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

Resolucion N° 37728

Ref. Expediente N° SD2025/0124782

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 28 de noviembre de 2025, la sefiora Carolina Serrano
Estrada, solicitd el registro de la Marca La Agroecoldgica del Monte (Mixta) para
distinguir productos comprendidos en las Clases 3, 29 y 30 de la Clasificacién
Internacional de Nizal.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1087 del 9 de diciembre de 2025,
la sociedad Del Monte Foods, Inc., presentd oposicion contra la solicitud de registro en
las Clases 29 y 30 Internacional con fundamento en la causal de irregistrabilidad contenida
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:

“La marca solicitada LA AGROECOLOGICA DEL MONTE (Mixta) reproduce la
expresion DEL MONTE presente en las marcas registradas DEL MONTE
(nominativa) y DEL MONTE QUALITY (mixta), generando en el consumidor la misma
impresion ortografica y dando la idea de tratarse de marcas relacionadas que tienen
el mismo origen empresarial.

Marca solicitada: LA AGROECOLOGICA DEL MONTE

Marca registrada: DEL MONTE QUALITY
DEL MONTE

En efecto, la marca solicitada reproduce ocho (8) de las ocho (8) letras, tres (3) de
las tres (vocales) y cinco (5) de las cinco (5) consonantes de la marca DEL MONTE.
Adicionalmente, ambas marcas cuentan con la misma terminacion.

Dicha similitud se ve agravada por el hecho de que la expresién “Agroecolégica”
carece de aptitud distintiva para identificar productos comprendidos en las clases 29
y 30 de la Clasificacion Internacional de Niza, en la medida en que constituye un
término descriptivo del método de produccion y de las caracteristicas de dichos
productos.

Por ello, existe un riesgo ple confusién inminente y, consecuentemente, la marca
solicitada LA AGROECOLOGICA DEL MONTE (Mixta) debe ser negada.

(.)

De la similitud ortografica existente entre las marcas en conflicto, se deriva una

1 3: Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones
no medicinales; productos de perfumeria, aceites esenciales, cosméticos no medicinales, lociones capilares no medicinales; dentifricos
no medicinales.

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.

30: Café, té, cacao y sucedaneos del café; arroz; tapioca y sagu; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de
pasteleria y confiteria; helados; azlcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas
(condimentos); especias; hielo.
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similitud fonética, toda vez que la marca solicitada LA AGROECOLOGICA DEL
MONTE (Mixta) reproduce parcialmente las marcas registradas DEL MONTE
(nominativa) y DEL MONTE QUALITY (mixta), sin contar con elementos adicionales
gue generen un impacto sonoro diferenciador. Veamos:

LA AGROECOLOGICA DEL MONTE/ DEL MONTE/ LA AGROECOLOGICA DEL
MONTE/ DEL MONTE/ LA AGROECOLOGICA DEL MONTE/ DEL MONTE/ LA
AGROECOLOGICA DEL MONTE/ DEL MONTE QUALITY/ LA AGROECOLOGICA
DEL MONTE/ DEL MONTE QUALITY/

En consecuencia, al consumidor evidenciar la coincidencia entre el elemento sobre
el cual recae la mayor carga sonora, dentro de los dos conjuntos, se vera inducido a
un inevitable riesgo de confusidon entre éstas, pudiendo pensar que se trata de
marcas relacionadas que tienen el mismo origen empresarial o uno relacionado.

Asi las cosas, en el presente caso es posible concluir que las marcas enfrentadas
son similares desde el punto de vista ortografico y fonético, ya que, al observarlas en
su conjunto y de manera desprevenida como lo hace el consumidor, generan la
misma impresion como resultado de la reproduccion que hace la marca solicitada LA
AGROECOLOGICA DEL MONTE (Mixta) de las marcas previamente registradas
DEL MONTE (nominativa) y DEL MONTE QUALITY (mixta).

