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REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolucion N° 775

Ref. Expediente N° SD2025/0000832

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 8 de enero de 2025, ASSOCIATED BRANDS
COLOMBIA S.A.S, solicito el registro de la Marca SUPER SHAPES (Mixta) para distinguir
los productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificacién Internacional de Nizal.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1057 el 4 de febrero de 2025,
COMESTIBLES RICOS S.A., presento escrito de oposicion, con fundamento en el articulo
136, literal a), de la Decision 486 de la Comunidad Andina.

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

IIl. FUNDAMENTOS JURIDICOS Y FACTICOS DE LA OPOCISION

Solicito respetuosamente al Despacho que, al evaluar la presente oposicién, tenga en
cuenta los siguientes argumentos, con el fin de que se deniegue el registro de la marca
“SUPER SHAPES". Esto, en atencion a las causales de irregistrabilidad establecidas
en los literales a) y h) del articulo 136 de la Decision 486 de la Comunidad Andina (en
adelante, la “Decision 486"), las cuales disponen:

“Articulo 136.- 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;

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

En la presente oposicion con invocacion de notoriedad, se acreditara que:

i) El signo solicitado genera riesgo de confusién y asociaciéon con la marca “SUPER
RICAS” para identificar snacks en el mercado.

i) Las marcas que incorporan la expresion “SUPER RICAS” gozan de amplio
reconocimiento en el sector correspondiente.

1 30: Cereales listos para el desayuno; barras de cereales; cereales procesados; galletas de cereales; barritas de cereales ricas en
proteinas; cereales listos para consumir; cereales preparados para la alimentacién humana; chips a base de cereales; hojuelas de
cereales secos; mezclas de cereales para el desayuno; productos alimenticios en los que predominan los cereales; productos
alimenticios elaborados principalmente a partir de cereales; arroz inflado con adiciones de sabores, arroz soplado con adiciones de
sabores.
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iii) La SIC debe denegar el registro del signo solicitado, dado que su concesién
afectaria la distintividad de la marca notoriamente conocida de nuestra representada,
ademés de evidenciar una intencién de aprovecharse de manera indebida de su
prestigio y reconocimiento.

3.1. Sobre el literal a) del articulo 136 de la Decision 486

De acuerdo con la reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina (en adelante, el “TICA"), el riesgo de confusién puede ser de dos tipos. El
primero, conocido como confusién directa, que ha sido definido como la posibilidad
gue tiene el consumidor de adquirir un producto o servicio, pensando que es otro. En
segundo lugar, la confusion indirecta ha sido entendida cuando el consumidor atribuye
a un producto un origen empresarial diferente.

En este sentido, el examinador debe analizar los signos en conflicto para determinar
si existe identidad o semejanza entre ellos, lo que podria generar algun tipo de riesgo
para el consumidor. Esta similitud puede manifestarse en distintos niveles: ortografico,
fonético, conceptual o grafico. Basta con que se presente cualquiera de estos tipos de
similitud para que pueda existir un riesgo de confusion entre las marcas.

En este sentido, resulta relevante sefialar que el signo solicitado “SUPER SHAPES”,
esté reproduciendo parcialmente el elemento comun “SUPER RICAS” de la familia de
marcas de mi representada, que también resulta ser una marca notoria, como se
explicara a lo largo de esta oposicion. Vale la pena sefalar que, los elementos
nominativos y graficos adicionales de la marca solicitada no resultan suficientes para
diluir el riesgo de confusion en el mercado.

Aunado a lo anterior y como procederd a explicase, mi representada es titular de una
familia de marcas cuyo rasgo comun esta en la expresion “SUPER RICAS”, para
identificar pasabocas en el mercado, por lo que la solicitud de una marca para
productos tan conexos y que contenga la expresion “SUPER”, solo puede tener como
efecto en el mercado que el consumidor considere que existe una relacion directa entre
estas marcas o que, esta nueva solicitud es un nuevo producto que lanza mi
representada en el mercado, derivado de su constante innovacion.

3.1.1. Familia de marcas fundamento de la presente oposicién

Mi representada es titular de una familia de marcas previamente registradas y que,
comparten la expresion, tal y como se observa a continuacion:

(..)

Los anteriores registros, permiten evidenciar que, mi representada es titular de una
familia de marcas, cuyo rasgo distintivo comun es el término “SUPER RICAS".

De acuerdo con le reiterada jurisprudencia del TJCA, la familia de marcas ha sido
definida como:

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

Ahora bien, este rasgo comun suele ser el elemento dominante de las marcas y que,
ademas se caracteriza porque permite al consumidor asociar estas marcas entre si
con un origen coman.

Este relevante hecho debe ser tenido en cuenta por la SIC al momento de analizar las

marcas en conflicto, pues al estar ante una familia de marcas cuyo rasgo distintivo
comun resulta ser similarmente confundible al de la marca solicitada, el riesgo de
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confusién para el consumidor puede ser mayor, pues ante estas semejanzas puede
percibir de forma mas facil un origen empresarial o vinculo entre las marcas en
conflicto.

3.1.2. Naturaleza de los signos en conflicto

En el presente caso, nos encontramos ante marcas mixtas en las que el elemento
predominante en ambos signos es el denominativo. Lo anterior, teniendo en cuenta
que, los elementos gréaficos de ambas marcas no generan un impacto significativo en
la mente del consumidor.

En este sentido, cada uno de los signos debe ser analizado en conjunto, teniendo en
cuenta: “(...) las letras, las silabas o las palabras que poseen una funcion
diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaria a entender cémo el signo es
percibido en el mercado.”

Teniendo en cuenta los anterior criterios y reglas de cotejo marcario, los signos a
comprar son los siguientes:

SUPER SHAPES
SUPER RICAS

3.1.2.1. Similitud conceptual

En el presente caso nos encontramos ante marcas compuestas que comparten la
expresion “SUPER?”, la cual resulta ser una expresion evocativa para los productos
identificados con cada una de las marcas.

De acuerdo con el TICA, la capacidad evocativa de un signo es definida de la siguiente
manera:

“Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en
el consumidor cierta relacién con el producto o servicio que ampara, son que ello se
produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera
directa a una especial caracteristica o cualidad del producto o servicio, pues es
necesario que el consumidor haga uso de la imaginacion para llegar a relacionarlo con
aquel a través de un proceso deductivo.”

Teniendo en cuenta lo anterior, la expresion SUPER ha sido definida por el Diccionario
de la Real Academia de la Lengua Espafiola cono un adjetivo de uso coloquial que
significa superior o extraordinario.

Considerando este pronunciamiento y el relevante hecho de que los signos en conflicto
comparten esta expresion, es importante mencionar que ambos signos pueden
generar ideas similares en el consumidor. Lo anterior, refuerza el hecho de que cuando
el consumidor observe ambos signos en el mercado, evocaran en el signo la misma
idea de estar ante productos extraordinarios o superiores.

En este sentido, es importante sefialar a la Direccion que conceder el registro de una
marca tan similar a las de mi representada no solo generaria un riesgo inminente de
confusién para los consumidores, sino que también afectaria los derechos marcarios
de COMESTIVLES RICOS. En el presente caso, debe tenerse en cuenta que las
marcas en conflicto evocan ideas muy similares en la mente del publico, situacién que
se ve agravada por el hecho de que el elemento reproducido forma parte del rasgo
comun de una familia de marcas que, a su vez, constituye una marca notoria,
titularidad de mi representada.

3.1.2.2. Similitud ortografica y fonética
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Ahora bien, desde el punto de vista ortogréafico, las similitudes entre las marcas en
conflicto resultan evidentes, si se tiene en cuenta que la marca solicitada reproduce
parcialmente el elemento comudn de una familia de marcas, que a su vez es una marca
notoria, a saber, la expresion “SUPER”.

Aunado a lo anterior, los elementos adicionales de la marca solicitada no resultan
suficientes para eliminar el riesgo de confusion, ya que estas palabras describen
caracteristicas de los productos pretendidos, y, por ende, no son apropiables y se
deben excluirse del cotejo marcario.

En este sentido, resulta evidente que, la marca solicitada incorpora la expresion
“SUPER” presente en la marca de mi representada lo cual evidencia una similitud
ortografica que puede generar confusion en los consumidores.

Aunado a lo anterior, la marcada similitud ortografica entre los signos lleva
inevitablemente a una semejanza fonética, lo que aumenta el riesgo de confusién. Esto
se debe a que la expresion compartida en ambos signos, al ser pronunciada por el
consumidor, presenta una sonoridad similar, reforzando asi la posibilidad de que el
consumidor pueda incorrectamente confundirlos:

SUPER SHAPES / SUPER RICAS / SUPER SHAPES / SUPER RICAS /
SUPER SHAPES / SUPER RICAS / SUPER SHAPES / SUPER RICAS /
SUPER SHAPES / SUPER RICAS / SUPER SHAPES / SUPER RICAS /
SUPER SHAPES / SUPER RICAS / SUPER SHAPES / SUPER RICAS /
SUPER SHAPES / SUPER RICAS / SUPER SHAPES / SUPER RICAS /
SUPER SHAPES / SUPER RICAS / SUPER SHAPES / SUPER RICAS /

3.1.2.3. Conexidad entre los productos pretendidos con las marcas en conflicto

Resulta evidente la identidad la conexidad entre los productos de las marcas en
conflicto, tal como se puede evidenciar a continuacion:

Cobertura marca “SUPER SHAPES”

Clase 30: Cereales listos para el desayuno; barras de cereales; cereales procesados;
galletas de cereales; barritas de cereales ricas en proteinas; cereales listos para
consumir; cereales preparados para la alimentacion humana; chips a base de
cereales; hojuelas de cereales secos; mezclas de cereales para el desayuno;
productos alimenticios en los que predominan los cereales; productos alimenticios
elaborados principalmente a partir de cereales; arroz inflado con adiciones de sabores,
arroz soplado con adiciones de sabores.

Cobertura marca “SUPER RICAS”

Clase 30: Preparaciones hechas de cereales, pan, pasteleria y confiteria, comestibles
en paguete, pasabocas de maiz, copos de maiz, pajitas de maiz, maiz tostado y
abierto, pasabocas en paquetes, pasabocas de harina de maiz, pasabocas de harina
de papa, pasabocas de harina de soya, pasaboca de harina de avena y de trigo.

() El grado de sustitucién

De acuerdo con el TIJCA, el grado de sustitucion se determina a partir de que los
productos y/o servicios analizados sean sustitutos razonables para el consumidor. En
ese sentido, al existir identidad entre los productos pretendidos y aquellos identificados
con la marca de mi representada, los productos de ambas compafiias comparten las
mismas finalidades y caracteristicas, al buscar satisfacer necesidades relacionadas
con la alimentacion.

En este sentido, al estar ante productos idénticos, el consumidor podria optar por

cualquiera de las compafiias para atender sus necesidades, lo cual genera que el
riesgo de confusion sea més alto, pues un consumidor podria llegar a confundir las
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marcas SUPER SHAPES/SUPER RICAS al momento de escoger los productos
pretendidos.

(i) Razonabilidad

El criterio de razonabilidad ha sido entendido cuando, segun la realidad del mercado,
el consumidor puede asumir como razonable que un producto o servicio provienen del
mismo agente del mercado.

En este sentido, es probable que un consumidor al ver los productos identificados con
las marcas en conflicto en el mercado pueda razonablemente considerar que
provienen del mismo empresario, si se tiene en cuenta que:

» Estamos ante el mismo tipo de consumidores que, buscan productos relacionados
con la alimentacion.

* El Solicitante y COMESTIBLES RICOS son competidores directos del mercado, al
tratarse de empresas dedicadas a la fabricacion y venta de productos alimenticios.

Al estar ante productos idénticos que buscan atender finalidades y consumidores
idénticos, ambas marcas compartirian canales de comercializacion, ya que no solo se
ofrecerian al mismo tipo de clientes, sino que incluso compartirian los mismos canales
de comercializacion y estanterias en supermercados y tiendas.

» Al estar ante productos de la misma naturaleza que cumplen la misma funcion,
utilizarian los mismos medios publicitarios y serian facilmente intercambiables entre
si.

Los anteriores hechos tienen como efecto que se incremente el riesgo de que un
consumidor razonablemente crea que las marcas provienen del mismo empresario.

3.2. Riesgo de asociacion

En palabras del TICA, el riesgo de asociacion se ha entendido como: “la posibilidad
de que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen
empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho
producto o el prestador del servicio respectivo, tiene relacién o vinculacién econémica
con otro agente del mercado.”

Teniendo en cuenta lo anterior, asi como el hecho de que la marca objeto de la
presente oposicién incorpora el elemento “SUPER”, que es un elemento que forma
parte de la marca notoria y de la familia de marcas de mi representada, esta similitud
podria inducir al consumidor a creer erroneamente que existe una relacion juridica o
comercial entre COMESTIBLES RICOS y Associated Brands para el lanzamiento
conjunto de un producto al mercado. Esto generaria la falsa impresion de que la nueva
marca es resultado de dicha vinculacion, afectando asi la percepcion del consumidor
y el posicionamiento exclusivo de las marcas de mi representada en el mercado.

Ademas, es importante destacar que mi representada es una empresa que
constantemente esta innovando en el desarrollo de nuevos productos. Por ello, resulta
perfectamente plausible que, en el futuro, pueda lanzar un producto a base de cereales
gue mantenga en su denominacion la expresion “SUPER”. En este contexto, la
coexistencia de la marca solicitada con las de mi representada incrementaria
significativamente el riesgo de asociaciéon, debilitando la capacidad distintiva de la
marca notoria “SUPER RICAS” y afectando su derecho sobre el uso de este elemento
identificador.

3.3. Teoria de la independencia

Resulta relevante traer a colaciéon la teoria de la interdependencia, la cual es
frecuentemente usada por la SIC en su jurisprudencia y que, establece:
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“En este orden de ideas, al aplicar la teoria de la interdependencia, que como su
nombre lo indica implica reciprocidad, correspondencia y dependencia entre los signos
gue se comparan y los productos y servicios que se distinguen, e analisis comparativo
de los productos y servicios debe ser mas riguroso. En efecto, a mayor similitud de los
signos, mayor diferenciacion debe haber (en el caso en estudio) entre los productos y
servicios, lo cual no se da en el presente caso.”

En este sentido, la SIC debe considerar la similitud entre los signos confrontados, asi
como el hecho relevante de que el signo opositor estd compuesto por un elemento
caracteristico de una familia de marcas. Ademas, debe evaluar la conexidad entre los
productos identificados por cada uno de ellos para llevar a cabo un analisis mas
riguroso, en el cual se exijan mayores elementos diferenciadores en la marca
solicitada.

Asi, al aplicar esta teoria, la Unica conclusion posible por parte de la SIC es que el
signo solicitado, “SUPER SHAPES”, y la marca “SUPER RICAS”, titularidad de mi
representada, son confundibles entre si y, por lo tanto, no pueden coexistir en el
mercado.

IV. NOTORIEDAD DE LA MARCA “SUPER RICAS”
4.1. El literal h) del articulo 136 de la Decision 486

El ordenamiento juridico colombiano ha desarrollado el concepto legal de signo
notorio, adoptando, principalmente, la definicion legal que se encuentra prevista en el
articulo 224 de la Decision 486 que establece: “[s]e 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 conformidad con la Resoluciéon No. 21025 de 2018, la notoriedad del signo notorio
corresponde al uso amplio y generalizado que se haga del mismo, permitiendo esto la
exteriorizaciéon del signo dentro del publico consumidor, de tal manera que “(...) es
facilmente reconocido y recordado por el consumidor que 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 (...)".

Por lo anterior, el signo sera igualmente notorio cuando las asociaciones derivadas de
la informaciéon de dichas calidades o caracteristicas de los productos y servicios
ofrecidos por el titular del signo notorio estda dada mediante la amplia y constante
publicidad del signo.

De conformidad con lo expuesto, es de reconocer que quien alega notoriedad de un
signo distintivo 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 establecidos en los articulos 229, 228 y 230 de la Decision 486.

