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REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolucion N° 106168

Ref. Expediente N° SD2025/0036987

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 23 de abril de 2025, la sociedad FUSION HELADO
ARTESANAL S.A.S., solicitd el registro de la Marca FUSIOON (Mixta) para distinguir
productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificaciéon Internacional de Nizal.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1065 del 28 de abril de 2025, la
sociedad COLOMBINA S.A., present6 oposicion al registro con fundamento en la causal
de irregistrabilidad establecida en el literal a) del articulo 136 de la Decision 486 de la
Comision de la Comunidad Andina.

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

“(...) Al poner en practica estas reglas y parametros en la comparacion de las marcas
objeto de este proceso, es facilmente deducible que la marca solicitada a registro
FUSIOON (MIXTA) carece de distintividad y resulta confundible frente a la marca
FUSSIONE al ser muy semejante desde todo aspecto, dadala coincidencia completa
en las letras FUSSIONE / CH.

(...) La marca solicitada FUSIOON (MIXTA) reproduce de manera practicamente
idéntica a la marca opositora FUSSIONE, pues reproduce en idéntico orden la
mayoria de las letras que la conforman: F U S | O N, sin incluir elementos
adicionales suficientes que logren imprimirle una verdadera distintividad, pues el
elemento grafico que la acompafa tampoco es lo suficientemente novedoso y se
enfoca precisamente en la expresion FUSIOON en letras sin elementos de disefio, y
la doble O intermedia no le aporta distintividad alguna frente a la marca opositora.

De esta manera, las marcas comparadas FUSIOON (MIXTA) y FUSSIONE generan
un impacto global y visual practicamente idéntico ante los ojos del consumidor medio,
por lo que existe una gran coincidencia gramatical y silabica entre las marcas, asi:

FUSSIONE

Marca solicitada Marca opositora

Al comparar estas marcas queda claro que generan un impacto global y visual tan
similar que para los consumidores resulta obviamente confundible y les impide tomar
su eleccidn libremente al momento de encontrar en el mercado los productos (iguales
y relacionados) identificados con una y otra marca.

Semejanza fonética

Al existir entre las marcas una gran coincidencia gramatical y silabica, es evidente que
igualmente existe entre ellas una gran coincidencia fonética, pues al coincidir ambas

1 30: Helados cremosos de frutas en palito o en barra; helados cremosos en barras; helados cremosos en barras [productos de
confiteria); helados cremosos lacteos; helados cremosos no lacteos; helados cremosos, sorbetes y otros helados; helados cremosos
suaves; helados cremosos suaves de acai; helados cremosos veganos; helados de agua; helados de confiteria; helados de frutas;
helados de frutas en palito o en barra; helados de nata batida; helados italianos; helados lacteos; helados no lacteos; helados veganos;
helados y helados cremosos.
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en las mismas letras F U S 1 O N en el mismo orden, es claro que en conjunto generan
el mismo sonido al ser pronunciadas de manera consecutiva, por lo que de su
repeticion consecutiva se deduce una clara coincidencia fonética, asi:

FUSIOON / FUSSIONE / FUSIOON / FUSSIONE / FUSIOON / FUSSIONE / FUSIOON
/ FUSSIONE / FUSIOON

Semejanza conceptual

La expresiéon FUSION alude a la union de dos cosas para formar algo. Es claro por lo
tanto que se trata de un término fantasioso y no comdn ni usual tratdndose de los
productos de la clase 30, por lo que la idéntica reproduccion del mismo en la marca
solicitada es una clara imitacion de la marca opositora, transmitiendo al publico
consumidor exactamente el mismo concepto o idea.

(...) Vemos cémo las coberturas coinciden al tratarse de productos alimenticios
dulces como son los helados, por un lado, y los confites, chocolates y pasteles,
por el otro, por lo que se trata de productos conexos, complementarios y sustitutos.
Debido a lo anterior, el riesgo de confusion y error ser4 aun mayor para el publico
consumidor, pues los canales de comercializacion y de distribucién utilizados para el
ofrecimiento de estos productos en el mercado seran exactamente los mismos, al igual
gue los medios de publicidad utilizados para darse a conocer y promover.

Como puede apreciarse de manera clara y evidente, existe una total coincidencia y
relacion en las coberturas de las marcas comparadas, por cuanto los productos por
ellas amparados se encuentran en el sector de los alimentos dulces, por lo que para
el publico consumidor sera practicamente imposible distinguir unos productos de otros,
o diferenciar el origen empresarial de los mismos. Creera y asumira de manera
equivocada, que todos esos productos corresponden a variaciones de productos que
comparten un mismo origen empresarial, y por lo tanto son similares en cuanto a sus
caracteristicas y cualidades.

9. Existen grandes consecuencias por la confundibilidad y la conexidad de las
marcas

Al consistir la marca solicitada FUSIOON (MIXTA) en una reproduccién gramatical,
visual, fonética y conceptual de la marca FUSSIONE, el publico consumidor creara
una falsa idea de asociacion entre dichas marcas, creyendo equivocadamente que
ellas provienen de un mismo origen empresarial, y gozan por lo tanto de las mismas
caracteristicas y cualidades. Frente a la confusion de las marcas, sera el publico
consumidor quien resultara directamente perjudicado al confundirlas, en la medida en
gue al ser la marca solicitada una reproduccion de elementos esenciales en las marcas
ya registradas y conocidas creera que la marca solicitada es una nueva marca del
mismo origen empresarial, produciéndose directamente el riesgo de confusion y de
asociacion al momento de encontrar en el mercado los productos identificados con
dichos signos. Es importante reiterar que todas estas marcas amparan los mismos
productos y productos estrechamente relacionados, todos ellos comprendidos en la
clase 30 internacional, por lo cual los canales de comercializacion y de distribucion
utilizados para su acceso al publico seran exactamente los mismos, al igual que los
medios de publicidad utilizados para darse a conocer. En consideracién a todos los
argumentos expuestos en esta oposicidén es claro que la marca FUSIOON (MIXTA)
resulta irregistrable en la clase 30 internacional.”

