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

Resolucién N° 97302
Ref. Expediente N° SD2025/0004358
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, INDUSTRIAS ALIMENTICIAS
PERMAN S.A., solicito el registro de la marca DON PAN (mixta) para distinguir productos
y servicios comprendidos en las clases 30 y 43 de la Clasificacion Internacional de Nizal.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial N°1064 del 16 de abril de 2025,
DEUTSCHE TRANSNATIONAL TRUSTEE CORPORATION, INC. presentd oposicion
con fundamento en las causales de irregistrabilidad establecidas en los literales a) y h) del
articulo 136 de la Decision 486 del 2000 de la Comunidad Andina

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

“La marca solicitada DON PAN (Mixta) es confundible con las marcas P.A.N. que
conforman una familia de marcas, comoquiera que existe semejanzas ortograficas,
conceptuales y fonéticas y una clara conexidad competitiva entre los productos y
servicios, lo cual genera riesgo de confusién y asociacion.

El signo solicitado DON PAN (Mixta) es semejante a la marca notoria P.A.N. (Mixta),
lo cual implica un riesgo de confusion y asociacién, un uso parasitario y un riesgo de
dilucion.

De acuerdo con los hechos descritos, la solicitud de registro de la marca de la
referencia se encuentra enmarcada en causales de irregistrabilidad, por cuanto
implica:

i. Riesgo de confusion y asociacion con la familia de marcas P.A.N.;

ii. Confusién, asociacion, diluciébn y aprovechamiento injusto de la marca notoria
P.A.N. (Mixta);

(..)

Consideramos que en el presente caso se configuran los supuestos necesarios para
la aplicacion de la causal de notoriedad en tanto; (i) la marca P.A.N. (Mixta) es una
marca notoriamente conocida; y, (ii) el signo solicitado es similarmente confundible a
la marca notoria y existe conexidad competitiva entre los productos y servicios que
generan riesgo de confusidn, asociacidn, uso parasitario y riesgo de dilucion.

(..

Es de resaltar que la presencia en el mercado de una familia de marcas impacta al
consumidor, quien la retiene y recuerda gracias al elemento que las caracteriza. Este
fendmeno es mucho mas evidente en el caso de la familia de marcas P.A.N., ya que
se ha posicionado como lider en el sector de alimentos y cuenta con una amplia
trayectoria en la produccién y comercializacion de productos alimenticios de consumo

1 30: Cafeé, té, cacao y sucedaneos del café; arroz; tapioca y sagy; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de
pasteleria y confiteria; helados; azlcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas
(condimentos); especias; hielo.

43: Servicios de restauracion (alimentacion); hospedaje temporal.
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masivo, tales como harinas, arroz, aceites, entre otros.

(..)

Conforme a las reglas y criterios expuestos, se evidencia que el signo solicitado DON
PAN es una reproduccion idéntica de la marca notoriamente conocida P.A.N. (Mixta),
lo que sumado al hecho que busca identificar productos y servicios conexos genera
riesgo de confusién y asociacion:

(...)

La similitud ortogréfica y visual se presenta porque la marca solicitada reproduce la
totalidad de las letras que componen la marca notoria P.A.N., por lo que se evidencia
una estructura ortografica semejante, dado que coinciden en 3 de las 6 letras que
componen la marca solicitada:

Marca Solicitada O N P| A N
Marca Notoria P.| A. | N.

El impacto visual de las marcas es idéntico dada la semejante composicién ortografica
y el hecho que la expresion “PAN / P.A.N.” sea protagénica en el elemento gréfico, lo
gue incide en que el consumidor pueda ser facilmente confundido:

DON PAN // P.A.N. // DON PAN // P.A.N. // DON PAN // P.A.N.
DON PAN // P.A.N. // DON PAN // P.A.N. // DON PAN // P.A.N.

Al descomponer la composicion ortografica se encuentra que las marcas en conflicto
comparten el 100% de su composicion gramatical, por lo que son altamente similares,
dejando al consumidor sin elementos suficientes para poder diferenciar las marcas:

Marca Solicitada D 0o N P A N
P A | N
um‘em‘ de letras 1 2 3
coincidentes
(o] A
Secuencia de vocales
A,
Secuencia de D N | P N
C P N.
Letras diferentes D O N

Como se puede ver del cuadro anterior, el signo DON PAN y la marca P.A.N. coinciden
en los siguientes aspectos:

v En 3 de las 6 letras;
v/En las consonantes y su secuencia; y
v/ En las vocales y su secuencia

La unica diferencia entre estas marcas es la inclusién de la particula de uso comun
“DON" y el uso de puntos entre las letras por parte de la marca notoria, diferencias
insignificantes a efectos de evitar que las marcas se confundan.

Asi las cosas, el consumidor facilmente confundird las marcas y el acto de eleccién
gue es espontaneo, se influird radicalmente por las semejanzas existentes. Las
semejanzas visuales son de gran magnitud, y sin lugar a duda el consumidor pensara
gue la marca DON PAN pertenece a mi representada.

(..)

Como lo puede advertir la Direccion, son evidentes las semejanzas ortogréficas,
visuales, conceptuales y fonéticas existentes entre la marca DON PAN y la marca
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notoria P.A.N. que exigen la aplicacién de la causal de proteccién a la marca notoria
P.A.N.

En resumen, el consumidor se deja llevar por las semejanzas visuales y ortograficas
y esté expuesto al riesgo de confundirse en la adecuada eleccion de los productos y
servicios que se identifican con los signos en conflicto, lo cual afecta a la marca notoria
P.A.N. (Mixta), frente a la cual recae un derecho de uso exclusivo, un posicionamiento
y un reconocimiento.

(...)

Asi las cosas, considerando la realidad del mercado en el sector de alimentos y
bebidas, es razonable concluir que los productos amparados por la marca solicitada
DON PAN, como pan, productos de pasteleria, harinas, café, helados y demas
alimentos procesados, pueden ser facilmente percibidos por los consumidores como
provenientes del mismo origen empresarial que productos como harinas precocidas,
arroz, aceites comestibles o productos lacteos, identificados bajo la marca notoria
P.A.N.

Lo anterior se refuerza por el hecho de que los productos en cuestién no solo
comparten naturaleza (todos pertenecen al sector de alimentos y productos de
consumo diario), sino también canales de comercializacion, publicos destinatarios y
puntos de venta. Incluso los servicios de restauracion solicitados en la Clase 43 por
DON PAN pueden ser razonablemente ofrecidos por un empresario que produce
alimentos procesados, como lo hace Empresas Polar bajo la marca P.A.N., en tanto
es comun que marcas de productos alimenticios expandan su linea comercial a puntos
de venta o restaurantes propios.

En consecuencia, existe una clara conexidad competitiva entre las marcas
confrontadas, en tanto el consumidor medio podria asumir razonablemente que los
productos y servicios identificados por la marca DON PAN provienen del mismo origen
empresarial que aquellos distinguidos por la marca notoria P.A.N.}

En el presente caso, existe una relacién de uso complementario entre diversos
productos alimenticios y servicios de restauracion, en tanto el consumo de productos
como pan, harinas, pasteleria, salsas, mantequillas, aceites o compotas (identificados
por la marca P.A.N.) suele integrarse de forma directa y necesaria con la oferta de
alimentos preparados o comercializados en puntos de venta, como los amparados por
la marca DON PAN.

(..)

En este sentido, de concederse la marca DON PAN el riesgo de que se provoque la
dilucion de la marca notoria P.A.N. (Mixta) de mi representada dado que (i) se afectaria
su buen nombre, pues los productos que aquella marca identifica podrian no tener los
mismos atributos de calidad que caracteriza a los productos P.A.N., y (ii) La marca
notoria P.A.N. (Mixta) perderia la exclusividad en el mercado y por ende de su fuerza
distintiva.

En este punto, es necesario considerar que DTTC, en calidad de titular de la marca
P.A.N., ha consolidado su posicionamiento en el sector de alimentos y bebidas a través
de su licenciataria Empresas Polar, una de las compaifiias lideres en Latinoamérica en
la produccion y comercializacion de productos alimenticios. La marca notoria P.A.N.
(Mixta) goza de un amplio reconocimiento por parte de los consumidores, quienes la
asocian con productos de alta calidad, especialmente en la categoria de harinas
precocidas y derivados del maiz, lo cual evidencia su trayectoria internacional y su
fuerte presencia en el mercado”.

Que dentro del término concedido para tal efecto, INDUSTRIAS ALIMENTICIAS
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PERMAN S.A., dio respuesta a la oposicion argumentando lo siguiente:

“El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, define el concepto de marca derivada
como “aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de otra marca
anteriormente registrada, en relacion con los mismos productos o servicios, donde el
distintivo principal sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales del propio
signo o en relacidén con los elementos accesorios que la acompafian.”l Es decir, las
considera como una manifestacion del derecho conferido previamente.

En el presente caso, INDUSTRIAS ALIMENTICIAS PERMAN S.A., es titular de dos
registros que tienen como elemento distintivo la expresion DON PAN en la clase 30 y

43:
MARCA CERTIFICADO CLASE ESTADO
DONPAN 459334 43 ;éef;?;a;%
CERTIFICADO CLASE ESTADO
(Mixta)
ey 246750 0| 2091

Considerando que mi representada es titular de registros marcarios previos y vigentes
sobre la denominacion DONPAN en las clases 30 y 43, se le otorga derechos
exclusivos que deben ser protegidos frente a terceros conforme al principio de
prioridad registral previsto en la Decision 486. La solicitud actualmente en estudio no
constituye un signo novedoso que entre en conflicto con la denominacion “P.A.N”, sino
gue corresponde a una marca derivada de las ya registradas, la cual responde a la
intencion del titular de las marcas de actualizar el logo usado en el comercio, pues se
presenta para las mismas clases, cubre los mismos productos y servicios del sector
alimenticio y de restauracion, y conserva el mismo elemento distintivo esencial: DON
PAN.

Es importante tener en cuenta que, respecto a la oposicion de cualquier solicitud de
registro de marcas derivadas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
establece que: “no puede referirse Unicamente al elemento distintivo, ya que el
elemento distintivo proviene de la marca anteriormente registrada. Por lo tanto, la
oposicion debe involucrar los elementos accesorios y no Unicamente el elemento
distintivo.”