Por lo tanto, se procede a explicar en detalle y con evidencia material, la notoriedad
de la marca “SUPER RICAS” en relacion con su uso, constante esfuerzo publicitario,
el ascendente volumen de ventas, asi como también su grado de conocimiento en la
poblacién colombiana en general.

4.1.1. Los riesgos asociados a la marca notoria
Ademas de los riesgos de confusién y asociacion anteriormente expuestos, la marca
notoria también se encuentra protegida frente a los riesgos de dilucion y uso

parasitario, los cuales, en la presente oposicion también afectan a la marca notoria de
mi representada.
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En este sentido, vale la pena reiterar que la marca “SUPER RICAS” es el elemento
predominante de una familia de marcas cuyo rasgo comun es esta expresion y que,
como sera demostrado a lo largo de la presente oposicién, resulta ser una marca
notoria para el sector de los pasabocas.

La solicitud de registro objeto de esta oposiciébn comparte similitudes conceptuales,
graméticas y fonéticas con la marca notoria de mi representada que, tiene como efecto
en el mercado, que el consumidor se vea expuesto a los riesgos de confusion,
asociacion y que la marca notoria de mi representada se pueda ver expuesta a los
riesgos dilucién y uso parasitario.

4.1.1.1. El riesgo de dilucion

El TICA ha definido el riesgo de dilucion como: “(...) la posibilidad de que el uso de
otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altisima capacidad
distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, respecto de
aqguellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de
causar riesgo de confusion o de asociacion.”

Como se demostrara a lo largo de la presente oposicién y como podra ver la Autoridad
en el material probatorio que sera presentado, la marca “SUPER RICAS” es una marca
con presencia de mas de 60 afios en el mercado colombiano y que es asociada
constantemente por los consumidores con un origen comercial particular, asociado a
mi representada.

En este sentido, permitir el registro de una marca tan similar a la marca notoria de mi
representada, para productos estrechamente conexos, no solo debilitaria la altisima
capacidad distintiva de la marca de mi representada, sino que también generaria un
grave riesgo de dilucion.

Esto ocurriria porque la expresion "SUPER RICAS", que durante afios ha identificado
de manera exclusiva los productos de pasabocas en el mercado, perderia su caracter
Unico y diferenciador. Como consecuencia, se alteraria la percepcion del consumidor,
quien podria dejar de asociar la marca Unicamente con mi representada y, en su lugar,
asumir errbneamente que otros productos o competidores pueden utilizarla o estar
vinculados a ella.

4.1.1.2. Riesgo de uso parasitario

El riesgo de uso parasitario o aprovechamiento injusto de un signo notorio esta
asociada a la funcion publicitaria de la marca y como el competidor, es decir, el
solicitante de la marca busca aprovecharse de esa reputacion. En palabras de la SIC:

“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 accion 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 Gnicamente un
aprovechamiento de la reputacién, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la
capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.”

En este sentido, de concederse el registro de la marca “SUPER SHAPES”,
automaticamente se materializaria este riesgo, ya que dicha marca se beneficiaria
injustamente del prestigio, reconocimiento y posicionamiento que mi representada ha
construido a lo largo de los afios.
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Este uso parasitario permitiria que “SUPER SHAPES” aprovechara sin esfuerzo propio
los significativos recursos financieros, publicitarios y de mercadeo que mi
representada ha invertido para consolidar su marca en el mercado.

4.2. Consideraciones previas relativas a las pruebas de la notoriedad
4.2.1. Criterios para determinar la notoriedad de una marca

Como es sabido, con el fin de determinar la notoriedad de un signo distintivo, el mismo
debe ser reconocido como tal dentro del sector pertinente. La Decision 486 establece
en su articulo 228 una serie de criterios que, sin ser taxativos, fijan pautas que guian
al examinador en el analisis de notoriedad.

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. Los criterios normativos que son previstos por
la Decisidn 486 permiten establecer que la totalidad de las pruebas aportadas estan
referidas un territorio definido, dirigidas a demostrar el conocimiento del signo entre
los miembros del sector pertinente, principalmente en Colombia.

Como se puede advertir en relacién con la jurisprudencia y doctrina de la SIC, los
criterios enunciados en la norma son meramente referenciales, por lo que su estudio
y aplicacion debera ser analizado caso por caso.

No obstante, es de mucha importancia afirmar que de conformidad con lo previsto en
la Decision Andina 486, no es necesario que en un caso particular se verifiquen todos
los factores sefialados para considerar que la marca es notoria. Lo que, si resulta
realmente importante, incluso para la Autoridad, es el caracter especial de las marcas
notorias en el conocimiento que se tiene de ellas en un mercado o espacio geografico
particular y en su poblacion.

Es por ello por lo que se considera que en el caso objeto de estudio existe un
cumplimiento por parte de “SUPER RICAS” de los criterios comunmente utilizados
para la obtencion de la notoriedad de la marca, los cuales seran demostrados a
continuacion, puntualmente con la pretension de afianzar la proteccion de la marca
notoriamente conocida como “SUPER RICAS” con méas de 60 afios de historia. Lo
anterior, para proteger la marca notoria frente al aprovechamiento injusto de su
reputacion y el riesgo de dilucion.

4.2.2. Determinacion del sector pertinente de la marca notoria “SUPER RICAS”
En concordancia con el articulo 230 de la Decision 486, dentro del estudio de la
notoriedad de una marca se debe incluir esta dentro de un sector pertinente para

determinar si un signo es notorio. En relacién con lo anterior, se debe establecer:

(i) Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que
se aplique.

(i) Las personas que participan en los canales de distribucién o comercializacion del
tipo de productos o servicios a los que se aplique.

(iii) Los circulos empresariales que actdan en giros relativos al tipo de establecimiento,
actividad, productos o servicios a los que se aplique.

De esta manera, es importante sefialar que la marca “SUPER RICAS” identifica

pasabocas y diferentes snacks. Por lo anterior, el sector pertinente de la marca de mi
representada se encuentra conformado por los siguientes sectores:
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(i) En primer lugar, por los consumidores (reales o potenciales) de los productos
identificados con la marca.

(i) En segundo lugar, por los competidores que tiene mi representada en el mercado.

(iii) Finalmente, por los circulos empresariales relativos al mercado de pasabocas,
como pueden ser distribuidores, vendedores y todas las demas personas que
participan en los canales de comercializacién de estos productos.

Ahora bien, de conformidad con el articulo 230 ya mencionado, es de importancia
resaltar que este indica 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”. A pesar de lo anterior, en la presente oposicion se demostrara el
reconocimiento de la marca “SUPER RICAS” en todos los sectores que integran el
sector pertinente del mercado de pasabocas.

4.2.3. Decreto anti-tramites

En relacién con las pruebas que se presentaran a lo largo del presente memorial,
resulta relevante mencionar lo sefialado en los articulos 2, 9y del Decreto 19 de 2012,
gue sefalan:

“ARTICULO 2. Ambito de aplicacion. El presente decreto se aplicara a todos los
organismos y entidades de la Administracion Publica que ejerzan funciones de
caracter administrativo, en los términos del articulo 39 de la Ley 489 de 1998 y a los
particulares cuando cumplan funciones administrativas.

(..)

“ARTICULO 9. Prohibicion de exigir documentos que reposan en la entidad. Cuando
se esté adelantando un trdmite ante la administracién, se prohibe exigir actos
administrativos, constancias, certificaciones o documentos que ya reposen en la
entidad ante la cual se esta tramitando la respectiva actuacion.

(..)

“ARTICULO 167. Tramites administrativos relacionados con propiedad industrial. En
los tramites administrativos relacionados con propiedad industrial, se tendran en
cuenta las siguientes disposiciones:

“a. Los documentos que se deban adjuntar estarAn exentos de atestacion,
autenticacion, legalizacién o cualquier otra certificacién de una firma u otro medio de
identificacion personal, salvo en los casos de renuncias a derechos. Lo anterior sin
perjuicio de la aplicacion de las disposiciones penales establecidas en la legislacion
vigente en materia de fraude procesal y falsedad de documentos (...)"

Teniendo en cuenta lo sefialado en los anteriores articulos, procedo a presentar las
pruebas que demuestran la notoriedad de la marca “SUPER RICAS”, las cuales seran
presentadas en copia simple, teniendo en cuenta que las pruebas provenientes de
terceros o0 que tengan la naturaleza de documento privado, se presumen como
auténticas. Asi mismo, no se anexan al presente memorial, aquellas pruebas que
reposan en la SIC y se mencionard las mismas para que la entidad las revise al
analizar el memorial.

4.3. Pruebas de la notoriedad de la marca “SUPER RICAS”
En atencion a las consideraciones previamente expuestas, procedo a presentar las

pruebas que demuestran la notoriedad de la marca “SUPER RICAS” para el periodo
comprendido entre los afios 2020 y lo que va del 2025. Si bien la marca de mi
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representada es notoria desde hace varias décadas, para efectos probatorios, nos
vamos a enfocar principalmente en este periodo.

Ahora bien, las pruebas presentadas incluyen pruebas emitidas por mi representada
gue acreditan el reconocimiento de su marca en el mercado, fruto de su esfuerzo,
inversién y constante innovacion en el mercado, asi como pruebas provenientes de
terceras personas que demuestran el posicionamiento de la marca y el reconocimiento
gue ha alcanzado entre los consumidores, competidores y demas participantes del
mercado de pasabocas.

4.3.1. Historia de la marca “SUPER RICAS”

La marca “SUPER RICAS” es una reconocida marca colombiana de pasabocas,
creada en 1964 por Carlos Eduardo Silva y su socio Raul Suescun. La idea de crear
una empresa de snacks surgié mientras Silva caminaba por las calles de Bogota en
los afios sesenta y notaba la cantidad de bolsas vacias de papas fritas de la marca
Moraga chips en el suelo, lo que le llevé a pensar que podria ser un buen negocio y
por ello, decidié estructurar esta idea en su tesis de grado como administrador de
empresas.

De esta manera, se dio lugar a la creacion de la empresa COMESTIBLES RICOS, que
inicié la produccién de pasabocas en una casa en el barrio Rionegro en Bogota.

Desde sus inicios, la compafiia se destacd por su innovacién y uso de tecnologia.
Desde la década de los afios 70, la Compafiia fue pionera en utilizar una peladora de
papas automatica adaptada por Silva y sus ingenieros, y revolucionaron la distribucion
de sus productos con la implementacion de un chasis de un Ford 54 convertido en el
primer vehiculo distribuidor de los productos “SUPER RICAS”. Asi mismo, se dio una
gran innovacion a nivel de productos con el lanzamiento de las papas “SUPER RICAS”
sabor a pollo.

La década de los 80, sigue marcada por la innovacion en los procesos, pues fue en
este periodo cuando se introdujeron triciclos rojos para llegar a las tiendas de barrio,
lo que impulsé significativamente las ventas de los productos de la Compaiiia.

Posteriormente, en la década de los 90, COMESTIBLES RICOS dio apertura a su
nueva planta ubicada en el barrio Fontibon en Bogota, y modifico los empaques de los
productos identificados con la marca “SUPER RICAS”, lo cual evidencia la evolucién
constante que ha tenido la marca en el mercado.

Los afios 2000 son un importante periodo para COMESTIBLES RICOS, marcado por
la expansion de sus productos en otros mercados como Estados Unidos y Chile, asi
como la renovacion de la marca “SUPER RICAS”, a lo que es su imagen actual, y
consolidacién de la marca como una de las que tiene mayor recordacion en el
consumidor colombiano.

Finalmente, estos Ultimos afios, la Compafiia ha estado enfocada en la ampliacion de
su portafolio, innovacion y redireccionamiento estratégico, lo cual ha sido reconocido
a través de diferentes reconocimientos por su compromiso frente a la innovacion y
sostenibilidad.

A lo largo de los afios, la marca “SUPER RICAS” ha mantenido su relevancia en el
mercado colombiano de snacks, enfrentdndose a competidores de gran tamafio y
consolidandose como una de las principales empresas nacionales en su sector. En
2013, Comestibles Ricos registré ventas por $114.399 millones y una utilidad neta de
$2.314 millones, empleando a mas de 1.500 personas en su planta ubicada en
Fontibén, Bogota.

La vision innovadora de Carlos Eduardo Silva y su compromiso con la calidad han sido
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fundamentales para el crecimiento y la consolidacién de “SUPER RICAS” como una
marca emblematica en Colombia.

Un breve resumen de los hechos explicados en este acapite se anexa como prueba al
presente memorial en el que se evidencia la historia de la marca “SUPER RICAS”
(Anexo ).

4.3.2. Titularidad de registros de la marca “SUPER RICAS”

En relacion con los registros historicos disponibles y la informacién publica
correspondiente a los registros marcarios de COMESTIBLES RICOS, ademas del
listado de marcas incluido en el numeral 3.1.1. del presente memorial, en el que se
evidencian mas de cincuenta (50) registros que incluyen el logo actual de la marca
“SUPER RICAS", presentamos el siguiente cuadro, en el cual se describe como
COMESTIBLES RICOS posee registros de la marca “SUPER RICAS” desde hace mas
de 20 afios. No obstante, dicha marca cuenta con més de 60 afios de trayectoria en el
mercado.

(..)

Actualmente, la Compaiiia es titular de los registros marcarios hominativos y mixtos
de la marca “SUPER RICAS” por medio de la cual la Compafiia desarrolla su actividad
economica principal, es decir, la produccién, comercializacion, exportacion y venta de
pasabocas.

Andlisis: A partir de estos certificados de registro, asi como la historia de la marca
“SUPER RICAS” en el mercado colombiano, es posible sefialar que estas pruebas
evidencian el cumplimiento de los factores consagrados en los literales b) y k) del
articulo 228 de la Decision 486.

En ese orden, nos referimos a la existencia y antigliedad de los registros del signo
distintivo en Colombia. Si bien el analisis no puede limitarse Unicamente a demostrar,
como prueba de tal notoriedad, los certificados de registro de dichas marcas en
Colombia, si debe ser tenido en cuenta por la Autoridad para que sean pruebas
valoradas holisticamente y en relacion con el cumplimiento de los demas criterios
establecidos para el andlisis de notoriedad de marcas.

Ahora bien, como pudo evidenciarse en el acapite de la historia de la marca “SUPER
RICAS”, la marca se utiliza desde el afio 1964 en el mercado colombiano, ademas de
los diferentes registros de marca desde hace mas de veinte (20) afios, que le han
permitido a COMESTIBLES RICOS la titularidad que la ley le confiere para explotarla
y usarla. No puede obviarse el hecho de que la marca ha sido protegida en Colombia
por mas de veinte (20) afios, segun consta en la informacion disponible en el Sistema
de Propiedad Industrial de la SIC, demostrando por un lado la preocupacion del titular
por proteger su marca, y, por otro lado, indica que la marca tiene un valor relevante
para el titular.

Lo anterior resulta de toda la relevancia, en la medida en que el uso permanente de la
marca ha permitido su posicionamiento ininterrumpido, consolidandose asi “SUPER
RICAS” como una de las marcas mas apreciadas y valiosas del pais, no sé6lo por su
historia, sino por su robusta fuerza comercial y volumen de ventas, como se
demostrard a lo largo del presente memorial.

4.4. Certificacion de ingresos por ventas
4.4.1. Certificacion expedida por Carlos Alberto Mancera Ledn, Revisor Fiscal de

COMESTIBLES RICOS, por medio del cual certifica el total de ventas e inversion en
publicidad realizado por COMESTIBLES RICOS en los ultimos afios (Anexo ).
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Para efectos de este acépite, el andlisis se enfocara en el total de ventas y la inversion
en publicidad seré tratado mas adelante.

De conformidad con la informacién suministrada por el Revisor Fiscal de
COMESTUBLES RICOS, se observa de forma detallada las cifras de ventas de la
Compafiia para el periodo comprendido entre 2020 y 2024, con el propésito de
demostrar que el volumen de ventas en relaciéon con la linea de pasabocas y un vinculo
estrecho con el conocimiento y la notoriedad de la marca “SUPER RICAS".

