la marca. En este sentido, las pruebas tendientes a demostrar
estos elementos indican el nivel de exposicion que ha tenido el publico en general ante
la marcay, por lo tanto, el conocimiento que tiene de la misma.

Con el objetivo de demostrar el valor invertido en publicidad, la sociedad opositora aporté
el siguiente documento:

e Declaracion juramentada del contador publico Carlos Andrés Hoyos Riveros, 2025.
DECLARACION JURAMENTADA

Carlos Andres Hoyos Riveros, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogota, identificado con la cédula de
ciudadania niim. 80859842, rindo la siguiente declaracion bajo la gravedad de juramento en mi calidad de contador
publico titulado, en capacidad de certificar la informacion contable de la sociedad DIAGEO COLOMBIA S.A., con
el proposito de que sea tenida como prueba sobre las ventas e inversion en publicidad con relacion a la
comercializacién de productos DON JULIO en Colombia. Rindo esta declaracion con fundamento en el
conocimiento que he adquirido sobre la informacién de los libros contables de la compaiiia a los cuales he tenido
acceso.
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2. Aporto con esta declaracion la informacion que certifica la inversion en publicidad para la marca DON
JULIO, incluyendo inversion en mercadeo y trade marketing durante los Gltimos tres afios en Colombia:

Inversion en COP

(Trade Investment + A&P)
2023 $49,065,091,991
2024 $43,136,130,315
20252 $29,767,714,710

Lo anterior es un indicio del esfuerzo que ha realizado el titular por dar a conocer su marca,
demostrando el nivel de exposicién que ha tenido el publico en general para con la marca
DON JULIO, por consiguiente, el conocimiento de ésta.

Ademas, tal inversion se ve reflejada en la considerable cantidad de material probatorio
allegado en relacion con el uso y la promocion de la marca, evidenciandose coherencia
entre los documentos aportados.

4. Pruebas tendientes a demostrar los volumenes de ventas o ingresos (literal
e) del articulo 228 de la Decision 486)

Los ingresos asociados a una marca son aquellos recursos o utilidades que su titular
percibe gracias a la explotacién comercial de la misma. Si las cifras de ingresos son
reportadas por el uso de la marca son considerables, es de suponer que en esa misma
medida sera considerable el uso o explotacion comercial de la marca y por tanto, el
conocimiento que de ella tienen los consumidores o usuarios.

A la actuacion administrativa fue allegado el siguiente documento:
e Declaracion juramentada del contador publico Carlos Andrés Hoyos Riveros, 2025.

DECLARACION JURAMENTADA

Carlos Andres Hoyos Riveros, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogota, identificado con la cédula de
ciudadania nim. 80859842, rindo la siguiente declaracion bajo la gravedad de juramento en mi calidad de contador
publico titulado, en capacidad de certificar la informacion contable de la sociedad DIAGEO COLOMBIA S.A., con
el proposito de que sea tenida como prueba sobre las ventas e inversion en publicidad con relacion a la
comercializacion de productos DON JULIO en Colombia. Rindo esta declaracion con fundamento en el
conocimiento que he adquirido sobre la informacion de los libros contables de la compaiiia a los cuales he tenido
acceso.

1. Aporto con esta declaracidn la informacion que certifica las cifras de venta y unidades vendidas del producto
DON JULIO de Diageo Colombia S.A. durante los Gltimos tres afios en Colombia:

Ingresos en COP
Unidades vendidas (BTL)
(incluido impuestos)
2023 $125,505,229,905 526,154
2024 $125,904,895,005 494,618
2025! $88,761,873,079 345,144
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En consecuencia con el anterior analisis de la certificacion emitida por la revisora fiscal y
en concordancia con la Ley 43 de 1990 la cual establece en su articulo 1019, la facultad
de los contadores de dar fe publica en los actos propios de su profesion, debe concluir
esta Direccion que se encuentra acreditada la comercializacion de los productos
identificados con la marca DON JULIO (nominativa).

Las cifras de ingresos reportadas son realmente significativas y representativas, lo cual
pone en evidencia la intensa demanda de los productos identificados por la marca notoria
por parte de los consumidores, y una amplia explotacion de la marca DON JULIO
(nominativa), lo cual tiene incidencia en el reconocimiento por parte de los consumidores
gue la prefieren y consecuentemente en los ingresos percibidos por su titular por la
explotacion de los productos identificados bajo ella.

En ese sentido, esta Direccién debe precisar que si bien se hace un analisis conjunto de
todo el material probatorio, se deben apreciar las pruebas desde el punto de vista de la
frecuencia y continuidad del uso de la marca dentro del periodo relevante, pero no le es
dable al examinador en este caso cuestionar la veracidad de las cifras de ventas
declaradas por la revisora fiscal.