Que dentro del término concedido para tal efecto, la sociedad FUSION HELADO
ARTESANAL S.A.S., no dio respuesta a la oposicion.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1065 del 28 de abril de 2025, la
sociedad GRUPO EMBOTELLADOR ATIC, S.A. presentd oposicion al registro con
fundamento en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del articulo 136 de
la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina.
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Lo anterior con fundamento, entre otros, en los siguientes argumentos:

“(...) Al analizar de manera integral los signos en conflicto, es evidente que la marca
solicitada "FUSIOON" reproduce los elementos distintivos esenciales de las marcas
previamente registradas y usadas por mi representada, a saber "FUSION" (en sus
diversas presentaciones nominativas y mixtas). Dichas similitudes generan un alto
riesgo de confusidn y asociacion indebida en el publico consumidor.

Desde un punto de vista visual, la marca solicitada "FUSIOON" comparte con las
marcas oponentes la misma raiz y estructura visual basica: la secuencia de letras
"FUSION". Si bien el signo solicitado introduce la duplicacion de la letra "O", este
elemento no constituye un cambio sustancial capaz de alterar la percepcion general
del consumidor.

Por el contrario, la duplicacion de la "O" en un estilo gréfico juvenil o informal refuerza
la llamativa presencia del término "FUSION", que permanece perfectamente
reconocible como tal, sobre todo cuando se considera que la percepcién del
consumidor promedio es global e inmediata, y no analitica o fraccionada.

Ademas, el uso de un disefio grafico dinamico y llamativo en la marca solicitada
acentla la intencion de captar la atencién de los mismos segmentos de consumidores
que identifican los productos distinguidos por las marcas "FUSION" de mi
representada.

(...) Al realizar el analisis ortogréafico de los signos objeto de confrontacion salta a la
vista que no existe ninguna diferencia palpable que permita al consumidor diferenciar
uno del otro, ya que la marca solicitada reproduce en su gran mayoria el elemento de
mayor recordacion de las marcas previamente registradas, como demostramos a
continuacion:

Marca solicitada:

Marca Opositora:

En esa medida, es fundamental que esta Direccion impida de forma tajante el registro
de la marca solicitada, pues es al contar con un elemento nominativo que comparte
tantas letras y vocales, debe concluirse la imposibilidad de su registro.

Desde el aspecto ortogréfico, la marca "FUSIOON" reproduce casi integramente el
término protegido por las marcas de mi representada, variando Unicamente por la
presencia de una segunda "O".

(...) En este caso, los productos cubiertos por la marca solicitada corresponden a
distintas variedades de helados: cremosos, en barra, lacteos, no lacteos, veganos, de
frutas, italianos, entre otros. Por su parte, los productos amparados por la marca
previamente registrada incluyen alimentos de amplio consumo, como carne, pescado,
frutas y legumbres en conserva, mermeladas, productos lacteos, yogur, jaleas,
compotas, entre otros.

Si bien a primera vista podria parecer que pertenecen a categorias diferentes dentro
de la clasificacion de Niza (por ejemplo, clases 29 y 30), lo cierto es que existe una
clara conexidad competitiva entre ellos. Todos los productos involucrados son
alimentos de consumo masivo, que comparten canales de distribucion
(supermercados, tiendas de conveniencia, cadenas de frio, vitrinas refrigeradas),
tienen fines alimenticios y de consumo inmediato, y estan dirigidos al mismo publico
objetivo, es decir, el consumidor final comin que busca productos alimentarios para
su alimentacion, refrigerio o disfrute personal.

Ademas, desde el punto de vista del uso en el mercado, es comun que los productores
o distribuidores de alimentos lacteos o productos conservados amplien su portafolio
para incluir helados u otros derivados comestibles. De hecho, en la practica comercial,
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empresas del sector alimenticio que inicialmente comercializan leche, yogur, frutas en
conserva o compotas, frecuentemente incursionan en la produccion o distribucion de
helados y postres refrigerados. Esta practica ha sido reconocida en la jurisprudencia
como un factor relevante para establecer la conexidad competitiva.

(...) 3.2.2. Existencia de una conexidad competitiva entre los productos de la
clase 30

El andlisis de conexidad competitiva entre los productos amparados por la marca
solicitada —una amplia gama de helados cremosos, de frutas, veganos, lacteos y no
lacteos, entre otros— Yy los productos comprendidos en la marca previamente
registrada —como café, té, chocolate, productos de confiteria, pan, preparaciones a
base de cereales, productos de pasteleria, miel, salsas, helados y condimentos—
permite concluir que existe un alto grado de afinidad competitiva entre ambas
categorias.

