Superintendencia de
Industria y Comercio

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y COMERCIO

Resolucion N° 32420

Ref. Expediente N° SD2025/0012920

Por la cual se niega un registro

EL DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS
en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

Que por escrito presentado el dia 17 de febrero de 2025, el sefior CARLOS ALBERTO
PARRADO MORENO, solicit6 el registro de la Marca CHAPOLA CERVECERIA (Mixta)
para distinguir productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificacion Internacional de
Nizal.

Que el signo solicitado fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1061 del
17 de marzo de 2025, Sin que se presentaran oposiciones por parte de terceros.

Que atendiendo las disposiciones establecidas en la Decision 486 de la Comunidad
Andina, encuentra la Direccion que de conformidad con el articulo 150 de aquella, es
deber de la oficina realizar el estudio de registrabilidad de un signo teniendo en cuenta
todas y cada una de las causales de irregistrabilidad determinadas por los articulos 135y
136 de la mencionada Decision, y de esta forma, pronunciarse sobre la concesion o
denegacion del registro. Sobre este particular, ha expuesto el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina lo siguiente:

“El articulo 150 de la Decision 486 dispone que vencidos los 30 dias otorgados por el

articulo 148 si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente
procederda a realizar el examen de registrabilidad, de donde resulta que el mismo es
obligatorio y debe llevarse a cabo aun en el caso de que no se hubieran presentado
oposiciones y, en consecuencia, la oficina nacional competente en ningin caso queda
eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso
de que se hayan presentado oposiciones, la oficina nacional competente se
pronunciara sobre las oposiciones y sobre la concesion o denegatoria del registro de
la marca.”

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, 0 para productos o
servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusién
o de asociacion.

Concepto de lanorma

De acuerdo con la disposicion andina citada, para que el registro de una marca sea
negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que

1 Clase 32: Cervezas.
2 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 16-IP-2003
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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 relacion existente entre los productos o
servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o
registrada®.

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

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

Estudio de registrabilidad del signo solicitado
Confundibilidad con marca previamente registrada

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

Tipo Signo Titular Expediente Niza Clase Tramite | Estado Vigencia
COOPERATIVA PARA
LA
COMERCIALIZACION,
IMPORTACION Y
EXPORTACION DE
PRODUCTOS
AGRICOLAS COFFEE
COMPANY HUILA

Mixta | CHAPOLERA 05082518 8 32 Marca Registrada 27 abr. 2026

3 eLa comparacion, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe
analizarse con una visién de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortogréafica, auditiva e ideologica.

*En la comparacioén, 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 cémo el producto o servicio es captado por el publico consumidor. (...)".

4 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 relacién, vinculacién o conexién entre
productos y/o servicios:

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

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

c) Laposibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexién
cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podria asumir como razonable que los productos o servicios en cuestiéon
provienen del mismo empresario. Asi, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua
embotellada.

Pagina 2 de 7

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
wWww.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

Resolucidon N° 32420
Ref. Expediente N° SD2025/0012920

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado La marcaregistrada
CHAPOLA CERVECERIA CHAPOLERA
(Mixta) (Mixta)

Jurisprudencia

Comparacion entre signos mixtos

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

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

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

(i) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una
palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base
y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista Iéxica
de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el
diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deporten: deport-e, deport-ivo,
deport-istas, deportélogo.

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

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

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

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

(i) Se debe tener en cuenta la silaba ténica de los signos a comparar, pues si ocupa
la misma posicion, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los
signos podria ser evidente.
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(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el
mismo orden asumiran una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la
denominacion.

(v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera mas fuerte en la
mente del consumidor, pues esto mostraria cdmo es captada la marca en el
mercado”.®

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

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

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

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

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

Anadlisis comparativo

Habiéndose establecido la naturaleza de los signos en cotejo, esta Direccion debe precisar
gue, si bien los signos forman una conjuncion de elementos que no es susceptible de ser
dividida en sus partes y que debe ser analizada en su conjunto, ello no obsta para que,
dentro del conjunto marcario, se analicen aquellos componentes que ostentan una mayor o
menor carga distintiva frente a la percepcién del consumidor, pues dicho andlisis es
necesario para determinar si los signos son susceptibles de generar riesgo de confusion o
asociacion.

En lo que respecta al presente caso, esta Direccion encuentra que es el elemento
nominativo del signo solicitado el que guarda preponderancia entre el conjunto marcario,
toda vez que son las palabras las que guardan mayor grado de recordaciéon en la mente
de las personas, por ser las palabras la forma en que los consumidores se refieren a los
productos identificados por los signos distintivos.