En tal virtud, pretender impedir el registro de la marca derivada DON PAN con
fundamento exclusivo en la particula “PAN” equivale a desconocer no solo la doctrina
reiterada del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sino también los derechos
adquiridos y consolidados de mi representada. El signo DON PAN, al estar
previamente protegido y explotado en el mercado, no puede ser despojado de su
fuerza distintiva bajo el pretexto de la similitud con el signo PAN, signo con el cual ha
coexistido durante un largo periodo de tiempo.

Lo anterior pone de manifiesto que INDUSTRIAS ALIMENTICIAS PERMAN S.A.
ostenta derechos adquiridos sobre la denominacién DON PAN, registrados y vigentes
en las clases 30y 43, idénticas a las que ahora se solicitan, lo que robustece ain mas
la legitimidad de la presente solicitud. No se trata Unicamente de una marca derivada
—figura ampliamente reconocida por la doctrina y la jurisprudencia andina e
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internacional— sino de un signo cuya coexistencia pacifica en el mercado ha sido
validada previamente por la autoridad competente, que en distintos pronunciamientos
ha reconocido que en este caso no se configura riesgo de confusion directa ni
indirecta, ni se afecta el principio de especialidad marcaria.

A ello se suma que la marca DON PAN ha sido objeto de un uso efectivo, constante y
publico, lo que ha consolidado su reconocimiento entre los consumidores y reforzado
su caracter distintivo como identificador inequivoco del origen empresarial de mi
representada. En estas condiciones, la oposicién formulada carece de solidez, pues
pretende impedir el registro de un signo legitimamente consolidado, amparado en
derechos previos y respaldado por el principio de prioridad y de seguridad juridica que
gobiernan el sistema marcario andino.

No puede perderse de vista que los derechos adquiridos sobre la marca DON PAN
han sido reconocidos formalmente por la autoridad registral y reforzados por un uso
prolongado y pacifico en el mercado, lo cual consolida una situacion juridica que no
puede ser desconocida por una oposicion infundada. Durante afios, la marca DON
PAN ha coexistido sin generar riesgo alguno de confusién ni afectacion a terceros,
demostrando que la pretendida colisién alegada por la opositora carece de sustento
real. Desconocer esta realidad equivaldria a vulnerar principios fundamentales como
la seguridad juridica, la confianza legitima y la proteccion de los derechos
consolidados, pilares esenciales del régimen marcario andino que obligan a
salvaguardar la posicién legitima de mi representada frente a intentos de despojo por
parte de signos débiles o genéricos.

Debe resaltarse ademas que la coexistencia de signos con elementos denominativos
semejantes es una practica aceptada, siempre que exista la posibilidad real de que los
consumidores los distingan en el mercado, situacion que ocurre plenamente en este
caso. INDUSTRIAS ALIMENTICIAS PERMAN S.A. no solo ha demostrado la
existencia de registros previos sobre DON PAN en las clases pertinentes, sino que
también ha acreditado que su explotaciébn comercial no ha generado perjuicio a
terceros ni afectacion alguna al interés general del mercado.

Adicionalmente, es importante sefialar que la solicitud presentada por INDUSTRIAS
ALIMENTICIAS PERMAN S.A. no pretende introducir un signo novedoso hi ajeno a
los ya protegidos, sino que responde Unicamente a una actualizacion grafica y
estilistica del logotipo previamente registrado. Esta practica es habitual en el mercado,
pues los titulares de marcas suelen adaptar sus signos a las tendencias comerciales
y de disefio sin que ello implique la creacién de un signo distinto o la afectacion de
derechos de terceros.

En este caso, el elemento esencial y distintivo —DON PAN— permanece inalterado y
continda siendo el nucleo identificador del origen empresarial de mi representada. La
solicitud en estudio, por tanto, no constituye una nueva marca independiente, sino una
marca derivada que refleja la evolucién natural de la identidad visual de la compaiiia,
coherente con los registros previos y con el uso consolidado en el mercado.

(..)

En relacién con los signos en conflicto, debe resaltarse que la marca solicitada DON
PAN incorpora el término “PAN” el cual es de uso comun dentro de las clases 30 y 43.
Precisamente por su caracter ampliamente utilizado en el mercado, dicho término
carece de la fuerza distintiva suficiente para monopolizarse por un solo titular, lo que
hace juridicamente posible y comercialmente razonable la coexistencia de registros
gue lo incluyan, sin que ello genere riesgo de confusién ni de asociacién indebida en
el consumidor.

(..))
De acuerdo con lo anterior, la marca solicitada DON PAN (Mixta) puede coexistir
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pacificamente con las marcas base de la oposicion, pues ambas estdn compuestas
por elementos nominativos y/o gréaficos adicionales que aumentan su distintividad
extrinseca. Estos elementos permiten que la marca se diferencie claramente de los
signos previamente registrados que contienen la expresién PAN, eliminando asi
cualquier riesgo de confusion.

En efecto, la expresion DON PAN, junto con los elementos graficos y figurativos
adicionales, especificamente, conforma un conjunto marcario Unico e indivisible,
dotado de distintividad que facilita al consumidor una eleccién adecuada e informada.
Estos elementos diferenciadores identifican con claridad la verdadera procedencia de
los productos, en este caso, la sociedad INDUSTRIAS ALIMENTICIAS PERMAN S.A.

(..)

Como se puede evidenciar, la marca de mi representada contiene elementos que
causan que las marcas se diferencien entre ellas y que le permitiran al consumidor
diferenciarlas en el mercado. Por lo tanto, es posible concluir que, desde el elemento
gramatical y fonético, el consumidor contard con elementos que le permitiran
diferenciar la marca de otras registradas, incluyendo las opositoras y las marcas
citadas de oficio por este despacho.

(..)

A continuacién, se analizara el componente grafico de las marcas cotejadas,
explicando por qué permiten diferenciarlas entre si y por qué no es procedente
fraccionar el analisis de la marca solicitada.

Configuracién general

* DON PAN (solicitada): marca mixta, con predominio figurativo. Se presenta en un
circulo morado con tipografia caligrafica y elementos graficos (espigas de trigo).

* P.AN. (opositora): marca mixta, pero con énfasis en la parte denominativa en
mayusculas, dentro de un circulo azul oscuro con borde amarillo.

Elementos denominativos
« DON PAN:

o Incluye dos palabras: “Don” (en verde, con espigas de trigo) y “Pan” (en blanco,
tipografia manuscrita).

o El conjunto transmite personalidad propia con un elemento adicional (“Don”) que
otorga distintividad.

* P.AN.:

o Conformada Unicamente por la sigla “P.A.N.” en letras mayusculas, en tipografia
recta y uniforme.

0 Uso de puntos intermedios entre las letras, lo cual genera un aspecto marcadamente
diferente.

Tipografia

» DON PAN: tipografia cursiva, manuscrita y estilizada, con un trazo dinamico y
amigable.

* P.A.N.: tipografia recta, sélida y en bloque, con un estilo rigido, sobrio y muy distinto
al manuscrito.

Colores

* DON PAN: predominio del morado de fondo, con combinaciones en verde (Don) y
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blanco (Pan).
* P.A.N.: predominio del azul oscuro con letras en blanco y un borde amarillo.

Elementos figurativos

* DON PAN: incluye una espiga de trigo junto a la palabra “Don”, lo que refuerza la
evocacion al pan.

« P.A.N.: carece de elementos graficos adicionales; es puramente denominativo dentro
de un circulo.

La marca DON PAN y la marca P.A.N. presentan diferencias claras en su composicion
visual, tipografia, croméatica y elementos figurativos. Mientras la solicitada combina
colores vivos, tipografia manuscrita y un elemento gréafico alusivo al trigo, la opositora
se caracteriza por un estilo rigido, formal y monocromatico. Estas diferencias graficas
reducen de manera significativa el riesgo de confusion visual directa.

(..)

De acuerdo con lo anterior, DON PAN es una palabra compuesta corriente con un
elemento adicional “DON” que refuerza la distintividad, mientras que P.A.N. es una
sigla artificial, segmentada con puntos y escrita en mayusculas. Estas diferencias en
estructura, terminacion, uso de puntuacién y configuracién grafica hacen que no pueda
hablarse de identidad ortogréafica entre ambos signos.

(..)

“DON PAN” se percibe como un conjunto sonoro breve, unitario y natural, mientras
gue “P.A.N.” se identifica como una sigla fragmentada, con pausas y mayor extension
fonética. Estas diferencias hacen que su evocacion auditiva sea claramente distinta
para el consumidor medio.

(..)

En este punto, corresponde sefialar que no se efectuara el analisis de conexidad
competitiva, por cuanto en el presente caso no se cumple el primero de los requisitos
previstos en la hormativa para negar el registro de una marca: que la solicitud carezca
de derechos adquiridos y que los signos en conflicto sean sustancialmente similares
en los planos ortografico y fonético. Tal como se demostré en el acapite anterior, este
presupuesto no se configura, toda vez que mi representada ostenta derechos
adquiridos sobre la marca DON PAN, debidamente registrados y explotados en las
clases 30 y 43, y porque, ademas, la sola coincidencia en el término “PAN” no resulta
suficiente para negar el registro, dado que multiples marcas que incluyen dicha
expresion coexisten pacificamente en el mercado sin generar riesgo de confusiéon. En
consecuencia, el examen no puede avanzar a la etapa de andlisis de conexidad
competitiva”.

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

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal a) del articulo 136 de la Decisién 486
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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 confusion
0 de asociacion.

Concepto de lanorma

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

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

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

Literal h) del articulo 136 de la Decision 486

2 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 ideolégica.

*En la comparacién, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es
procedente realizar un andlisis simultaneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes
momentos.

*Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas Ultimas es donde se percibe el riesgo de confusién o de
asociacion.

«Al realizar la comparacioén, 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 sustituciéon se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o
servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideracion
el precio de dichos bienes o servicios, sus caracteristicas, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribucion o de
comercializacién, 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) 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 cuestion
provienen del mismo empresario. Asi, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua
embotellada.
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“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 confusion o de asociacion con ese tercero
0 con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la
dilucion 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, traduccién,
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 confusion o de asociacion con el titular del signo notorio o
sus productos o servicios, o 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, traduccion, transliteracién o transcripcién

La causal de irregistrabilidad en estudio protege al signo notorio frente a actos de
reproduccion?, imitacién® traduccién® 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
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

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 alegé. 3. tr.
Sacar copia, en uno o en muchos ejemplares, de una obra de arte, objeto arqueolégico, texto, etc., por procedimientos calcograficos,
electroliticos, fotolitograficos o mecéanicos 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 Edicion. Disponible en www.rae.es.