Desde el criterio de naturaleza y finalidad, los productos de ambas listas estan dirigidos
al consumo alimentario inmediato o cercano, con un alto componente de placer,
indulgencia y consumo recreativo o complementario, que trasciende la alimentacion
basica. Helados, confiteria, chocolate, panaderia, pasteleria y bebidas como café o
cacao suelen comercializarse juntos en tiendas de conveniencia, panaderias,
supermercados, cafeterias y puntos de venta gourmet, formando parte del mismo
entorno comercial.

En cuanto a los canales de comercializacion, todos estos productos se distribuyen
comunmente a través de establecimientos minoristas, tanto en tiendas fisicas como
virtuales, y muchas veces comparten espacios fisicos dentro de las secciones de
postres, refrigerados o alimentos de impulso. Esta cercania facilita que el consumidor
perciba los productos como complementarios o incluso como alternativas entre si (por
ejemplo: una persona que desea un postre puede elegir entre un helado, una rebanada
de pastel, un chocolate o un café frio).

En lo referente al publico objetivo, nos encontramos ante un perfil de consumidor
coincidente: personas de todas las edades que buscan productos alimenticios de
indulgencia, especialmente en momentos de descanso, recreacion o socializacion. Es
decir, el mismo consumidor promedio puede consumir indistintamente un helado, un
producto de confiteria, una bebida con cacao o un pastel, lo cual aumenta la posibilidad
de asociacion indebida si las marcas que distinguen estos productos son similares.

Ademas, debe destacarse que los productos amparados por ambas marcas son
susceptibles de formar parte del portafolio de una misma empresa, dado que es
practica comudn en la industria alimentaria que una sola marca comercialice tanto
helados como productos de panaderia, pasteleria, chocolate o café. Esta posibilidad
refuerza la percepcién del consumidor de que podria existir un mismo origen
empresarial entre los productos enfrentados si los signos marcarios no presentan
suficientes diferencias.”

Que dentro del término concedido para tal efecto, la sociedad FUSION HELADO
ARTESANAL S.A.S., no dio respuesta a la oposicion.

Que para decidir acerca de la solicitud de registro marcario de la referencia, esta Oficina
procedera a realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta todos los
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
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Literal a) del articulo 136 de la Decision 486

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

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

Concepto de lanorma

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

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

*Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas Ultimas es donde se percibe el riesgo de 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 cémo 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
comercializacion, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto
(o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa
facilidad. A modo de ejemplo, tratandose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anis, el cedrén, la manzanilla, etc., suelen
ser productos sustitutos entre si.

b) 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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Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Analisis de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del articulo 136
de la Decision 486. Confundibilidad con marcas previamente reqistradas.

Las marcas opositoras son las siguientes:

Tipo Signho Titular Expediente | Niza | Clase | Tramite | Estado | Vigencia
Mixta Fusion SD2021/0057610 11 29, 30 Marca Registrada 1220a3bzr.
Mixta Fusion | cumorsl aboR | SD2023/0012941 | 11 30 Marca | Registrada | gy’
Nominativa | FUSION ATIC, SA. 10110553 9 29 Marca | Registrada 2;0"?‘3“
Mixta FUSION 09004484 9 29 Marca Registrada | 26 dic. 2031
Nominativa | FUSSIONE | Colombina S.A. 06111168 8 30 Marca | Registrada | 5%

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado

GUSITTy

FUSIOON
(Mixto)

El signo solicitado a registro, de naturaleza mixta, esta compuesto por la expresion
“FUSIOON” en letras mayusculas negras con un contorno blanco y un borde externo negro
mas grueso, generando un efecto de relieve. Las dos letras “O” estan estilizadas con un
disefio ondulado que simula movimiento, diferencidndose del resto de las letras. Todo el
conjunto se dispone sobre fondo blanco, sin otros elementos adicionales.

Signos opositores

0

FUSION
(Mixtos)

(Mixtos)
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VERDE AMARILLO
BLANCO OSCURD  yeppe cLARO

VERDE
QSCURO

VERRS: VERDE
VERDE CLARG ROJO ciapo VERDE

FUSION
(Mixtos)

FUSSIONE
(Nominativo)

Los signos opositores titularidad de la sociedad GRUPO EMBOTELLADOR ATIC, S.A.
corresponden a la expresion “Fusion” en tipografia estilizada: el primero presenta la
palabra “Fusion” acompafiada por un corazoén rojo sobre fondo blanco; el segundo incluye
la misma expresion y corazén, dispuestos sobre un disefio rectangular con imagen de
taza y fondo azul y rojo; y el tercero muestra la palabra “Fusion” en letras cursivas
amarillas con borde verde, sobre un fondo con franjas diagonales en tonos verde, amarillo
Yy rojo.

El cuarto signo de naturaleza nominativa, titularidad de la sociedad COLOMBINA S.A.,
esta conformado por la palabra “FUSSIONE” en letras mayusculas, sin elementos graficos
adicionales.

Reglas jurisprudenciay doctrinal aplicable a la comparacién de marcas
Comparacion entre marcas mixtas

Como ocurre en el presente caso, al realizar el cotejo entre signos de caracter mixto, el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sefialado*:

“a) Si en los signos mixtos predomina el elemento nominativo, debera realizarse el cotejo
de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:®

(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 funcién 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 por ejemplo tenemos el
lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-6logico.

Los segundos, son fragmentos minimos capaces de expresar un significado y que unido a un
lexema modifica su definicion.

(..)

4 TJCA, Proceso 218-1P-2019.
5 Ver Interpretacion Prejudicial 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016.
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(iii) Se debe tener en cuenta la silaba tonica 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
asumiran una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominacion.

