Superintendencia de
Industria y Comercio

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y COMERCIO

Resolucion N° 3430

Ref. Expediente N° SD2025/0027533

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 28 de marzo de 2025, la sociedad COMPANIA PESQUERA
DEL MAR S.A.S, solicitd el registro de la Marca PATATOS (Mixta) para distinguir
productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificaciéon Internacional de Nizal.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1073 del 17 de julio de 2025, la
sociedad FERRIS ENTERPRISES CORP., present6 oposicion al registro con fundamento
en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del articulo 136 de la Decision
486 de la Comision de la Comunidad Andina.

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

“(...) Teniendo en cuenta lo anterior, las marcas mixtas son las siguiente:

Si bien ambas marcas cuentan con elementos gréficos relevantes, es la denominacion
la que sobresale y la que usara el consumidor para referirse a los productos, por lo que
el andlisis debera hacerse sobre este elemento.

En vista de lo anterior, a continuacién, las denominaciones a comparar:

PATATOS
TATOS SUPER TATOS

Basta con observar las marcas para evidenciar el alto grado de similitud que presentan,
ya que el signo solicitado reproduce totalmente el elemento principal de las marcas de
mi representada, esto es, el signo TATOS, sin que la adicién de la particula PA sea
suficiente para evitar cualquier riesgo de confusion por parte del consumidor.

La reproduccién total de las marcas de mi representada por parte del signo solicitado
demuestra las semejanzas ortograficas, fonéticas y conceptuales que las marcas
presentan.

Particularmente el criterio conceptual debe tener especial relevancia ya que, el
consumidor asocia con mayor facilidad un significado a un producto y/o servicios, y en
el caso de las marcas de mi representada, la expresion TATOS carece de significado
por lo que, corresponde a un signo de fantasia que, por lo tanto, tiene una fuerza
distintiva y opositora muy fuerte.

1 29: Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva,
congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lacteos; aceites y grasas comestibles.
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(...) Revisando los productos detallados, es claro que las marcas identifican productos
intercambiables toda vez que los productos contenidos en la Clase
29 son los mismos vy, por lo tanto, suplen una misma necesidad.

Por otro lado, los productos de la Clase 29 que busca proteger el signo solicitado son
complementarios con los productos de la Clase 30 que
amparan las marcas opositoras, ya que, por ejemplo, para elaborar “productos de
pasteleria” se requiere de productos como “leche, huevos, frutas”, entre otros.

Finalmente, el hecho de que el signo solicitado reproduzca totalmente el elemento
distintivo de las marcas de mi representada, aunado al hecho de que busca identificar
productos intercambiables y complementarios, hara pensar razonablemente al
consumidor que se trata de bienes que provienen
de un mismo empresario, cuando la realidad es otra.

Es asi que el TICA ha indicado en repetidas interpretaciones prejudiciales que, los
criterios de intercambiabilidad, complementariedad y razonabilidad por si solos son
suficientes para establecer que se presenta riesgo de confusién entre los signos
comparados. Luego, la coexistencia del signo solicitado y las marcas de mi
representada derivara en confusiéon para el publico consumidor.”

Que dentro del término concedido para tal efecto, la sociedad COMPANIA PESQUERA
DEL MAR S.A.S, dio respuesta a la oposicion argumentando:

“(...) En primer lugar, esta representacion judicial pone en conocimiento de la Direccion
un hecho contundente y relevante: las marcas opositoras coexistieron pacificamente
durante mas de cinco afios con el signo PATATO’S (mixto), el cual fue propiedad del
mismo solicitante.

En efecto, la sociedad COMPANIA PESQUERA DEL MAR S.A.S. fue titular del
Certificado de Registro No. 262994, correspondiente a la marca PATATO’'S (mixta)
para productos de la Clase 29, vigente desde el 8 de noviembre de 2002 hasta el 8 de
noviembre de 2022, sin que en todo ese extenso periodo se haya reportado conflicto
alguno con las marcas del opositor ni se haya solicitado accién de cancelacion, de
nulidad o de infraccion. A saber:

(...) Durante el periodo comprendido entre el afio 2017 al aflo 2022, la marca
PATATO’'S (Mixta) coexistié pacificamente con las marcas TATOS (Mixta) y SUPER
TATOS (Nominativa), las cuales fueron registradas el 17 de julio de 2018 y el 10 de
febrero de 2017, respectivamente, sin que se hubiera presentado oposicion, accion de
nulidad, cancelacion o infraccion alguna. Tal coexistencia, prolongada y libre de
conflicto, demuestra de manera objetiva que no existe riesgo real ni potencial de
confusion entre los signos.