Por lo tanto, el primer requisito que exige la norma en comento se encuentra
debidamente demostrado.

(..

A la luz de la anterior jurisprudencia, ese Despacho debe tener en cuenta que, de
concederse el registro de la marca solicitada LA AGROECOLOGICA DEL MONTE
(mixta) para identificar productos relacionados con aquellos identificados por la
familia de marcas DEL MONTE, se estarian afectando no solo los intereses de DEL
MONTE FOODS, INC. sino también los de los consumidores, quienes relacionarian
inmediatamente las marcas en conflicto, pensando que la marca LA
AGROECOLOGICA DEL MONTE (mixta) es una nueva marca de la familia de
marcas de DEL MONTE FOODS, INC.

Teniendo en cuenta los anteriores argumentos, le solicitamos a la Delegatura para
Propiedad Industrial realizar un andlisis de registrabilidad estricto, en el que
considere la proteccion especial que merece la familia de marcas de mi representada.

(..)

En consecuencia, el consumidor podra elegir entre los productos identificados por las
marcas LA AGROECOLOGICA DEL MONTE/ DEL MONTE/ DEL MONTE QUALITY,
ya que satisfacen la misma necesidad, comparten caracteristicas idénticas, tienen
una finalidad comun, se ofrecen en el mismo mercado y estan dirigidos al mismo tipo
de consumidor.

B) Complementariedad:

Adicionalmente, los productos identificados por la marca solicitada LA
AGROECOLOGICA DEL MONTE (Mixta) en las clases 29 y 30 presentan una
relacion de complementariedad directa con los productos amparados por las marcas
previamente registradas DEL MONTE y DEL MONTE QUALITY en la clase 32, en la
medida en que forman parte de patrones habituales de consumo conjunto por parte
del consumidor.

En efecto, alimentos tales como huevos y productos de panaderia son
frecuentemente adquiridos junto con bebidas a base de frutas, zumos y néctares, por
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cuanto suelen consumirse de manera conjunta, especialmente en el desayuno. A
modo ilustrativo, es comun que el consumidor colombiano adquiera y consuma, en
un mismo acto, un jugo de fruta acompafiado de pan y huevo.

Desde la perspectiva del consumidor medio, estos productos no se perciben de forma
aislada, sino como complementarios dentro de una misma experiencia de consumo,
lo que refuerza la percepcion de que mantienen una relacién de complementariedad
entre si.

C) Razonabilidad:

Teniendo en cuenta la alta similitud entre las marcas y la evidente relacion de
intercambiabilidad y complementariedad entre los productos identificados por las
marcas confrontadas, resulta claro que el consumidor podria considerar
razonablemente que los mismos provienen de un mismo origen empresarial. En
efecto, el consumidor bien podria estimar que mi representada DEL MONTE FOODS,
INC. ha decidido expandir su negocio y crear una nueva marca denominada LA
AGROECOLOGICA DEL MONTE para distinguir productos de la clase 32
internacional.

(..)

De alli que las normas de proteccion marcaria le concedan al titular de una marca
registrada el derecho a oponerse al uso de signos similarmente confundibles con sus
marcas registradas y a impedir actos tales como la fabricacion, aplicacién y
colocacién de dichos signos similarmente confundibles con las marcas registradas.

Tal y como se demostr6 previamente, la marca solicitada LA AGROECOLOGICA
DEL MONTE (mixta) se ofrecerd en el mismo mercado en que se ofrecen los
productos DEL MONTE y DEL MONTE QUALITY crear& confusion directa, desde el
punto de vista de los productos, e indirecta, sobre el origen de éstos, ya que pensara
que los productos identificados por la marca LA AGROECOLOGICA DEL MONTE
(mixta) forman parte de una nueva linea de productos de DEL MONTE FOODS, INC.
y los adquirira confiado en que éstos son ofrecidos por ella.”