8 Traducir. (Del lat. traducére, hacer pasar de un lugar a otro).1. tr. Expresar en una lengua lo que esta 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 Edicion. Disponible en www.rae.es.

7 Transliterar. (De trans- y el lat. litt€ra, 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 Edicion. 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, fonoldgicos, léxicos 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 Edicion. Disponible en www.rae.es.
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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 distribucion o comercializacion del tipo
de productos o servicios a los que se aplique; o

“c) los circulos empresariales que actian 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

A fin de determinar la notoriedad de un signo distintivo segin el mismo sea reconocido
como tal dentro del sector pertinente la Decision 486 establece en su articulo 228 una

9 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espafiola [En linea]. Vigésima Segunda Edicion. Disponible en www.rae.es.
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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 tomara 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 geogréafica de su utilizacién, dentro o fuera de
cualquier Pais Miembro;

c) la duracién, amplitud y extension geografica 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
gue 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 antigliedad 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 ambito temporal y territorial.

Por lo demés, 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 definicion, y criterios ya vistos en los articulos 229, 228
y 230 de la Decisién 486.
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Identidad o Semejanza de los sighos

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

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

La similitud 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 numero 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 tonica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy dificil de
distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para
determinar una posible confusién.

El riesgo de confusiéon 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 (confusion indirecta).

Por su parte el riesgo de asociacion se presenta cuando a pesar de no existir confusion
se vincula econémica 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 funcién publicitaria de la marca, pero se diferencia del
riesgo de dilucion 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.

Dilucion de la fuerza distintiva del signo notorio

Sobre este tema el Tribunal de Justicia Andino ha dicho!® que el riesgo de dilucion se
presenta cuando el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la
altisima capacidad distintiva y la percepcién 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.

19Tribunal 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»11”.

Es importante mencionar que la jurisprudencia norteamericana ha tratado el tema de la
dilucion de signos con un alto grado de notoriedad, especificando dos variantes de dicha
situacion, la dilucién por empafiamiento y la dilucion por degradacion, explicando estos
dos conceptos de forma grafica, 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 seccion
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 imaginacién — en reconocer el
nombre como el nombre de la tienda...][...Asi que “blurring” [empafiamiento] es una forma
de dilucion.” (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 asociacion, 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 proteccién
frente a la dilucion se refiere especificamente a dos fenémenos:

Proteccién frente a la difuminacion y frente al deterioro. La proteccion frente a la
difuminacion (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 proteccién frente al
deterioro significa protecciéon contra usos que ponen en peligro la proteccion de la
marcal®”.

Aprovechamiento del valor comercial o publicitario del signo notorio

11CONCLUSIONES 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.

12TY Inc. v. Ruth Perryman; 2002

BAsunto C-323/09 Interflora Inc Interflora British Unit contra Marks & Spencer plc Flowers Directs Online Limited.
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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
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”.

Marcas derivadas

Ha sido aceptado por la doctrina y la jurisprudencia la conducta asumida por el titular de un
registro marcario tendiente a obtener nuevos registros que se presenten como una
derivacion de la marca previa y del derecho sobre ella otorgado.

Ahora bien, se considera que la derivacion se predica cuando el signo pretendido no
presenta alteraciones sustanciales en su composicion estructural frente a la marca
previamente registrada, manteniendo los conjuntos el mismo distintivo principal; aunado a lo
anterior debe el signo solicitado reivindicar los mismos productos o0 servicios que identifica
el registro inicial, o una limitacion de los mismos, pues de lo contario se considerara un
registro autbnomo e independiente (ver TICA, Proceso N° 84-1P-2000) .

Entonces, de cumplirse con los parametros antes expuestos y en atencién a los derechos
marcarios previos radicados en cabeza de quien actia como solicitante de un nuevo registro,
las oposiciones presentadas contra este no podran referirse sino a los elementos nuevos
afadidos y no al distintivo principal del conjunto registrado. En este sentido el tratadista
Carlos Mascarefias citado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones
ha sostenido que las marcas derivadas son:

“Aquellas inscritas por el concesionario, que surgen de otra anteriormente registrada que
incluyan el mismo distintivo principal, pero variando los demés accidentes o elementos
complementarios. Las marcas derivadas se inscriben siguiendo los tramites ordinarios,
pero entendiéndose que los obstaculos que se opongan al registro de las mismas, sélo
podran referirse a los elementos accidentales o complementarios afiadidos y no al
distintivo principal, al constar éste ya previamente registrado y quedar por tanto fuera de
toda discusién” (Mascarefias, Carlos. Nueva Enciclopedia Juridica, Editor F. SEIX,
Barcelona 1982, p. 908)". (TJCA, PROCESO 143-1P-2003, subraya ajena al texto).

Acervo probatorio

Al expediente fueron allegadas las siguientes pruebas por parte de la sociedad opositora:

1. Historia de la marca P.A.N. en el mundo y Colombia

2. Certificacion expedida el 27 de mayo de 2025 por el Revisor Fiscal de ALIMENTOS
POLAR COLOMBIA S.A.S. respecto de los ingresos asociados a la explotacion de la marca

P.A.N.

3. Certificados emitidos por los proveedores de materia prima para los productos P.A.N.
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3.1 Certificacion expedida por PLASTIPACK S.A. el 08 de julio de 2025.

3.2 Certificacion expedida FLEXO SPRING SAS el 15 de julio de 2025.

3.3 Certificacion expedida por CI CARGILL DE COLOMBIA LTDA el 14 de julio de
2025.

3.4 Certificacion expedida por GLOBAL TRADING DE COLOMBIA S.A.S el 17 de
julio de 2025. )

3.5 Certificacion expedida por CODIFICACION Y ETIQUETADO S.A el 15 de julio de
2025.

3.6 Certificacion expedida por C.I. NUTREO S.A.S el 14 de julio de 2025.

4. Certificado emitido el 30 de mayo de 2025 por el Gerente de Planta Facatativa
ALIMENTOS POLAR COLOMBIA S.A.S. del volumen de produccion en toneladas de los
productos P.A.N.

5. Certificados emitido el 30 de mayo de 2025 por diferentes distribuidores y vendedores de
productos P.A.N. de las ventas que han obtenido vendiendo dichos productos.

5.1 Certificacion expedida por el administrador de Supermercado La Campesina
Sepulveda

5.2 Certificacion expedida por el propietario del Supermercado QAP

5.3 Certificacion expedida por el propietario de la Tienda JR LA FAMILIA

5.4 Certificacion expedida por el propietario de AVICOLA DISTRIBUIDORA el 30 de
mayo de 2025

5.5 Certificacibn expedida por el administrador del SUPERMERCADO EL
CAMPESINO

5.6 Certificacion expedida por el propietario de GRANERO LIBARDO HERNANDEZ
5.7 Certificacion expedida por el representante de Supermercado MERK

5.8 Certificacion emitida por el representante legal de AUTOSERVICIO ANDRES LA
VARIENTE

5.9 Certificacion expedida por el representante legal de SUPERMERCADO QUINTAS
DEL OESTE

5.10 Certificacion emitida por el representante legal de SUPERMERCADO LOS
TRES AMIGOS

5.11 Certificacion emitida por el administrador del GRUPO EMPRESARIAL VALPER
S.AS

5.12 Certificacion emitida por el administrador de SUPERMERCADO SAN JUAN SS
5.13 Certificacion emitida por la propietaria de TIENDA LA CUARTA

5.14 Certificacion emitida por la representante legal de SUPERTIENDA SANDRA
5.15 Certificacién emitida por la representante legal de MERCAYA LA 5TA

5.16 Certificacion emitida por la representante legal de AUTOSERVICIO AAMERCAR
EN AIPE

5.17 Certificacion emitida por el jefe de compras de MEGAGRANOS M.E ZOMAC
S.AS

5.18 Certificacion emitida por el propietario de ALMACEN SUPER GRANOS LA
ESQUINA

5.19 Certificacion emitida por el propietario de AUTOSERVICIO EL PRIMO DE LOS
LLANOS

5.20 Certificacion emitida por administrador de LA TOLVA

5.21 Certificacion emitida por el administrador de DISTRIBUCIONES OPITA
VARGAS 1

5.22 Certificacion emitida por una empleada de MERKA FAMILIAR LA 25

5.23 Certificacion emitida por el representante legal de FOOD STORE

5.24 Certificacién emitida por el propietario de DEPOSITO LA GANGA

5.25 Certificacion emitida por el propietario de GRANERO LA GANGUITA

5.26 Certificacion emitida por el propietario de MERCAPLAZA J.A. el 30 de mayo
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5.27 Certificacion emitida por la encargada de SUPERMERCADO AUTOSERVICIO
LA 40

5.28 Certificacion emitida por la propietaria de AUTOSERVICIO LA QUINTA SAMIR
5.29 Certificacion emitida por el propietario de MERKALICHE VIVERES

5.30 Certificacion emitida por el administrador de AUTOSERVICIO LA 24

5.31 Certificacion emitida por el administrador AUTOSERVICIO MERCALLANOS
ANA

6. Certificado expedido el 03 de junio de 2025 por el revisor fiscal de ALIMENTOS POLAR
COLOMBIA S.A.S. Respecto de la inversion en publicidad para el posicionamiento de la
marca P.A.N., campafas publicitarias y medios de comunicacion junto con los resultados en
redes sociales, piezas publicitarias y certificados de inversion por parte de caracol television.
7. Presentacion denominada “MATERIAL POP HARINAS Y MEZCLAS 2022-2025”

8. Informe denominado “Dia Mundial de la Arepa 14 de septiembre” elaborado por GJ
Comunicaciones sobre actividad publicitaria.

9. Certificacion comercial emitida por CARACOL TELEVISION S.A el 28 de mayo de 2025.
10. Imagenes de comerciales televisivos.

11. Certificacion comercial emitida el 23 de mayo de 2025 por VEO CREATIVE AGENCY
LLC.

12. Reporte de redes sociales “abril 2025 P.A.N Colombia” elaborado por ACTIMEDIA

13. Documento denominado “Acciones Publicitarias en RRSS de Harina P.A.N. 2023-2025"
elaborado por GJ Comunicaciones.

14. Estudio de mercado realizado por STAT CONSULT respecto del posicionamiento de la
marca P.A.N. en el mercado colombiano con su respectiva certificacion.