(...) Atendiendo al caso concreto, el signo PATATOS (Mixto) contiene tres silabas
(PA-TA-TOS) y una estructura mas extensa, mientras que las marcas registradas
TATOS tienen solo dos (TA- TOS). En segundo lugar, el prefijo “PA” altera la
sonoridad, la cadencia y el ritmo del signo, desplazando la silaba tdnica y generando
una percepcion completamente distinta. Finalmente, el consumidor medio no
pronuncia ni percibe de igual forma “PA-tatos” y “TA-tos”: la diferencia fonética es
inmediata y contundente.

El opositor sostiene que “el término TATOS constituye el elemento predominante y que
la adicion de la particula ‘PA’ no elimina la confusion”. Al respecto, este razonamiento
carece de rigor técnico y contradice la jurisprudencia, pues evalla el signo en forma
fraccionada, concentrandose exclusivamente en la raiz “PA”.

Contrario a lo afirmado por el oponente, el prefijo “PA” no es un adorno irrelevante,

sino una modificacion sustancial que cambia la métrica, la sonoridad y la percepcion
global. Ademas, mientras “TATOS” termina en sonido abierto y seco, “PATATOS”
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introduce una resonancia mas amplia y ladica.

(...) El Tribunal de Justicia ha establecido que “la semejanza conceptual surge
Unicamente cuando los signos evocan una misma idea o significado” (TJCA, 358-1P-
2021, literal ¢)). Cuando uno de los signos tiene significado y el otro es de fantasia, no
puede hablarse de identidad ideol6gica, pues su evocacion semantica es
completamente distinta.

Segun la Real Academia Espafiolal, el término “tato” posee diversos significados:

e Hermano, nifiera o persona muy cercana (acepcién coloquial).
¢ “El Tato”, expresion proverbial usada para ponderar cantidad o notoriedad (“Lo sabe
hasta el Tato”).

Por su parte, PATATOS no existe en el idioma espafiol ni en ningun registro semantico.
Es, por tanto, una denominacién de fantasia, creada con intenciébn comercial y sin
contenido lingliistico. De ahi que los signos no solo sean distintos en significado, sino
antagonicos en naturaleza: uno alude a una palabra coloquial con significado real, el
otro a un término inventado y distintivo.

El opositor sostiene que “ambos signos evocan la misma idea, pues se relacionan con
productos derivados de la papa, lo cual genera identidad conceptual”. Al respecto, este
argumento es falaz y carente de fundamento lingiistico. En efecto, ninguno de los
signos contiene la palabra “papa” ni su derivado semantico. Ademas, si el propio
término “TATOS” tiene significado distinto (hermano o nifiera), entonces el alegato de
identidad conceptual se contradice internamente.

(...) En el presente caso, la marca solicitada PATATOS (Mixta) ampara productos de
la clase 29 tales como carnes, pescados, aves, frutas, verduras, jaleas, compotas,
leche y derivados lacteos, aceites y grasas comestibles. Por su parte, las marcas
oponentes TATOS (Mixta) y SUPER TATOS (Nominativa) amparan productos de las
clases 29y 30, incluyendo principalmente pasabocas, chips, snacks, bufiuelos de papa
y productos de panaderia.

Si bien ambos grupos de productos se inscriben dentro de un mismo universo
alimentario, es evidente que no pertenecen al mismo segmento de mercado ni
satisfacen las mismas necesidades del consumidor. Los productos de PATATOS
corresponden a alimentos basicos, procesados o naturales de consumo cotidiano y
uso culinario; mientras que los de TATOS / SUPER TATOS son pasabocas y snacks
listos para el consumo inmediato, dirigidos a un publico juvenil y recreativo.”