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

b) Si resultare que el elemento caracteristico de los signos mixtos es el grafico, se deben
utilizar las reglas de comparacion para los signos puramente graficos o figurativos, segun
sea el caso®:

(i) Se debe realizar una comparacion grafica y conceptual, ya que la posibilidad de confusion
puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino
también en la idea o0 concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.

(ii) Entre los dos elementos que la marca gréfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte
conceptual o ideolégica 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.

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

c) Si al realizar la comparacion se determina que en los signos mixtos predomina el
elemento grafico frente al denominativo, no habria lugar a confusién entre los signos,
pudiendo estos coexistir pacificamente en el @mbito comercial, salvo que puedan suscitar
una misma idea o concepto en cuyo caso podrian incurrir en riesgo de confusién.®”

Comparacion entre signos mixtos y nominativos:

De otra parte, al efectuarse la comparacién entre un signo denominativo y uno mixto, para
lo cual debemos tener en cuenta los siguientes criterios, expuestos por el Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina:®

e Se debera establecer cual es el elemento predominante en el signo mixto.

e Si el elemento grafico es el preponderante, en principio no habria riesgo de
confusion, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o
concepto.

e Si el elemento denominativo en el signo mixto es preponderante, el cotejo debera
realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos.

La regla general nos indica que el elemento dominante de una marca mixta es el
denominativo, lo anterior, en tanto la practica comercial demuestra que un consumidor
demanda un producto o servicio empleando su denominaciéon y no guiandose por la

6 En la Interpretacion Prejudicial 524-1P-2016 de 12 de junio de 2017, el TICA recogi6 las siguientes definiciones:

El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo.

El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

Los colores: si el signo solicitado reivindica colores especificos como parte del componente gréafico, al efectuar el respectivo andlisis
de registrabilidad debera tenerse en cuenta la combinacion de colores y el grafico que la contiene, puesto que este elemento podria
generar capacidad de diferenciacién del signo solicitado a registro.

7 Ver Interpretacion Prejudicial 161-1P-2015 del 27 de octubre de 2015.

8 Ver Interpretacion Prejudicial 106-1P-2015 de 20 de julio de 2015.

9 TICA, Proceso N° 224-|P-2015.
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presencia de elementos decorativos; sin embargo, esta pauta deja de aplicarse cuando
existen razones para dar una mayor relevancia al componente grafico.

El tratadista Carlos Fernandez-Novoa en su obra Tratado de Derecho de Marcas, ha
expuesto algunas hipétesis que permiten desplazar el componente grafico a un primer
plano:

“La pauta del predominio del elemento denominativo de una marca mixta deja de aplicarse
cuando concurren ciertos factores que imprimen caracter dominante al componente
figurativo de la correspondiente marca mixta. Entre los factores que desplazan a un primer
plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos. A
saber: un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el
componente denominativo de una marca mixta; y un segundo grupo que engloba factores
que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el
conjunto de la correspondiente marca mixta.

i) Los factores que afectan negativamente el componente denominativo de la marca
gréfica son aquellos que merman el caracter distintivo de este componente. Entre
los mismos cabe citar, en primer término, la naturaleza descriptiva del componente
denominativo y la circunstancia de que el mismo forma parte de un elevado nimero
de marcas pertenecientes a terceros (...).

Sobre el elemento denominativo integrado en una marca mixta puede influir
negativamente, en segundo término, la circunstancia de que en el conjunto de la
marca el componente denominativo ocupa un puesto secundario.

i) Entre los factores que inciden positivamente sobre el componente figurativo de una
marca mixta, sobresalen la notoriedad adquirida por el mismo y la originalidad
intrinseca del correspondiente componente figurativo (...)"°

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

Prevalencia del elemento nominativo

Una vez determinado en el presente andlisis que en los signos en confrontacion
predomina el elemento nominativo, deberan tenerse en cuenta las siguientes reglas:

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

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

c) Se debe tener en cuenta la silaba ténica de los signos a comparar, ya que, si ocupa
la misma posicion, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos
podria ser evidente.

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

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

f) Se debe determinar si existe un elemento comun preponderante o relevante en ambos
signos.”1?

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

11 “Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en multiples providencias, entre las cuales se
destacan: Interpretacién Prejudicial del 15 de Agosto de 2007 en el proceso 84-IP-2007 y la Interpretacion Prejudicial del 29 de mayo
de 2014 en el proceso 26-IP-2014".

2 TJCA, Proceso N° 127-IP-2016
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Familia de marcas

Dentro de su escrito de oposicion, al realizar su propio cotejo entre los signos, el opositor
afirma que cuenta con una familia de marcas cuyo elemento dominante comun es la
expresion FUSION.

En relaciéon con las familias de marcas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se
ha pronunciado al respecto, indicando que:

“Una familia de marcas es un conjunto de signos distintivos que pertenecen a un mismo
titular y que poseen un rasgo distintivo comuan, mediante el cual el publico consumidor
asocia entre si y las relaciona con un mismo origen empresarial.

En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de
marcas que posean un rasgo distintivo comun. Si este elemento comun figura en la
denominacion, sera, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante
comun hard que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresion general
comun, toda vez que inducira a los consumidores a asociarlas entre si y a pensar que
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”.’3

En concordancia con lo anterior, esta Direccion encuentra que, contrario a lo que afirma el
opositor, las marcas opositoras no constituyen una familia de marcas, pues, tal como ha
reiterado el Tribunal, se requiere una pluralidad de registros que contengan el mismo rasgo
distintivo comun, que pertenezcan a un mismo titular; asi las cosas, la titularidad de cuatro
registros que contienen la misma expresion no constituye una pluralidad suficiente para
determinar la existencia de una familia de marcas.