15. Certificado expedido por RCN TELEVISION sobre pautas publicitarias de la marca
P.A.N. emitidas desde julio de 2019 y abril de 2025

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Andlisis de la causal de irreqgistrabilidad establecida en el literal a) del articulo 136

Confundibilidad con marcas previamente registradas

Las marcas opositoras son las siguientes:

Tramite Sigho Titular Expediente Niza | Clase Tipo Estado Vigencia
DEUTSCHE
TRANSNATIONAL
Marca P.A.N. TRUSTEE 99081063 7 30 Mixta Registrada 25 oct. 2031
CORPORATION,
INC.
DEUTSCHE
TRANSNATIONAL
Marca P.A.N. TRUSTEE 08049253 9 30 Mixta Registrada 30 abr. 2029
CORPORATION,
INC.
DEUTSCHE
TRANSNATIONAL
Marca P.A.N. TRUSTEE 08131419 9 30 Mixta Registrada 26 mar. 2030
CORPORATION,
INC.
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HPA_AR_IIL\I_A DEUTSCHE
TU ’ TRANSNATIONAL o _
Marca MA[Z TRUSTEE 07066508 8 30 Nominativa Registrada 03 oct. 2034
' CORPORATION,
Ty INC
SABOR )
HPA_AR_IIL\IA DEUTSCHE
EL ’ TRANSNATIONAL
Marca TRUSTEE 07066510 8 30 Nominativa Registrada 03 oct. 2034
SABOR
CORPORATION,
DE TU INC
HOGAR )
DEUTSCHE
TRANSNATIONAL
Marca P.A.N. TRUSTEE 10022800 9 30 Mixta Registrada 13 ago. 2030
CORPORATION,
INC.
DEUTSCHE
TRANSNATIONAL
Marca P.A.N. TRUSTEE 10022805 9 30 Mixta Registrada 13 ago. 2030
CORPORATION,
INC.
DEUTSCHE
TRANSNATIONAL
Marca P.A.N. TRUSTEE 10022811 9 30 Mixta Registrada 13 ago. 2030
CORPORATION,
INC.
DEUTSCHE
TRANSNATIONAL
Marca P.A.N. TRUSTEE 10022818 9 30 Mixta Registrada 13 ago. 2030
CORPORATION,
INC.
DEUTSCHE
TRANSNATIONAL
Marca P.A.N. TRUSTEE 10022825 9 30 Mixta Registrada 13 ago. 2030
CORPORATION,
INC.
DEUTSCHE
TRANSNATIONAL
Marca P.A.N. TRUSTEE 12041863 9 30 Mixta Registrada 22 oct. 2032
CORPORATION,
INC.
P.A.N DEUTSCHE
LA TRANSNATIONAL
Marca MARCA TRUSTEE 11062054 9 30 Nominativa Registrada 26 mar. 2030
DE LAS CORPORATION,
AREPAS INC.
DEUTSCHE
TRANSNATIONAL
Marca P.A.N. TRUSTEE 13142854 10 30 Mixta Registrada 28 abr. 2034
CORPORATION,
INC.
DEUTSCHE
TRANSNATIONAL 29
Marca P.A.N. TRUSTEE SD2020/0104128 11 30’ Mixta Registrada 19 jul. 2031
CORPORATION,
INC.
DEUTSCHE
P.A.N. TRANSNATIONAL 29
Marca SINCE TRUSTEE SD2020/0104332 11 30’ Mixta Registrada 07 sept. 2031
1960 CORPORATION,
INC.
DEUTSCHE
Teque TRANSNATIONAL o _ _
Marca PAN TRUSTEE SD2020/0104347 11 30 Nominativa Registrada 16 jul. 2031
M CORPORATION,
INC.
P.A.N. DEUTSCHE
SINCE TRANSNATIONAL
Marca 1960 TRUSTEE SD2020/0104352 11 30 Mixta Registrada 10 sept. 2031
SNACK CORPORATION,
ON INC.
DEUTSCHE
TRANSNATIONAL 29
Marca P.A.N. TRUSTEE SD2025/0001433 12 30’ Mixta Registrada 06 oct. 2035
CORPORATION,
INC.
Los SIgNos comparados son los S|gU|entes:
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El signo solicitado

Los signos opositores

DON PAN
(Mixta)

£ e =
& =

<k
‘o

Mixtas

P.A.N.; P.A.N.; P.A.N.; P.A.N.; P.AN,
P.A.N.; P.A.N.; P.A.N; P.A.N; P.A.N,;
P.A.N.; P.A.N. SINCE 1960;
P.A.N. SINCE 1960 SNACK ON P.A.N.

Nominativas

HARINA P.A.N., TU MAIZ, TU SABOR
HARINA P.A.N., EL SABOR DE TU
HOGAR
P.A.N LA MARCA DE LAS AREPAS
Teque P.A.N.

Reglas jurisprudenciales y doctrinales aplicables a la comparacion de marcas
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Comparacion entre signos mixtos

En cuanto a la comparacién 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 saber:

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

(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 definiciéon. 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 andlisis gramatical de los signos en conflicto.

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

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

(iii) 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.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el
mismo orden asumirdn 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 como 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,

14 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretacion Prejudicial. Proceso 78-1P-2019.
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(ii) Entre los dos elementos de la marca gréfica 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 confusion,

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

Finalmente, si al realizar la comparacion se determina que en uno de los signos mixtos
predomina el elemento gréfico 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.

Comparacion entre signos mixtos y nominativos

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado en repetidas ocasiones
en relacion con las reglas de comparacion entre los signos mixtos y denominativos; para ello
establece la importancia de identificar el elemento que prevalece y tiene mayor influencia en
la mente del consumidor, en cuanto a la marca mixta se refiere, si el denominativo o el
gréfico.

Si de la marca mixta predomina el elemento gréafico sobre el denominativo, en principio no
habria confusion entre las marcas, pudiendo coexistir en el mercado, salvo que puedan
suscitar una misma idea 0 concepto en cuyo caso podrian incurrir en riesgo de confusion. Si
en la marca mixta predomina el elemento denominativo, debera realizarse el cotejo de
acuerdo con las reglas para la comparacién entre signos denominativos?s.

En este punto es importante hacer hincapié frente a la proteccion integral de la marca mixta,
pues esta “es una unidad, en la cual se ha solicitado tanto 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!’”.

El Tribunal ha reiterado 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 definicién son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos
casos se le reconozca prioridad al elemento gréafico, teniendo en cuenta su tamafio, color y
colocacion, 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?®”.

Volviendo al cotejo de los signos a comparar, tal como se dijo anteriormente, si en la
marca mixta predomina el elemento denominativo, el cotejo se debe analizar de acuerdo
con las reglas de comparacion para signos nominativos antes enunciadas.

Prevalencia del elemento nominativo

15 |bidem
16 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretacion Prejudicial. Proceso IP-14-2019.
7 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretacion Prejudicial. Proceso IP-56 de 2003.

18 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretacién Prejudicial. Proceso IP-26 de 1998.
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Volviendo al cotejo de los signos a comparar, tal como se dijo anteriormente, si en la marca
mixta predomina el elemento denominativo, el cotejo se debe analizar de acuerdo con las
siguientes reglas de comparacion para signos nominativos:

“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 cémo el signo es percibido en el mercado.

b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten el mismo lexema (...)

¢) Se debe tener en cuenta la silaba tdnica 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 comuan preponderante o relevante en ambos
signos®®”.

Familia de marcas

El hecho de que la sociedad opositora DEUTSCHE TRANSNATIONAL TRUSTEE
CORPORATION, INC incluya de forma reiterada la misma expresion P.A.N.; en buena
parte de sus marcas registradas permite 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 comun un conjunto de productos, con
finalidades similares o afines. Las marcas escogidas se caracterizan por incorporar un
elemento comun que genera en el consumidor una relacién inmediata entre los productos
0 servicios 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 prefijo comuan, y que provienen de un mismo productor, asumira
gue 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
por la calidad que ya conoce.

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, serd, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante
comun hara que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresién general
comun, toda vez que inducira a los consumidores a asociarlas entre si y a pensar que

19 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretacion Prejudicial. Proceso 127-1P-2016
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los productos a que se refieren participan de un origen comuan. Dado que el elemento
dominante comun 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 comudn constituye objeto de una marca que pertenece
a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquella, en caso de
corresponder a distinto titular, podria inducir a confusién®°”.

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 proteccién especial, con el fin de proteger al titular de esta y

a los consumidores.

Procedencia del signo solicitado como marca derivada de un registro previo

Visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, como primera medida, debe hacerse
el analisis del signo solicitado respecto de los siguientes antecedentes previamente

registrados:

Sigho

Cobertura

Signo solicitado

30: Café, té, cacao y
sucedaneos del café;
arroz; tapioca y sagu;
harinas y
preparaciones a base
de cereales; pan,
productos de
pasteleria y confiteria;
helados; azUcar, miel,
jarabe de melaza;
levadura, polvos de
hornear; sal; mostaza;
vinagre, salsas
(condimentos);

especias; hielo.

43:  Servicios de
restauracion
(alimentacion);
hospedaje temporal.

(Nominativa)

Antecedente i (DONPANY 43: Servicios de
11107599 morporeiPen restauracion
DONPAN .- (alimentacion);

(Mixta) I : hospedaje temporal.

Antecedente 30: Preparaciones
99042284 hechas de cereales,
DONPAN DONPAN pan, pasteleria y

confiteria.

Para registrar un signo como marca derivada se deberan cumplir los siguientes

presupuestos:

1) Su distintivo principal es el mismo.

2 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretacién Prejudicial. Proceso 187-1P-2020.
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2) Unicamente varian sus elementos complementarios.

3) El signo pretendido reivindica los mismos productos y/o servicios 0 estos se encuentran
contenidos dentro de la cobertura de la marca previamente registrada.

Esta Direccion observa que, el signo solicitado a registro no es derivado de las marcas
previamente registradas y en consecuencia, no se dan los presupuestos adoptados por el
Tribunal de Justicia de la CAN para registrar el signo solicitado como una marca derivada,
puesto que:

1) Su distintivo principal es diferente.

2) La variacion no radica Unicamente en sus elementos complementarios, en tanto como fue
referido, es modificada una parte sustancial del mismo.

3) El signo solicitado busca reivindicar productos disimiles de la cobertura de las marcas
alegadas como fundamento para aplicar la figura de la marca derivada.

En concreto, se observa que, si bien la denominacién sigue siendo la expresion “DONPAN”"
existe una variacion sustancial en la parte distintiva principal del signo al tratarse ahora de
dos palabras separadas “DON PAN”, donde ahora la expresion PAN posee una mayor
relevancia dentro del conjunto marcario dado su tamafio y ubicacion privilegiadas.