De lo anterior se concluye que la valoracion correcta de la certificacion aportada debe ser
aquella que tenga en cuenta la finalidad de las mismas como medio probatorio en conjunto
con los demas medios de prueba. De lo contrario para probar el uso de la marca se haria
exigible la presentacion de todas las facturas expedidas durante el periodo relevante,
haciendo innecesaria la certificacion del revisor fiscal.

5. Pruebas tendientes a demostrar la existencia y antigiedad de cualquier
reqgistro o solicitud de registro del signos distintivo en el Pais Miembro o en
el extranjero (literal k) del articulo 228 de la Decision 486)

La sociedad opositora para acreditar este punto cita su portafolio de familia de marcas
registradas en Colombia, cuya primera solicitud data del afio 1996:

Tipo

Sigho

Titular

Expediente

Niza

Clase

Tramite

Vigencia

Estado

Nominativa

DON JULIO
REAL

Mixta

1942 DON
JULIO DON
JULIO
GONZALEZ
DESDE 1942

Mixta

10TH
ANNIVERSARY
DON JULIO 70

Mixta

DON JULIO 70
1942 &
DISENO

Mixta

1942 DON
JULIO DON
JULIO
GONZALEZ
DESDE 1942

Nominativa

DON JULIO
1942

Mixta

1942 DON
JULIO DON
JULIO
GONZALEZ
DESDE 1942

Nominativa

DON JULIO
REAL

Mixta

RESERVA DE
DON JULIO

Mixta

TEQUILA DON
JULIO

DIAGEO MEXICO

COMERCIALIZADORA,

S.A.DEC.V.

14188587

10

33

Marca

30/04/2035

Registrada

SD2022/0134961

11

33

Marca

07/12/2033

Registrada

SD2016/0055211

10

33

Marca

09/11/2027

Registrada

14240994

10

33

Marca

22/05/2035

Registrada

SD2022/0135035

11

33

Marca

07/12/2033

Registrada

SD2023/0064807

12

33

Marca

15/03/2034

Registrada

SD2022/0135125

11

33

Marca

22/11/2033

Registrada

14188587

10

33

Marca

30/04/2035

Registrada

96027258

33

Marca

23/07/2027

Registrada

01000993

33

Marca

27/09/2031

Registrada
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Tipo Signho Titular Expediente | Niza | Clase | Tramite | Vigencia | Estado
Mixta TEQSJLLIL'?‘ODON 01000992 7 33 Marca 07/03/2032 | Registrada
Nominativa DON JULIO 03080599 8 33 Marca 31/03/2034 | Registrada
Mixta Do'l'gig"'o 14188580 10 33 Marca | 31/07/2035 | Registrada
Mixta DOTQJ‘gLIO 14188573 10 33 Marca 12/02/2035 | Registrada
. JULIO .
Mixta GONZALEZ E. 09106025 9 33 Marca 25/03/2030 | Registrada

Lo anterior demuestra el interés y diligencia que ha tenido el opositor para proteger su
marca en Colombia y otros paises miembros de la Comunidad Andina, asi como el
esfuerzo y dedicacion por mantener sus registros vigentes.

De acuerdo con ello, se da cumplimiento al criterio para determinar la notoriedad
contenido en el literal k) del articulo 228 de la Decisién 486 de la Comisién de la
Comunidad Andina, como quiera que se evidencia el esfuerzo y diligencia de parte de la
sociedad DIAGEO MEXICO COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., para proteger sus
activos intangibles.

Conclusiones

De conformidad con el analisis integral de las pruebas aportadas por la sociedad titular,
esta Direccién concluye que la marca “DON JULIO” ostenta un estatus especial para
distinguir productos de la Clase 33, especificamente “Tequila, un destilado de agave”.

Las pruebas allegadas permiten establecer que la marca “DON JULIO” goza de un
reconocimiento especial por parte del publico consumidor, derivado no solo de su
prolongada trayectoria en el mercado colombiano e internacional, sino también de una
estrategia comercial sostenida, caracterizada por una inversion publicitaria significativa,
una presencia constante en canales de distribucién especializados y un volumen relevante
de ventas e ingresos. Estos elementos han sido debidamente acreditados mediante
estudios de mercado, certificaciones, registros marcarios vigentes en Colombia, asi como
documentacion financiera y promocional.