Que para decidir acerca de la solicitud de registro marcario de la referencia, esta Oficina
procedera a realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta todos los
argumentos que hayan sido planteados, asi como las pruebas presentadas por las partes.
Lo anterior, en atencién a lo previsto en los articulos 146, 148 y 150 de la Decision 486
de la Comision 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 Decision 486

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

a) sean idénticos 0 se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o
registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o0 para productos o
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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?,
esto es, que sea una reproduccion exacta de éste y no permita ninguna clase de
diferenciacion entre los dos, 0 que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El
segundo supuesto de hecho es la identidad o relacion existente entre los productos o
servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o
registradas.

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

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

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Andlisis de la causal de irreqgistrabilidad establecida en el literal a) del articulo 136
de la Decision 486. Confundibilidad con marcas previamente reqgistradas.

Las marcas opositoras son las siguientes:

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

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

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

«Al realizar la comparacioén, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para
el examinador, es determinar cémo el producto o servicio es captado por el publico consumidor. (...)".

3 A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretacion Prejudicial proferida en el
Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por si mismos la existencia de relacion, vinculacion o conexion entre
productos y/o servicios:

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

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

c) Laposibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexién
cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podria asumir como razonable que los productos o servicios en cuestion
provienen del mismo empresario. Asi, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua
embotellada.
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Tipo Signho Titular Expediente | Niza | Clase | Tramite Estado Vigencia
L SUPER FERRIS i

Nominativa TATOS ENTERPRISES 16016586 10 29, 30 Marca Registrada 10 feb. 2027

Mixta TATOS CORP. SD2017/0093998 11 29, 30 Marca Registrada 17 jul. 2028

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado

PATATOS
(Mixto)

El signo solicitado a registro de naturaleza mixta, esta compuesto por la expresion
“Patatos” en tipografia estilizada de color amarillo, con trazos redondeados y apariencia
dindmica. Las letras exhiben un disefio irregular que genera una sensacion visual de
movimiento o suavidad.

Signos opositores

SUPER TATOS
(Nominativo)

Los signos  opositores comprenden uno mixto 'y uno  nominativo.
El signo mixto “Tatos” estd conformado por la expresion “Tatos” escrita en letras
estilizadas de color rojo con bordes blancos y sombra negra, ubicada debajo de una figura
eliptica en color rojo que forma parte integral del conjunto grafico. Por su parte,
el signo nominativo “SUPER TATOS” esta integrado Unicamente por la expresion en
letras mayusculas, sin acompafiamiento de elementos adicionales.

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

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

4 TJCA, Proceso 218-1P-2019.
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“a) Si en los signos mixtos predomina el elemento nominativo, debera realizarse el cotejo
de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:®

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

(i) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra
puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que
no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista Iéxica de las derivaciones que pueden
salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como por ejemplo tenemos el
lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-6logico.

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

(..

(iif) 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
asumiran una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominacion.

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

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

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

(i) Entre los dos elementos que 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 gréfico, al
efectuar el respectivo andlisis de registrabilidad debera tenerse en cuenta la combinacién de
colores y el grafico que la contiene, puesto que este elemento podria generar capacidad de
diferenciacion del signo solicitado a registro.’

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

5 Ver Interpretacion Prejudicial 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016.

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

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

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

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

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

8 Ver Interpretacion Prejudicial 106-1P-2015 de 20 de julio de 2015.
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Comparacion entre signos mixtos y nominativos:

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

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

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

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

La regla general nos indica que el elemento dominante de una marca mixta es el
denominativo, lo anterior, en tanto la practica comercial demuestra que un consumidor
demanda un producto o servicio empleando su 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 grafico a un primer
plano:

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

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

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

i) Entre los factores que inciden positivamente sobre el componente figurativo de una

marca mixta, sobresalen la notoriedad adquirida por el mismo y la originalidad
intrinseca del correspondiente componente figurativo (...)"°

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

Prevalencia del elemento nominativo

9 TICA, Proceso N° 224-|P-2015.

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

11 “Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en mdltiples 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 26-1P-2014".
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Una vez determinado en el presente andlisis que en los signos en confrontacion
predomina el elemento nominativo, deberan tenerse en cuenta las siguientes reglas:

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

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

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

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

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

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

Analisis comparativo

Siguiendo con las reglas determinadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, considerando la naturaleza de los signos en cotejo y dejando de presente que es
el elemento denominativo el preponderante en estos, por cuanto son las palabras las que
usaria el consumidor para demandar los productos identificados con los signos, procedera
a hacerse el cotejo como si de signos nominativos se tratara.