Por otro lado, se observa que el signo solicitado varia de gran manera en la cobertura
solicitada respecto de los productos; y es que, si bien se comparten las clases 30 y 43, el
singo solicitado amplia de gran manera los productos de la Clase 30.

Referido lo anterior, es claro que la marca solicitada no se constituye en un registro derivado
de los signos previamente registrados por la sociedad solicitante y en ese orden no sera
tenido en cuenta dicho argumento, siendo procedente realizar el andlisis de confundibilidad
con los signos opositores.

Andlisis comparativo

Dando lugar al analisis de registrabilidad del signo solicitado a registro, se tiene que este es
de naturaleza mixta, compuesto por circulo con fondo morado que contiene el nombre "DON
PAN"; "Don" aparece en verde con una espiga de trigo integrada en el disefio, mientras que
"Pan" se presenta en blanco con una fuente cursiva.

Se debe resaltar la existencia de una familia de marcas en cabeza del opositor, situacion
gue, en términos del Tribunal Andino, se define como:

“En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas
gue posean un rasgo distintivo comudn. Si este elemento comun figura al inicio de la
denominacion, serd, 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 gue inducira 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 comun obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de
marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el
citado elemento comun constituye objeto de una marca que pertenece a determinada
familia de marcas, por lo que el registro de aquella, caso de corresponder a distinto titular,
podria inducir a confusién”. (Proceso 96-IP-2002 de 25 de marzo de 2003, Marca
“ALPINA", publicada en la Gaceta Oficial N° 912, de 25 de marzo de 2003).
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Dando aplicacion los criterios mencionados, se establece que la familia de marcas del
opositor DEUTSCHE TRANSNATIONAL TRUSTEE CORPORATION INC., tiene como
rasgo distintivo el uso de la expresion PAN dentro de una circunferencia. 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 el opositor, al obrar la
expresion P.A.N. dentro de una circunferencia, como indicador de pertenencia a una familia
de marcas, principalmente en el sector de alimentacion.

En concordancia con lo anterior, esta Direccién no puede desconocer la proteccion otorgada
al solicitante en el registro de su familia de marcas, cuyos esfuerzos comerciales han sido
dirigidos a perpetrar en la mente del consumidor, la expresion PAN dentro de una
circunferencia, como elemento distintivo de sus productos frente a otros competidores

No obstante lo anterior, si bien los signos comparados DON PAN / P.A.N. comparten cierta
semejanza, al aludir en ambos casos al nombre del producto PAN, esta expresion en si
misma considerada, en el sector alimentos es de naturaleza genérica de los productos hito
en este sector y en el mercado colombiano, por lo cual, no puede ser un término apropiable
a un unico empresario, pues esta situacion desconoceria los derechos de la libre
competencia, la libre empresa y demas derechos comerciales de los demas agentes y
participantes del sector de alimentos en Colombia.

Por ende, esta Direccién resalta que la coincidencia entre los signos cotejados radica en una
expresion que es inapropiable en exclusiva por un Unico participante del mercado, por lo
cual, ante la presencia de elementos que individualicen uno de otros, nada obsta para que
puedan coexistir sin generar confusion entre los consumidores, dado que los elementos que
componen el signo pretendido, especialmente el disefio grafico no referencia las marcas
opositoras P.A.N., sino que refiere al sentido ideoldgico de la palabra “pan” (alimento que
consiste en una masa de harina, por lo comun de trigo, levadura y agua, cocida en un horno)

Aunado a lo anterior, resulta necesario mencionar que el solicitante actualmente es titular de
las siguientes marcas:

Tramite Sigho Titular Expediente Niza | Clase Tipo Estado Vigencia
INDUSTRIAS
Marca DONPAN ALIMENTICIAS 99042284 7 30 Nominativa | Registrada
PERMAN S.A.
INDUSTRIAS
Marca DONPAN ALIMENTICIAS 11107599 9 43 Mixta Registrada | 26 oct. 2032
PERMAN S.A.

22 mar.
2031

Estos signos identifican productos alimenticios o servicios de restauracion como los
reivindicados por la marca solicitada aqui bajo analisis.

Por tanto, atendiendo la realidad del mercado es posible evidenciar que estos signos han
coexistido de manera pacifica en sectores afines, lo cual corrobora nuestra conclusion
relativa a que los signos confrontados no generan riesgo de confusion, puesto que han
coexistido en el mercado, por lo tanto, podemos dar aplicacion al principio de la primacia de
la realidad.

Frente al principio de primacia de la realidad, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
se ha pronunciado reiteradamente, exponiendo:

“En virtud del principio de primacia de la realidad, la autoridad debe tomar en cuenta las
situaciones y relaciones econémicas que se pretendan, desarrollen o establezcan en la
realidad. Esto es, se debe tomar en cuenta lo que verdaderamente sucede en la realidad
y ho solamente lo que formalmente aparezca de los documentos y actos juridicos.
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En efecto, en el caso del derecho de propiedad industrial, el principio de primacia de la
realidad se operativiza cuando las oficinas de marcas y patentes analizan los criterios de
registrabilidad, confundibilidad o asociacién de los signos en conflicto privilegiando lo que
realmente ocurre en el mercado. Por medio de la aplicacién de este principio, por lo tanto,
se pretende que las controversias se diriman en atencion a la verdad de la realidad, a la
verdad de los hechos, garantizando la justicia material?”.

En consecuencia, si los signos han coexistido en la identificacion de productos de la Clase
30, entre los cuales existe una evidente conexién competitiva, es porque cada uno de ellos
posee caracteristicas particulares que permite establecer una clara diferenciacion, como
guedo explicado lineas atras.

Teniendo en cuenta que no existe similitud o identidad entre los signos confrontados
capaz de generar riesgo de confusion o asociacion, no viene al caso pronunciarnos sobre
la relacién entre los productos y/o servicios identificados por los mismos, en la medida en
gue el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que el signo sea
registrable.

Anadlisis de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal h) del articulo 136

Notoriedad del signo distintivo opositor

La sociedad opositora alega la notoriedad del siguiente signo:

Signo Titular Cobertura
Clase 29: Carne,
pescado, carne de
ave y carne de caza,
extractos de carne;
frutas y verduras,
hortalizas y
legumbres en
conserva,
congeladas, secas y
cocidas; jaleas,
confituras, compotas;
huevos; leche,
guesos, mantequilla,
yogur y otros
productos lacteos;
aceites y grasas para

P.A.N.22 uso alimenticio.

DEUTSCHE TRANSNATIONAL
TRUSTEE CORPORATION, INC.

Clase 30: Café, té,
cacao y sucedaneos
del cafe; arroz,
pastas alimenticias y
fideos; tapioca y
sagu; harinas y
preparaciones a
base de cereales;
pan, productos de

21 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretacién Prejudicial. Proceso No. 76 — IP — 2020

22 Expediente SD2020/0104128
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pasteleria 'y
confiteria; chocolate;
helados cremosos,
sorbetes y otros
helados; azlcar,
miel, jarabe de
melaza; levadura,
polvos de hornear;
sal, productos para
sazonar, especias,
hierbas en conserva;
vinagre, salsas y
otros condimentos;
hielo.

Pronunciamientos previos

Con relacién a los pronunciamientos sobre la notoriedad del signo opositor “P.A.N” esta
Direccion ha manifestado lo siguiente:

e Resolucion N°75358 del 30 de noviembre de 2012, la cual reconocié dentro del
Expediente N°12-95173, la notoriedad de la marca P.A.N. para identificar “harina
precocida de maiz y harinas de maiz, harinas de trigo, harinas de arroz, harinas
enriquecidas, mezclas y productos elaborados a base de maiz, trigo y arroz,
preparaciones hechas de cereales, levaduras, polvos para esponjar”, productos
propios de la clase 30, en el periodo comprendido entre los afios 2008 a mayo de
2012.

e Resolucion N°94261 del 28 de diciembre de 2018, la cual dentro del expediente
SD2017/0091929 extendié la notoriedad del signo P.A.N para identificar “harina
precocida de maiz, mezclas a base de maiz, para hacer arepas” productos de la
clase 30 de la Clasificacién de Niza, por el periodo comprendido entre enero de
2017 a septiembre de 2017.

e Resolucion N°23378 del 26 de mayo de 2020, la cual dentro del expediente
SD2017/0054347 extendi6 la notoriedad de la marca P.A.N (mixta) para identificar
harinas precocidas de maiz, productos de la clase 30 de la Clasificacion de Niza,
por el periodo comprendido entre el afio 2013 y septiembre de 2017.

e Resolucion N°72634 del 10 de noviembre de 2021, la cual dentro del expediente
SD2020/0028052 extendio la notoriedad de la marca P.A.N (mixta) para identificar
“harinas de maiz precocidas”, productos de la clase 30 de la Clasificacion de Niza,
por el periodo comprendido entre enero de 2018 y junio de 2020.

Al revisar cada uno de los documentos que obran en el expediente, se pudo constatar
gue, conforme a la Resolucion N°3676 del 07 de febrero de 2025 proferida por esta
Superintendencia y cuya vigencia inicio a partir de su publicacién, la sociedad opositora
DEUTSCHE TRANSNATIONAL TRUSTEE CORPORATION, INC realiz6 el pago
correspondiente a la invocaciéon de notoriedad dentro de un tramite de oposicién por un
signo.

De esta manera, la Direccion procedera a valorar el acervo probatorio aportado por la

sociedad opositora que busca demostrar que goza del estatus de notoriedad, teniendo en
cuenta los criterios para declarar la notoriedad de un signo, que establece el literal a) del
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articulo 228 de la Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina.??
Valoracion 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, indicé: “[...] 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,
porgue ya estan probados los hechos o porque el hecho esta exento de prueba [...]%*".

En consideracion a la solicitud por parte de la sociedad opositora para valorar el material
probatorio por ésta allegado y al pago de la tasa respectiva, con el propdsito de declarar
su calidad de notoria en el mercado comunitario, esta Direccidn procedera a evaluar el
mismo, conforme a 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 duracién y el alcance geografico de cualquier registro y/o cualquier solicitud de
registro, la marca, en la medida en que reflejan la utilizacion o el reconocimiento de la
marca.

5. El valor asociado a la marca

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 P.A.N. (mixta) esta comprendido por todas
aquellas personas juridicas o naturaleza que consumen productos alimenticios como
harinas o hacen parte de la industria alimenticia involucrada con este tipo de producto.