Andlisis comparativo

Esta Direccion, aplicando las reglas de cotejo marcario fijadas por el Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina para signos mixtos con predominio del elemento denominativo,
por ser este el que el consumidor utilizaria para demandar los productos cobijados por los
signos, observa que entre el signo solicitado FUSIOON y las marcas opositoras FUSION
existe una marcada semejanza ortografica, fonética y conceptual que los hace
similarmente confundibles. En efecto, analizados en su conjunto, ambos signos
comparten el mismo lexema “FUSION”, de modo que la adicién de una segunda vocal
“O” en el signo solicitado no altera la raiz Iéxica ni el significado percibido por el
consumidor. Desde la perspectiva gramatical, la silaba tonica recae en la misma posiciéon
final (<SION vs. —SION), el orden de las vocales es practicamente coincidente y la
secuencia consonantica F-S—N se mantiene inalterada, por lo que la sonoridad global de
FUSIOON y FUSION resulta practicamente idéntica en un examen sucesivo.

Ahora bien, esta Direccion reconoce que los signos confrontados estan construidos a
partir de particulas evocativas para los productos que distinguen, en tanto remiten a la
idea de “fusion” o mezcla de ingredientes, y de uso comun en los productos alimenticios
de las clases 29 y 30 Internacional, lo que debilita su fuerza distintiva intrinseca. No
obstante, precisamente por tratarse de signos débiles, el margen de apropiacion es
reducido y pequefias coincidencias adquieren mayor relevancia en la mente del
consumidor. En este contexto, las variaciones introducidas en el signo solicitado, tales

13 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretacién Prejudicial. Proceso 187-1P-2020.
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como, la duplicacién de la vocal “O” y la estilizacion grafica de las letras, no son suficientes
para generar una impresion de conjunto diferenciada, pues el publico seguira identificando
el signo como “FUSION”, concentrando su atencion en el nucleo verbal comun y no en
los detalles de grafia o disefio. De acuerdo con los criterios de comparacion desarrollados
por el Tribunal, el elemento que impacta con mayor fuerza en la mente del consumidor es
precisamente esa raiz FUSION, que se reproduce de manera casi integra en el signo
solicitado.

En cuanto al plano grafico, si bien los signos opositores incorporan corazones, delineado
de un grosor considerable en su grafia, colores y presentaciones sobre empaques,
mientras que el signo solicitado muestra Unicamente la palabra FUSIOON con doble
contorno, tales diferencias se perciben como recursos ornamentales secundarios frente
al denominativo predominante. El consumidor demandara los productos utilizando la
expresion “FUSION / FUSIOON?”, no el detalle del corazén o sus similares. Asi, bajo la
impresion de conjunto y conforme a las reglas para signos mixtos con elemento
denominativo preponderante, esta Direccion concluye que el signo solicitado podria
inducir al publico a pensar que se trata de una variante gréafica o una linea adicional de
los productos identificados por las marcas FUSION, generandose riesgo de confusion
directa y/o de asociacion respecto del mismo origen empresarial.

Ahora bien, distinta es la conclusion frente al signo FUSSIONE (nominativo). Aun cuando
comparte buena parte de las letras y del patrén vocalico con el signo solicitado, la
configuracion ortografica y fonética de los conjuntos arroja una percepcion global
diferenciada. Mientras FUSIOON se estructura, en el uso habitual, en tres silabas (FU-SI-
ON), la marca FUSSIONE se configura en cuatro silabas (FU-SSI-O-NE), incorporando
la doble consonante “SS” y la terminacion “-NE”, lo que modifica de manera sensible el
ritmo de pronunciacion y la sonoridad verbal. La silaba tonica recae en posicion distinta y
el consumidor percibe FUSSIONE como una palabra de resonancia extranjera (tipo
italiana), frente al término mas corto y familiar FUSIOON, de forma que la fonética
resultante es disimil.

Finalmente, valorando el elemento que impacta con mayor fuerza en la mente del
consumidor, se advierte que FUSIOON/FUSION evocan directamente la idea de “fusiéon”,
mientras que FUSSIONE se percibe como una denominacion mas larga, de fantasia, cuyo
significado no es inmediatamente transparente para el publico hispanohablante. En
consecuencia, aunque exista cierta proximidad ortografica, la distinta estructura silabica,
la diferente cadencia fonética, la connotacién ideoldgica y la coexistencia de la misma
frente a una pluralidad de registros que contienen la expresion FUSION sumado a otros
elementos o expresiones, de uno y otro término impiden considerar que entre FUSIOON
y FUSSIONE se configure un riesgo de confusidén equiparable al que si se presenta frente
a las marcas FUSION previamente registradas.

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta necesario entrar a verificar la cobertura de los
signos confrontados frente a los cuales se identifico riesgo de confusion, es decir, los
signos antecedentes FUSION, en aras de establecer si se cumple con el segundo de los
requisitos exigidos por la causal de Irregistrabilidad en estudio.