En primer término, al analizar los signos en su conjunto, esta Direccion observa que el
signo solicitado “ Patatos” reproduce integramente el elemento “TATOS” que constituye
el nucleo predominante de las marcas opositoras “TATOS” y “SUPER TATOS”. En
efecto, “Patatos” se estructura en tres silabas PA-TA-TOS, dentro de las cuales las dos
Ultimas silabas “TA-TOS” coinciden plenamente con la marca “TATOS". La silaba ténica
recae en “TA”, tanto en “Patatos” como en “Tatos”, lo que genera una sonoridad muy
préxima y una misma cadencia al ser pronunciados. Desde la perspectiva del consumidor
medio, que percibe los signos de forma sucesiva y con una atencion limitada, la
coincidencia en el lexema distintivo “TATOS” hace que “Patatos” se perciba como una
simple variante, extension o linea derivada de la marca anterior.

Adicionalmente, al observar el orden de las vocales y la secuencia consonantica, se
advierte que “Patatos” y “Tatos” comparten la secuencia central A-A-O/A-O y terminan
en “-TOS”, circunstancia que refuerza la similitud fonética y gréfica. La adicion de la
consonante inicial “P” en “Patatos” no introduce un cambio sustancial en la impresion de
conjunto, pues el peso distintivo y el impacto en la mente del consumidor se concentran
en el segmento “TATOS”, que es precisamente el elemento que las marcas opositoras
han venido posicionando en el mercado. En tales condiciones, el consumidor puede
facilmente asociar “Patatos” con los productos identificados por “TATOS”, asumiendo que
se trata de una nueva presentacion o de una variante del mismo origen empresarial.

En cuanto al signo “SUPER TATOS”, si bien incorpora el término “SUPER”, este
constituye un calificativo laudatorio de uso comun que resalta una supuesta superioridad
del producto, por lo que aporta escasa fuerza distintiva. El verdadero nucleo identificador
de la marca sigue siendo “TATOS”, que se mantiene idéntico al elemento final de
“Patatos”. En consecuencia, al eliminar mentalmente el componente laudatorio “SUPER”,
el consumidor se enfrenta nuevamente a la coincidencia plena en el elemento relevante

12 TJCA, Proceso N° 127-IP-2016
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“TATOS”, frente al cual el prefijo “PA” en “Patatos” resulta insuficiente para generar una
clara diferenciacion.

Por todo lo expuesto, esta Direccidén concluye que el signo solicitado “Patatos” resulta
similarmente confundible con las marcas opositoras “TATOS” y “SUPER TATOS”, en la
medida en que comparte con ellas el elemento denominativo principal y distintivo
“TATOS”, y las diferencias introducidas no alcanzan a neutralizar el riesgo de confusion o
de asociaciéon en el consumidor.

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta necesario entrar a verificar la cobertura de los
signos confrontados, en aras de establecer si se cumple con el segundo de los requisitos
exigidos por la causal de Irregistrabilidad en estudio.

Conexién competitiva
El signo solicitado pretende distinguir:

29: Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras,
hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras,
compotas; huevos; leche y productos lacteos; aceites y grasas comestibles.

Los signos confrontados identifican:
Expedientes Productos

16016586 (29): Beicon; buiiuelos de papa; bufiuelos de patata; caldos; carne;
cascaras de fruta; coco deshidratado; copos de papa; copos de
patata; cortezas de fruta; encurtidos; frijoles en conserva; gelatina;
grasas comestibles; hojuelas de papa; huevos; jamon; papas fritas;
guesos; refrigerios a base de fruta; salchichas; sopas; verduras,
hortalizas y legumbres en conserva.