Para acreditar el cumplimiento de este requisito, respecto del grado de conocimiento de
la marca alegada como notoria en el sector alimenticio, la opositora aportd un estudio
realizado por STAT CONSULT, en mayo de 2025, donde se evidencia que la marcas
ocupa el primer lugar en las categorias de TOP OF MIND, Recordacién y Conocimiento.

23 Superintendencia de Industria y Comercio. Direccion de Propiedad Industrial. Resolucion N°40786, 28 de Julio de 2011.

24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccién Quinta, providencia de 3 de marzo de 2016, C.P. Carlos Enrique
Moreno Rubio, nim. tnico de radicacion 11001-03-25-000-2015-00018-00.
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iQué marcas conoce?

+ PAN. domina todas las métricas de conocimiente de marcas

* PAN.yDofiarepa tienen un reconacimiento total amplio, con més de 60% de recordacitn

Base: 972

Asi mismo, dicho estudio refleja que la marca P.A.N. es ampliamente conocida en las

principales ciudades del pais.

N

+ Elconocimiento de P.AN. es similar en todas las ciudades
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Sumado a lo anterior, se debe resaltar que la marca P.A.N. fue la mas comprada por parte
de las personas encuestadas.

:Cuales marcas compra?

*  Lamarca mas comprada en el Gltimo mes es PAN. (59%)

* En pramedio las entrevistadas declaran haber comprado entre 1y 2 marcas en el dltimo mes y hasta 3 marcas alguna vez
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En conjunto con las pruebas anteriormente resefiadas, se aporté una gran cantidad de
referencias comerciales de proveedores y clientes en las que consta que la sociedad

opositora hace uso de la marca P.A.N. desde hace varios afios.
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Proveedores

FLEXO SPRING
GRS FUE OGS

'},\meXf.aak’ 4.4

CERTIFICACION

A quicn corresponda. —

Por medio de la presente, PLASTIPACK SA, con domicilio en __Bo, . debidamente
representado por _Alvaro Venegas Krohne___ en su cardcter de Gerente General, CERTIFICA
que ha mantenido una relacién comercial con ALIMENTOS POLAR COLOMBIA S.A.S, con
identificacién No. 830.006.735 - 3, con domicilio en Bogotd D.C., Colombia.

Desde el afio 2005, Plastipack SA ha suministrado de manera continua los siguientes insumos a
ALIMENTOS POLAR COLOMBIA S.A.S:

« Pelicula Termoencogible

Plastipack SA certifica que tiene conocimiento de que los insumos mencionadoes anteriormente
son utilizados por ALIMENTOS POLAR COLOMBIA S.A.8. para la elaboracion de harina
precocida de maiz, producto alimenticio de consumo humano que es comercializado bajo la
reconocida marea AN

Dada en Bogota el 08 de julio de 2025

CERTIFICACION

A quien comesponda. —

Por medio de la presente, CI CARGILL DE COLOMBIA LTDA, con domicilio en BOGOTA,
debidamente representado por EDUARDO ANDRES ERASO REBOLLEDO en su cardcter
de REPRESENTANTE LEGAL, CERTIFICA que ha mantenide una relacion comercial con
ALIMENTOS POLAR COLOMBIA S.AS, con identificacion Mo. B300006.735 - 3, con
domicilio en Bogota D.C., Colombia.

Desde el ano 2015, CICARGILL DE COLOMEIA LTDA ha suministrado de manera continua
los siguientes insumos a ALIMENTOS POLAR COLOMEIA S.A.S:

+ Maiz Blanco
+  Malz Amarilla
= Trigo

Cl CARGILL DE COLOMBIA LTDA certifica que tiene conocimiento de que los insumos
mencionados anteriormente son wilizados por ALIMENTOS POLAR COLOMEBIA S.AS.
para la elaboracian de harina precocida de malz, praducto alimenticio de consuma humano
que es comercializado bajo la reconocida marca P_AN"

Dada en Bogota el 14 de jlio de 2025,

Clientes

Bogota D.C. 30 de mayo, 2025

Sefores

gu perintendencia de in dustria y Comercio
ireccion de signos distintivos

sociedad |den|»ﬁc.aaa d:a: NIT

M4 e Sepdue

mayor :Ie edad domiciliado(a) en

. loemrf:;anlo:a: como aparece al pie de en mi ualudgd de
la empresa_SUPERMERCADO LA CAMPESINA P

166738556, cerifico que he i

frac

CERTIFICACION

A quien comesponda

Por medic da la prasenta, FLEXO SPRING SAS; identificads can NIT 800,218 958-
1. con domiclio en Calle 14 & 62-33 de la ciudad de Bogota, debidamente
répnisentado por César Augusto Pérez Gil, en su cardcier de Gerenle General,
CERTIFICA gue ha mantenide una relacion comercial con ALIMENTOS POLAR
COLOMBIA 5 A S, con identificacion Mo, B30.006.735 - 3, con domicilio en Bogota
D.C., Colombia.

Desde el afio 2007. FLEXO SPRING SAS ha suministrado de manera continua los
siguiantes insumos a ALIMENTOS POLAR COLOMBIAS A S

= Empaquos flerile-Laminados

FLEXO SPRING SAS cerfifica que tiene conocimiento de gque los insumos
mencionados anteriormente son utilizades por ALIMENTOS POLAR COLOMBIA
5.AS. para la elaboracidn de harina precocida de mailz, producto alimenticio de
consume humano que es comercializado bajo la reconockda marca PAN.

Dada en Bogonet+5-da Juls de 2025

COTA, Cundinamarea 17 de Jullo de 2025

CERTIFICACION

. www glotrocol .com
A guien cormaspanda.

Por medio de la presante, GLOBAL TRADING DE COLOMBIA 5.A.5, con domicilio
en Cota, Cundinamarca, debidamente represantado por Carolina Radriguez en su
caracier de represantante legal, CERTIFICA gue ha mantenido una relacidn
comercial con ALIMENTOS POLAR COLOMBIA 5.AS5, con identificacion Mo,
B30.006.735 - 3, con domicilio en Bogota D.C., Colombia.

Desde el afio 2020, GLOBAL TRADING DE COLOMBIA ha suministrado de manera
continua los siguientes insumos a ALIMENTOS POLAR COLOMBIA S.AS:

«  Semillas d& Chia
*  Semillas de ajonjoli
«  Semillas de quinoa foja

GLOBAL TRADIMNG DE COLOMBIA SAS cerfifica que fiena conocimiento de que los
insumos mencionados anteriormente son ulilizados por ALIMENTOS POLAR
COLOMBIA 5.A.5. para la elaboracion de harina precocida de maiz, producio
alimanticio de consumo humano que es comercializado bajo la reconocida marca
PAMNT

Dada en Bogota el 17 de julio de 2025
g 7

Bogoti D.C. 30 de mayo, 2025

Seﬁuras
c A

de
Direceian de signos distintivos

}Qf}g \\\gc-» cs\‘\f" l‘clﬂtxﬂ- (Dﬂlr L] mayer de edad, comehada(a) en
% CAGer ehent :Lnb identficadn(a) como_aparcce al pie de ml frma en mi caldad de
AU

\\r

de la empresa_GRANERO LIBARDO HERNANDEZ sociedad identiff cada

tonelad, ! cen NIT. 43369026, certifico que he comerciahzado 10% siguientes productos. en a5 taneladas y con las venlas en
#das y con las ventas en pesos colombianos que a continuacion se |nd||2r| iy peses colombianos que a conlinuacién se indican
e TON Valores en TON:
[A% —  TFarnast .
oo | HamasPAN " TPasies PAN Atin PAN A Harinas PAN Fastas PAN Alon PAN
[2022 2'227 0.0 0.0 202 5147 ) 0
(20T 00 o 2022 6.762
(2024 A 00 0 1202 4827
T it 00 008 2022 ©.584 ]
T 615 0.006 007 12025 3.075 .008
T | e 0,008 015 Jun 2073 = [ 13,327 008
Jun 2025
Valores en COP: Valores en COP:
Aho Harinas P.AN Pasias PAN P: [ Aun P.AN
i Al Aon PAN Afio Harinas P.AN [ Pastas PAN Alun PLA | ]
12021 [$8.0262087 o 2021 $16.429.069. 0.0 s 00
S0 5518764, ‘ 0 2022 $25.105.113, 00 5 00
2023 $6.404.316, ‘ 0. 2023 $18.371.749, 00 5o
2024 7.259.719, 0, 572354072 2024 $21.859,936. 0.0 $621.113.9
2025 2.052 844, 28.374.9 $§208.537,0 2025 $9.994.099.4 $32.242.9 56256109
dun 2023 - |314.376.572,1 28.374,9 T$a52.477 1 Jun 2023 — | 543.306.3704 5342429 $1.446.724.8
Jun 2025 Jun 2025
La presente certificacion se expide el dia 30 _ del mes _mayo del afio 2025. La presente certificacion se expide eldia 30 delmes mayo del afic 2025.
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Bogota D.C. 30 de mayo, 2025 Bogotd D.C. 30 de mayo, 2025

Sefores Sefores

Super de y ia oe y
Direccién de signos distintivos Direcelén de signos distintives

ineon [
Vs, lndﬂf) mayor de edad, domicillado(a) en - :\ 3el .!{1 AT mayer dn  odad, domicifadafs) em
_ idanhfcadu(a) como aparece al ple de mi fima, en mi calidad de . Wanibcadala) coma apames ol pe de mi firna, on mi colided de
de la empresa_SUPERMERCADO MERK, sociedad identificada con NIT. T de la emgresa GRUPD EMPRESARIAL VALPER S.A.5, socladad
7 h los siguler p , en las ¥ con las venlas en pesas 'ﬂDﬂM‘M!Wﬂ NIT. BM4'| 89708, cartiico que he comerdalizado Ios siguiantes prockscias, an las loneladas ¥ con
mlnmh?anun que a conlinuacién se indlcan: Inz venins & pesos colomblanos que a confisuscidn se indican
Valores en TON: Uisloran an'HERE
Ao Tiarinas PAN Pastas PAN Atin PAN [ Ao Harinas PAN [ Pasias PN [AEnPAN - ]
2021 0.0 0.0 0 £ 90 160 - 0,0 |
2022 0.0 0 X 22 11,5867 o0 _ 0.0 |
2023 0 0 : | s 733 a0 -
2024 683 0,04 1 20 [675 16,15 [ —
2025 304 0,09 0,017 szs 3,258 0017 B
0,028 un 2023 = | 14,532 0,243 .07
junggg:— 965 0.142 dun 2028 |
lun — —— - -
Valares en COP:
Valores en COP: T
Afio Harinas P.AN Fasias PAN Allin PAN :;‘;1 :=m0° FAN :a:;:; FAN — [mineAW
0 . _ ¥ 00
2021 00 00 : E" PP TTEYTER s 00 - 3 o0g
2 e | 2024 73 437 KU5, 5 51,205 635,00 - S2370.084 3
$277.835,5 :
To5s TR Si7 3065 - 5456.896,6 sl 10.185.603,6 567 X128 $A7T3.4354
S0 =T sw e T $671.028,2 $734.734.1 il $1.3670375 T80T —
o 084,449, (Lt un
Jun 2025 — -

L& presemia cerificacion se apide o dla 30 dal res el g 2036,
La presente certificacién se expide el dfa 30 delmes mayo delafo 2025. Jmayn.

