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

Resolucion N° 43685

Ref. Expediente N° SD2025/0113285

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 30 de octubre de 2025, ANTOJERIA LUNCH S.A.S.,
solicité el registro de la Marca LA TEQUILERA (Mixta) para distinguir servicios
comprendidos en la clase 43 de la Clasificacion Internacional de Nizal.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1085, no se presentaron
oposiciones por parte de terceros.

Que atendiendo las disposiciones establecidas en la Decisiéon 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 Decisidn. Sobre este particular, ha expuesto el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina lo siguiente:

“...a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de
registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aun en el caso de
gue no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad
Competente en ningun caso queda eximida de realizar el examen de fondo
para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas
oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciara acerca de ellas
asi como acerca de la concesion o de la denegacion del registro solicitado.”

Causales de irregistrabilidad en estudio
Literal j) del articulo 135 de la Decision 486
No podran registrarse como marcas los signos que:

J) Reproduzcan, imiten o contengan una denominacion de origen protegida para los
mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo
de confusion o de asociacion con la denominacion; o implicase un aprovechamiento
injusto de su notoriedad.

Concepto de lanorma

El Titulo XI de la Decision Andina 486 contiene las normas relativas a las indicaciones
geograficas, género en el que la norma incluye las denominaciones de origen y las
indicaciones de procedencia. Las indicaciones de procedencia son definidas por la norma
en los siguientes términos:

1 43: Servicios de restauracion (alimentacién); hospedaje temporal.
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“Articulo 221. Se entendera por indicacion de procedencia un nombre, expresion,
imagen o signo que designe o evoque un pais, region, localidad o lugar
determinado”.

Asi, la indicacion de procedencia consiste en un signo indicador del origen de un producto,
sin que para su uso se requieran elementos diferentes a la veracidad. En consecuencia,
se trata de un término descriptivo del origen del producto, por lo que no existe un uso
exclusivo sobre una indicacion de procedencia, recayendo el derecho a usarla en
cualquier persona que pretenda informar al publico sobre el origen de su producto.

Por otra parte, las denominaciones de origen son definidas en los siguientes términos:

“Articulo 201. Se entendera por denominacién de origen, una indicacién geografica
constituida por la denominacion de un pais, de una region o de un lugar determinado, o
constituida por una denominacién que sin ser la de un pais, una regiéon o un lugar
determinado se refiere a una zona geografica determinada, utilizada para designar un
producto originario de ellos y cuya calidad, reputacion u otras caracteristicas se deban
exclusiva o esencialmente al medio geografico en el cual se produce, incluidos los factores
naturales y humanos”.

Como se aprecia en la definicion legal, a diferencia de la indicacion de procedencia, la
denominacion de origen requiere que el producto posea unas cualidades o reputacion
ligadas al origen geografico, incluidos sus factores naturales y humanos. En otras
palabras, una denominacion de origen identifica un producto proveniente de una zona
geografica determinada, cuyas caracteristicas estan necesariamente ligadas tanto a las
condiciones naturales de dicha zona, como al esfuerzo de una colectividad para conseguir
y preservar unas condiciones y costumbres homogéneas, las cuales generan la
diferenciacion adquirida del producto.

En atencidn a los derechos asi adquiridos por determinada colectividad, y como medida
de proteccion a los consumidores, quienes asocian la referencia a la zona geografica a la
calidad o reputacion del producto, la legislacién reconoce que ha dejado de ser un término
descriptivo para convertirse en un signo distintivo, tal como dispone la norma andina:

“Articulo 220. Las denominaciones de origen protegidas conforme a lo previsto en la
presente Decisidn, no seran consideradas comunes o genéricas para distinguir el producto
gue designan, mientras subsista dicha proteccion en el pais de origen”.

De acuerdo con el literal j) del articulo 135 andino antes transcrito, para que el registro de
una marca sea negado se requiere que ella cumpla con varios supuestos de hecho:

() En primer lugar, que el signo solicitado reproduzca, imite o contenga una denominacion
de origen protegida.

Para determinar el alcance de las expresiones “reproduzca”, “imite” y “contenga”, es
necesario tener presente el significado de cada una. Asi, reproducir significa “ser copia de
un original”; imitar, “parecerse, asemejarse a otra”; y contener, “llevar o encerrar dentro
de si a otra?".