(30): Alimentos a base de harina; alimentos a base de maiz tostado;
barquillos; barritas de cereales ricas en proteinas; bocadillos y
emparedados; copos de cereales secos; empanadas; empanadillas
(productos de pasteleria); golosinas; harina de papa para uso
alimenticio; hojuelas de cereales secos; hojuelas de maiz; maiz
molido; maiz tostado; pasabocas a base de papa, platano, expandido
de trigo y almidén de yuca y/o papa; pasteles; preparaciones a base
de cereales; productos alimenticios extruidos a base de maiz;
pasabocas; productos alimenticios extruidos a base de trigo;
productos de confiteria a base de mani; productos de confiteria;
productos de galleteria; refrigerios a base de arroz; refrigerios a base
de cereales; rosetas de maiz; snacks; tacos (alimentos); tortas
(pasteles); tortillas de harina o0 maiz.

SD2017/0093998 (29): Beicon; bufiuelos de papa; bufiuelos de patata; caldos; carne;
cascaras de fruta; coco deshidratado; copos de papa; copos de
patata; cortezas de fruta; encurtidos; frijoles en conserva; gelatina;
grasas comestibles; hojuelas de papa; huevos; jamon; papas fritas;
qguesos; refrigerios a base de fruta; salchichas; sopas; verduras,
hortalizas y legumbres en conserva.

(30): Alimentos a base de harina; alimentos a base de maiz tostado;
barquillos; barritas de cereales ricas en proteinas; bocadillos y
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emparedados; copos de cereales secos; empanadas; empanadillas
(productos de pasteleria); golosinas; harina de papa para uso
alimenticio; hojuelas de cereales secos; hojuelas de maiz; maiz
molido; maiz tostado; pasabocas a base de papa, platano, expandido
de trigo y almidon de yuca y/o papa; pasteles; preparaciones a base
de cereales; productos alimenticios extruidos a base de maiz;
pasabocas; productos alimenticios extruidos a base de trigo;
productos de confiteria a base de mani; productos de confiteria;
productos de galleteria; refrigerios a base de arroz; refrigerios a base
de cereales; rosetas de maiz; snacks; tacos (alimentos); tortas
(pasteles); tortillas de harina o maiz.

Analisis conexidad competitiva entre productos de la clase 29 de la marca solicitada
vs productos de la clase 29 de las marcas opositoras

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

Identidad: Al analizar los productos del signo solicitado a registro en clase 29,
correspondientes a carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne;
frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas;
jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lacteos; aceites y grasas
comestibles, y los productos de las marcas opositoras en clase 29, consistentes en
beicon; bufiuelos de papa o de patata; caldos; carne; cascaras, cortezas y
refrigerios a base de fruta; coco deshidratado; copos y hojuelas de papa o de
patata; encurtidos; frijoles en conserva; gelatina; grasas comestibles; huevos;
jamén; papas fritas; quesos; salchichas; sopas; verduras, hortalizas y legumbres
en conserva, se observa que ambos comparten caracteristicas similares en cuanto a su
propésito y aplicacion, al tratarse de productos alimenticios destinados al consumo
humano y que corresponden al mismo sector de alimentos conservados, carnicos, lacteos
y derivados.

Dentro del grupo considerado como productos de la clase 29, se encuentran productos
gue también son cubiertos por las marcas opositoras, evidenciandose coincidencias
directas y de género. En efecto, el signo solicitado incluye carne y extractos de carne,
mientras que los signos opositores amparan expresamente carne, asi como productos
carnicos y embutidos tales como beicon, jamén y salchichas, que se encuentran
comprendidos dentro del mismo segmento de alimentos carnicos. lgualmente, la
cobertura solicitada comprende huevos, producto que aparece también de manera
expresa en la cobertura opositora; y respecto de leche y productos lacteos, se advierte
coincidencia con quesos, que constituyen un derivado lacteo tipico. De igual forma,
ambos incluyen grasas comestibles/aceites y grasas comestibles, lo que refuerza la
identidad y similitud de las prestaciones en conflicto.