Las anteriores pruebas son congruentes y conducentes para determinar que el signo
alegado como notorio goza de un amplio reconocimiento dentro del sector pertinente del
mercado, como resultado de uso constante, lo que ha permitido que sea distinguido por
otras empresas relacionados con el sector de los alimentos, como por parte de los clientes
y distribuidores de los productos identificados con dicho signo.

Sin embargo, pese a haberse probado el conocimiento de la marca P.A.N. (mixta) en el
sector pertinente, se hace necesaria la evaluacion de los demas requisitos exigidos por el
articulo 228 de la Decision 486, con el fin de acreditar que la marca mantiene la
notoriedad.

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

486)

La magnitud de uso de la marca constituye uno de los aspectos claves para determinar
su notoriedad, debido a que los consumidores tienen el contacto con el signo distintivo a
través de su aplicacion a los productos o servicios ofrecidos en el mercado y, es por eso
por lo que mediante su uso en el mercado la marca adquiere una recordacion en la mente
de los consumidores que permite su asociacion con el origen empresarial.

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, tendra 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 acreditar el cumplimiento de este requisito, la sociedad opositora aportdé varias
piezas publicitarias usadas para la promocion de los productos identificados con la marca
alegada como notaria. Entre las piezas allegadas se encuentra material POP, Capturas
de pantalla de publicidad en medios de comunicacion audiovisuales, informes sobre
pautas realizadas en radio y television, publicaciones realizadas por influenciadores de
redes sociales, entre otras.

Material POP
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MATERIAL POP

Afiche PAN ol olconce de fodos Chispo de Precio sugerido Nueva Imogen Chispas P_a N bajé de precio

MATERIAL POP

Afiche temporada navidefia

PAN REVIVE
\~ “SABOR
'MgvaD

Resumen Ejecutivo PR Dia Mundial de la Arepa

HIGHLIGHTS % HIGHLIGHTS ®
{é@?}\ Canal 13 - Facebook

Audienciz: 310,000

*Publicaciones no gestionadas por la agencia - Pauta de la marca . . Ad Value: $13.853.000
Publicacién Audiencia
“Bogoté celebra el Dia Mundial de la Arepa este sibado con Harii N e it layor" 104.500
“Harina Pan celebra ¢l Dia Mundial de la Arepa en Bogots con proi 104.500
"Harina Pan celebra e Dia Mundial de la Arepa en Bogota con prol 1BI300
Bogota celebra el Dia Mundial de la Arepa este sabado en Centro Mayer cor B3300
“Celebracion del Dia Mundial de la Arepa este sibado en Centro Mayor Bogotd™ 1BI300
104.500
Caracol Ahora
104.500
Audiencia: 125412
Ad Value: $49.209.880
WW GICOMUNICACIONES com e ECOMUNIEACI BN oom

Capturas de pantalla de publicidad en medios de comunicacién audiovisuales

A quien pusa intesesar

TELEVISION
CARACOL TELEVISION S.A.

NIT 860.025.674 -2

CERTIFICA QUE:

Stetane Stibel
CEO - VED Cretive Agency
Stefanieagencyves com | -17BEIEI87S
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Informe sobre alcance en redes sociales

PAN. PAN, .
@ Colombia Abril 2025 @ Colombia Abril 2025

IIII[||||

Certificacion RCN TELEVISION

[

CANAL RCN
nuestratile

RCN TELEVISION S.A.
NIT 830.029.703-7

CERTIFICA QUE:

La siguiente pauta del producto MARCA P.A.N, con relacién adjunta, fueron emitidos desde JULIO/2019
a ABRIL/2025 segun consta en la parrilla y cintas de grabacion de la sefal al aire de la programacicn
diaria del canal RCN.

Se expide a solicitud de QUIEN INTERESE a los VEINTISIETE (27) dias del mes de MAYO del DOS MIL
VEINTICINCO (2025)

Los elementos aportados en el acervo probatorio permiten inferir que la marca alegada
como notoria ha sido promocionada constantemente para distinguir productos alimenticios
como harinas y pastas. Asi mismo, la sociedad opositora demostré que tal promociéon ha
sido constante y ha llegado a una gran cantidad de potenciales consumidores. Por ende,
a partir de las pruebas aportadas, es posible determinar que la marca P.A.N. (mixta) ha
sido ampliamente usada y promocionada.

3. Pruebas tendientes a demostrar el valor de toda inversion efectuada para
promover la marca (literal d) del articulo 228 de la Decisién 486

En la determinacion de notoriedad de una marca, la publicidad permite medir el esfuerzo
del empresario para difundir su marca, entendiendo que una mayor inversion en
publicidad, asi como una promocioén prolongada y extensa, junto con la utilizacién de
diferentes medios, tendrd como resultado que un mayor nimero 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 demostrar las inversiones en publicidad sobre la marca P.A.N. (mixta), la sociedad
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opositora allegd una certificacion emitida por la Revisora Fiscal, donde se refleja un alto
grado de inversion en publicidad para dicha marca.

200 i 02 2022 : 2023 - 2024 i 205
{Erie-Dhc) } {Eng:Dic) [Eme-Dic) ] {Erna-Di) [Emi-Diz) (Erve-Albril)

2201748 1.128 996,245 £E. 103 808 1.707.667.291 1.034 462,453 042 293 91%

El documento aportado es congruente con la gran cantidad de piezas publicitarias
allegadas y con la informacion contenida en los certificados emitidos por varios medios de
comunicacion.

Se puede evidenciar entonces, a partir de las pruebas aportadas, que la marca P.A.N.
(mixta) es promocionada a través de diferentes medios y para ello, la sociedad opositora
realiza cuantiosas inversiones publicitarias.

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 explotacion 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.

Para acreditar el cumplimiento de dicho requisito la sociedad opositora aporté un
certificado emitido por la Revisora Fiscal, donde se observa que la marca alegada como
notoria le ha representado considerables ingresos a su titular, desde el afio 2020 hasta el

mes de abril de 2025.
@Aﬁmentos Polar

CERTIFICACION

Por medio del presente documento, yo, MARIA OMAIRA GARCIA BOHORQUEZ contador de
ALIMENTOS POLAR COLOMBIA S.A.S. NIT 830.006.735-3 certifico que las ventas a continuacion
detalladas en Miles de Pesos Colombianos de la Marca PAN fueron tomadas fielmente de los libros de
contabilidad:

2020 2021 2022 W23 2024 2025 Otro
[Jun 2023 a Mayo

[ Ene- Dvic) [ Ene- Dic) [ Ene- Dic) [ Ene- Dic} | Ene- Dic) | Ene- Abr) —_
2025

279,425 507

Se expide a solicitud, a los veintisiete (27) dias del mes de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Asi mismo, se debe traer nuevamente a colacién los certificados emitidos por los clientes
y distribuidores de los productos identificados con la marca alegada como notoria donde
se reflejan los ingresos que estos han obtenido a través de la comercializacion de los
productos distinguidos con la marca en cuestion.

Péagina 33 de 38

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

Sefior ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: Q MNuestro aporte es
www.sic.gov.co — e-mail: contactenos@sic.gov.co —-— medio ambiente



N 4

Superintendencia de
Industria y Comercio

Resolucion N° 97302

Ref. Expediente N° SD2025/0004358

B adle des Kaw e epdyeda Sunw.mrudm_m de Industria y Comercio
AdEY kA L Mueda ____mayor de edsd, domiciliadofa) sn ireccion de signos distintivos

. identficadola) como aparece al pie de mi firma en mi calidad de

» ?NH T de la en:grosa_SUPERMERC&DD LA CAMPESINA SEPULVEDA,

o 730556, certifico que he comercializado los siguientes productos, en las

=¥ con las ventas en pesos colombianos que a continuacitn se indican

Valores en TON
Ao TFarmmsPAN —— T —
’0_21 i | I“anr‘_asPAN | Pastas PAN [ Atin P.AN :]
2_32_2_ _1 0,0 Sl __=
Ein [0.0 3
- — e L — =
o0 — |00 A
Mo 2-"?-‘7701 ?0? TR | 0.006 0,007 [Jun 2023= [ 3675
R 0,006 0,015 T —
= Valores en COP.
Valores en COP. ;&;‘201 :ga g’;:sogaA7N
= [ 2022 5120751939 ane
o [ Harinas PAN Pasias PAN Atin PAN | |Erramm e
233; [ 36.026.208,7 0.0 0.0 e <X T N Y T
7 T — | [2025 1 s
=2 | $9.618.7846 0.0 0,0 Jun 2023 — ;ng?u!sws
3 $8.404.316,9 00 00 s flnge
1 i R} lun 2025
| 2024 _|s72687188 s 00 2238402 i
2025 = $2.052.944,0 5293749 — ['s208537.0
[Jun 2023~ [s14a76.572,1 B i | mayo.
lﬂn g J] T $29.374.0 $432.477 1 La presente certificacion se expide el dia 30 delmes 0 del afio 2025,
il\ul"l’mlﬂr\dpr\cla de Industria y Comercio
vireccion de signos distintivos Sefo
res
Superintendencia de Industria y Comercio
= . : Direccién de signos distintives
. L A Piney (avdean mayor  d dad Badol
- S a e edad domiciliade(a) (=1}
.ol 0(a) como aparece al pie de mi fima, en m.‘ ‘ ca\nﬂalrj :: - *.Q\P\E\' Consido 10"3 mayor de  edod, domicilado(e) ‘en
98593202 ¢ < empresa_TIENDA JR LA FAMILIA, sociedad identificada con NIT —identihcado(a) como aparece al pie de mi fima, en mi calidad de
Feyiriec ‘u lizado los siguientes productos, en las toneladas y con las ventas en pesos e it o vaas o oscn
olombianos que a continuacion se indican 2 130550454, corifica que he comercializado los siguientes productos, en 1as toneladas y con [as Ventas en pesos
e colombianos que a continuacion se indican
Bt : Valores en TON:
| Harinas P.AN Ao [ Tiarnas PAN [ Pastas PAN [Atin PAN
2621 [ 00 Joo fes
2022 .0 1oo ‘ g'g
(205 0w 0.0 Tl - TN
2024 2,276 L o
2025 68 00 e
S 20| 292 % [ miA|
Jun 2025 —

Valores en COP.