En consecuencia, tras una valoracién conjunta y razonada del acervo probatorio, esta
Direccién encuentra que los elementos aportados son suficientes para acreditar la
notoriedad de la marca DON JULIO al momento de la presentacion de la solicitud de
registro del signo objeto de analisis. Las pruebas permiten establecer con claridad
aspectos determinantes como el grado de conocimiento del signo por parte del publico
relevante, la magnitud de las inversiones realizadas para su promocién y los rendimientos
econdmicos derivados de su explotacién comercial.

Asi las cosas, se concluye que el signo “DON JULIO”, de titularidad de la sociedad
DIAGEO MEXICO COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., goza de notoriedad en el
mercado colombiano durante el periodo comprendido entre octubre de 2023 y julio de
2025, al haber sido conocido por una parte significativa del publico relevante de manera
continua y sostenida.

En virtud de lo anterior, corresponde a esta Direccion proceder con el analisis comparativo
entre el signo notorio y el signo solicitado, a efectos de determinar si este ultimo incurre
en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal h) del articulo 136 de la Decision 486
de la Comision de la Comunidad Andina.

Los signos bajo estudio son los siguientes:
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Signo solicitado Signo opositor

DON JULIO

TRIBUTO DESDE 1987 BY DON
JULIO

Al hacer un estudio de registrabilidad donde la marca presuntamente afectada es notoria,
se debe prestar mayor atencion a la especial proteccion que requiere su naturaleza, ya
gue la posibilidad de perjuicio y el eventual riesgo de confusién que se podria causar son
de tal magnitud que podria afectar severamente las condiciones del mercado del titular de
la marca y a los consumidores en general.

Debe anotarse que las marcas notorias cuentan con protecciéon contra la llamada dilucion
de su fuerza distintiva. La proteccioén frente a la diluciébn se encamina principalmente a
defender la integridad de la marca debido a su especial aptitud distintiva, la que podria
verse lesionada de diseminarse su utilizacién para productos o servicios distintos, ya que
esto podria afectar el prestigio de la marca y, eventualmente, la llevaria a perder su
posicion y significacion exclusiva en el mercado.

Dada la importancia y presencia en el mercado nacional y el grado de recordacion del
signo fundamento del presente tramite, el mismo es considerado como notorio, ya que se
logré acreditar la inversion y el reconocimiento que tal marca representa para su titular,
asi como el reconocimiento que implica para el consumidor lato.

Riesgo de confusién

Tal como se menciond en el analisis comparativo entre el signo solicitado y el signo
opositor, esta Direccion considera que la configuracién de los signos si genera en el
consumidor un riesgo de confusion, pues los signos confrontados permiten que en su
vision en conjunto ambas marcas se confundan debido a la identidad presente en ellas,
razon por la cual el consumidor esta en la capacidad de establecer una relacion entre
ambas y por lo mismo adquirir los productos y servicios que ofrece el signo solicitado
pensando que esta adquiriendo los productos que ofrece la marca notoria dentro del
sector pertinente?,

La marca notoria regulada en la Decision 486 es protegida respecto de aquellos productos
0 servicios diferentes que se encuentren dentro del sector pertinente con la finalidad de
evitar la dilucion de la fuerza distintiva del valor comercial o publicitario de la marca notoria,
asi como evitar el aprovechamiento injusto de su prestigio.

En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, Proceso IP
364-2018, del 26 de julio de 2019:

“La marca notoria regulada en la Decisién 486 y la marca renombrada rompen los
principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, por lo que esta
clase de marcas obtienen proteccion en un pais miembro de la Comunidad Andina

% Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 508-1P-2018.
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asi no estén registradas ni sean usadas en ese pais miembros. Ambas también
rompen el principio de especialidad, pero no con el mismo alcance. La marca
renombrada rompe el principio de especialidad de modo absoluto. por lo que es
protegida respecto de todos los productos o servicios. La marca notoria regulada en
la Decision 486 rompe el principio de especialidad en forma relativa, de modo
que es protegida respecto de productos o servicios idénticos, similares y
conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que
se encuentran dentro del sector pertinente”. (negrillas propias)

Una vez realizado el estudio, conforme a los criterios sefialados previamente, la Direccion
encuentra que, las marcas objeto de confrontacion son susceptibles de generar confusion
e inducir al publico consumidor en error, en la medida que el signo solicitado a registro
TRIBUTO DESDE 1987 BY DON JULIO consiste en una marca compuesta que reproduce
por completo el elemento nominativo de la marca notoria, sin que la inclusion de
elementos graficos y nominativos adicionales le otorgue suficiente distintividad extrinseca.
Tal coincidencia generaria confusion indirecta dentro del mercado, pues sin duda alguna
las similitudes gramaticales y fonéticas en los signos distintivos comparados, causa
irremediablemente en la mente del consumidor una idea de asociacion entre los productos
y servicios que se distinguen con unay otra marca, creyendo erroneamente que provienen
del mismo origen empresarial y que las diferencias atras mencionadas hacen parte de la
innovacion de la marca original.