De las aludidas definiciones se desprende que la causal no requiere que se trate de una
reproduccion literal de la denominacion de origen, sino que basta con que se le asemeje
de alguna manera, incluso evocandola, para denegar el registro solicitado.

2 Diccionario de la lengua espafiola - Vigésima Segunda Edicién. Real Academia de la Lengua Espafiola.
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(i) El segundo supuesto de hecho consiste en que el signo se solicite para los mismos
productos, o para productos diferentes cuando su uso pueda causar un riesgo de
confusiéon o asociacion.

En el primer caso -que el signo se solicite para los mismos productos-, la sola
reproduccion, imitaciéon o inclusion de la denominacion de origen genera el riesgo de
confusiéon o asociacion.

En el segundo caso -que el signo se solicite para productos diferentes-, sera necesario
analizar si existe algun tipo de relacion entre ellos y los identificados con la denominacién
de origen, con la finalidad de definir si puede generar un riesgo de confusion o asociacion.

(i) El ultimo supuesto de hecho consiste en que el uso del signo solicitado implique un
aprovechamiento injusto de la notoriedad la denominacion de origen.

Al respecto, es relevante mencionar que la norma parte del hecho de la notoriedad de la
denominacion de origen, por lo que no exige prueba de ello. En efecto, debe recordarse
gue uno de los presupuestos para declarar la proteccion de la denominacion de origen es
gue el producto que ella identifique cuente, entre otros, con una reputacion imputable al
medio geografico con sus factores naturales y humanos, por lo que tal reputacion (o
notoriedad, pues la legislacion no las diferencia) ha sido previamente determinada.
Adicionalmente, la presente causal de irregistrabilidad no es de las denominadas causales
relativas, sino de las absolutas.

Cabe indicar, que de acuerdo con el articulo 207 andino, solo pueden usar la
denominacion de origen, previa autorizacion, quienes directamente se dediquen a la
extraccion, produccion o elaboracion del producto que ella distingue, siempre que realicen
dicha actividad dentro de la zona geografica delimitada en la declaracion de proteccion y
cumplan con otros requisitos exigidos por la oficina nacional. Por tal motivo, el uso de un
signo que reproduzca, imite o contenga la denominacion de origen por parte de una
persona que no cumple los antes referidos requisitos, resulta ser un aprovechamiento
injusto de su notoriedad.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

El signo solicitado a registro es:

Signo solicitado

0
U

LA TEQUILERA

El cual pretende identificar los siguientes servicios de la Clasificacién Internacional de
Niza:

43: Servicios de restauracion (alimentacion); hospedaje temporal.
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La Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina ha definido, en su articulo 201,
la denominacion de origen como una indicacion geografica constituida por la
denominacion de un pais, de una region o de un lugar determinado, o constituida por una
denominacion que sin ser la de un pais, una region o un lugar determinado se refiere a
una zona geografica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos
y cuya calidad, reputacidén u otras caracteristicas se deban exclusiva o esencialmente al
medio geografico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos.

Una denominacion de origen deber ser especialmente protegida, ya que su monopolio
debe corresponder solo a aquellas personas que estan autorizadas para usarla, en razén
a que los productos deben tener las caracteristicas particulares propias que ameritaron la
proteccion como denominacion de origen; que indica un lugar geografico determinado y
una calidad especial. No obstante, para efectos de aplicar la causal se requiere que la
reproduccion e imitacibn genere un riesgo de confusibn o de asociacién con la
denominacion; o que implique un aprovechamiento injusto de su notoriedad.

Con ocasion del examen de registrabilidad adelantado por esta Direccion, se encuentra
que la Delegatura para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y
Comercio, declar6 mediante Resolucion N° 66275 del 29 de noviembre de 2010, la
proteccion de la denominacién de origen “TEQUILA”, para distinguir la bebida alcohdlica
del mismo nombre, con las siguientes caracteristicas:

“Las caracteristicas y materia prima utilizada para la elaboracion del producto y
procedimiento para su fabricacién seran siempre los que se fijen en la “Norma Oficial
de Calidad para Tequila” que define al TEQUILA como la “Bebida alcohdlica regional
obtenida por destilacién de mostos, preparados directa y originalmente del material
extraido, en las instalaciones de la fabrica de un Productor Autorizado la cual debe
estar ubicada en el territorio comprendido en la Declaracion, derivados de las cabezas
de Agave tequilana weber variedad azul, previa o posteriormente hidrolizadas o
cocidas y sometidos a fermentacion alcohélica con levaduras, cultivadas o no, siendo
susceptibles los mostos de ser enriquecidos y mezclados conjuntamente en la
formulacion de otros azlcares hasta en una proporcién no mayor del 49% de azlcares
reductores totales expresados en unidades de masa, en los términos establecidos por
esta NOM y en la inteligencia que no estan permitidas las mezclas en frio. El Tequila
es un liquido que, de acuerdo con su clase, es incoloro o coloreado cuando es
madurado o cuando es abocado sin madurarlo”.