Que dentro del término concedido para tal efecto, la sefiora Carolina Serrano Estrada,
dio respuesta a la oposicion argumentando:

“2. Ausencia de Riesgo de Confusion (Regla de la Visién de Conjunto): Al comparar
los signos, se evidencia que:

« Diferencia Fonética: Mi marca consta de 3 palabras, siendo "Agroecol6gica” la que
recibe el mayor énfasis auditivo, mientras que la del opositor es corta y directa.

« Diferencia Visual:Mi disefio utiliza elementos visuales propios de la agricultura
campesina y sostenible, con colores y grafismos que no guardan relacion con la
identidad corporativa industrial del opositor.

3. Diferenciacién por Nicho de Mercado y Publico Obijetivo: Existe una marcada
distancia competitiva. Mientras el opositor es una multinacional de consumo masivo
en grandes superficies, mi marca identifica productos de economia local, comercio
justo y procesos agroecoldgicos certificados. ElI consumidor de este nicho es un
comprador especializado e informado, que distingue perfectamente entre un producto
industrial y uno de origen campesino sostenible, eliminando cualquier posibilidad de
error o confusioén.”

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
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argumentos que hayan sido planteados, asi como las pruebas presentadas por las partes.
Lo anterior, en atencién a lo previsto en los articulos 146, 148 y 150 de la Decisién 486
de la 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, o para productos o servicios respecto de
los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusion o de asociacion.

Concepto de lanorma

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

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

*En la comparacion, 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 como el producto o servicio es captado por el publico consumidor. (...)".

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

a) El grado de sustitucion (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexion cuando los productos (o
servicios) en cuestion resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podria decidir adquirir uno u otro
sin problema alguno, al ser intercambiables entre si. La sustitucién 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
0 servicios se tiene en consideracion el precio de dichos bienes o servicios, sus caracteristicas, su finalidad, los canales de
aprovisionamiento o de distribuciéon 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) Lacomplementariedad 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
conexion 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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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 con oposiciéon para identificar
productos de las Clases 29y 30 Internacional.

Confundibilidad con marcas previamente registradas

Las marcas opositoras son las siguientes:

Tipo Signo Titular Expediente | Niza | Clase | Tramite | Vigencia | Estado
Nominativa | DEL MONTE 92150407B 7 30 Marca 06/03/2030 Registrada
Nominativa | DEL MONTE 12042821 9 31 Marca 27/07/2032 Registrada
Nominativa | DEL MONTE 9231786431 7 31 Marca 28/12/2034 Registrada
Nominativa | DEL MONTE 9203819632 7 32 Marca 24/11/2031 Registrada
Nominativa BEII: mgmig DEL MONTE 9218502629 7 292?30 Marca 06/03/2030 Registrada
Mixta QUALITY FOODS, INC. | SD2020/0073415 11 31 Marca 26/04/2031 Registrada
. DEL MONTE .

Mixta QUALITY SD2018/0102474 11 32 Marca 20/11/2029 Registrada
. FRUTILISTO .

Mixta DEL MONTE 02078214 8 29 Marca 27/07/2027 Registrada

Familia de marcas:

El hecho que la sociedad Del Monte Foods, INC., incluya de forma reiterada la misma
expresion DEL MONTE en buena parte de sus marcas nos hace concluir que estamos en
presencia de una familia de marcas entendida esta como la estrategia de mercadeo
consistente en identificar con una serie de marcas que comparten un elemento comun un
conjunto de productos con finalidades similares o afines. Las marcas escogidas se
caracterizan por incorporar un elemento comun que genera en el consumidor una relacién
inmediata entre los productos y la empresa que los produce u ofrece. Se advierte que la
familia de marcas se caracteriza por alcanzar una gran distintividad en el mercado, pues
cada vez que se introduce una nueva marca existe en la memoria del consumidor el
recuerdo de la anterior.