En ese sentido y una vez demostrada la notoriedad del signo opositor, es preciso
preguntarse si la solicitud pretende reivindicar productos y servicios que pertenecen al
mismo sector pertinente de la marca notoria. Luego de confrontar la cobertura del signo
solicitado, para esta Direccion es claro que el signo solicitado se encuentra en un mismo
sector, en tanto la notoriedad declarada del signo opositor se limita a “Tequila, un
destilado de agave”, productos ubicados en la Clase 33 de la Clasificacion Internacional
de Niza” y el signo al que se opone para las Clases 29, 30 y 43 Internacional
especificamente esta ligado de igual forma a productos y servicios relacionados con
productos alimenticios como lo son “Chorizo; Café tostado en granos; café en grano
sin tostar; bebidas a base de café; bebidas de café; Servicios de cafés y
restaurantes; servicios de cafés, cafeterias y restaurantes”, por lo que el consumidor
podria erroneamente adquirir un producto y/o servicio del signo solicitado creyendo que
corresponden a aquellos que ofrece la marca notoria a través de sus productos,
incrementando el riesgo de confusion, que es la posibilidad de que el consumidor adquiera
un producto o servicio pensando que esta adquiriendo otro (confusién directa), o que
adquiera un producto o servicio pensando que éste tiene un origen empresarial distinto al
gue realmente vincula (confusion indirecta).

Explotacion de la reputacién

El prestigio del signo se debe en primer lugar a la calidad del producto y/o servicio que
identifica, y tal vez como razén secundaria, a la difusion del mismo, o en otras palabras,
el empresario primero busca que el signo represente la calidad de su producto o servicio
y después su difusion, pues entre otros factores, la buena calidad es por si misma un
factor de difusion del conocimiento del signo por parte de los consumidores, aun sin la
intervencion del titular.

Se ha advertido dentro de la presente resolucion que las marcas notorias tienen un estatus
especial y gozan de una proteccidn especial. Asi las cosas, puede inferirse que la norma
andina busca evitar que el uso indebido de una marca permita el aprovechamiento del
prestigio o explotacion de su reputacion y, de esta forma, obtener porciones de mercado
apalancandose en el esfuerzo ajeno.
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Entonces, cuando existe un aprovechamiento injustificado de la reputacion de una marca
notoria por parte de un tercero, ello puede calificarse como una accion parasitaria,
conforme a las disposiciones vigentes en materia de marcas, aunque el signo se aplique
sobre productos y/o servicios que no tengan grado de conexidad con los identificados por
el signo notorio en cuestion.

En consecuencia, si bien la norma andina no contempla un rompimiento absoluto del
principio de especialidad en el caso de determinacion de confusién o asociacién, si lo
hace cuando el signo solicitado a registro pueda aprovecharse del prestigio adquirido por
la marca notoria, lo cual debe evitarse para que no se obtengan beneficios por un tercero
de la imagen de la marca notoria.

Una vez realizado el estudio, esta Direccion encuentra que no se aportaron pruebas por
parte de la sociedad opositora tendientes a demostrar que a través del signo pretendido
a registro se busca el aprovechamiento indebido de la reputacion de la marca notoria.

En efecto, esta Direccion no puede proteger el signo notorio a través de la aplicacion de
este riesgo sustentada Unica y exclusivamente en las semejanzas (elemento
denominativo semejante) que presentan los signos al momento de su debida
confrontacién, en la medida que esta situacion factica se encuentra protegida a través de
la aplicacion del riesgo de confusion.

Por lo tanto, en aras de salvaguardar la notoriedad del riesgo de aprovechamiento de la
reputacion ajena, es deber de la sociedad opositora mediante pruebas contundentes
demostrar a esta Direccion que el signo pretendido a registro busca aprovecharse y
beneficiarse del prestigio que tiene la marca notoria, y consecuentemente, atraer clientes
hacia sus productos, haciéndoles creer que los productos son ofrecidos por la marca
notoriamente conocida.

Pérdida de valor publicitario o de fuerza distintiva

Las marcas notorias, a la luz de la norma andina, se encuentran protegidas contra la
llamada dilucion de su fuerza distintiva. Una marca notoria esta revestida de una fuerza
distintiva sobresaliente. Asi las cosas, la proteccion frente a la dilucibn se encamina
principalmente a defender la integridad de la marca debido a su especial aptitud distintiva,
la que podria verse lesionada de diseminarse su utilizacién para productos y servicios
distintos, ya que esto podria afectar el prestigio de la marca y, eventualmente, la llevaria
a perder su posicion y significacion exclusiva en el mercado.