Dicha bebida se produce exclusivamente en el Estado de Jalisco; en los municipios de
Abasolo, Ciudad Manuel Doblado, Cuerdmaro, Huanimaro, Pénjamo, Purisima del Rincon
y Romita, del Estado de Guanajuato; en los municipios de Brisefias de Matamoros,
Chavinda, Chilchota, Churintzio, Cotija, Ecuandureo, Jacona, Jiquilpan, Maravatio, Nuevo
Parangaricutiro, Numaran, Pajacuaran, Periban, La Piedad, Régules, Los Reyes,
Sahuayo, Tancitaro, Tangamandapio, Tangancicuaro, Tanhuato, Tinglindin, Tocumbo,
Venustiano Carranza, Villamar, Vistahermosa, Yurécuaro, Zamora, Zinaparo, y Marcos
Castellanos, del Estado de Michoacéan; los municipios de Ahuacatlan, Amatlan de Cafas,
Ixtlan, Jala, Jalisco, San Pedro de Lagunillas, Santa Maria del Oro y Tepic, del Estado de
Nayarit; y los municipios de Aldama, Altamira, Antiguo Morelos, Gémez Farias, Gonzélez,
Llera, Mante, Nuevo Morelos, Ocampo, Tula y Xicoténcatl del Estado de Tamaulipas,
todos ubicados en territorio Mejicano.

Asi las cosas, el signo “LA TEQUILERA” presenta una clara semejanza con la
denominacion de origen “TEQUILA”, en tanto incorpora integramente su elemento
distintivo y dominante —la palabra “TEQUILA"—, al que Unicamente se le afiade el sufijo
“ERA”", el cual no resulta suficiente para desvirtuar la evocacion directa del término
protegido. Desde el punto de vista fonético, conceptual y visual, el consumidor medio
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percibira el signo como una derivacion o referencia directa a “TEQUILA”, generando una
asociacion inmediata con la denominacién de origen y el producto que esta ampara. En
consecuencia, el signo no solo se asemeja, sino que imita la denominacion de origen al
evocarla en la mente del publico.

En este orden, el uso del signo “LA TEQUILERA” para distinguir servicios de restauracion
puede generar un claro riesgo de asociacion con la denominacion de origen “TEQUILA”,
en la medida en que el término esencial del signo evoca directamente dicha denominacién
protegida, conocida por identificar una bebida espirituosa con reconocimiento y prestigio
en el mercado. En este contexto, el consumidor podria asumir que los servicios ofrecidos
tienen una relacion especial con el producto amparado, ya sea porque se especializan en
su comercializacion, cuentan con autorizacion oficial o mantienen vinculos con
productores legitimos, lo que no necesariamente es cierto. Asi, el signo podria aprovechar
injustamente la notoriedad y reputacion de la denominacién de origen “TEQUILA”,
atrayendo clientela mediante una asociacion indebida que capitaliza su valor distintivo, en
contravia del régimen de proteccién reforzada de estas denominaciones.

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud estd comprendido en la causal de
irregistrabilidad establecida en el articulo 135 literal j) de la Decision 486 de la Comision
de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Direccion,

RESUELVE

ARTICULO 1°: Negar el registro de la Marca LA TEQUILERA (Mixta) para distinguir
servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificaciéon Internacional de Niza?, solicitada
por ANTOJERIA LUNCH S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la
presente resolucion.

ARTICULO 2°: Notificar de esta resolucion a ANTOJERIA LUNCH S.A.S., solicitante del
registro marcario, entregandole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede
el recurso de apelacién ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, el
cual debera interponerse dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su notificacion.

ARTICULO 3°: En firme esta resolucion archivese el expediente.

Notifiquese y Cumplase.
Dado en Bogota D.C., el 12 de junio de 2026

DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

3 43: Servicios de restauracién (alimentacion); hospedaje temporal.
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