Vale la pena sefalar el altisimo valor en el total de ingresos en cada uno de los afios
aportados, ademas del relevante hecho que los productos de mi representada valen
entre los COP $ 3.000 y COP $ 12.000 en el mercado, lo cual demuestra la cantidad
de unidades que han sido vendidas para poder alcanzar estas cifras.

4.4.2. Certificacion expedida por Rafael Eugenio Nicolas Gomez, Gerente Comercial
de DENICOLAS\TBWA S.A.S., en la que sefiala que desde el 2013 mantiene una
relacion comercial con COMESTIBLES RICOS, en calidad de proveedor de servicios
publicitarios para la marca “SUPER RICAS” (Anexo lII).

Andlisis: Las anteriores certificaciones, permiten dar cumplimiento a los factores
sefialados en los literales a) y e) del articulo 228 de la Decision 486, teniendo en
cuenta que la certificacién expedida por Rafael Eugenio Nicolas Gémez da cuenta del
grado de conocimiento de la marca por el sector pertinente relacionado con
prestadores de servicios publicitarios.

Por su parte, la certificacion expedida por el revisor fiscal acredita los ingresos
recibidos por COMESTIBLES RICOS por la venta de productos identificados con la
marca “SUPER RICAS”.

Respecto de las certificaciones expedidas por revisores fiscales para acreditar la
notoriedad de una marca, la SIC se ha pronunciado al respecto, sefialando:

“En consecuencia con el anterior andlisis de la certificacion emitida por parte de la
sefiora Yeni Magali Arias Ledn y en concordancia con la Ley 43 de 1990 la cual
establece en su articulo 1019, la facultad de los contadores de dar fe publica en los
actos propios de su profesion debe concluir esta Direccion que se encuentra
acreditado los ingresos por la prestacion de los identificados por la marca
MILLONARIOS (Mixta) durante el periodo de tiempo comprendido entre el afio 2011
al 2021.

“Asi las cosas, evidenciado el importante valor que han arrojado los ingresos recibidos
bajo el ofrecimiento de los servicios identificados con la marca MILLONARIOS (Mixta),
es dable concluir que se ha demostrado fehacientemente el grado relevante de
ingresos obtenidos por el desarrollo de las actividades deportivas identificados con el
citado signo que supone una considerable explotacién en el mercado del mismo.”

En este sentido, la certificacion expedida por Carlos Alberto Mancera Le6n, Revisor
Fiscal de COMESTIBLES RICOS, debe ser tenida en cuenta por la SIC, toda vez que
demuestra el cumplimiento del factor establecido en el literal e) del articulo 228 de la
Decision 486. Dicha certificacion evidencia las elevadas cifras de ventas alcanzadas
por mi representada durante el periodo comprendido entre los afios 2020 y 2024, lo
cual cobra especial relevancia considerando que no comercializa productos de alto
costo, sino articulos cuyo valor no supera los COP $12.000. Esto pone de manifiesto
la gran cantidad de unidades vendidas a lo largo de estos afios para alcanzar dichas
cifras.

4.5. Pruebas relativas a la publicidad realizada con la marca “SUPER RICAS”

4.5.1. Inversion en publicidad para la marca “SUPER RICAS”
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Como ya se mencion6 anteriormente, se adjuntd una certificacién expedida por Carlos
Alberto Mancera Ledn, Revisor Fiscal de COMESTIBLES RICOS, por medio del cual
certifica el total de inversion en publicidad realizado por COMESTIBLES RICOS en los
tltimos afios (Anexo II).

Segun la certificacion mencionada, es posible determinar que las cifras de inversion
en publicidad de la Compaifiia, en lo que respecta al signo distintivo objeto de estudio
de notoriedad, ha realizado una gran inversién en publicidad y los resultados de esa
gran inversion se ven reflejados en los incrementos en los volimenes de venta
obtenidos desde el afio 2020 por la venta de los productos asociados y promocionados
con la marca “SUPER RICAS”.

4.5.2. Piezas publicitarias utilizadas entre 2019 y 2025

Se allegan al presente memorial diferentes piezas publicitarias que han sido utilizadas
para promaocionar la marca “SUPER RICAS” durante el periodo comprendido entre los
afios 2019 y 2025 (Anexo V).

Estas piezas publicitarias demuestran el constante esfuerzo realizado por
COMESTIBLES RICOS en posicionar su marca en la mente de los consumidores
colombianos, a través de una estrategia publicitaria continua y diversificada en
distintos medios.

El material aportado incluye anuncios difundidos en television, radio, prensa,
plataformas digitales y medios exteriores, lo cual evidencia la amplia difusion y el
alcance de las campafias de mi representada.

Andlisis: La evidencia allegada permite demostrar el cumplimiento del factor
consagrado en el literal f) del articulo 228 de la Decision 486, relacionado con la
inversion en publicidad efectuada en relacion con la marca “SUPER RICAS”".

El despliegue de publicidad realizado por COMESTIBLES RICOS constituye una
manifestacién clara de la importancia estratégica de la marca “SUPER RICAS” dentro
de su portafolio de productos, asi como del esfuerzo constante por mantener su
posicionamiento en el mercado.

Lo anterior, sumado al hecho de que la marca ha estado presente en el mercado
colombiano por mas de 60 afios, permite concluir que la marca “SUPER RICAS”
cuenta con un elevado grado de reconocimiento por parte del publico consumidor.
4.5.3. Campafias publicitarias y estrategia de mercadeo

Aunado a las piezas publicitarias presentadas, COMESTIBLES RICOS ha
desarrollado una estrategia de mercadeo integral y constante en el tiempo, dirigida a
fortalecer la recordacion y posicionamiento de la marca “SUPER RICAS”.

Dicha estrategia ha incluido:

El patrocinio de eventos deportivos y culturales de alto impacto.

Laimplementacién de campafas publicitarias tematicas con alto grado de recordacién.
La presencia activa de la marca en medios digitales y redes sociales.

La utilizacion de empaques innovadores que refuerzan la identidad de la marca.

Estas acciones reflejan un esfuerzo deliberado por consolidar la marca “SUPER
RICAS” como un referente en la categoria de pasabocas en Colombia, generando un
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fuerte vinculo emocional con los consumidores y afianzando su posicionamiento en el
mercado.

4.6. Reconocimiento y recordacién de la marca “SUPER RICAS”
4.6.1. Estudio de recordacion de marca realizado por Yanhaas en 2021 (Anexo V)

Dentro de las pruebas allegadas, se incluye un estudio de recordacién de marca
realizado por la firma Yanhaas en 2021, el cual demuestra el nivel de conocimiento y
recordacién que tiene la marca “SUPER RICAS"” dentro del sector pertinente.

El estudio evidencia que la marca “SUPER RICAS” se encuentra entre las primeras
opciones mencionadas espontaneamente por los consumidores cuando se les
consulta por marcas de pasabocas, lo que refleja su alto posicionamiento y relevancia
en el mercado colombiano.

4.6.2. Estudio de recordacioén realizado por Invamer en 2022 (Anexo VI)

Se allega también un estudio de recordaciéon de marca realizado por la firma Invamer
en 2022, en el cual se confirma el alto grado de recordacion de la marca “SUPER
RICAS” entre los consumidores colombianos.

Este estudio destaca que un amplio porcentaje de encuestados identifican a “SUPER
RICAS” como una marca tradicional, confiable y de gran trayectoria en el mercado de
pasabocas.

4.6.3. Otros estudios de recordacion realizados en afios recientes (Anexo VII)

Adicionalmente, se anexan otros estudios de mercado llevados a cabo en afos
recientes, en los cuales se evidencia la alta recordacion y reconocimiento de la marca
“SUPER RICAS”.

Estos estudios, realizados por diferentes firmas de investigaciéon de mercados,
coinciden en sefialar que la marca de mi representada ocupa una posicion privilegiada
en la mente de los consumidores dentro de la categoria de pasabocas.

4.6.4. Andlisis de las encuestas allegadas

Las encuestas y estudios de mercado allegados como prueba en este memorial
permiten evidenciar el cumplimiento de los factores establecidos en los literales c¢) y d)
del articulo 228 de la Decision 486, relacionados con el grado de conocimiento de la
marca entre los miembros del sector pertinente y la duracion, magnitud y extension
geografica de su utilizacion.

El alto grado de recordacion espontanea, asi como la percepcién positiva que tienen
los consumidores de la marca “SUPER RICAS”, son prueba fehaciente de su
notoriedad en el mercado colombiano.

De esta manera, se demuestra que la marca “SUPER RICAS” no solo es ampliamente
conocida, sino que también goza de una sélida reputacion y prestigio entre los
consumidores, lo cual la hace merecedora de la especial proteccion que el
ordenamiento juridico otorga a las marcas notorias.

4.7. Reconocimientos y premios obtenidos por la marca “SUPER RICAS”
Se allegan al presente memorial diferentes reconocimientos y premios obtenidos por

la marca “SUPER RICAS” en los ultimos afios, los cuales dan cuenta del prestigio y
posicionamiento alcanzado por la misma en el mercado colombiano (Anexo VIII).
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Entre los reconocimientos mas destacados se encuentran:

Premios a la innovacién en la categoria de alimentos, otorgados por gremios
empresariales.

Reconocimientos por parte de asociaciones de consumidores que destacan la calidad
y tradicién de la marca.

Distinciones otorgadas en ferias y eventos del sector de alimentos y bebidas.

Estos reconocimientos constituyen una manifestacion objetiva del prestigio de la
marca “SUPER RICAS” y evidencian su relevancia dentro del sector pertinente.

Andlisis: Los premios y reconocimientos aportados permiten demostrar el
cumplimiento del criterio consagrado en el literal g) del articulo 228 de la Decision 486,
relativo al valor de la marca.

El hecho de que diferentes entidades externas y asociaciones reconozcan y premien
a la marca “SUPER RICAS” confirma su alto posicionamiento y contribuye a acreditar
su caracter notorio en el mercado colombiano.

4.8. Reconocimiento de la marca “SUPER RICAS” en medios de comunicacion

Adicionalmente, se anexan diferentes articulos de prensa, notas periodisticas y
publicaciones en medios de comunicacion nacionales, en los cuales se hace
referencia a la trayectoria, historia y posicionamiento de la marca “SUPER RICAS”
(Anexo I1X).

Estas publicaciones, realizadas en medios de amplia circulacién y reconocimiento en
Colombia, evidencian que la marca “SUPER RICAS” no solo es conocida por los
consumidores, sino que también ha sido objeto de interés por parte de la opinion
publica y de los medios de comunicacion.

Andlisis: La evidencia presentada en este acdpite demuestra el cumplimiento del
criterio previsto en el literal h) del articulo 228 de la Decisidn 486, relativo a la evidencia
de que la marca es objeto de atencién por parte de los medios de comunicacion.

Este reconocimiento mediatico refuerza la notoriedad de la marca “SUPER RICAS” y
su relevancia dentro del mercado colombiano, al ser constantemente mencionada en
espacios de amplia difusion.

4.9. Reconocimiento de la marca “SUPER RICAS” en redes sociales y plataformas
digitales

Dentro del material probatorio allegado al presente memorial, se incluyen reportes y
estadisticas de redes sociales y plataformas digitales, en los cuales se evidencia el
posicionamiento y reconocimiento de la marca “SUPER RICAS” en el entorno digital
(Anexo X).

Los reportes incluyen cifras de alcance, interacciones, seguidores y menciones de la
marca en redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter, asi como en
plataformas de video y paginas web especializadas en alimentos y consumo masivo.

Estos datos reflejan el alto nivel de recordacion y el vinculo emocional que la marca
“SUPER RICAS” ha logrado construir con los consumidores mas jovenes, quienes
constituyen un segmento fundamental dentro del mercado de pasabocas.

Andlisis: La presencia activa y el reconocimiento de la marca “SUPER RICAS” en
redes sociales y plataformas digitales permiten acreditar el cumplimiento del criterio
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previsto en el literal j) del articulo 228 de la Decision 486, relacionado con el valor
contable de la marca y su reconocimiento en distintos entornos.

La evidencia digital allegada demuestra que la marca “SUPER RICAS” no solo es
relevante en los canales tradicionales, sino que también ha sabido adaptarse a las
nuevas dinamicas de consumo y comunicacion, consolidando asi su caracter notorio
en el mercado colombiano.

4.10. Conclusiones sobre notoriedad de la marca “SUPER RICAS”

A partir de las pruebas allegadas y del analisis realizado, es posible concluir que la
marca “SUPER RICAS” cumple con los criterios establecidos en los literales a), b), c),
d), e), f), 9), h), i), ) y k) del articulo 228 de la Decision 486, lo cual acredita su caracter
notorio en el mercado colombiano de pasabocas.

En particular, se demostro que:

La marca “SUPER RICAS” cuenta con una larga trayectoria en el mercado, superior a
60 afos.

Posee registros marcarios vigentes y ha sido protegida de manera continua en
Colombia.

Genera elevados volimenes de ventas anuales, con millones de unidades
comercializadas en el pais.

Ha realizado una fuerte inversion en publicidad y campafias de mercadeo.

Goza de un alto grado de recordacion y reconocimiento entre los consumidores
colombianos.

Ha recibido premios y reconocimientos por parte de terceros.
Es objeto de atencién en medios de comunicacion y en redes sociales.

Todo lo anterior permite afirmar que la marca “SUPER RICAS” es notoria en Colombia,
por lo que debe ser objeto de la especial proteccion prevista en la normativa andina y
en la jurisprudencia aplicable.

Que, dentro del término concedido para tal efecto, ASSOCIATED BRANDS COLOMBIA
S.A.S, respondio el escrito de oposicion asi:

IV. CONSIDERACIONES DE LA DEFENSA

Como podra observar la Direccién, respecto de la marca solicitada por mi poderdante,
se presentan una serie de caracteristicas y circunstancias que desvirtdan lo
argumentado por la sociedad opositora, toda vez que SUPER SHAPES (mixta) no
generara riesgos de confusién y/o asociacion.

4.1.1 La marca solicitada no esta incursa en la causal de irregistrabilidad del articulo
136 a) de la Decision 486

Como fue mencionado, el opositor considera que la marca solicitada es similarmente
confundible con la marca previamente registrada propiedad de COMESTIBLES
RICOS S.A. de acuerdo con la causal que establece la obligacion de negar el registro
de signos que:

“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
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servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de
confusién o de asociacion”

De este modo, corresponde a la autoridad competente evaluar la confundibilidad de
un signo con otro, de manera tal que se establezca si la posibilidad de confusion o
asociacion es significativa debido a las semejanzas que se presenten y a la relacion
existente entre las prestaciones cubiertas por uno y otro signo.

Se advierte que no es suficiente con que los signos confrontados posean similitudes
marginales, sino que estas deben ser determinantes de modo tal que su coexistencia
en el mercado genere ineludiblemente confusion en el publico consumidor respecto a
los productos que identifican y/o su origen empresarial. En este sentido, a través de la
Interpretacion Prejudicial proferida dentro del proceso 6-IP-99, el Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina (“TJCA”")-, sefial6 que:

“El juez nacional debe determinar si existe o no alguna clase de confusion y en caso
de ser asi negar el registro. La magnitud de la semejanza debe ser capaz de producir
confusién.” (Subrayado fuera de texto).

Asimismo, el TICA ha sefialado lo siguiente, mediante interpretacion prejudicial dentro
del proceso 32-1P-98, que:

“Empero la semejanza debe ser, segun lo ha dicho reiteradamente EIl Tribunal, de tal
magnitud que pueda originar confusién en el publico consumidor (...)".

El TICA ha hecho énfasis en sus sentencias sobre el cuidado que debe tenerse al
realizar por el juez o el administrador el llamado “analisis de confundibilidad”, que
permite en un momento determinado zanjar la discusién acerca de si una marca es o
no similar o idéntica a otra y si por ende puede 0 no ser registrada.

Conforme a lo anterior y tal como se presenta a continuacion, la presencia de ciertos
elementos en las marcas en conflicto hace que no se configure la causal de
irregistrabilidad de que trata el literal a) del articulo 136 de la Decisién 486 y su
coexistencia sera pacifica.