La proteccion que amerita una familia de marcas debe ser mas rigurosa, por cuanto esta
de por medio el interés del consumidor, quien al estar familiarizado con una serie de
marcas que comparten un término comun, y que provienen de un mismo productor,
asumira que cualquier marca con ese mismo prefijo para productos similares o
relacionados tiene el mismo origen empresarial. De igual forma, la familia de marcas se
caracteriza por tener una calidad especial que le es uniforme a los productos que
identifica, por tanto, la proteccion de uso exclusivo que le debe corresponder al titular de
la familia de marcas, en relacién con el radical caracteristico, beneficia al consumidor que
adquiere el producto bajo la calidad que ya conoce.

En este sentido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado al
respecto, indicando que:

“En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de
marcas que posean un rasgo distintivo comun. Si este elemento comun figura en la
denominacion, serda, 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 inducird a los consumidores a asociarlas entre si y a pensar
gue los productos a que se refieren participan de un origen comun. Dado que el
elemento dominante comun obra como un indicador de pertenencia de la marca a
una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el
producto o servicio donde figura el citado elemento comdn constituye objeto de una
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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™.

Asi las cosas, es claro que estamos frente a un caso de familia de marcas y por esta razon
la misma debe gozar de una proteccién especial, con el fin de proteger al titular de esta y
a los consumidores.

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado Signos opositores

DelMonte)

- Quality __/4

La Agroecolégica del DEL MONTE QUALITY / DEL MONTE QUALITY /
Monte FRUTILISTO DEL MONTE

DEL MONTE / DEL MONTE / DEL MONTE
/ DEL MONTE / DEL MONTE

(Nominativa)

Reglas jurisprudencia y doctrinal aplicable a la comparaciéon de marcas

Comparacion entre marcas mixtas

Se debera tomar en consideracion que dentro del Proceso 72-IP-2013 de 8 de mayo de
2013, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado sobre la comparacion
entre signos mixtos, lo siguiente:

“El signo mixto puede estar conformado por una parte denominativa compuesta,
integrada por dos o mas palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No
existe prohibicion alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras,
cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o
mas palabras, con o sin significacidn conceptual, con o sin el acompafiamiento de un
grafico (...)™.

Sobre el tema, la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido lo siguiente:

“La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento
nominativo como el gréafico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca
mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso
56-1P-2013, marca: WESCO COLOR CENTER (mixta), publicado en la Gaceta Oficial

4 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretacion Prejudicial. Proceso 187-1P-2020.

5 Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA
COMUNIDAD ANDINA.
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221 de 22 de julio de 2013, citando al Proceso 55-1P-2002, disefio industrial:
“BURBUJA VIDEOS 2000", publicado en la Gaceta Oficial 821 de 01 de agosto de
2002).

De igual manera ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general,
el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el mas caracteristico o determinante,
teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definiciobn son
pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento
gréfico, teniendo en cuenta su tamafio, color y colocacién, que en un momento dado pueden ser
definitivos. El elemento gréfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador
de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 56-1P-2013,
ya citado, citando al Proceso 26-1P-98, marca: (mixta) “C.A.S.A”, publicado en la Gaceta
Oficial 410 de 24 de febrero de 1999).

En este caso, se debera determinar el elemento caracteristico del signo mixto v,
posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento predominante
es el denominativo, el cotejo entre signos debera realizarse de conformidad con las reglas
para la comparacién entre signos denominativos.

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:®

e Se deberé 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
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 (...).

6 TICA, Proceso N° 224-IP-2015
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Sobre el elemento denominativo integrado en una marca mixta puede influir
negativamente, en segundo término, la circunstancia de que en el conjunto de la
marca el componente denominativo ocupa un puesto secundario.

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

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

Prevalencia del elemento nominativo

Una vez determinado en el presente 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 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.”®

Analisis comparativo con la familia de marcas de titularidad de la sociedad Del Monte
Foods, Inc.