Ademas, el signo solicitado ampara frutas y verduras, hortalizas y legumbres en
conserva, congeladas, secas y cocidas, mientras que los signos opositores incluyen
verduras, hortalizas y legumbres en conserva, asi como frijoles en conserva y
encurtidos, que corresponden a formas de conservacion de vegetales. En cuanto a los
productos dulces y postres, el signo solicitado comprende jaleas, confituras y compotas,
y los signos opositores amparan gelatina, ademés de productos derivados o vinculados
con frutas como cascaras, cortezas y refrigerios a base de fruta, lo que muestra la
presencia de categorias cercanas dentro del mismo universo de alimentos procesados y
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conservados de la clase 29. Esta convergencia evidencia que ambos signos cubren una
oferta amplia de alimentos de consumo comun que satisfacen necesidades similares del
consumidor.

La presencia de productos alimenticios coincidentes en ambas coberturas implica que los
consumidores pueden percibirlos como provenientes de una misma fuente o empresa,
aumentando asi la posibilidad de confusion en el mercado. La similitud en la naturaleza
de los productos, su propésito (alimentacion), su forma de comercializacion (venta
minorista en supermercados, tiendas de alimentos y plataformas de comercio) y el publico
objetivo (consumidor general) contribuye a la percepcién de que existe una relacion o
conexidad competitiva entre los signos. En resumen, la cobertura de productos
alimenticios conservados, carnicos, lacteos y sus derivados por parte de ambos signos
refuerza la identidad y similitud entre los mismos, lo que conduce a concluir que existe
una relacion o conexidad competitiva entre ellos.

Asi entonces, las prestaciones en contraposicion no solo satisfacen las mismas
necesidades, conllevando para la consecucion de este propadsito la misma infraestructura,
especialidad, conocimiento y mismo tipo de consumidores; sino que, al recaer sobre
categorias coincidentes y parcialmente idénticas dentro de la clase 29, existe una
presuncion sdlida sobre la existencia real de conexidad competitiva entre ellas, pues se
trata de productos que se superponen en su cobertura, naturaleza y finalidad.

En resumen, el analisis de conexidad competitiva entre los productos del signo solicitado
en la clase 29y los productos de las marcas opositoras en la misma clase demuestra que
ambos satisfacen las mismas necesidades y estan dirigidos al mismo tipo de
consumidores, verificAndose coincidencias directas en productos como carne, huevos,
grasas comestibles y derivados lacteos, asi como cercania evidente en conservas y
preparaciones alimenticias, lo que lleva a concluir que existe una relacion o conexidad
competitiva entre ellos.

Analisis conexidad competitiva entre productos de laclase 29 de la marca solicitada
vs productos de la clase 30 de las marcas opositoras

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

En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, uno de los criterios
principales de conexidad competitiva, que acreditan por si mismos la existencia de
relacion, vinculacion o conexion entre productos, es la razonabilidad definida como “La
posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario
(razonabilidad). Existe conexién cuando el consumidor, considerando la realidad del
mercado podria asumir como razonable que los productos o servicios en cuestion
provienen del mismo empresario. (...)"%. En el presente caso, un consumidor podria
considerar razonable que los productos de ambas coberturas se comercialicen por parte
de un mismo empresario, en atencién a que se ubican dentro del amplio sector de
alimentos de consumo cotidiano, con coincidencia en canales de distribucion.

Los productos del signo solicitado en clase 29, que incluyen carne, pescado, carne de
ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres
en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos;

18 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 20-1P-2022.
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leche y productos lacteos; aceites y grasas comestibles, se encuentran relacionados
con alimentos basicos y preparados destinados al consumo humano, que suelen servir
como ingredientes, acompafiamientos o componentes principales de mudltiples
preparaciones y comidas.