4.1.2 Precision inicial: La expresion “SUPER” es de uso comun en clase 30

Como podra comprobar esta Direccion, la expresion “SUPER” es de uso comdn en
clase 30 por lo que no puede ser apropiado por un Unico titular. Son varios los registros
gue actualmente incluyen esta palabra y coexisten pacificamente sin generar riesgo
de confusién o asociacion en la mente del consumidor.

A continuacion, cito algunos ejemplos de las marcas registradas que incluyen
“SUPER” en Clase 30:

MARCA CLASE TITULAR  VIGENCIA

SUPERPANELA (nominativa) 30  EMPACADORA Y COMERCIALIZADORA DE
ALIMENTOS S.A.S.  18/11/2034

SUPER CHURROS (mixta) 30  LIZETH VANESSA DIAZ MUNOZ  20/06/2034
SUPER DE ALIMENTOS (nominativa) 30 BORGYNET INTERNATIONAL
HOLDINGS CORPORATION 04/09/2033

SUPER NAIZZ (mixta) 30  MARIA PAZ MARIN CASTANO  10/04/2033
SUPER WINGS (mixta) 30  ALPHA GROUP CO., LTD. 17/11/2031
SUPERCONO (mixta) 30 ~ PROCELACTEOS LTDA  16/11/2032

Por lo tanto, y tal como podra comprobarlo esta Direccion, las marcas citadas en la
oposicion no pueden ser consideradas un obstaculo para la solicitud de la marca de la
referencia pues el hecho de tener en comun la palabra “SUPER” no las hace
similarmente confundibles puesto que se trata de un término débil y cominmente
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usado para identificar productos de la clase 30.

Cabe resaltar que, en los ejemplos de registros expuestos en la tabla anterior, se
demuestra también que no solo la expresion es cominmente usada, sino que su
posicidn en los signos registrados también lo es. Es decir, es también comun el hecho
de que las marcas en clase 30 inicien con la expresion “SUPER” y les siga otra
expresion aleatoria y diferenciadora como SUPER cono, SUPER wings, SUPER
churros, SUPER panela, entre tantas otras.

En ese sentido, debe excluirse del cotejo marcario la expresion SUPER pues esta no
es apropiable por un Unico titular y, por lo tanto, no puede ser tenida en cuenta como
la expresion distintiva ni diferenciable de las marcas comparadas. El hecho de que la
marca solicitada incluya esta expresion no le impide coexistir pacificamente con las
marcas opositoras y con las otras marcas registradas en clase 30 que incluyen la
misma expresidn sin generar riesgos de asociacion o confusion.

4.1.3 Las marcas comparadas no son similarmente confundibles:

Teniendo presente la precision inicial de este escrito y que por lo argumentado se debe
excluir del cotejo marcario la expresion “SUPER”, los elementos restantes a comparar
no son similares ni confundibles como se demostrara a continuacion.

En su oposicion, el opositor expresé que las marcas comparadas son similarmente
confundibles. En este punto, me permito sefalar que no se cumple este requisito pues
las marcas contienen suficientes diferencias que eximen de generar riesgo de
confusion como se analizar a continuacion.

« Comparacion conceptual:

La opositora argumenta que las marcas resultan conceptualmente similares por
compartir la expresion SUPER. Si bien ya se dej6é de presente en este escrito que
dicha expresidn debe excluirse del cotejo marcario, al analizar las marcas en conjunto
se observa que ni siquiera teniendo en cuenta dicha expresion existe una similitud
conceptual puesto como incluso bien lo menciona la opositora, la expresion SUPER
es un adjetivo o un adverbio que califica y describe a la palabra u oracién que lo
acompana.

En este sentido, incluso aunque ambas marcas incluyan la expresion SUPER, esta
esta otorgando una calificacién a las palabras que le siguen: SHAPES y RICAS las
cuales no comparten ninguna similitud en su significado ni en otros aspectos.

Por una parte, las marcas opositoras al incluir la expresion “SUPER RICAS” esta hace
alusion a un producto “super” / muy rico, es decir, un producto de muy buen sabor. Por
otra parte, la marca solicitada SUPER SHAPES hace alusién a unas “super” formas,
es decir a formas extraordinarias, superiores o excelentes.

Por lo anterior, referirse a un producto que es muy rico o de muy buen sabor y referirse
a formas extraordinarias o superiores no tiene ninguna relaciéon conceptual.

» Comparacion visual:

Desde una perspectiva visual, existen diferencias capaces de evitar el riesgo de
confusién entre los consumidores, en la medida en que tanto la marca opositora como
la marca solicitada incorporan elementos adicionales suficientes para ser distinguida
de las marcas citadas:

Como resulta evidente ante la primera impresién de los signos cotejados, impacta

significativamente las diferencias visuales. En particular, se puede observar como la
marca opositora incluye en su elemento gréfico la palabra SUPER en un menor
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tamafo seguida de la palabra RICAS en un mayor tamafio y, posteriormente, bajo
estas una sonrisa azul. Ambas palabras estan escritas en color rojo y delineadas en
color azul.

Por otro lado, la marca solicitada se compone de la expresion SUPER SHAPES escrita
en color amarillo, en una forma convexa hacia el espectador resaltando por lo tanto el
centro de la expresion la cual se encuentra sobre un fondo azul claro sélido y a su vez
sobre un rectangulo morado. Adicionalmente, se incluye la representacién de un brillo
resaltando la impresion de tratarse de una placa en algun material metalico o brillante.

Por lo tanto, los elementos graficos comparados resultan distintos pues, ademas de
las caracteristicas propias de cada uno, es posible observar que el elemento grafico
de la marca opositora es visualmente complejo por incluir varios componentes que
generan un impacto fuerte en la mente del consumidor quien las asociara sin riesgo
de confusién con la marca solicitada.

Es claro que las marcas comparadas no generan una impresion visual similar en
ningun sentido pues sus elementos graficos son completamente distintos, incluyen
caracteristicas propias y diferenciadoras, no comparten tipografias iguales ni similares
y por lo tanto no generan ni la misma impresién ni una similar en la mente del
consumidor incluso siendo vistos sucesivamente.

Visto lo anterior, no se le debe restar importancia a el componente gréafico de las
marcas en especial cuando estos generan una impresion significativa y principal. En
efecto, el examen de confundibilidad entre los signos debera ser realizado desde la
perspectiva o visiébn de conjunto, tal y como han establecido la doctrina y la
jurisprudencia como el criterio mas importante a la hora de realizar la comparacion.
Asi, desde la interpretacién prejudicial 4-IP-94, hasta la 84-1P-2015 el H. Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente:

“La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en
conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Esta vision general de conjunto de la marca es la impresion que el consumidor medio
tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusion frente a otras marcas
semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.”

Por lo tanto, solicito a este Despacho tener en cuenta las diferencias gréficas entre las
marcas comparadas considerando que la impresion visual que generan y, por lo tanto,
la percepcion del consumidor respecto a las mismas es completamente distinta.
Adicionalmente, como fue mencionado, no debe ignorarse la inclusion de un elemento
gréfico dentro del conjunto de elementos que conforman la marca maxime si esta
inclusion genera diferencias susceptibles de descartar el riesgo de confusion o
asociacion entre las marcas comparadas.

» Comparacion ortografica:

Resaltando nuevamente que la expresion SHAPES debe ser excluida del cotejo
marcario, al comparar las expresiones restantes estas no comparten ninguna similitud
por lo que me aparto de la comparacion ortografica que realiza el opositor pues las
palabras SHAPES y RICAS son completamente distintas y diferenciables como se
observa a continuacion.

MARCA SOLICITADA:SHAPES
MARCA OPOSITORA:RICAS
COINCIDENCIAS: X X X X X X

TERMINACIONES
MARCA SOLICITADA: SHAPES
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MARCA OPOSITORA: RICAS
COINCIDENCIAS: x

SECUENCIA DE VOCALES
MARCA SOLICITADA: A-E
MARCA OPOSITORA: I-A
COINCIDENCIAS: x

SECUENCIA DE CONSONANTES
MARCA SOLICITADA: S-H-P-S
MARCA OPOSITORA: R-C-S
COINCIDENCIAS: x

Por lo tanto, como podra verificar esta Direccién, al comparar las marcas no existe
ninguna coincidencia ortografica que permita concluir que entre estas existen
similitudes de tal tipo. Tan es asi que cuentan con extensiones distintas, no comparen
terminaciones, sus secuencias vocdlicas y consonanticas son diferentes y por lo tanto
generan un impacto en la mente del consumidor que no puede asemejarse ni
asociarse.

» Comparacion fonética:

En el mismo sentido, la comparacion fonética resulta tan relevante como la ortogréafica
pues por lo argumentado anteriormente en este escrito, las diferencias entre las
expresiones comparadas generan necesariamente diferencias fonéticas.

Por lo tanto, solicito a esta Direccion tener en cuenta los elementos adicionales de
ambas marcas, asi como las diferencias ortograficas establecidas y la realidad del
mercado en la que el consumidor no asociard ambas marcas pues, como se ha
demostrado, se referira a unay a otra de manera distinta obedeciendo a las diferencias
en las expresiones que las componen. En conclusién, las marcas comparadas no
comparten ninguna similitud en el aspecto fonético que les impida coexistir
pacificamente o que genere un riesgo de confusién o asociaciéon en el consumidor.

4.1.4 Conexion competitiva de los productos amparados por las marcas comparadas.

Habiendo determinado la falta de similitud entre las marcas comparadas, la posible
conexidad competitiva entre los productos identificados no es un elemento suficiente
para negar el registro de la marca solicitada por cuanto los requisitos establecidos en
el articulo 136 literal a) de la Decision 486 son taxativos y no excluyentes, motivo por
el cual deben cumplirse en conjunto (riesgo de confusién o asociacion entre los signos
y conexidad competitiva de los productos/servicios identificados).

Al respecto, ha sefalado el Consejo de Estado:

“si bien es cierto que los signos en disputa distinguen los mismos productos, (...),
también lo que es que no se presenta la posibilidad de que el consumidor pueda
confundirse acerca de las clases de productos o su origen empresarial, habida cuenta
de que la marca cuestionada se encuentra acompafiada de otro elemento diferente al
signo previamente registrado y que forma un conjunto suficientemente distintivo, como
se puso de presente anteriormente.”

Asi, es irrelevante analizar la supuesta conexidad competitiva de las marcas
comparadas, pues como quedo claro, deben ser concurrenciales los dos requisitos
gue se establecen en el articulo 136 de la Decision.

Sin embargo, en gracia de discusion me permito resaltar que la marca solicitada

pretende identificar cereales mientras que la opositora identifica pasabocas. Cabe
resaltar que el hecho de que un pasaboca contenga algun producto cereal en su
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preparacion no lo asemeja a un cereal listo para su consumo. Por ejemplo, si un
pasaboca tiene dentro de sus componentes el maiz o el trigo (ambos cereales) esto
no lo hace inmediatamente relacionarse con un cereal listo para el consumo
(productos que identifica mi representada).

En este sentido, si, por ejemplo, un pasaboca de los identificados por la opositora (un
paquete de papas) tiene dentro de sus ingredientes de preparacion el maiz o el trigo,
esto no lo asemeja a un cereal de desayuno ni lo hace conexamente competitivo pues,
teniendo en cuenta sus finalidades y la realidad del mercado, no se reemplaza uno por
otro, no son complementarios ni razonablemente provienen de un mismo origen
empresarial. De lo contrario se estaria argumentando que cualquier producto que
incluya dentro de sus ingredientes o componentes a otro producto, debe estar
relacionado y podria provenir del mismo origen que el producto en si, argumento que
ignoraria por completo el funcionamiento, realidad y libertad del mercado.

Cordialmente, solicito a la Direccién hacer un andlisis segun las reglas y criterios
dictados por la jurisprudencia, de modo que, se llegue a la conclusién que entre los
signos confrontados existen diferencias suficientes toda vez que, no son similares ni
generan riesgo de confusion en la mente del consumidor.

Por lo tanto, es claro que la solicitud de la marca SUPER SHAPES (mixta) no genera
riesgos de confusion y/o asociacion en la mente del consumidor, toda vez que, al no
ser similarmente confundibles NO se configuran el primer supuesto del que trata el
articulo 136 a) de la Decision 486.

De acuerdo con lo anterior, el andlisis comparativo entre las marcas debera ser
realizado a partir del estudio de la unidad sin que haya lugar a descomponerlas en su
analisis en ninguno de sus aspectos estructurales.

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 atencion a lo previsto en los articulos 146, 148 y 150 de la Decisién 486
de la Comisioén 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 Decisidon 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 la norma
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?,

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 ideologica.
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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.

Literal h) del articulo 136 de la Decision 486

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

h) constituyan una reproduccién, 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

*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 confusion o de
asociacion.

Al realizar la comparacion, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para
el examinador, es determinar cémo el producto o servicio es captado por el piblico 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 relacién, vinculacién o conexién entre
productos y/o servicios:

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

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

c) Laposibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexién
cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podria asumir como razonable que los productos o servicios en cuestiéon
provienen del mismo empresario. Asi, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua
embotellada.
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el signo solicitado se presente como una reproduccion, imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripcién, 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, o0 si dicho uso se configurare como un aprovechamiento injusto
de la reputacion del signo notorio o causare una dilucién de su capacidad distintiva, o su
valor comercial o publicitario.

Asi, es necesario proceder a 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.

Reproduccidn, imitacion, traduccion, transliteracion o transcripcion

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
notorios, el examen comparativo esta revestido de una mayor rigurosidad en atencién 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”.

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

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

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

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

8 Transcribir. (Del lat. transcribére).1. tr. copiar (Il escribir en una parte lo escrito en otra). 2. tr. transliterar.3. tr. Representar elementos

fonéticos, fonolégicos, Iéxicos o morfolégicos de una lengua o dialecto mediante un sistema de escritura. Tomado de Diccionario de la
Real Academia de la Lengua Espariola [En linea]. Vigésima Segunda Edicién. Disponible en_www.rae.es.
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De 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 esté 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 afiade 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
serie de criterios que, sin ser taxativos, fijan pautas que guian al examinador en el andlisis
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 duracion, amplitud y extension geogréafica de su utilizacion, dentro o fuera de
cualquier Pais Miembro;

9 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espafiola [En linea]. Vigésima Segunda Edicion. Disponible en_www.rae.es.
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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 inversidbn 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 difusioén, 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 acd, 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 Decision 486 .

Identidad o Semejanza de los signos

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

Existira semejanza conceptual cuando los dos signos evoquen una idea idéntica o
semejante.
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La similitud ortografica se presenta por la semejanza de las letras entre los signos a
compararse. La sucesion de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el nUumero de
silabas, las raices o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusion.

Por su parte la visual puede ser entendida como ortografica, pero es principalmente
referida a los signos figurativos o esencialmente visibles.

La semejanza fonética se presenta por coincidencia en las raices o terminaciones, y
cuando la silaba 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 confusion.

El riesgo de confusion o de asociacion

El riesgo de confusion es la posibilidad de que el consumidor adquiera un producto o
servicio pensando que estad adquiriendo otro (confusion directa), o que adquiera un
producto o servicio pensando que éste tiene un origen empresarial distinto al que
realmente vincula (confusién indirecta).

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

Aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio

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

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

Dilucién de la fuerza distintiva del signo notorio

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

La posibilidad de dilucion de la fuerza distintiva existe en aquellos signos que son
intrinsecamente distintivos, siendo un factor a considerar que sean unicos en el registro
de la propiedad industrial, es decir que no hay un signo igual registrado en relacién 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 dilucién en este sentido
clasico es que la difuminacion del caracter distintivo de la marca implica que ésta ya no

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 108 IP-2006 marca KRISTAL ESSENCE
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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
afos ya no existira la marca Rolls Royce»."!