Con base en los criterios mencionados, se establece que la familia de marcas de la
opositora, Del Monte Foods, Inc., tiene como rasgo distintivo el uso de la expresion DEL
MONTE. Asi las cosas, un consumidor al observar estos elementos caracteristicos en el
mercado como parte de una marca al identificar un producto, asocia el origen empresarial
con la sociedad opositora, al obrar la expresion DEL MONTE como indicador de
pertenencia a una familia de marcas, principalmente en la industria alimenticia.

Asi las cosas, es claro que estamos frente a un caso de familia de marcas en el cual, la
expresion que ha usado de forma reiteradas es DEL MONTE y por esta razon la misma
debe gozar de una proteccion especial con el fin de proteger al titular de la misma y a los
consumidores.

Conforme a lo anterior, esta Direccidon no puede desconocer la proteccion otorgada a la
sociedad opositora en el registro de su familia de marcas, cuyos esfuerzos comerciales
han sido dirigidos a perpetrar en la mente del consumidor, la expresion DEL MONTE como
elemento distintivo de sus productos frente a otros competidores.

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

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

9 TJCA, Proceso N° 127-1P-2016
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Dando lugar al andlisis de registrabilidad del signo solicitado, es preciso indicar que se
trata de un signo de naturaleza mixta, compuesto por la expresion “La Agroecoldgica del
Monte” acompafada de un elemento grafico de dos manos tomando una abeja. De otro
lado, las marcas opositoras son de naturaleza mixta y nominativa, compuestas
principalmente por la expresion “DEL MONTE” en caracteres especiales e ilustradas cada
una dentro de un disefio particular para el caso de las marcas de caracter mixto.

Esta Direccién encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles. En
efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son ortografica, fonética y conceptualmente
similares, comoquiera que el signo solicitado reproduce el rasgo comun y distintivo de la
familia de marcas previa, sin que contenga elementos adicionales que le otorguen
distintividad.

En efecto, la expresion DEL MONTE que hace parte integral del signo pretendido se
encuentra incorporada en las marcas previas DEL MONTE, sin contener ningun elemento
adicional que lo dote de distintividad. Por lo tanto, al apreciarlos se observa que cada uno
de ellos genera la idea en la mente del consumidor acerca de la palabra DEL MONTE, lo
gue dentro del mercado generaria confusion indirecta, pues sin duda alguna la presencia
del mismo concepto en los signos distintivos comparados, irremediablemente en la mente
del consumidor causa una idea de asociacion entre los productos que se distinguen con
los signos, ya que el signo solicitado reproduce en parte a las marcas registradas.

En efecto, la confundibilidad indirectal® se origina cuando el consumidor o adquirente de
los productos y/o servicios distinguidos con una marca, confunde el origen empresarial de
los mismos, es decir, los asocia por su procedencia o hacimiento, creyendo erroneamente
gue cierto producto y servicio proviene de una empresa, cuando no es asi. Esta afectacion
a la voluntad del consumidor se produce por varias causas, entre ellas puede observarse
el hecho que una marca reproduzca a otra, con elementos adicionales que no le otorgan
mayor diferenciacion, y por el contrario convencen al consumidor de que esta adquiriendo
productos de cierta empresa que contienen algunas caracteristicas diferentes a las del
producto original que buscaba.

Por lo tanto, los referidos signos no pueden coexistir en el mercado sin generar confusion
en el consumidor respecto a su procedencia empresarial, en la medida que la expresién
La Agroecoldgica que acompafia el signo pretendido no es suficiente para generar una
diferenciacion entre las marcas objeto de confrontacion.

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.

10 Proceso 7-1P-98 de 7 de abril de 1998, marca PALMA FRIT: “El Tribunal pone de relieve que para efectos de comprender ain mejor
el alcance de esta prohibicién legal comunitaria en el procedimiento de registro de una marca se deben distinguir dos clases de
confusion: la directa y la indirecta.