De este modo, analizando cada signo en su conjunto y sin descomponer su unidad fonética,
se observa que el signo solicitado CHAPOLA CERVECERIA esta conformado por dos
palabras separadas, sin embargo, es la primera palabra que lo compone la sobresaliente en
el conjunto y la que genera mayor recordacion en el consumidor, teniendo en cuenta su
tamafio y protagonismo en el conjunto marcario.

5 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretacién Prejudicial. Proceso 78-1P-2019.

6 Ibidem
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Con base en lo anterior, es posible ver que el elemento nominativo que conforma al signo
solicitado CHAPOLA CERVECERIA contiene la secuencia consonantica y vocélica C-H-A
P OL-A, enlamisma posicion de la Marca registrada CHAPOLERA (Mixta), sin que la
omision de las letras “E” Y “R” J/CHAPOLERA/ o la inclusion de la palabra CERVECERIA
de connotacion descriptiva de los productos pretendidos en registro, puedan establecer
entre ellos una clara diferenciacion.

De esta forma, se configura una reproduccion parcial pero significativa, en la medida en que
recae sobre el elemento distintivo del signo registrado con anterioridad, sin que sean los
demas elementos que hacen parte del signo solicitado suficientes para que el consumidor
pueda diferenciar los signos en el mercado, o evitar asociar su origen empresarial. Motivo
por el cual, esta situacién puede generar confusion entre los consumidores.

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.

Conexidn competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:
Clase 32: Cervezas.

El signo confrontado identifica:
Expediente Producto

05082518 Clase 32: Bebidas a base de café y afines, jugos, cervezas,
aguas minerales, gaseosas y otras bebidas no alcohdlicas,
bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para
hacer bebidas.

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 servicios que identifican los signos objeto
de comparacién, como se procede a explicar.

Andlisis de Conexidad Competitiva entre productos de la Clase 32 (Solicitante) y
productos de la clase 32 (Reqgistrada)

Identidad: Esta Direccién encuentra coincidencias entre los productos que fabrica y
comercializa el titular del registro preliminarmente concedido por esta entidad, y los que
busca introducir en el mercado el solicitante, pues no solo son semejantes, sino que existe
identidad entre ellos.

Razonabilidad En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, uno de los
criterios principales de conexidad competitiva, que acreditan por si mismos la existencia
de relacién, vinculacién o conexién entre productos y/o servicios, es la razonabilidad
definida como: “La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del
mismo empresario (razonabilidad). Existe conexion cuando el consumidor, considerando
la realidad del mercado podria asumir como razonable que los productos o servicios en
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cuestion provienen del mismo empresario. (...)™".

En este caso, los productos de la marca solicitada para la Clase 32 Internacional son:
“Cervezas”. A su vez, la marca registrada en la clase 32 incluyen: “(..) cervezas, (...) otras
preparaciones para hacer bebidas.”

Estos productos no solo comparten caracteristicas idénticas en cuanto a su uso Yy
aplicacién, sino que también estan dirigidos al mismo segmento de consumidores.

En este orden de ideas, la decision de la administracion debe ir de la mano con los intereses
de los consumidores y distintos actores en el mercado, pues se debe evitar que el
consumidor asocie un mismo origen a un producto y/o servicio en cabeza de un mismo titular,
cuando ello falte a la verdad y, a su vez, frente a los empresarios existe el deber de impedir
que un tercero saque provecho sobre la base de la actividad comercial ajena.

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

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

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 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
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 que distinguen, lo que obliga a que el andlisis comparativo de
éstos sea 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.

Conclusion

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud esta 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

" Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 20-1P-2022.
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ARTICULO 1. Negar el registro de la Marca CHAPOLA CERVECERIA (Mixta) para
distinguir productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificacién Internacional de Nizaé,
solicitada por el sefior CARLOS ALBERTO PARRADO MORENO, por las razones
expuestas en la parte motiva de la presente resolucion.

ARTICULO 2. Notificar de esta resolucién al sefior CARLOS ALBERTO PARRADO
MORENO, solicitante del registro marcario, entregdndole copia de la misma y
advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelacion ante la Superintendente
Delegada para la Propiedad Industrial, el cual debera interponerse dentro de los diez (10)
dias héabiles siguientes a su notificacion.

ARTICULO 3. En firme esta resolucion archivese el expediente.

Notifiguese y Cumplase.
Dado en Bogota D.C., el 30 de abril de 2026

DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

8 Clase 32: Cervezas.
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