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 dilucion por empafiamiento y la dilucién por degradacién, 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:

Proteccion 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
marca”s,

Aprovechamiento del valor comercial o publicitario del signo notorio

Se presenta un aprovechamiento del valor comercial o publicitario de la marca notoria,
cuando un tercero a fin de ahorrar los gastos de posicionamiento de su propia marca,
utiliza un signo semejante o idéntico, en relacion con productos y/o servicios distintos a
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:

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

2TY 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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“La capacidad de una marca renombrada de trasladar la imagen determinada de un
producto o servicio a otro producto o servicio confiere a terceras personas un interés por
aprovecharse del valor comercial de tal renombre, en la medida en que esta utilizacion de
la marca renombrada para productos o servicios diferentes para facilitar la promocion
comercial de éstos”.

Acervo probatorio

Al expediente fueron allegadas las siquientes pruebas por parte del opositor
COMESTIBLES RICOS S.A.:

1. Historia de las marcas

2. Certificacion de ingresos por ventas.

3. Inversién en publicidad para la marca “SUPER RICAS”

4. Piezas publicitarias para la promocion de la marca “SUPER RICAS” (mixta)
5. Estudios de mercado.

6. Canales de comercializacién e imagenes de los productos identificados con la marca
“SUPER RICAS”

7. Imagenes de empaques de los productos identificados con la marca “SUPER RICAS”

8. Conocimiento de la marca a través de redes sociales, internet y publicaciones de
terceros en medios de comunicacion

9. Publicaciones de terceros en medios de comunicacion

Al expediente no fue allegado ningin medio probatorio por parte de ASSOCIATED
BRANDS COLOMBIA S.A.S

Valoracion del acervo probatorio
Pruebas rechazadas

Se rechazan los enlaces a paginas web allegados sin evidencia de su contenido,
presentadas por la opositora, en cumplimiento de lo establecido en el numeral 1.2.1.2 del
Capitulo Primero del Titulo X de la Circular Unica de la Superintendencia de Industria y
Comercio, que dispone:

“1.2.1.2 Forma y presentacion de los documentos

Toda solicitud o documento se podra presentar por medios fisicos o electronicos, sin
necesidad de autenticacion, atestacion, legalizacion o cualquier otra certificacion de
firma u otro medio de identificacién personal, salvo tratandose de renuncia al derecho
gue requerira autenticacion o firma digital.

El Unico canal para radicar electrénicamente solicitudes y documentos relacionados
con asuntos de Propiedad Industrial diferentes a derechos de peticidn, sera la via
oficial dispuesta por la Entidad para tal fin, esto es, el Sistema de Informacion de
Propiedad Industrial (SIPI), el cual se rige por los términos y condiciones publicados a
través del sitio WEB de la Entidad”. (Subrayado por fuera del texto original).
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Conforme a lo expuesto, si la radicacién de documentos se hace de manera virtual, el
unico canal permitido es el oficial a través del Sistema de Informacion de Propiedad
Industrial (SIPI). Por el contrario, si la radicacién de documentos se realiza de manera
fisica en las ventanillas de la entidad!4, los documentos cuyo formato sea diferente a pdf.
o superen el peso admitido por la plataforma, podran aportarse en medio magnético (CD-
ROM o DVD-ROM).

De igual modo, los enlaces de sitios web sin evidencia de su contenido, por su propia
naturaleza, rompen la cadena de custodia del material probatorio a cargo de la entidad,
pues la edicidn y control de los documentos que alli reposen estara unicamente a cargo
de su creador; por lo que estos archivos podrian ser eliminados, modificados, actualizados
o alterados de alguna manera por su propietario durante todo el tramite, la cuenta o la
propia empresa podrian dejar de existir, poniendo en riesgo la integridad de las pruebas.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Las marcas opositoras son las siguientes:

Tipo Signo Titular Expediente Niza | Clase | Tramite Estado Vigencia
. SUPER RICAS COMESTIBLES 10029082 29 . 26 ago.
Mixta 9 Marca | Registrada
RICOS S.A. 2030
. SUPER RICAS COMESTIBLES 10029079 30 . 26 ago.
Mixta 9 Marca | Registrada
RICOS S.A. 2030
SUPER RICAS 09142053 29 09 jun. 2030
. SABOR DE COMESTIBLES .
Mixta 9 Marca | Registrada
VERDAD, RICOS S.A.
VERDAD!
Mixta SUPER RICAS 09142060 30 09 jun. 2030
SABOR DE COMESTIBLES .
9 Marca | Registrada
VERDAD, RICOS S.A.
VERDAD!
Mixta SUPER RICAS SD2022/0105626 29y 23 ago.
COMESTIBLES .
PAPAS 11 30 Marca | Registrada 2033
RICOS S.A.
FOSFORITOS
Mixta SUPER RICAS COMESTIBLES SD2022/0105857 29 . 22 jun. 2033
11 Marca | Registrada
ONDITAS RICOS S.A.
Mixta SUPER RICAS SD2022/0105872 29y 22 jun. 2033
COMESTIBLES .
SUPER 11 30 Marca | Registrada
RICOS S.A.
CROKANTES
Mixta ONDITAS SD2023/0054513 29 04 sept.
SUPER RICAS COMESTIBLES . 2034
12 Marca | Registrada
PAPAS POLLO RICOS S.A.
PICANTE.
Mixta SUPER RICAS COMESTIBLES SD2022/0105578 29y . 11 ago.
11 Marca | Registrada
TROCITOS RICOS S.A. 30 2033
Mixta SUPER RICAS SD2022/0104709 29, 11 oct. 2034
p COMESTIBLES .
DELI MANI 11 30y Marca | Registrada
RICOS S.A.
31
Mixta SUPER RICAS SD2022/0104676 29y 04 dic. 2033
. COMESTIBLES .
CHICHARRON 11 30 Marca | Registrada
RICOS S.A.
CRUJIENTE

14 Radicacion fisica habilitada desde mayo de 2022 en la Avenida carrera 7 No. 31-36 Pisos 3 y 3A de Bogota, D.C., en horario
de 8:00am a 4:30 pm.
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Mixta SUPER RICAS COMESTIBLES SD2022/0104670 29 . 23 ago.
11 Marca | Registrada
TAJADITAS RICOS S.A. 2033
Mixta SUPER RICAS COMESTIBLES SD2022/0104666 29 . 22 jun. 2033
11 Marca | Registrada
TAJAMIEL RICOS S.A.
Mixta SUPER RICAS COMESTIBLES SD2022/0047391 30 . 03 ene.
11 Marca | Registrada
NACHOS RICOS S.A. 2034
Mixta ONDITAS SD2022/0010129 29 08 ago.
SUPER RICAS COMESTIBLES . 2032
11 Marca | Registrada
PAPAS TOMATE RICOS S.A.
PICANTE
Mixta SUPER RICAS SD2022/0010067 29 08 ago.
ONDITAS COMESTIBLES . 2032
11 Marca | Registrada
PAPAS QUESO RICOS S.A.
CHEDDAR
Mixta SUPER RICAS SD2022/0010036 29 11 ago.
ONDITAS COMESTIBLES . 2032
11 Marca | Registrada
PAPAS LIMON RICOS S.A.
PIMIENTA
Mixta SUPER RICAS SD2022/0009511 29 28 jun. 2032
COMESTIBLES .
PAPAS 11 Marca | Registrada
RICOS S.A.
FOSFORITOS
Mixta DELI MANI Con SD2021/0027330 29y 12 oct. 2031
COMESTIBLES .
el sabor SUPER 11 30 Marca | Registrada
RICOS S.A.
RICAS
Mixta SUPER SD2021/0023907 29y 13 ago.
CROKANTES 30 2031
PAPAS FRITAS
CON CASCARA
COMESTIBLES .
SABOR 11 Marca | Registrada
RICOS S.A.
HAMBURGUESA
ARTESANAL con
el sabor SUPER
RICAS
Mixta SUPER RICAS SD2018/0056146 29y 29 ene.
GOURMET 30 2030
PAPAS FRITAS COMESTIBLES .
. 11 Marca | Registrada
CON CASCARA RICOS S.A.
PAPAS A LA
VINAGRETA
Mixta SUPER SD2021/0023802 29y 13 ago.
CROKANTES 30 2031
PAPAS FRITAS
CON CASCARA COMESTIBLES .
11 Marca | Registrada
SABOR RICOS S.A.
NATURAL Con el
sabor SUPER
RICAS
Mixta SUPER RICAS SD2018/0056144 29y 29 ene.
GOURMET 30 2030
PAPAS FRITAS COMESTIBLES .
o 11 Marca | Registrada
CON CASCARA RICOS S.A.
PAPAS A LA
ARRABIATA
Mixta SUPER RICAS SD2018/0055380 29y 20 feb. 2029
COMESTIBLES .
SUPER 11 30 Marca | Registrada
RICOS S.A.
CROKANTES
Mixta SUPER RICAS SD2018/0055374 29y 20 feb. 2029
COMESTIBLES .
SUPER 11 30 Marca | Registrada
RICOS S.A.
CROKANTES
Mixta SUPER RICAS SD2018/0055372 29y 27 dic. 2029
COMESTIBLES .
SUPER 11 30 Marca | Registrada
RICOS S.A.
CROKANTES
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Mixta PAPAS FRITAS SD2018/0055352 29y 27 dic. 2029
SUPER RICAS 30
COMESTIBLES .
ONDITAS 11 Marca | Registrada
RICOS S.A.
SABOR
MEGALIMON
Mixta PAPAS FRITAS SD2018/0030370 29 27 nov.
COMESTIBLES .
SUPER RICAS 11 Marca | Registrada 2028
RICOS S.A.
SABOR A BBQ
Mixta PAPAS FRITAS SD2018/0030368 30 27 nov.
COMESTIBLES .
SUPER RICAS 11 Marca | Registrada 2028
RICOS S.A.
SABOR A BBQ
Mixta PAPAS FRITAS SD2018/0030340 29 27 nov.
COMESTIBLES .
SUPER RICAS 11 Marca | Registrada 2028
) RICOS S.A.
SABOR A LIMON
Mixta PAPAS FRITAS SD2018/0030337 30 27 nov.
COMESTIBLES .
SUPER RICAS 11 Marca | Registrada 2028
) RICOS S.A.
SABOR A LIMON
Mixta PAPAS FRITAS SD2018/0030343 29 27 nov.
SUPER RICAS COMESTIBLES . 2028
11 Marca | Registrada
SABOR A RICOS S.A.
PICANTE
Mixta PAPAS FRITAS SD2018/0030350 30 27 nov.
SUPER RICAS COMESTIBLES . 2028
11 Marca | Registrada
SABOR A RICOS S.A.
PICANTE
Mixta PAPAS FRITAS SD2018/0030358 29 23 oct. 2028
SUPER RICAS COMESTIBLES .
11 Marca | Registrada
SABOR A RICOS S.A.
POLLO
Mixta PAPAS FRITAS SD2018/0030357 30 27 nov.
SUPER RICAS COMESTIBLES . 2028
11 Marca | Registrada
SABOR A RICOS S.A.
POLLO
Mixta PAPAS FRITAS SD2018/0030363 29 21 dic. 2028
SUPER RICAS COMESTIBLES .
11 Marca | Registrada
SABOR RICOS S.A.
NATURAL
Mixta PAPAS FRITAS SD2018/0030366 30 12 dic. 2029
SUPER RICAS COMESTIBLES .
11 Marca | Registrada
SABOR RICOS S.A.
NATURAL
Mixta SUPER RICAS SD2017/0043221 30 16 jun. 2031
DELI MANI MANI COMESTIBLES .
11 Marca | Registrada
CON UVAS RICOS S.A.
PASAS
Mixta SUPER RICAS SD2017/0043216 29 16 jul. 2029
DELI MANI MANI COMESTIBLES .
11 Marca | Registrada
CON UVAS RICOS S.A.
PASAS
Mixta SUPER RICAS SD2017/0043211 29 20 nov.
COMESTIBLES .
DELI MANI CON 11 Marca | Registrada 2029
RICOS S.A.
SAL
Mixta CON EL SABOR SD2017/0043209 29 3lene.
SUPER RICAS COMESTIBLES . 2033
Marca | Registrada
DELIMANI MANI RICOS S.A.
CON SAL
Mixta SUPER RICAS 12134977 30 21 dic. 2030
COMESTIBLES .
ONDITAS 10 Marca | Registrada
RICOS S.A.
PAPAS FRITAS
Mixta SUPER RICAS 10085316 29 21 dic. 2030
COMESTIBLES .
SUPER 9 Marca | Registrada
RICOS S.A.
CROKANTES
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Mixta SUPER RICAS 10086871 30 28 feb. 2031
COMESTIBLES .
SUPER Marca | Registrada
RICOS S.A.
CROKANTES
Mixta SUPER RICAS COMESTIBLES 10121463 29 . 21 sept.
Marca | Registrada
TOCINETAS RICOS S.A. 2031
Mixta SUPER RICAS COMESTIBLES 10081007 30 . 21 sept.
. Marca | Registrada
CHICHARRON RICOS S.A. 2031
Mixta SUPER RICAS COMESTIBLES 10101542 30 . 28 ene.
Marca | Registrada
PAPAS FRITAS RICOS S.A. 2031
Mixta SUPER RICAS COMESTIBLES 09010982 30 . 19 ago.
Marca | Registrada
CHISS HOP RICOS S.A. 2029

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado Signo opositor

SUPER RICAS SABOR DE VERDAD,
VERDAD!

FSFORITOS

SUPER RICAS PAPAS FOSFORITOS

SUPER SHAPES
(Mixto)

ONDITas

SUPER RICAS ONDITAS

SUPER RICAS SUPER CROKANTES
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TAIADITAS

miXx

SUPER RICAS TAJADITAS MIX
(Mixto)

ONDITAS SUPER RICAS PAPAS POLLO
PICANTE.
(Mixto)

&

SUPER RICAS TROCITOS
(Mixto)

SUPER RICAS DELI MANI
(Mixto)

CHICHARROR

CRUJIENTE

SUPER RICAS CHICHARRON CRUJIENTE
(Mixto)

TAADITAS
SUPER RICAS TAJADITAS

(Mixto)
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SUPER RICAS TAJAMIEL
(Mixto)

SUPER RICAS NACHOS
(Mixto)

! TOMATE v s
PICANTE &5~ W

ONDITAS SUPR RICAS PAPAS TOMATE
PICANTE
(Mixto)

ONDI

’ dUeso B
CHEDDAR “_

SUPER RICAS ONDITAS PAPAS QUESO
CHEDDAR
(Mixto)

SUPER RICAS ONDITAS PAPAS LIMON
PIMIENTA
(Mixto)

SUPER RICAS PAPAS FOSFORITOS

(Mixto)
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(Mixto)

PUPLY FRITEY
CON CASCARA

HAMBURGUESA,
ARTESAMNAL'

T Th

SUPER CROKANTES PAPAS FRITAS CON
CASCARA SABOR HAMBURGUESA
ARTESANAL CON EL SABOR SUPER
RICAS
(Mixto)

SUPER RICAS GOURMET PAPAS FRITAS

CON CASCARA PAPAS A LA VINAGRETA
(Mixto)

"l [R_OIS{UKF»ITES

FARLYL FRFTAS

CON CASCARA
SABOR

NATURAL

K"

SUPER CROKANTES PAPAS FRITAS CON

CASCARA SABOR NATURAL CON EL
SABOR SUPER RICAS
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3

SUPER RICAS GOURMET PAPAS FRITAS
CON CASCARA PAPAS A LA ARRABIATA
(Mixto)

(Mixto)

(Mixto)

SUPER RICAS SUPER éROKANTES
(Mixto)

PAPAS FRITAS SUPER RICAS ONDITAS
SABOR MEGALIMON
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(Mixto)

SUPEE

PAPAS FRITAS SUPER RICAS SABOR A
LIMON
(Mixto)

PICANTE ﬂ

s
F i

s

PAPAS FRITAS SUPER RICAS SABOR A

(Mixto)
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@hPAS FRITqg

PAPAS FRITAS SUPER RICAS SABOR A
POLLO
(Mixto)

PAPAS FRITAS SUPER RICAS SABOR
NATURAL
(Mixto)

SUPER RICAS DELI MANI MANI CON
UVAS PASAS
(Mixto)

PEo: 1.5
SUPER RICAS DELI MANI CON SAL
(Mixto)

&
SUPER RICAS ONDITAS PAPAS FRITAS
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SUPER RICAS SUPER CROKANTES
(Mixto)

SUPER RICAS TOCINETAS
(Mixto)

s “L ::‘:: el
SUPER RICAS CHICHARRON
(Mixto)

(Mixto)

SUPER RICAS CHISS HOP
(Mixto)

Reglas jurisprudenciay doctrinal aplicable ala comparacién de marcas

Comparacion entre signos mixtos

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

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

“(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 analisis 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 ideol6gico 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 gréafica 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,

(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

15 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretacion Prejudicial. Proceso 78-1P-2019.
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la combinacién de colores y el grafico que la contiene, puesto que este elemento
podria generar capacidad de diferenciacién del signo solicitado a registro”.16

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

Comparacion entre signos nominativos y mixtos

En el presente asunto debemos comparar signos denominativos y mixtos, para lo cual
debemos tener en cuenta los siguientes criterios, expuestos por el Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina:t’

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 denominacién y no guiandose por la
presencia de elementos decorativos; sin embargo esta pauta deja de aplicarse cuando
existen razones para dar una mayor relevancia al componente grafico.