Conexién competitiva
El signo solicitado pretende distinguir:

30: Helados cremosos de frutas en palito o en barra; helados cremosos en barras; helados
cremosos en barras [productos de confiteria]; helados cremosos lacteos; helados
cremosos no lacteos; helados cremosos, sorbetes y otros helados; helados cremosos
suaves; helados cremosos suaves de acai; helados cremosos veganos; helados de agua;
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helados de confiteria; helados de frutas; helados de frutas en palito o en barra; helados
de nata batida; helados italianos; helados lacteos; helados no lacteos; helados veganos;
helados y helados cremosos.

Los signos confrontados identifican:
Expedientes Productos

SD2021/0057610 (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, quesos, mantequilla, yogur y otros productos lacteos; aceites y
grasas para uso alimenticio.

(30): Café, té, cacao y sucedaneos del café; arroz, pastas alimenticias
y fideos; tapioca y sagu; harinas y preparaciones a base de cereales;
pan, productos de pasteleria y confiteria; chocolate; helados
cremosos, sorbetes y otros helados; azucar, miel, jarabe de melaza;
levadura, polvos de hornear; sal, productos para sazonar, especias,
hierbas en conserva; vinagre, salsas y otros condimentos; hielo.

SD2023/0012941 (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.

10110553 (29): Productos alimenticios, empacados al vacio extractos de carnes,
pescados, legumbres en conservas secas y cocinadas.

09004484 (29): Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y
legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas,
compotas; huevos, leche y productos lacteos; aceites y grasas
comestibles.

Analisis conexidad competitiva entre productos de la clase 30 de la marca solicitada
vs productos de la clase 30 de las marcas opositoras

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

Identidad: Esta Direccidén encuentra coincidencias entre los productos que ofrece el titular
de los registros opositores y los que busca introducir en el mercado el solicitante, pues no
solo son semejantes, sino que existe identidad entre ellos. En este caso, los productos de
la marca solicitada para la clase 30 incluyen diversas modalidades de helados y helados
cremosos (lacteos, no lacteos, veganos, de frutas, italianos, en palito o barra, sorbetes y
otros helados), todos ellos comprendidos dentro de la categoria de productos de
pasteleria y confiteria congelados. A su vez, las marcas opositoras en la clase 30
amparan, entre otros, “productos de pasteleria y confiteria” asi como “helados”, “helados
cremosos, sorbetes y otros helados”, ubicando expresamente dentro de su cobertura el
mismo tipo de producto que pretende distinguir el solicitante.
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Dentro del grupo considerado como productos de clase 30, se encuentran por tanto bienes
gue coinciden plenamente, en la medida en que los helados y helados cremosos de la
marca solicitada se subsumen en las categorias mas amplias de “helados”, “helados
cremosos, sorbetes y otros helados” y “productos de pasteleria y confiteria” de las marcas
opositoras. Estos productos no solo comparten caracteristicas similares en cuanto a su
naturaleza alimenticia, forma de consumo y presentacion, sino que también estan dirigidos
al mismo segmento de consumidores que buscan postres, dulces y productos de confiteria
congelados para consumo inmediato o para su almacenamiento doméstico.

Ademas, la cobertura de los signos incluye una amplia gama de productos alimenticios de
la clase 30 (café, té, cacao, arroz, pastas, harinas, pan, confiteria, salsas, condimentos,
hielo), dentro de la cual los helados y helados cremosos constituyen una linea especifica,
pero claramente integrada al mismo universo de alimentos de consumo cotidiano. Esta
diversidad en la oferta de productos no desdibuja la identidad, sino que la refuerza, pues
los helados de la marca solicitada se insertan de manera natural en el portafolio alimenticio
de las marcas opositoras, satisfaciendo necesidades similares de disfrute, postre,
refrigerio y consumo recreativo.

La presencia de helados y productos de confiteria congelados en ambas coberturas
implica que los consumidores pueden percibirlos como provenientes de una misma fuente
0 empresa, aumentando asi la posibilidad de confusion en el mercado. La similitud en la
naturaleza de los productos (postres y dulces congelados), su propésito (consumo
alimenticio recreativo) y el publico objetivo (consumidor final de alimentos de la clase 30)
contribuye a la percepcion de que existe una relacién o conexidad competitiva entre los
signos. En resumen, la coincidencia especifica en “helados”, “helados cremosos, sorbetes
y otros helados” y productos de confiteria por parte de ambos signos refuerza la identidad
y similitud entre los mismos, lo que lleva a concluir que existe una relacion o conexidad
competitiva entre ellos.

Asi entonces, las prestaciones en contraposicion no solo satisfacen las mismas
necesidades, consumo alimenticio de postres y confiteria, conllevando para la
consecucién de este propdsito la misma infraestructura productiva y de distribucién, planta
de alimentos, cadena de frio, canales de retail, supermercados, heladerias, tiendas de
barrio, el mismo conocimiento técnico para la elaboracion y conservacion de helados y el
mismo tipo de consumidores; sino que, al tratarse de los mismos productos o de
categorias que los abarcan de manera directa, existe una presuncioén irrefutable sobre la
existencia real de conexidad competitiva entre ellos, pues son productos idénticos o, en
todo caso, claramente solapados.

En resumen, el analisis de conexidad competitiva entre los productos de la marca
solicitada en la clase 30 y los productos de las marcas opositoras en la misma clase
demuestra que ambos satisfacen las mismas necesidades de consumo alimenticio
recreativo, se comercializan a través de los mismos canales y se dirigen al mismo tipo de
consumidores, lo que lleva a concluir que existe una relacién o conexidad competitiva
entre ellos.