Afo. Harinas P.AN Pastas P.AN [ Atan PAN _\|
2021 $ 00 § 00 s 00

2= % |
{ Afio [Harinas PAN [ Pastas PAN Atin PAN wz 00 el IR

[2021 S 00 [s oo 5 00 L Tt 00 —v—= o =1
2022 [5 00 0 ; R s s oo 5t 7 ‘

s T4 0T A § 00 ] [2025 $2.085.088.6 S 116.117.1 |

o 0 5 00 = [Jun7za= [ s12.001.6702 s 00 EATIS] ‘

[2024 (57597 | 5 00 $4816706 1 lwnzes | AN Rk ol

[2025 $353.206.5 702858 $276.008.9 :

["Jun 2023 | $1603.872,3 70.285.9 7579685

[Junz02s | :

L La presente certiicacion se expide el dia 30 delmes mayo del ano 2025

Analizados los valores evidenciados en las certificaciones y facturas aportadas, se
encuentra que tales cifras son cuantiosas e indicativas de la magnitud del uso de la marca
P.A.N. (mixta). Ello permite demostrar el alto nivel de explotacién que tiene la marca
alegada como notoria y asi mismo, su amplio conocimiento por parte de los consumidores.

5. La existencia y antigiedad de cualquier reqgistro o solicitud de registro del signo
distintivo en el Pais Miembro o en el extranjero. (literal k) del articulo 228 de la
Decision 486)

Respecto de la existencia y antigiedad de registros marcarios, la sociedad opositora
DEUTSCHE TRANSNATIONAL TRUSTEE CORPORATION, INC., aleg6 la existencia de
varios signos registrados de su titularidad que incluyen la expresiéon P.A.N., a partir de los
cuales se puede deducir la diligencia de la opositora para proteger sus marcas.

En concordancia con lo anterior, al revisar el Registro Nacional de la Propiedad Industrial
es posible evidenciar que la sociedad opositora es titular de varias marcas en las clases
29 y 30, siendo el registro mas antiguo del afio 1992. Ello refleja el especial interés de la
sociedad opositora en proteger sus marcas y sus esfuerzos para mantener vigentes sus
activos intangibles.

Conclusion respecto del analisis probatorio

De conformidad con el analisis de las pruebas aportadas por la sociedad opositora, esta
Direccion concluye que la marca P.A.N. (mixta) tiene un estatus de notoriedad y este se
ha mantenido gracias a los esfuerzos realizados por su titular, los cuales se materializan
en cuantiosas inversiones en publicidad, el posicionamiento a través de diferentes canales
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y asi mismo, se ven reflejados en los cuantiosos ingresos obtenidos a través de la
comercializacién de productos bajo la marca notoria.

Por lo tanto, y dado que las pruebas dieron cuenta del cumplimiento de los criterios
cualitativos y cuantitativos necesarios, esta Direccion reconocera la notoriedad del signo
P.A.N (mixta), para el periodo comprendido entre el mes de julio de 2020 y el mes de
enero de 2025, para identificar “harinas de maiz precocidas” de la Clase 30 Internacional.
Por tal motivo se continuara con el examen de la causal alegada por el opositor.

Los signos bajo estudio son los siguientes:

Signo solicitado Signo opositor

P.A.N.

DON PAN

Proteccién de la marca notoria

Como en el presente estudio nos encontramos frente a una marca reconocida como
notoria, el examen de registrabilidad debe considerar los siguientes parametros, traidos
por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

“(...) dicho analisis debe ser diferencial y complejo, es decir, debe darse atendiendo al
hecho de que la marca notoria ya es distintiva y, por lo tanto, el analisis de
confundibilidad debe ser, por un lado, mas distendido teniendo en cuenta el gran
prestigio que ha sido ganado por la marca notoriamente conocida, y por el otro, muy
riguroso a fin de evitar la confusién en el publico consumidor, teniendo en cuenta las
caracteristicas de la marca opositora, es decir, teniendo en cuenta factores como la
notoriedad de la marca opositora, la clase de productos que se pretende registrar, etc.

Sobre el tratamiento diferencial que se debe dar al registro de la marca notoriamente
conocida, el profesor Jorge Otamendi manifiesta lo siguiente:

En cambio, el criterio no es el mismo cuando la marca solicitada es notoria desde que
la notoriedad es considerada como un factor de distincion. En estos casos el criterio
puede ser mas benévolo por ser mas remotas las posibilidades de confusion.’

En consecuencia con lo anteriormente expuesto, si bien la norma comunitaria otorga
ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el Pais Miembro donde se solicita
su proteccion, el analisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para
registro es independiente, es decir, la Oficina Nacional Competente tiene
discrecionalidad para, previo andlisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la
marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los multiples factores
gue puedan intervenir en dicho estudio®”.

Riesgo de confusion y asociacion

25 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 84-1P-2015.
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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 econémica o juridicamente a uno y otro oferente de los productos o servicios
identificados por las marcas respectivas

Analisis comparativo frente a la marca alegada como notoria

Si bien la sociedad opositora logréo demostrar la notoriedad de la marca P.A.N. (mixta),
esta Direccion considera que, entre los signos confrontados, no se genera riesgo de
asociacion y/o confusion, toda vez que el signo solicitado DON PAN (mixta), como se
indicé en lineas anteriores, hace uso de una expresion genérica para las Clases
solicitadas, por lo cual, no puede ser un término apropiable a un Unico empresario. Debe
resaltarse que cada uno de los signos bajo analisis cuenta con una extensién distinta y con
elementos graficos disimiles que les permiten diferenciarse claramente el uno del otro.

Sumado a lo anterior, no es posible afirmar que el signo solicitado este imitando o
reproduciendo la marca notoria, marca que como se indicé anteriormente, corresponde a
una configuracion particular (las letras separadas por puntos, escritas en una circunferencia),
como tampoco se entiende que la lectura del signo solicitado sea alusiva a la utilizacion de
productos de la marca P.A.N. utilizados en la elaboracion de otro tipo de producto alimenticio.

Aunque las marcas notorias gocen de una proteccion especial, tal grado de amparo no
puede ser desproporcionado o injustificado, pues es necesario que los signos tengan
siquiera cierta cercania entre si, o cual no ocurre en el caso concreto, en el cual es claro que
el publico consumidor puede identificar uno y otro signo sin dificultad, sin confundirlos ni
asociarlos entre ellos, por lo que la proteccion de la marca notoria no es aplicable ante casos
como éste, en los que no se advierte el intento de aprovechamiento indebido o el menoscabo
del cardcter distintivo o "dilucion” de la marca.

Por ultimo, se debe resaltar que el registro de la marca solicitada no afectaria en lo mas
minimo la especial aptitud distintiva y los esfuerzos del titular de la marca notoria, y en
consecuencia, esta no perderia su significacion ni su posicionamiento en el mercado. lo
anterior en cuanto la marca solicitada a registro no presenta ningun riesgo de confusion o
asociacion con la marca notoria, como se detallé en lineas anteriores.

Conclusion
En consecuencia, el signo objeto de la solicitud no estd 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, visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, no se encontraron
impedimentos para acceder a la proteccion solicitada.

En mérito de lo expuesto esta Direccion,
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RESUELVE
ARTICULO 1. Extender la notoriedad de la marca P.A.N. (mixta)?® para identificar
“harinas de maiz precocidas”, productos de la clase 30 de la Clasificacién de Niza, por el
periodo comprendido entre el mes de julio de 2020 y el mes de enero de 2025.

ARTICULO 2. Declarar infundada la oposicion interpuesta por DEUTSCHE
TRANSNATIONAL TRUSTEE CORPORATION, INC.

ARTICULO 3. Conceder el registro de la marca DON PAN (mixta).

Reivindicacién de colores:

PANTONE 2593 C
PANTONE 382 C
BLANCO

Para distinguir productos comprendidos en la clase:

30: Café, té, cacao y sucedaneos del café; arroz; tapioca y sagu; harinas y preparaciones
a base de cereales; pan, productos de pasteleria y confiteria; helados; azucar, miel, jarabe
de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos);
especias; hielo.

De la Clasificacion Internacional de Niza, Edicion N°12.

Titular: INDUSTRIAS ALIMENTICIAS PERMAN S.A.
CALLE 10 SUR NO 50FF-70
MEDELLIN ANTIOQUIA
COLOMBIA

Vigencia: Diez afios contados a partir de la fecha en que quede en firme la presente
resolucion.

ARTICULO 4. Conceder el registro de la marca DON PAN (mixta).

Reivindicaciéon de colores:

D
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PANTONE 2593 C
PANTONE 382 C
BLANCO

Para distinguir servicios comprendidos en la clase:
43: Servicios de restauracion (alimentacion); hospedaje temporal.
De la Clasificacion Internacional de Niza, Edicion N°12.

Titular: INDUSTRIAS ALIMENTICIAS PERMAN S.A.
CALLE 10 SUR NO 50FF-70
MEDELLIN ANTIOQUIA
COLOMBIA

Vigencia: Diez afios contados a partir de la fecha en que quede en firme la presente
resolucion.

ARTICULO 5. Asignar nimero de certificado al registro concedido, previa anotacion en el
Registro de la Propiedad Industrial.

ARTICULO 6. Notificar a INDUSTRIAS ALIMENTICIAS PERMAN S.A., solicitante del
registroy a DEUTSCHE TRANSNATIONAL TRUSTEE CORPORATION, INC., opositora,
el contenido de la presente resolucion, entregandoles copia de la misma, advirtiéndoles
gue contra dicha resolucion procede el recurso de apelacion ante la Superintendente
Delegada para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) dias habiles
siguientes a la fecha de notificacion.

ARTICULO 7. En firme esta resolucion archivese el expediente.

Notifiguese y Cumplase.
Dado en Bogota D.C., el 24 de noviembre de 2025

DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS
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