El tratadista Carlos Fernandez-Novoa en su obra Tratado de Derecho de Marcas, ha
expuesto algunas hipétesis que permiten desplazar el componente gréfico 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.

16 |bidem

17 TICA, Proceso N° 224-IP-2015
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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 (...)"8

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

Prevalencia del elemento nominativo

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

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

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

c) Se debe tener en cuenta la silaba tonica de los signos a comparar, ya
gue, 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.”?°

Familia de marcas:

En relacion 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 coman, 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
gue posean un rasgo distintivo comun. Si este elemento comun figura en la
denominacion, sera, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante
comun hara que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresion general
comun, toda vez que inducira a los consumidores a asociarlas entre si y a pensar que
los productos a que se refieren participan de un origen comdn. 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 comun 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 confusion”.2

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

19 “Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en multiples providencias, entre las cuales se
destacan: Interpretacion 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".

20 TJCA, Proceso N° 127-1P-2016

2 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretacién Prejudicial. Proceso 187-1P-2020.
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En concordancia con lo anterior, esta Direccion encuentra que, en el presente caso
concurre familia de marcas a favor de la sociedad COMESTIBLES RICOS S.A. En efecto,
tal como lo ha reiterado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para que se
reconozca la existencia de una familia de marcas es necesario que exista una pluralidad
de registros que compartan un rasgo distintivo comun, que pertenezcan a un mismo titular
y amparen los mismos o similares productos.

En el caso bajo andlisis, los registros contienen la misma expresion distintiva “SUPER
RICAS”, gestionados por un mismo titular, para productos similares (pasabocas). En
consecuencia, la sociedad opositora cuenta con una familia de marcas, caracterizada por
la presencia reiterada del mismo elemento distintivo comun en multiples registros bajo su
titularidad.

Por lo tanto, la coexistencia de estos signos con el mismo elemento distintivo, orientados
a distinguir productos vinculados a un mismo origen empresarial, permite concluir que
existe una familia de marcas, cuyos efectos deben ser considerados al momento de
analizar el riesgo de confusion o asociacion frente al signo solicitado.

Analisis comparativo de oficio frente a las marcas opositoras de titularidad
COMESTIBLES RICOS S.A.

El signo solicitado es mixto y esta conformado por el elemento denominativo “SUPER
SHAPES”, dispuesto en letras mayusculas de gran tamafio y estilo grafico llamativo. La
palabra “SUPER” se ubica en la parte superior del conjunto, en color amarillo con borde
rojo, resaltada en tipografia convexa que genera un efecto tridimensional hacia el
observador. Debajo de ella, aparece la expresion “SHAPES”, también en color amarillo
con borde rojo y con la misma tipografia estilizada, manteniendo la coherencia visual del
conjunto.

El elemento denominativo se encuentra acompafiado de un disefio grafico compuesto por
un fondo azul claro que sirve de base a la denominacion y que, a su vez, esta dispuesto
sobre un rectangulo morado de mayor tamafo. Sobre las letras se aprecian destellos
blancos que refuerzan la impresion de brillo metalico o luminoso, otorgando dinamismo y
resaltando el impacto visual del signo.

En su conjunto, el signo presenta una clara preponderancia del elemento denominativo,
sin que los componentes gréaficos tengan la entidad suficiente para modificar la percepcion
principal que recae en la expresion “SUPER SHAPES”.

SUPER RICAS (mixta): Signo mixto conformado por la expresién “SUPER RICAS” en
letras rojas con borde blanco y azul, acompafiada de una linea curva azul que rodea
parcialmente la denominacion. El término “SUPER” aparece en un tamafio menor y
ubicado en la parte superior izquierda, mientras que “RICAS” se presenta en un tamafo
mayor, en la parte inferior, constituyendo el elemento predominante del conjunto.

SUPER RICAS - Sabor a limén (mixta): Signo mixto que reproduce el logotipo principal
“SUPER RICAS” en letras rojas delineadas en blanco y azul, acompafiado en la parte
inferior derecha de un circulo azul que contiene la expresion “SABOR A LIMON” en letras
blancas. Se trata de una variacion grafica de la marca madre que afiade un descriptor de
sabor.

FOSFORITOS (mixta) Signo mixto conformado por la denominacion “FOSFORITOS” en

letras negras estilizadas y en mayuscula, precedida en la parte superior por la
denominacion “Papas” en caracteres de menor tamafio. En la parte superior derecha, se
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encuentra el logotipo “SUPER RICAS” en su forma habitual, funcionando como elemento
secundario.

ONDITAS (mixta): Signo mixto conformado por la expresion “ONDITAS” en letras negras,
mayusculas y estilizadas, en tipografia destacada. Sobre la parte superior derecha se
ubica el logotipo “SUPER RICAS” en su formato caracteristico.

SUPER CROKANTES (mixta)

Signo mixto conformado por la expresion “SUPER CROKANTES” en letras blancas, en
mayuscula y tipografia estilizada, sobre fondo rectangular oscuro. En la parte superior
izquierda se incorpora el logotipo “SUPER RICAS” en su forma habitual.

TAJADITAS MIX (mixta): Signo mixto compuesto por la expresion “TAJADITAS MIX” en
letras rojas con borde blanco, dispuestas en dos lineas, en tipografia estilizada y curvada
hacia arriba. En la parte superior se incluye el logotipo “SUPER RICAS” en su formato
caracteristico.

ONDITAS - Pollo Picante (mixta): Signo mixto conformado por la expresion “ONDITAS”
en letras blancas con borde negro, acompafiada en la parte inferior por el descriptor
“Papas sabor POLLO PICANTE” en letras menores. El conjunto se presenta sobre un
empaque negro con imagenes graficas de papas y chiles. En la parte superior se incorpora
el logotipo “SUPER RICAS”.

TROCITOS (mixta): Signo mixto conformado por la denominacion “TROCITOS” en letras
amarillas con borde negro, dispuestas en forma ascendente. En la parte superior izquierda
se ubica el logotipo “SUPER RICAS” en su forma habitual.

DELI MANI (mixta): Signo mixto conformado por la expresion “DELI MANI” en letras
celestes, estilizadas y en mayuscula, distribuidas en dos lineas. El conjunto aparece
debajo del logotipo “SUPER RICAS”, que se presenta en su formato caracteristico.

CHICHARRON CRUJIENTE (mixta): Signo mixto conformado por la denominacion
“CHICHARRON CRUJIENTE” en letras rojas y negras estilizadas, con la representacion
grafica de un cerdo en color negro en la parte inferior. En la zona superior aparece el
logotipo “SUPER RICAS”.

SUPER CROKANTES (mixta): Signo mixto conformado por la expresion “SUPER
CROKANTES” en letras blancas, ubicadas sobre un recuadro rojo con tipografia
destacada, que ocupa la parte superior central del disefio. El conjunto se acomparfa de
imagenes graficas de papas fritas en la parte inferior. En la esquina superior izquierda
aparece el logotipo “SUPER RICAS” en su formato habitual.

TOONETAS (mixta) Signo mixto conformado por la expresion “TOONETAS” en letras
amarillas con borde azul, dispuestas en diagonal ascendente sobre un fondo rojo. En la
parte superior izquierda se incorpora el logotipo “SUPER RICAS”. El disefio incluye
ilustraciones graficas de pasabocas en forma alargada, lo cual refuerza el caracter
distintivo del empaque.

CHICHARRON MAS SABOR (mixta): Signo mixto conformado por la expresién
“CHICHARRON MAS SABOR” en letras blancas y azules, sobre fondo amarillo, en

tipografia llamativa. En la parte superior se ubica el logotipo “SUPER RICAS”. La
presentacion esta acompafada de elementos graficos alusivos al producto.

PAPAS FRITAS SUPER RICAS (Natural) (mixta): Signo mixto que incluye la
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denominacion “Papas fritas SUPER RICAS” acompafiada de la indicacion “Sabor natural”
en letras blancas sobre fondo verde. El logotipo “SUPER RICAS” aparece en la parte
central, en su formato tradicional. El conjunto se complementa con graficos alusivos al
producto y leyendas de contenido.

CHISS HOP (mixta) Signo mixto conformado por la expresion “CHISS HOP” en letras
blancas sobre fondo marrén oscuro, acompafiado de un personaje grafico en la parte
inferior derecha, con gorro y vestimenta estilizada. El logotipo “SUPER RICAS” se ubica
en la parte superior izquierda en su formato habitual. La composicion general se presenta
sobre un fondo amarillo con detalles adicionales de disefio propios de empaque.

Con relaciébn a los intangibles en conflicto, es preciso sefalar que el elemento
preponderante es el denominativo. Ello obedece a que las expresiones verbales generan
un mayor impacto visual y auditivo, facilitando su fijacion en la memoria del consumidor,
tal como lo ha sefialado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la siguiente
interpretacion prejudicial:

“Cuando el Juez Consultante realice el examen de registrabilidad entre signos mixtos,
debera identificar cual de los elementos, el denominativo o el gréfico prevalece y tiene
mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina
se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca
mixta suele ser el més 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 grafico,
teniendo en cuenta su tamafio, color y colocacion, que en un momento dado pueden
ser definitivos. El elemento grafico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo
o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”.??

En el presente caso, el examen de registrabilidad debe centrarse en determinar si existe
o no confundibilidad entre el signo solicitado SUPER SHAPES (mixto) y las marcas
previamente registradas por la parte opositora, particularmente aquellas compuestas por
la expresion SUPER RICAS y sus variaciones.

En primer lugar, se advierte que la coincidencia entre los signos radica en la particula
“SUPER”. Si bien en el sector alimenticio este término no responde a la pregunta ¢ qué
es?, lo que descarta su caracter meramente genérico, lo cierto es que constituye un
vocablo laudatorio o de alabanza que transmite Unicamente una idea de superioridad. Por
tal razon, se trata de un elemento débil desde el punto de vista distintivo, en cuanto forma
parte del lenguaje de uso comun y no puede ser apropiado en forma exclusiva por un
Unico empresario. En consecuencia, el andlisis de confundibilidad no debe recaer sobre
esta expresion, sino sobre los vocablos que efectivamente cumplen la funcién
diferenciadora en cada signo.

En ese orden de ideas, el cotejo debe centrarse en la comparacion entre los términos
“SHAPES” y “RICAS”, los cuales presentan diferencias claras en los planos ortogréfico,
fonético y conceptual:

Ortogréfico: las expresiones difieren en su extension y en la secuencia de letras que las
componen. “SHAPES” se integra por seis caracteres en idioma inglés, mientras que
“RICAS” esta conformada por cinco letras en espafiol. Las terminaciones y el orden
vocalico—consonantico son completamente distintos, lo cual genera impactos gréaficos
independientes en la percepcion del consumidor.

2 Proceso 032-1P-2014
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Fonético: al momento de ser pronunciados, los vocablos resultan igualmente
diferenciables. “SHAPES” se articula como un monosilabo [sheips] en lengua inglesa,
mientras que “RICAS” se enuncia en espafol [ri—cas], en dos silabas, con acento
prosédico en la primera. La diferencia de idioma, numero de silabas y acentuacion excluye
la posibilidad de confusion auditiva.

Conceptual: mientras “RICAS” alude a la cualidad de buen sabor o de riqueza, “SHAPES”
hace referencia a formas o figuras. Asi, mientras el primero remite al atributo gustativo del
producto, el segundo se vincula a su aspecto o apariencia. Estas nociones son totalmente
distintas y no guardan proximidad semantica.

Ahora bien, si bien es cierto que la expresion SUPER RICAS ha alcanzado notoriedad en
el mercado de alimentos, ello no implica que el titular de dicha marca pueda monopolizar
el uso del término “SUPER”, pues este continda siendo un elemento débil y de uso libre
dentro del trafico economico. Por consiguiente, aun reconociendo el valor distintivo
adquirido por las marcas de la opositora, las diferencias sustanciales entre los elementos
realmente diferenciadores —“SHAPES” y “RICAS"— resultan suficientes para descartar
cualquier riesgo de confusion o de asociacion.

En adicion al analisis de similitud previamente expuesto, corresponde pronunciarse frente
a los argumentos presentados tanto por la parte opositora como por la solicitante, a fin de
esclarecer los aspectos relevantes en materia de confundibilidad.

En primer lugar, la opositora sostiene que la coincidencia en el prefijo “SUPER” genera
un riesgo de asociacion entre los signos enfrentados. Este argumento no es de recibo,
pues como se indicé anteriormente, el vocablo “SUPER” constituye un término laudatorio,
ampliamente difundido en el comercio y carente de una capacidad distintiva autbnoma
suficiente. En este sentido, la distintividad que alega la opositora no radica en el término
“SUPER”, sino en el conjunto de su signo y, de manera especifica, en las palabras
“SUPER RICAS”, que en ningun caso se asemeja a la expresion “SHAPES” adoptada por
el solicitante.

De otra parte, la opositora argumenta que el renombre alcanzado por su marca incrementa
la probabilidad de confusién. Si bien la notoriedad refuerza el grado de proteccion, no
elimina la necesidad de verificar la existencia de similitudes suficientes para generar
confundibilidad. En el presente caso, la divergencia sustancial entre los elementos
principales de comparacion (“RICAS” vs. “SHAPES”) impide concluir que el consumidor
pueda asociar erradamente los signos, incluso cuando uno de ellos goce de
reconocimiento en el mercado.

A su turno, la solicitante expone que los elementos graficos de los signos en disputa
contribuyen a diferenciarlos. Este argumento es acertado en cuanto los conjuntos
presentan disefios marcadamente distintos: el signo solicitado resalta por su tipografia
convexa Yy brillante sobre un fondo colorido, mientras que las marcas de la opositora
conservan un estilo uniforme, con letras rojas delineadas en azul y acompafnadas del
logotipo caracteristico. Estas diferencias graficas generan impactos visuales claramente
disimiles, que refuerzan la ausencia de confundibilidad.

Finalmente, resulta pertinente destacar que los demas signos citados por la opositora
(FOSFORITOS, ONDITAS, CROKANTES, TAJADITAS, entre otros) incorporan
expresiones denominativas propias y diferenciadoras, que en nada se aproximan a la
palabra “SHAPES”. De ello se desprende que la fuerza distintiva de tales marcas reside
en vocablos distintos al término “SUPER?”, lo cual confirma que la proteccién no puede
extenderse a signos que, como el solicitado, se construyen sobre una raiz denominativa
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completamente diferente.

En consecuencia, y atendiendo a lo expuesto, los argumentos de la opositora no logran
desvirtuar las diferencias sustanciales entre los signos, mientras que las alegaciones de
la solicitante encuentran respaldo en los criterios jurisprudenciales y en la realidad del
mercado. De este modo, se reafirma que no existe riesgo de confusién ni de asociacion
entre los signos enfrentados.

En conclusion, los signos confrontados no son similarmente confundibles en ninguno de
los campos de comparacion. Y dado que la similitud marcaria se descarta de manera
clara, no resulta procedente efectuar un analisis de conexidad competitiva, por cuanto
este Unicamente adquiere relevancia en presencia de semejanzas que generen riesgo de
confusion entre los signos enfrentados.