Andlisis conexidad competitiva entre productos de la clase 30 de lamarca solicitada
vs productos de la clase 29 de las marcas opositoras

Con base en los criterios de conexidad competitiva, especialmente los dispuestos por la IP-
100 de 2018 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esta Direccidén observa que
en el presente caso se dan los siguientes presupuestos definitivos para concluir que hay
relacién o conexidad entre los productos que identifican los signos objeto de comparacion,
como se procede a explicar.
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En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, uno de los criterios
principales de conexidad competitiva, que acreditan por si mismos la existencia de
relacion, vinculacion o conexion entre productos, es la razonabilidad definida como “La
posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario
(razonabilidad). Existe conexién cuando el consumidor, considerando la realidad del
mercado podria asumir como razonable que los productos o servicios en cuestion
provienen del mismo empresario. (...)"*. En el presente caso, un consumidor podria
considerar razonable que los productos enfrentados provengan de un mismo origen
empresarial.

Los productos de la marca solicitada en clase 30, que incluyen helados cremosos de frutas
en palito o en barra, helados cremosos en barras, helados cremosos lacteos y no lacteos,
sorbetes y otros helados, helados italianos, helados veganos, helados de agua, helados de
confiteria, helados de frutas y helados de nata batida, se enmarcan claramente dentro del
sector de alimentos listos para el consumo humano, concretamente postres y productos de
confiteria refrigerados o congelados. Se trata de preparaciones alimenticias con finalidad
primordialmente nutritiva y de disfrute, destinadas al publico general.

Por su parte, los productos de las marcas opositoras en clase 29 comprenden carne,
pescado, carne de ave y de caza, extractos de carne, frutas y verduras, hortalizas y
legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas, confituras, compotas, huevos,
leche, quesos, mantequilla, yogur y otros productos lacteos, asi como aceites y grasas para
uso alimenticio y productos alimenticios empacados al vacio. Estos bienes también se
inscriben en el mercado de alimentos para consumo humano, incluyendo insumos basicos,
productos preparados y derivados lacteos que, en la practica, suelen coexistir y
complementarse con postres y helados dentro de una misma oferta de alimentos.

La relacion entre estos productos puede ser vista desde la perspectiva de la razonabilidad.
En la realidad del mercado es habitual que un mismo empresario, 0 un mismo grupo
empresarial, ofrezca tanto productos lacteos (leche, yogur, crema, mantequilla) como sus
derivados en forma de helados, asi como frutas en conserva, jaleas y confituras que sirven
de base o acompafiamiento de estos postres. Para el consumidor medio no resulta extrafo
gue la marca que identifica yogures o productos lacteos también identifique helados
cremosos o0 que el productor de frutas en conserva, mermeladas y compotas comercialice
lineas de helados con esos mismos sabores o ingredientes.

La similitud en la funcion de satisfacer necesidades alimenticias y de placer gastronémico
puede llevar a los consumidores a percibir los helados de la clase 30 como una extension
natural de la oferta de productos alimenticios de la clase 29, reforzando la idea de que ambos
pueden provenir del mismo proveedor o, cuando menos, de empresas vinculadas. Se trata
de productos que se consumen en contextos similares (postres, refrigerios,
acompafnamientos de comidas) y que comparten ingredientes (leche, crema, frutas,
azucares), lo que fortalece la percepcion de un posible origen empresarial coman.

Ademas, la comercializacion de productos lacteos, preparados de frutas, jaleas, compotas y
demas bienes de la clase 29 suele realizarse en los mismos canales que los helados y
postres congelados: supermercados, grandes superficies, tiendas de barrio, heladerias y
cadenas de consumo masivo. La presencia de ambos tipos de productos en las mismas
gondolas de refrigerados, congelados o de alimentos procesados puede generar en el
consumidor la impresion de que pertenecen a una misma familia de productos o a una linea
ampliada bajo un mismo signo distintivo. Ello facilita que el publico asuma que el nuevo signo
constituye una innovacion marcaria, una sub-marca o una extension de linea de la marca
previamente posicionada en alimentos.

4 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 20-1P-2022.
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En resumen, los productos de las clases 30 (helados y productos afines) y 29 (alimentos,
frutas en conserva, lacteos y derivados) estan interrelacionados por su naturaleza
alimenticia, por sus ingredientes comunes, por los momentos y contextos de consumo y por
los mismos canales de comercializacion. Esta conexion hace que los consumidores puedan
verlos como parte de una misma categoria de productos destinados a la alimentacion y al
disfrute gastronémico, lo que justifica la razonabilidad de que sean comercializados por el
Mismo empresario 0 empresa.

Por lo anterior, no resulta extrafio que un empresario que se desempefia en el sector de
alimentos y productos lacteos o de frutas procesadas amplie su portafolio hacia helados
cremosos, sorbetes y otros postres congelados, de modo que el consumidor facilmente
entendera que quien se encarga de una serie de productos de la clase 29 incursione en otro
tipo de alimentos afines de la clase 30 bajo un mismo signo distintivo.

Junto con ello, existe el riesgo de confusion en los consumidores dado que los canales de
divulgacién o comercializacion de estos productos pueden coincidir y, en muchos casos,
superponerse, situacion que podria generar la idea erronea de que se trata de productos
gque tienen el mismo origen empresarial 0 de que el signo que se pretende registrar
constituye una innovacion marcaria del signo ya registrado o una nueva linea de productos
de la empresa titular de la marca opositora.