()

“Por la segunda, el consumidor cree que el producto o servicio que esta adquiriendo o solicitando pertenece a una misma linea de
productos o servicios de una empresa o persona distinta de quien realmente los ofrece en el mercado.
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30: Cafe, te, cacao y sucedaneos del cafe; arroz; tapioca y sagu; harinas y preparaciones
a base de cereales; pan, productos de pasteleria y confiteria; helados; azucar, miel, jarabe
de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos);

especias; hielo.

Los signos registrados identifican:

Expedientes

02078214

9218502629

SD2020/0073415

92150407B

12042821

9231786431

9203819632

SD2018/0102474

Productos

29: Frutas y legumbres enlatados, procesadas, en conserva, secas
congeladas y cocidas; gelatinas, mermeladas, frutas en compotas y
yogurts. productos comprendidos en la clase 29 de la octava edicion de
la Clasificacion Internacional de Niza.

29: Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y
legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas;
huevos, leche y otros productos lacteos; aceites y grasas comestibles;
conservas, encurtidos. productos comprendidos en la clase 29 del
Decreto 755 de 1972.

29: Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y
legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; frutas
procesadas; verduras procesadas; Chucrut; Pasas [uvas]; frutas
secas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos; leche, queso,
mantequilla, yogur y otros productos lacteos; aceites y grasas
comestibles.

30: Café, te, cacao y café artificial; arroz, pasta y fideos; tapioca y
sagu; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, bolleria y
confiteria; chocolate; helados, sorbetes y otros helados comestibles;
azucar, miel, melaza; levadura, polvo de hornear; sal, condimentos,
especias, hierbas en conserva; vinagre, condimentos vegetales,
Ketchup [salsa] y salsa de tomate; salsas y otros condimentos; hielo..
31: Productos agricolas, acuicolas, horticolas y forestales crudos y sin
procesar; granos y semillas crudos y sin procesar; frutas y verduras
frescas, frutas frescas; verduras frescas, hierbas frescas; plantas y
flores naturales; bulbos, plantones y semillas para plantar; animales
vivos; alimentos y bebidas para animales; malta..

30: Café, té, cacao, azucar, arroz, tapioca, sagu sucedaneos del café,
harina y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas,
pasteleria, confiteria, helados comestibles, miel, jarabe de melaza;
levadura, polvos para hacer subir la masa; sal, mostaza; pimienta,
vinagre, salsas; especias; hielo. productos comprendidos en la clase
30., del decreto 755 de 1972.

31: Frutas frescas y vegetales.

31: Sustancias para la alimentacion de animales, malta; productos
comprendidos en la clase 31 de la Clasificacion Internacional de Niza.

32: Productos comprendidos en la Clase 32 del Decreto 755 de 1972..

32: Cervezas; aguas minerales y otras bebidas sin alcohol; bebidas a
base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para
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elaborar bebidas; concentrados para la elaboracion de productos para
beber de frutas; néctares de frutas sin alcohol; extractos de frutas sin
alcohol.

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

Conexion competitiva con oposicion entre productos de la Clase 29 Internacional.

Identidad: La Direccién observa que dada la identidad de los productos que identifican
los signos en conflicto, en lo que se refiere a Carne, pescado, carne de ave y carne de
caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas v legumbres en conserva,
congeladas, secas y cocidas; [aleas, confituras, compotas; huevos; leche vy
productos lacteos; aceites y grasas comestibles / Carne, pescado, aves y caza;
extractos de carne; frutas v lequmbres en conserva, secas y cocidas; jaleas,
mermeladas; huevos, leche vy otros productos lacteos; aceites y grasas
comestibles, no deviene necesario establecer conexién competitiva entre los mismos y
el riesgo de confusion existente, no solo se desprende de la estrecha similitud entre los
signos, sino que también concurre al presente caso una equivalencia entre los productos
identificados por los mismos.

De esta manera, sin efectuar mayor analisis, dada su obvia identidad, es claro que los
mismos comparten la misma naturaleza y finalidad, lo cual supone que el consumidor al
acceder a los mismos podra incurrir en riesgo de confusion al pensar erradamente que
tales productos provienen de un Unico empresario.