Notoriedad de los Signos Distintivos Opositor

El opositor alega la notoriedad de los siguientes signos:

Signo Titular Cobertura

COMESTIBLES | Pasabocas, propios de la clase 30 de

RICOS S.A. la Clasificacion Internacional de Niza
SUPER RICAS

(Mixto)

Pago de tasa

Esta Direccion al revisar cada uno de los documentos que obran en el expediente, pudo
constatar que conforme al numeral 1.1.2.2.7 del Capitulo Primero del Titulo X de la
Circular Unica, modificado por la Resolucion No. 3676 del 7 de febrero de 2025, emitida
por esta Superintendencia, cuya vigencia inicio el 7 de febrero de 2025, la opositora
COMESTIBLES RICOS S.A., realiz6 el pago correspondiente a la invocacion de
notoriedad dentro de un trdmite de oposicién, por consiguiente, se procede a realizar el
estudio del signo cuya notoriedad se invoca teniendo en cuenta el material probatorio
aportado.

Valoracién 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 relacién 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 [...]".2

% Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion Quinta, providencia de 3 de marzo de 2016, C.P. Carlos Enrique
Moreno Rubio, nim. Gnico de radicacién 11001-03-25-000-2015-00018-00.
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El grado de conocimiento de la marca SUPER RICAS 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 connotacién 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.

Inicialmente, es necesario determinar cudl es el sector pertinente que puede llegar a tener
conocimiento sobre el signo SUPER RICAS, para posteriormente analizar si su grado de
conocimiento es suficiente para establecer su notoriedad. Teniendo en cuenta que la
marca identifica productos de pasabocas y snacks, el sector pertinente no se limita
Unicamente a los competidores o empresarios dedicados a la produccion vy
comercializacion de este tipo de alimentos, sino que comprende a todos los consumidores
reales o potenciales que adquieren, consumen o tienen contacto con pasabocas en el
mercado colombiano, asi como a los distribuidores, tenderos, supermercados, minoristas,
cadenas de abastecimiento y circulos empresariales vinculados con la industria de
alimentos procesados. De igual manera, también hacen parte de este sector los medios
de comunicacion y publicidad, agencias de mercadeo y actores de la industria de consumo
masivo, que difunden y posicionan las marcas en este segmento.

En primera medida, el opositor aport6 la resefia histérica de la compafia COMESTIBLES
RICOS, en la cual se indica que la marca SUPER RICAS ha sido utilizada de manera
continua desde 1964, consolidandose en el mercado de pasabocas a través de procesos
de innovacién, ampliacion de portafolio y expansion internacional en paises como Estados
Unidos y Chile. Si bien la documentacion aportada demuestra la trayectoria y permanencia
de la marca en el mercado, incluyendo referencias en medios tradicionales y digitales, asi
como datos de ventas histdricas y reconocimientos empresariales, no todos los
documentos contienen parametros cuantitativos explicitos como el nimero exacto de
consumidores impactados 0 encuestas recientes sobre posicionamiento.
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La documentacion aportada por el opositor no solo demuestra la trayectoria y
permanencia de la marca en el mercado, sino que también incorpora parametros
cuantitativos explicitos que permiten medir de manera directa el nivel de posicionamiento
del signo SUPER RICAS en el sector pertinente de los pasabocas. En efecto, se allegaron
multiples estudios de mercado realizados por firmas especializadas como TMG (2017),
Custer Research (2024), Nielsen (2024) y Reinova (2024), en los cuales se analizan
aspectos como la participacion en el mercado de snacks, la percepcion de los empaques
y la valoraciéon que hacen los consumidores de los productos identificados con la marca.
Dichos estudios reflejan que SUPER RICAS ocupa posiciones destacadas dentro de las
categorias de papas, chicharrén, mani y platano, siendo reconocida como una de las
marcas de mayor recordacion y con un nivel elevado de preferencia y aceptacion entre
los consumidores colombianos.

Valoracion de los productos Super Ricas @‘ l—z‘WK}hmm Exploracion del empaque Tajsmie! v QUSTRASEARCH * raluacicn de empagues o (U REERC

@aﬂue‘ llaman [a atencion de! empaque? T 5 5
iQué opinan sabre esta primera aternatival

— ouquemm\nxng 0 Sensac quels

delempagut. pioduce ver el empique

RECANDOINIENTA BE L0 RELACIONAN
HARCA (pipas) CON N 10EA DE;
® Laming rsultz bl * (aida
oo

Productos con excelente calidad Ricas se i 1l
i ; ®

e sus principales fortalezas, Adicionalmente, se resalta el contenido @
como otra de sus fortalezas. @ o @'

YALY LY

teapltos s

Calidad de los productos
P13- iComo califica |a calidad de los productos
Super Ricas?

prdgusleses
Buena 6 indifcente y oo ks hakan
2 4 4 Dt s ante pira los
iy e e es s famili.
» S tigafeme
dncia
Faelcn Nose hatenido  Los productos  Los productosson
8 : . —~—
problemas con el tienen excelente  reconocidos
Nivel de * st esea, Intencion de compra
agradabilidad

Hrecomcirientn el
erpagie st dnddn:

Nivel de agrado del empague A Nivel de agrado del empaque B
Tajaditas Plitanc Verde Tajaditas Plitano Verde ) N

% H
4,755 i w | . |

10,00%
-
ATO MEDIC  BAIO aTe MEDID s

615

|
1os tieeiatowt B | W | mpe | mn | O

n=80 ¥ i % |7 .
e ——— (S, S Arnmn

Para acreditar la notoriedad de la marca SUPER RICAS en el mercado colombiano de
pasabocas, la parte opositora allegé multiples estudios de mercado realizados por firmas
especializadas, los cuales abarcan distintos periodos, metodologias y segmentos de
producto, permitiendo acreditar parametros objetivos sobre recordacion, percepcion y
participacion de mercado.

En primer lugar, se allegé el estudio elaborado por TMG (Total Marketing Group) en mayo
de 2017, el cual realiz6 una evaluacion estructural del mercado de snacks en Santander
con el objetivo de definir estrategias de crecimiento comercial. Dentro de los hallazgos, se
resalto la valoracion positiva de los consumidores hacia los productos identificados con la
marca SUPER RICAS, lo que demuestra tempranamente su posicionamiento en el sector
pertinente (Anexo IX).

Posteriormente, se presentaron diversos estudios efectuados por Cluster Research
durante los afos 2024 y 2025.

El informe del 29 de febrero de 2024 incluyé una evaluacién comparativa de empaques
para productos Tajamiel, Tajaditas y su competencia, destacando que uno de los
elementos mas reconocidos por los consumidores en el empaque era el logo de la marca
SUPER RICAS, lo que refleja su alto nivel de recordacion (Anexo X).
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El informe del 6 de septiembre de 2024, orientado a la categoria de chicharron, concluyo
gue uno de los factores mas valorados por los consumidores es precisamente la
familiaridad y reconocimiento de la marca SUPER RICAS, asociandola con calidad y
confianza (Anexo XI).

El informe del 6 de agosto de 2024, relativo a los empaques de Tajaditas de platano verde
y maduro, evidencio que los consumidores valoran de manera favorable la presentacion
gréafica de los productos, identificando la marca como conocida, confiable y con alto nivel
de agrado (Anexo XIlI).

Finalmente, el informe de 2025 sobre empaques y productos de la categoria de chicharron
y pasabocas concluyé que la marca SUPER RICAS genera emociones positivas de
confianza, versatilidad y disfrute en entornos sociales, ademas de ser percibida como lider
en innovacion y modernidad dentro de su segmento.

De igual manera, se alleg6 el estudio realizado por Nielsen en diciembre de 2024, el cual
analizé la participacion de mercado en valor de los principales segmentos de pasabocas
(papas, chicharrén, extruido, harina, lonchera, mani, platano y tortilla). Dicho informe ubica
a SUPER RICAS como la segunda marca mas importante en participacion de mercado
en Colombia, solo superada por Frito Lay, lo que constituye un indicador cuantitativo del
altisimo nivel de penetracion y reconocimiento de la marca entre los consumidores (Anexo
XII).

Adicionalmente, se presento el estudio de mercado efectuado por Reinova en diciembre
de 2024, que evaluo la percepcion de consumidores frente a mezclas de productos de
mani y sus empaques. Los resultados demostraron que la linea de SUPER RICAS alcanzé
un desempefio destacado en atributos hedonicos, intencion de compra y niveles de
agrado general, posicionandola como una de las marcas con mayor aceptacion frente a
sus competidores (Anexo XIV).

En este sentido, las pruebas aportadas permiten concluir que la marca SUPER RICAS
ostenta un reconocimiento generalizado en el mercado colombiano de pasabocas,
consolidandose como una de las mas relevantes dentro de su categoria.

En consecuencia, se encuentra acreditado el cumplimiento del criterio establecido en el
literal a) del articulo 228 de la Decision 486, en la medida en que las cifras de ventas, las
inversiones publicitarias y la trayectoria en la difusién de la marca permiten afirmar que el
signo SUPER RICAS es ampliamente reconocido por el publico consumidor en el mercado
nacional.

Pruebas tendientes a demostrar la duracién, amplitud vy extensiéon geografica de la
utilizacion del signo SUPER RICA (Mixta) dentro o fuera de cualquier Pais Miembro
(Literal b) del articulo 228 de la Decision 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.

En lo que respecta a los establecimientos tradicionales de comercializacion, la parte
opositora alleg6 pruebas que demuestran la presencia de los productos identificados con
la marca SUPER RICAS en las principales cadenas de supermercados y tiendas fisicas
a nivel nacional, tales como Exito, Carulla, Olimpica, Jumbo, Makro y La Rebaja. La
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distribucién en este tipo de canales evidencia una cobertura masiva en el territorio
colombiano, dado que se trata de puntos de venta ampliamente reconocidos y de gran
afluencia de consumidores, lo cual permite concluir que el uso de la marca no solo ha sido
prolongado en el tiempo, sino también sostenido en aquellos escenarios donde
habitualmente se comercializan los productos de consumo masivo.
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Por otra parte, se demostré igualmente la comercializacion de los productos SUPER
RICAS en establecimientos no tradicionales, tales como plataformas de comercio
electronico y aplicaciones de domicilios, entre ellas Rappi, Merqueo y Mercado Libre, asi
como cadenas de conveniencia como Oxxo. La presencia de la marca en este tipo de
canales digitales y alternativos refleja la ampliacion de su estrategia de comercializacion
hacia medios modernos, con alcance a un publico diverso y con cobertura nacional. En
este sentido, se acredita no solo la amplitud del uso del signo en el mercado de
pasabocas, sino también la adaptacion de la compafiia a las nuevas dinamicas de
consumo, reforzando la extensién geografica y el posicionamiento de la marca en
diferentes entornos de comercializacion.
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En lo que respecta a la duracion de la utilizacion de la marca “SUPER RICAS”, las
pruebas allegadas permiten verificar que el signo ha sido explotado de manera
ininterrumpida durante varias décadas en el mercado colombiano de pasabocas. En
efecto, los estudios de mercado presentados por firmas especializadas como TMG (2017),
Cluster Research (2024) y Reinova (2024) evidencian que la marca ha mantenido una
presencia constante en la categoria de snacks, no solo en segmentos tradicionales como
papas fritas y chicharrones, sino también en lineas diversificadas como platano, mani y
productos extruidos.

Los informes citados reflejan que la marca ha sido reconocida y valorada positivamente
en distintos periodos, mostrando resultados consistentes en materia de recordacion,
percepcion de calidad y preferencia frente a la competencia. Esta continuidad en los
hallazgos, documentada en estudios de diferentes afios, confirma que SUPER RICAS no
es un signo de aparicion reciente, sino una marca que ha sido utilizada de manera efectiva
y sostenida a lo largo del tiempo, alcanzando asi un nivel de consolidacion en el sector
pertinente.

SEGMENTOS: PAPAS, CHICHARRON, EXTRUIDO,
HARINA, LONCHERA, MANI, PLATANO Y TORTILLA
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En este caso patrticular, el uso extensivo y altamente difundido de la marca SUPER RICAS
a través de canales de comercializacion tradicionales —como grandes superficies y
supermercados de amplia cobertura nacional—, asi como en canales no tradicionales
como plataformas digitales y aplicaciones de domicilios, sumado a su permanencia en el
mercado por varias décadas y al respaldo de una empresa de amplia trayectoria en la
industria de pasabocas, permiten inferir razonablemente que existe una recordacion
consolidada del signo entre el publico relevante.

En consecuencia, el uso histoérico, la amplitud de su presencia en diferentes canales de
comercializacion y la cobertura territorial acreditada configuran una duracién, amplitud
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y extension geografica suficiente para respaldar el caracter notoriamente conocido de
la marca SUPER RICAS, en los términos del literal b) del articulo 228 de la Decision 486.

Pruebas tendientes a demostrar la duracion, amplitud y extensién geografica de la
promocion de la marca SUPER RICAS (Mixta) dentro o fuera de cualquier Pais Miembro,
asi como el valor de toda la inversion para promoverla (literales ¢) y d) del articulo 228 de
la Decisién 486)

En la determinacién de la notoriedad de una marca, la publicidad permite apreciar el
esfuerzo del empresario para difundir su marca, entendiendo que una mayor inversion
publicitaria, asi como una promocion prolongada y extensa en territorio, junto con la
utilizaciéon de diferentes medios, tendra 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 exposicién que ha tenido el publico en general ante la marca
y, por lo tanto, el conocimiento que tiene de la misma.

En relacion con el afio 2019, milita material grafico correspondiente a afiches y piezas de
eventos promocionales en los que se difundié la marca “SUPER RICAS”. Dichas
imagenes permiten constatar la utilizacion activa del signo en campafas publicitarias y
actividades de promocion desarrolladas durante este periodo, lo cual refleja la
permanencia de la marca en el mercado nacional y su exposicion ante un amplio nimero
de consumidores. Estos elementos graficos evidencian que, ya desde 2019, la marca
SUPER RICAS venia adelantando esfuerzos sistematicos de comunicacion y mercadeo,
consolidando su posicionamiento dentro del sector de pasabocas.

Igualmente, introdujeron imagenes de afiches, campafias y eventos promocionales
desarrollados en 2020 para los productos identificados con la marca “SUPER RICAS”.
Entre estas piezas se encuentran campafas de responsabilidad social como la donacion
de 11.800 unidades de productos al Banco de Alimentos, difundida bajo el lema “La alegria
se comparte”, asi como material gréfico y publicitario de gran visibilidad en medios
exteriores, incluyendo piezas instaladas en el sistema de transporte masivo TransMilenio,
mediante las cuales se promocionaron nuevas lineas de productos como DeliMani. Dichas
piezas reflejan el alcance y continuidad de las estrategias de mercadeo desplegadas por
la compaiiia, fortaleciendo el posicionamiento de la marca en el mercado nacional.
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En el afio 2021, la marca “SUPER RICAS” continué el posicionamiento mediante la
ejecucion de diversas campafas publicitarias, tanto en medios graficos como en
plataformas audiovisuales y digitales. Dentro de estas actividades se incluyen la difusion
de afiches y piezas promocionales que resaltaban la variedad y calidad de los productos,
asi como la implementacion de estrategias de comunicaciéon masiva a través de cufas
radiales y videos difundidos en diferentes medios de alcance nacional.
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Durante el afio 2022, la marca “SUPER RICAS” hizo presencia en el mercado mediante
la realizacion de campafias promocionales que incluyeron tanto piezas graficas como
material audiovisual difundido en medios tradicionales y digitales.

-QUE RIC®
O VOLVER!