En ese sentido, esta Direccién evidencia que, dadas las coberturas de los signos
enfrentados, es posible que los mismos sean ofrecidos por el mismo empresario,
determinando la posibilidad real de que los consumidores se vean inducidos en falsas
asociaciones o confusion derivadas de las practicas habituales en el mercado alimenticio.

En este punto es necesario hacer referencia a lo expresado por el Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina, con relacion a la Teoria de la Interdependencia:

“La doctrina advierte que cuando los signos sean idénticos 0 muy semejantes,
mayor debera ser la diferenciacion exigible entre los productos o servicios a los
que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean
idénticos o muy similares, mayor debera ser la diferenciacion exigible entre los
signos enfrentados”®

Por tanto, tenemos que, bajo las reglas de la sana critica, es posible predicar que el
presupuesto de razonabilidad es cumplido por las marcas en comento. En consecuencia,
esta Direccidn estima que se cumple uno de los tres criterios sustanciales de conexidad
establecidos por la jurisprudencia andina, siendo estos suficientes “para acreditar por si
mismos la existencia de relacion, vinculaciéon o conexion entre productos y/o servicios?.”

Por tanto, se concluye que las coberturas de los signos comparados guardan una conexidad
competitiva que puede generar confusion y asociacion en el publico consumidor respecto
del origen empresarial de los helados del signo solicitado y los alimentos de las marcas
opositoras, por lo que no resulta juridicamente admisible permitir su coexistencia pacifica en
el registro.

Consideracioén final

Finalmente, y respecto al argumento del recurrente, por medio del cual trae a colacion
precedentes 0 casos que, a Su juicio, se encuadran en circunstancias similares

15 Interpretacién Prejudicial Proceso 96-1P-2006. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina cita a BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes
de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - Espafia, 2003, p. 475.

16 |bidem
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relacionadas con la concesion de registros anteriores, es pertinente aclarar que la
Administracion, en ejercicio de su facultad legal, toma sus decisiones de forma particular,
independiente y casuistica. Esto significa que cada solicitud de registro de marca es
analizada de acuerdo con las circunstancias especificas que rodean ese asunto en
concreto y en estricto cumplimiento de la normatividad vigente al momento del estudio.
En consecuencia, no resulta preciso ni juridicamente vinculante remitirnos a tramites
diferentes decididos con anterioridad, dado que las circunstancias facticas y juridicas
subyacentes, aunque aparentemente analogas, posiblemente no lo sean en su totalidad.

En efecto, el criterio esgrimido en un caso, no compromete u obliga a la oficina para
pronunciarse siempre en el mismo sentido, sin que esto signifique inseguridad juridica,
existiendo la posibilidad de tomar una posicion diferente en aras de interpretaciones mas
acordes con las normas aplicables.

Al respecto el Tribunal de Justicia ha sostenido lo siguiente: “No es regla de aceptacion
marcaria que en base a signos ya registrados se pretenda objetar en algiin momento, el
poder discrecional pero no arbitrario de la administracion, para aceptar o negar un nuevo
signo como marca. Circunstancias distintas y diversas, originadas en los propios hechos,
pueden influir o no para que la Oficina Nacional Competente, en un caso determinado,
acepte la registrabilidad y en otro la rechace™.

En este sentido, la prevalencia del analisis individual de cada expediente asegura una
aplicacion justa y actualizada de la ley, sin que decisiones previas actien como un corsé
gue impida la correcta valoracion de los nuevos elementos probatorios o las cambiantes
condiciones del mercado y la legislacion.

Conclusion

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

En mérito de lo expuesto esta Direccion,
RESUELVE

ARTICULO 1: Declarar infundada la oposicién interpuesta por la sociedad COLOMBINA
S.A.

ARTICULO 2: Declarar fundada la oposicion interpuesta por la sociedad GRUPO
EMBOTELLADOR ATIC, S.A.

ARTICULO 3: Negar el registro de la Marca FUSIOON (Mixta) para distinguir productos
comprendidos en la clase 30 de la Clasificacion Internacional de Niza!®, solicitada por la
sociedad FUSION HELADO ARTESANAL S.A.S, por las razones expuestas en la parte
motiva de la presente resolucion.

ARTICULO 4: Notificar a la sociedad FUSION HELADO ARTESANAL S.A.S, solicitante
del registro y a las sociedades opositoras COLOMBINA S.A.,, y GRUPO
EMBOTELLADOR ATIC, S.A., el contenido de la presente resolucion, entregandoles

17 T3CA, proceso No 5-1P-97, 25 de Julio de 1997.

18 30: Helados cremosos de frutas en palito o en barra; helados cremosos en barras; helados cremosos en barras [productos de
confiteria]; helados cremosos lacteos; helados cremosos no lacteos; helados cremosos, sorbetes y otros helados; helados cremosos
suaves; helados cremosos suaves de acai; helados cremosos veganos; helados de agua; helados de confiteria; helados de frutas;
helados de frutas en palito o en barra; helados de nata batida; helados italianos; helados lacteos; helados no lacteos; helados veganos;
helados y helados cremosos.
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copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolucion procede el recurso de
apelacion ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, interpuesto
dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la fecha de notificacion.

ARTICULO 5: En firme esta resolucion archivese el expediente.

Notifiquese y Cumplase.
Dado en Bogota D.C., el 12 de diciembre de 2025

DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS
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