En este punto es preciso determinar la fuerza distintiva intrinseca del signo notorio, en
cuanto a que su significado conceptual pueda estar asociado a los productos identificados
como expresion evocativa 0 bien se presente como una marca arbitraria o caprichosa
frente a los mismos.

Asi, se observa que, en atencién a que la notoriedad de una marca es fruto del esfuerzo
econdmico del titular, lo cual se revierte en el aumento del valor comercial y publicitario
gue le representa dicha marca, la norma andina extiende su proteccion a las conductas
gue pudieren generar la dilucion de su valor comercial o publicitario.

En este sentido, el Tribunal de la Comunidad Andina ha sostenido que: “En todo caso
deberéa probarse alguno o algunos de los riesgos a los que pueden estar expuestas las
marcas notorias, es decir, no basta con probar la notoriedad de la marca para otorgar su
proteccién mas alla de los principios de territorialidad y de especialidad, sino que se
debera probar también el riesgo o los riesgos de dilucidén, uso parasitario o asociacion, ya
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analizados™’.

Esta Direccion quiere ser enfatica en establecer que el cumplimiento de la situacion factica
qgue rodea la aplicacion del citado riesgo debe ser debidamente acreditada por parte del
titular de la marca opositora, en tanto que en el acépite probatorio no se evidencia prueba
alguna que demuestre fehacientemente que el signo pretendido a registro puede causar
la pérdida del valor comercial de la marca notoria.

Conclusioén

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud con oposicién para las clases 29, 30y 43
Internacional esta comprendido en las causales de irregistrabilidad establecidas en el
articulo 136 literales a) y h) de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina.

Adicionalmente, el signo objeto de la solicitud de oficio para las clases 29, 30 y 43
Internacional estd comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el articulo
136 literal a) de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Direccion,
RESUELVE

ARTICULO 1. Extender la notoriedad del signo DON JULIO (nominativo) para identificar
“Tequila, un destilado de agave”, productos de la Clase 33 de la Clasificacion de Niza, por
el periodo comprendido entre octubre de 2023 y julio de 2025.

ARTI'CULO,Z. Declarar fundada la oposicion interpuesta por parte de la sociedad
DIAGEO MEXICO COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., contra la solicitud de registro
en la Clase 29 Internacional.

ARTI'CULO,B. Declarar fundada la oposicion interpuesta por parte de la sociedad
DIAGEO MEXICO COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., contra la solicitud de registro
en la Clase 30 Internacional.

ARTI'CULO,4. Declarar fundada la oposicion interpuesta por parte de la sociedad
DIAGEO MEXICO COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., contra la solicitud de registro
en la Clase 43 Internacional.

ARTICULO 5. Negar el registro de la marca TRIBUTO DESDE 1987 BY DON JULIO
(mixta) para distinguir productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificacion
Internacional de Niza?, solicitada por parte de la sociedad PROYECTOS E
INVERSIONES DON JULIO S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la
presente resolucion.

ARTICULO 6. Negar el registro de la marca TRIBUTO DESDE 1987 BY DON JULIO
(mixta) para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificacion
Internacional de Niza®, solicitada por parte de la sociedad PROYECTOS E
INVERSIONES DON JULIO S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la
presente resolucion.

27 TJCA, Proceso N°09-1P-2009.
28 29: Chorizo.
29 30: Café tostado en granos; café en grano sin tostar; bebidas a base de café; bebidas de café.

Péagina 42 de 43

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



Superintendencia de
Industria y Comercio

Resolucion N° 29624

Ref. Expediente N° SD2025/0004001

ARTICULO 7. Negar el registro de la marca TRIBUTO DESDE 1987 BY DON JULIO
(mixta) para distinguir servicios comprendidos en la Clase 43 de la Clasificacion
Internacional de Niza®, solicitada por parte de la sociedad PROYECTOS E
INVERSIONES DON JULIO S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la
presente resolucion.

ARTICULO 8. Notificar a la sociedad PROYECTOS E INVERSIONES DON JULIO
S.A.S., solicitante del registro y a la sociedad DIAGEO MEXICO COMERCIALIZADORA,
S.A. DE C.V., opositora, el contenido de la presente resolucion, entregandoles copia de
la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolucién 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 9. En firme esta resolucion archivese el expediente.

Notifiquese y Cumplase.
Dado en Bogota D.C., el 22 de abril de 2026

DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

30 43: Servicios de cafés y restaurantes; servicios de cafés, cafeterias y restaurantes.
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