Por otro lado, los productos de las marcas opositoras en clase 30, consistentes en
alimentos a base de harina; alimentos a base de maiz tostado; barquillos; barritas
de cereales ricas en proteinas; bocadillos y emparedados; copos y hojuelas de
cereales; empanadas y empanadillas; golosinas; snacks; pasteles; preparaciones a
base de cereales; productos extruidos a base de maiz o trigo; productos de
confiteria; productos de galleteria; refrigerios a base de arroz o cereales; rosetas
de maiz; tacos; tortas; tortillas de harina o0 maiz, estan orientados a la alimentacion
humana mediante preparaciones y productos elaborados principalmente con cereales,
harinas y confiteria, normalmente consumidos como comidas rapidas, refrigerios o
acompafamientos.

La relacion entre estos productos puede ser apreciada desde la perspectiva de la
razonabilidad, en la medida en que los productos de clase 29 suelen actuar como
insumos o complementos de los productos de clase 30. Por ejemplo, la carne, el pollo
o los extractos de carne (clase 29) se emplean comunmente como rellenos o
ingredientes de empanadas, empanadillas, tacos, emparedados (clase 30); de igual
modo, los aceites y grasas comestibles (clase 29) se utilizan para la preparacién, fritura
0 coccion de multiples snacks, pasabocas, rosetas y productos a base de harina o
maiz (clase 30). Asimismo, productos como jaleas, confituras y compotas (clase 29)
guardan cercania comercial con barquillos, galleteria, tortas y productos de confiteria
(clase 30), en tanto se consumen como acompafiamientos, rellenos o coberturas.

La similitud en su finalidad general, esto es, satisfacer necesidades de alimentacion, y la
frecuente interaccion en el consumo puede llevar a que los consumidores perciban tales
productos como parte de una misma linea de alimentos o portafolio ampliado. En efecto,
resulta comdn que un mismo empresario del sector alimentario diversifique su oferta entre
productos conservados o basicos (clase 29) y productos elaborados a base de cereales,
harinas y confiteria (clase 30), circunstancia que refuerza la idea de un posible origen
empresarial coman.

Ademas, la comercializacion de estos productos suele coincidir en los mismos canales
de distribucidén, como supermercados, tiendas de conveniencia, grandes superficies y
plataformas de comercio electronico, donde el consumidor adquiere tanto productos de
despensa bésica (clase 29) como pasabocas, productos de panificacion, confiteria o
preparaciones a base de cereales (clase 30). Esta concurrencia en canales y habitos de
compra puede generar en el publico la idea de que se trata de productos que tienen el
mismo origen empresarial o de que el signo solicitado constituye una extensién o nueva
linea de productos de la empresa titular de los signos opositores.

En resumen, los productos de las clases 29 y 30 se encuentran interrelacionados por su
insercibn en el mismo mercado de alimentos, por su posible relacion funcional
(ingredientes, rellenos, acompafamientos y coberturas) y por la coincidencia en canales
de comercializacién y publico consumidor. Esta conexion hace que los consumidores
puedan considerar razonable que dichos productos sean comercializados por el mismo
empresario o0 empresa.

Por lo anterior, no resulta extrafio que un empresario que se desempefia en el sector
alimentario busque ampliar su esquema de negocios e incursione en productos
elaborados a base de cereales, harinas o confiteria, 0, en sentido inverso, que quien oferta
snacks y preparaciones a base de cereales incluya productos conservados, cérnicos,
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lacteos o aceites, por lo que el consumidor puede entender que se trata de lineas
complementarias dentro del mismo giro comercial.

Junto con ello, existe el riesgo de confusion en los consumidores, dado que los canales
de divulgacion o comercializacion de estos productos pueden coincidir, situacion que
podria generar la idea errébnea de que se trata de productos que tienen el mismo origen
empresarial o de que el signo que se pretende registrar constituye una innovacion
marcaria del signo previamente registrado o una nueva linea de productos de la empresa
titular de las marcas opositoras.

En ese sentido, esta Direccion evidencia que, dadas las coberturas enfrentadas, es
posible que las mismas sean ofrecidas por el mismo empresario, determinando la
posibilidad real de que los consumidores se vean inducidos en falsas asociaciones o
confusién derivadas de las practicas habituales en el mercado.