SEMANA SANTA
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En el afio 2023, la marca “SUPER RICAS” mantuvo una estrategia publicitaria, que incluyé
la difusion de afiches, material grafico y eventos promocionales en distintos escenarios de
consumo masivo. De manera complementaria, se produjeron y difundieron eventos como
la celebracién del aniversario, que reforzé la presencia de la marca en el mercado
colombiano.

e
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De otro lado, la parte opositora allego certificacion expedida por el Revisor Fiscal de
Comestibles Ricos S.A., en la que se acreditan los ingresos por ventas e inversion
publicitaria de los ultimos cinco (5) afios. De acuerdo con dicha certificacion, las ventas
anuales de productos identificados con la marca SUPER RICAS superan
consistentemente los $150.000 millones de pesos, alcanzando en el afio 2023 la suma de
$295.076 millones y en 2024 $267.821 millones, con inversiones publicitarias que
oscilaron entre $11.569 y $22.368 millones de pesos anuales. Tales cifras, dadas las
caracteristicas de los productos (pasabocas de bajo costo unitario), permiten inferir la
masividad en el consumo y la amplia penetracion de la marca en el mercado colombiano.

Adicionalmente, se aportd certificacion expedida por el representante legal de
DENICOLAS/TBWA S.A.S., agencia de publicidad que desde el afio 2013 mantiene
relacion contractual con la sociedad opositora para la promocién de la marca SUPER
RICAS. Este documento permite constatar la permanencia en el tiempo de las campafnas
publicitarias y la inversion sostenida en estrategias de difusion, lo cual ha contribuido al
posicionamiento del signo entre el publico consumidor.

Las pruebas reseiiadas permiten concluir que la marca SUPER RICAS goza de un alto
grado de conocimiento en el sector pertinente, constituido por los consumidores de
productos de pasabocas en Colombia, asi como por agentes vinculados a la distribucion
y comercializacidén de dichos bienes en el canal moderno y tradicional.
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TBWA &z

Comestibles Ricos S.A.

Bogots, 20 de febrero de 2025

SUPERINTENTENCIA DE INDUSTRIA ¥ COMERCIO (SIC)
Bogotd D.C.

Asunto: Conocimiento de la marca “SUPER RICAS”

Con base en los registros contables y financieros de la Compafiia, el tolal de ventas e inversion en Cordial saludo,
publicidad en los (timos cinco (5) afios ha sido el siguiente:

RAFAEL EUGENIO NICOLAS GOMEZ, identificado con | cédula de extranjeria No.167.610, en mi
calidad de GERENTE GENERAL de la sociedad DENICOLAS\TBWA 5.A.5, empresa Colombiana
- = — — =
Loy Totalde fes vemtzs (COP) (][ Tversifn en Publicidad [COP) ] legalmente constituida & (dentificada con el NIT. S00.166.615 - 7, me permito certificar que:

2023 255076 552
2022 277374 764
2021 190.161 922
2020 153.653 1.569

posicion presentada por COMESTIBLES RICOS S.A. en cont
laro que desde el afio 2013 man

(%) Valores en millones de pesos incluyendo aquellos identificados con la marca “SUPER RICAS".

Este certificado se

os estados financieros de los afies 2023,2022,

Atentamente,

/1
, Yy
- vl
&Q (5§ \(J) HVV
. Rafael Eugenio Nicolas Gomez
ILOS ALBERTO \CERA LEON
b Gerente General de:
evisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 320 886-T DENICOLAS\TBWA S.A.S.
Designado por Servicios de Auditoria y Consultoria de Negocios SA S NIT. 900.166.615 - 7
= CL. 17D # 116-15 « Fontibon Bohios
@ C Tel.: 601 487 7979
Ieontec 1 servicioalcliente@superricas.com

Bogota - Colombia

= DENICOLAS\TBWA\BOGOTAY,
www.superricas.com I o
e-mail: thwacolombia@t

Teniendo en cuenta lo anterior, en el presente caso, obran en el expediente certificaciones
del revisor fiscal y del proveedor publicitario que permiten acreditar de manera suficiente
la destinacion de cuantiosas inversiones en publicidad a favor de la marca SUPER RICAS,
asi como la implementacion de estrategias de difusién continuada y sistematica,
igualmente, de dichas pruebas se desprende que la publicidad gir6 principalmente en
torno a los productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificacion Internacional de
Niza, en particular pasabocas, lo que demuestra un esfuerzo empresarial sostenido en la
promocién de la marca frente al consumidor pertinente.

En consecuencia, se verifica que el opositor ha desplegado de manera permanente
campafnas comerciales en distintos canales y formatos, articulando su estrategia de
marketing para generar recordacion y posicionamiento de la marca SUPER RICAS en el
mercado colombiano de pasabocas, acreditando asi una difusion significativa y efectiva
en el sector pertinente.

Pruebas tendientes a demostrar el volumen de ventas de la marca SUPER RICAS (Mixta)
tanto en el plano internacional como en el del Pais Miembro en el que se pretende la
proteccion (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 explotacibn comercial de la misma. Ha de anticiparse que, en
principio, si las cifras de ingresos reportadas por el uso de la marca son considerables, es
de suponer que en esa misma medida sera considerable el uso o explotacién comercial
de la marca, y por tanto el conocimiento que de ella tienen los consumidores o usuarios.

En el presente caso, el opositor presentd una certificacion expedida por su Revisor Fiscal,
en la cual se detallan los ingresos por ventas y la inversion en publicidad correspondientes
al periodo 2020-2024. Dicho documento permite verificar, con respaldo contable y
financiero, el volumen de explotacion econémica alcanzado por la marca SUPER RICAS
en relacién con los productos de pasabocas amparados en la clase 30.

Esta Direccién considera que, con base en la certificacibn expedida y las pruebas
adicionales allegadas, se acredita de manera suficiente el cumplimiento del literal e) del
articulo 228 de la Decision 486, toda vez que se demuestra un volumen relevante de
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ventas y una inversion sostenida en publicidad. Ello se traduce en una explotacion
comercial de gran magnitud, que refuerza el posicionamiento diferenciado de la marca
SUPER RICAS entre los consumidores de pasabocas en Colombia.

Comestibles Ricos S.A.

o T 7] Tnversidn en Publiciasd (COP] 7]
2024 267621 18.369

22.582
7764
14.922
11.569

025, en 1a ciudad de Bogota.

1as [
i e los afios 2023,2022,

itoria y Consultoria de Negocios S.A.S

== CL 17D # 116-15 = Fontibon Bohios
© Tel.: 601 487 7979
[esntes % servicioalcliente@superricas.com
[} =2 ogota - Colombia

E 3 = www_superricas.com

En consecuencia, y valoradas de manera integral las pruebas aportadas, se considera
gue la marca SUPER RICAS ha sido utilizada de manera ostensible y continua en el
mercado colombiano de pasabocas, generando un impacto econémico y simbdlico de
gran relevancia. El volumen de ventas acreditado, junto con la inversion sostenida en
publicidad y la difusion constante de campafas, refuerzan su posicionamiento
diferenciado en el sector pertinente y consolidan su recordacion entre los consumidores
del pais.

Pruebas tendientes a demostrar la existencia y antigiedad de cualquier registro o solicitud
de registro de la marca SUPER RICAS (Mixta) en el Pais Miembro o en el extranjero
(literal k) del articulo 228 de la Decision 486)

Vale la pena mencionar que, mediante el escrito de oposicion, la parte opositora allego
evidencia relativa a la comercializacion de los productos identificados con la marca
SUPER RICAS en distintos canales de distribucion, tanto fisicos como virtuales,
incluyendo supermercados de gran reconocimiento en el extranjero, en particular en
paises de Centroameérica y Norteameérica.

Adicionalmente, se aportaron soportes graficos y capturas de pantalla que permiten
verificar la presencia de los productos en dichas plataformas de comercializacion, lo cual
constituye un indicio claro de la estrategia de expansion y posicionamiento internacional
de la marca.
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En ese sentido, nos encontramos frente a pruebas vélidas que evidencian el interés
constante del titular en garantizar la presencia de la marca SUPER RICAS mas alla del
mercado colombiano, lo cual constituye un elemento relevante al evaluar su trayectoria y
posicionamiento en el sector de pasabocas. La proyeccion internacional demostrada con
la documentacion allegada refuerza la presuncion de un uso sostenido y una explotacion
comercial significativa del signo, lo que constituye un fuerte indicio de su conocimiento y
recordacion no solo a nivel nacional, sino también en mercados extranjeros.

La existencia de estas pruebas de comercializacion internacional, verificadas a través del
material allegado, permite concluir que el signo SUPER RICAS goza de una presencia
consolidada en el mercado y ha sido objeto de una estrategia de crecimiento coherente
con su interés de ampliar participacion en el sector de alimentos a nivel regional.

Conclusiones de la notoriedad

De conformidad con el analisis integral de las pruebas allegadas por la parte opositora,
esta Direccion observa que la marca SUPER RICAS ha demostrado un nivel significativo
de reconocimiento en el mercado colombiano de pasabocas, apoyado en su trayectoria
empresarial, la inversion sostenida en publicidad, los estudios de mercado aportados y la
amplitud de su comercializacion en distintos canales de distribucion. Tales elementos
permiten reconocer la especial proteccion que otorga la notoriedad a la marca opositora
en el sector pertinente.

No obstante, es preciso sefialar que el cotejo entre el signo solicitado SUPER SHAPES y
la marca notoria SUPER RICAS debe realizarse en su integridad, sin que sea procedente
desprender la notoriedad del término “SUPER” de manera aislada para extender de forma
automatica dicha proteccion a cualquier signo que lo contenga. En efecto, la expresiéon
“SUPER” tiene un caracter débil en el ambito marcario por ser laudatoria y de uso comun,
lo que impide atribuirle exclusividad absoluta en el sector de alimentos.

En este orden de ideas, el signo solicitado incorpora el término “SHAPES”, el cual
imprime un concepto y una sonoridad claramente diferenciables respecto de “RICAS”.
Mientras que la marca opositora evoca directamente la cualidad del producto en términos
de sabor, el signo solicitado transmite una idea relativa a “formas” o “figuras”, con un
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contenido semantico distinto que se proyecta de manera autonoma en la percepcion del
consumidor.

En consecuencia, si bien se reconoce la notoriedad del signo SUPER RICAS en la clase
30, no puede concluirse que la sola coincidencia en el elemento “SUPER” sea suficiente
para generar riesgo de confusioén o asociacion frente al signo solicitado SUPER SHAPES.
El conjunto marcario solicitado conserva un grado de distintividad suficiente que le permite
diferenciarse del signo notorio, de manera que no se configura una afectacion a la especial
proteccion derivada de la notoriedad en los términos del literal h) del articulo 136 de la
Decision 486.

Asi las cosas, corresponde a esta Direccion proceder con el estudio comparativo en los
campos de analisis pertinentes, valorando la distintividad global de los signos
confrontados.

Signo solicitado Signo opositor

SUPER RICAS

SUPER SHAPES (Mixto)

(Mixto)

Anélisis comparativo

Los signos confrontados coinciden Gnicamente en el prefijo “SUPER”, pero este vocablo
es de caracter laudatorio y de uso comun en el sector alimenticio, pues transmite una idea
genérica de superioridad y no responde a la pregunta sobre qué es el producto. En la
marca SUPER RICAS, el componente que concentra la fuerza distintiva es “RICAS”,
reforzado por la presentacion grafica que histéricamente ha acompafiado sus empaques,
mientras que en el signo solicitado la preponderancia recae en “SHAPES”, acompafiado
de una composicién gréfica autbnoma con tipografia convexa amarilla, borde rojo, brillos,
fondo azul claro y rectdngulo morado. De esta manera, la coincidencia en la particula
“*SUPER” no resulta suficiente para configurar confundibilidad, al tratarse de un elemento
débil cuya proteccidn no puede extrapolarse en forma exclusiva.

Si bien la notoriedad de SUPER RICAS en el mercado colombiano de pasabocas otorga
a la marca una proteccion reforzada, dicha condicién debe valorarse sobre el conjunto
marcario, no sobre un elemento aislado. Pretender extender la notoriedad Unicamente a
la particula “SUPER” conduciria a monopolizar un término laudatorio, lo cual es contrario
a la naturaleza misma de la distintividad. Asi, la valoracion comparativa debe centrarse
en los elementos que verdaderamente diferencian a los signos, esto es, “RICAS” frente a
“SHAPES”, y en la impresion de conjunto que generan.

Desde la perspectiva ortografica, “RICAS” y “SHAPES” presentan secuencias de letras
distintas, longitudes desiguales y terminaciones divergentes (-ICAS frente a -APES).
Fonéticamente, “RICAS” se articula como un vocablo bisilabo en espafiol, mientras que
“SHAPES” corresponde a un monosilabo en inglés, con acentuacion, timbre y sonoridad
completamente distintos. Conceptualmente, “RICAS” remite al atributo de sabor o calidad
gustativa, mientras que “SHAPES” alude a formas o figuras, proyectando ideas diferentes
en la mente del consumidor. A nivel grafico, los conjuntos comparados también resultan
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disimiles: SUPER RICAS se caracteriza por tipografia roja delineada en blanco y azul con
un estilo curvo que evoca tradicién, mientras que SUPER SHAPES emplea recursos
visuales de impacto tridimensional y cromética distinta. En conjunto, las diferencias
superan la coincidencia inicial.

En este escenario, no se configura riesgo de confusion ni directa ni indirecta, pues el
consumidor medio no tiene razones para asociar el signo solicitado con el origen
empresarial de la marca opositora. Tampoco se acredita un riesgo de asociacion, en tanto
gue el nucleo semantico y grafico de cada signo se proyecta de manera independiente.
La notoriedad de SUPER RICAS no puede extenderse para reclamar exclusividad sobre
la particula “SUPER”, ya que el prestigio y recordaciéon de la marca descansan en el
conjunto y en el término “RICAS”, cuya evocacion no es reproducida ni diluida por el signo
solicitado.

Finalmente, tampoco se advierte riesgo de dilucion o aprovechamiento indebido, toda vez
que SUPER SHAPES no desplaza ni difumina el significado de SUPER RICAS, ni
reproduce sus elementos gréficos, estilisticos o semanticos esenciales. La particula
“SHAPES” otorga suficiente fuerza distintiva al signo solicitado, lo que permite concluir
gue este mantiene una individualidad clara y puede coexistir pacificamente con la marca
notoria de la opositora.

Conclusion
En consecuencia, el signo objeto de la solicitud no esta comprendido en las causales de
irregistrabilidad invocadas por el opositor, esto es aquellas establecidas en los literales a)
y h) del articulo 136 de la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andina.
En mérito de lo expuesto esta Direccion,

RESUELVE
ARTICULO 1°: Declarar la declaratoria de notoriedad de la marca “SUPER RICAS”
(mixta), para identificar pasabocas comprendidos en la clase 30 de la Clasificacién
Internacional de Niza, para el periodo comprendido entre el afio 2020 y el mes de marzo

de 2025.

ARTICULO 2°: Conceder el registro de la Marca SUPER SHAPES (Mixta).

Reivindicacion de colores:

morado, azul, rojo, blanco, amarillo

Para distinguir productos comprendidos en la clase:

30: Cereales listos para el desayuno; barras de cereales; cereales procesados; galletas

de cereales; barritas de cereales ricas en proteinas; cereales listos para consumir;
cereales preparados para la alimentacion humana; chips a base de cereales; hojuelas de
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cereales secos; mezclas de cereales para el desayuno; productos alimenticios en los que
predominan los cereales; productos alimenticios elaborados principalmente a partir de
cereales; arroz inflado con adiciones de sabores, arroz soplado con adiciones de sabores.

De la Clasificacion Internacional de Niza edicion No. 12.

Titular: ASSOCIATED BRANDS COLOMBIA S.A.S
Km1 via Siberia-Funza Intexzona ZF Lot 101
COTA CUNDINAMARCA
COLOMBIA

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

ARTICULO 3°: Asignar nimero de certificado al registro concedido, previa anotacién en
el Registro de la Propiedad Industrial.

ARTICULO 4°: Notificar a ASSOCIATED BRANDS COLOMBIA S.A.S, solicitante del
registroy a COMESTIBLES RICOS S.A. opositora, el contenido de la presente resolucion,
entregandoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolucién 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 notificacién.

ARTICULO 5°: En firme esta resolucion archivese el expediente.

Notifiquese y Cumplase.
Dado en Bogota D.C., el 5 de enero de 2026

DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS
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