Conexion competitiva con oposicion entre productos de la Clase 30 Internacional.

Identidad: La Direccidén observa que dada la identidad de los productos que identifican
los signos en conflicto, en lo que se refiere a Café, té, cacao y sucedaneos del café;
arroz; tapiocay sagu; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos
de pasteleria y confiteria; helados; azucar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos
de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo / Café, té,
cacao, azucar, arroz, tapioca, sagu sucedaneos del café, harina y preparaciones
hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas, pasteleria, confiteria, helados
comestibles, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para hacer subir la masa; sal,
mostaza; pimienta, vinagre, salsas; especias; hielo, no deviene necesario establecer
conexion competitiva entre los mismos y el riesgo de confusién existente, no solo se
desprende de la estrecha similitud entre los signos, sino que también concurre al presente
caso una equivalencia entre los productos identificados por los mismos.

De esta manera, sin efectuar mayor andlisis, dada su obvia identidad, es claro que los
mismos comparten la misma naturaleza y finalidad, lo cual supone que el consumidor al
acceder a los mismos podra incurrir en riesgo de confusion al pensar erradamente que
tales productos provienen de un Unico empresario.

Conclusion
En consecuencia, el signo objeto de la solicitud con oposicion para las Clases 29 y 30

Internacional estd comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el articulo
136 literal a) de la Decision 486 de la Comisidn de la Comunidad Andina.
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No obstante lo anterior, la decision de concesion del signo solicitado con relacion a la
Clase 3 Internacional debera ser suspendida hasta tanto quede en firme la decisién de la
clase restante (s), tal como lo dispone el numeral 1.2.5.7.2 del capitulo primero de la
Circular Unica, el cual prescribe lo siguiente:

“Cuando la Superintendencia encuentre que el registro de la marca debe ser negado para
uno o varios productos o servicios incluidos en la solicitud, pero concedido para los
restantes, solo se pronunciara respecto de la negacion.

La decisién de concesién se suspendera, profiriéndose la resolucion de concesion para los
restantes productos o servicios, una vez quede en firme la decisién respecto de los
productos o servicios para los cuales se profirié resolucion de negacion (...)"

En mérito de lo expuesto esta Direccion,
RESUELVE

ARTICULO 1: Declarar fundada la oposicién interpuesta por parte de la sociedad Del
Monte Foods, Inc., contra la solicitud de registro en la Clase 29 Internacional.

ARTICULO 2: Declarar fundada la oposicién interpuesta por parte de la sociedad Del
Monte Foods, Inc., contra la solicitud de registro en la Clase 30 Internacional.

ARTICULO 3: Negar el registro de la Marca La Agroecologica del Monte (Mixta) para
distinguir productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificacion Internacional de
Niza'l, solicitada por la sefiora Carolina Serrano Estrada, por las razones expuestas en
la parte motiva de la presente resolucion.

ARTICULO 4: Negar el registro de la Marca La Agroecolégica del Monte (Mixta) para
distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificacion Internacional de
Niza?, solicitada por la sefiora Carolina Serrano Estrada, por las razones expuestas en
la parte motiva de la presente resolucion.

ARTICULO 5: Notificar a la sefiora Carolina Serrano Estrada, solicitante del registro y a
la sociedad Del Monte Foods, Inc., opositora, el contenido de la presente resolucion,
entregandoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolucién procede el
recurso de apelacién ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial,
interpuesto dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la fecha de notificacion.

ARTICULO 6: En firme esta resolucion, decidanse la clase suspendida.

Notifiquese y Cumplase.
Dado en Bogota D.C., el 21 de mayo de 2026

11 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.

2. 30: Café, té, cacao y sucedaneos del café; arroz; tapioca y sagl; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de
pasteleria y confiteria; helados; azlcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas
(condimentos); especias; hielo.
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