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

“La doctrina advierte que cuando los signos sean idénticos 0 muy semejantes,
mayor deberé ser la diferenciacion exigible entre los productos o servicios a los
gue se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean
idénticos o0 muy similares, mayor debera ser la diferenciacion exigible entre los
signos enfrentados™4

Por tanto, tenemos que, bajo las reglas de la sana critica, es posible predicar que el
presupuesto de razonabilidad se encuentra cumplido respecto de las coberturas en
comento.

En consecuencia, esta Direccidon estima que se cumple uno de los tres criterios
sustanciales de conexidad establecidos por la jurisprudencia andina, siendo estos
suficientes “para acreditar por si mismos la existencia de relacion, vinculacion o conexién
entre productos y/o servicios®.”

Por tanto, se concluye que las coberturas de los signos comparados guardan una
conexidad competitiva que genera un riesgo de confusion y asociacion en el publico
consumidor, motivo por el cual no resulta viable permitir su coexistencia en el mercado.

Consideracioén final

En cuanto al argumento del solicitante, segun el cual habria sido titular de una marca que
ya se encuentra caducada y que, mientras estuvo vigente, coexistio en el registro con los
signos opositores que hoy sirven de fundamento a la negacion, por lo que a su juicio seria
viable que dicha coexistencia se reprodujera, esta Direccidbn considera que tal
planteamiento carece de asidero juridico. La caducidad del registro extingue el ius
prohibendi asociado a la marca anterior y, en consecuencia, cualquier nueva solicitud
debe someterse a un examen auténomo e integral de registrabilidad frente a los
antecedentes vigentes al momento de su presentacion, sin que exista un “derecho
adquirido” a obtener un nuevo registro ni a replicar esquemas de coexistencia pasados.

En este contexto, y conforme al principio de legalidad, cada expediente se analiza de
manera particular, independiente y casuistica, atendiendo las circunstancias especificas

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

15 Ibidem
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del caso concreto (clases y productos reivindicados, configuracion de los signos, situacion
del registro, notoriedad, condiciones del mercado, etc.) y la normativa vigente al momento
del estudio. Ello implica que la eventual coexistencia historica entre una marca hoy
caducada del solicitante y los signos opositores no obliga a la Administracion a reproducir
indefinidamente ese escenario, ni impide que, a la luz de los parametros actuales de
confundibilidad, se concluya que el nuevo signo solicitado invade el @mbito de proteccion
de las marcas previamente registradas.

En linea con lo sefialado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, “No es regla
de aceptaciéon marcaria que en base a signos ya registrados se pretenda objetar en algun
momento, el poder discrecional pero no arbitrario de la administracion, para aceptar o
negar un nuevo signo como marca. Circunstancias distintas y diversas, originadas en los
propios hechos, pueden influir o no para que la Oficina Nacional Competente, en un caso
determinado, acepte la registrabilidad y en otro la rechace”®. Asi, la referencia a un
registro anterior hoy extinguido no resulta suficiente para desvirtuar el analisis individual
adelantado en este expediente ni para imponer la obligaciébn de permitir una nueva
coexistencia con los signos opositores, cuando del cotejo actual se desprende la
existencia de riesgo de confusién o de asociacion.

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

Conclusion

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

En mérito de lo expuesto esta Direccion,
RESUELVE

ARTICULO 1: Declarar fundada la oposicion interpuesta por la sociedad FERRIS
ENTERPRISES CORP.

ARTICULO 2: Negar el registro de la Marca PATATOS (Mixta) para distinguir productos
comprendidos en la clase 29 de la Clasificacion Internacional de Nizal’, solicitada por la
sociedad COMPANIA PESQUERA DEL MAR S.A.S, por las razones expuestas en la
parte motiva de la presente resolucion.

ARTICULO 3: Notificar a la sociedad COMPANIA PESQUERA DEL MAR S.A.S,
solicitante del registro y a la sociedad opositora FERRIS ENTERPRISES CORP., el
contenido de la presente resolucién, 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 notificacion.

ARTICULO 4: En firme esta resolucion archivese el expediente.

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

7 29: Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva,
congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lacteos; aceites y grasas comestibles.
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Notifiguese y Cumplase.

Dado en Bogota D.C., el 16 de enero de 2026
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DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS
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