Superintendencia de
Industria y Comercio

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA' Y COMERCIO

Resolucion N° 41423

Ref. Expediente N° SD2025/0053714

Por la cual se decide un recurso de apelacion

LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de las facultades que le confiere el articulo 18 numeral 10° del Decreto
4886 del 23 de Diciembre de 2011,

CONSIDERANDO

Que mediante Resolucién N° 104720 de 10 de diciembre de 2025, la Direccion de Signos
Distintivos declar6 infundada, la oposicién presentada por FABRICA DE ESPECIAS Y
PRODUCTOS EL REY S.A. y neg6 de oficio el registro de la Marca MONARCA (Mixta),
solicitada por INDUSTRIAS LA CORUNA S.A.S, para distinguir los siguientes productos
gue hacen parte de la Clasificacion Internacional de Niza:

30: Salsas, salsa de soya, salsa BBQ, salsa inglesa, salsa china, salsa negra, salsa de
ajo, salsa teriyaki, salsa para pollo, salsa para carne, salsa curry, salsa con mostaza;
miel, sirope y sus derivados; vinagres, vinagre de frutas, vinagre blanco.

Lo anterior, por considerar que se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad
consagrada en el literal a) del articulo 136 de la Decision 486 de la Comunidad Andina.

Por otra parte, la Direccion de Signos Distintivos suspendio6 la clase 29 de la Clasificacion
Internacional de Niza.

Que mediante escrito presentado dentro del término y con el lleno de los requisitos legales,
INDUSTRIAS LA CORUNA S.A.S, interpuso recurso de apelacion en contra de la
resolucion mencionada en el considerando primero, con el objeto de que se revoque, con
fundamento en los siguientes argumentos:

“Me refiero a la Resolucion 104720 de ese despacho de fecha 10 de diciembre de 2025,
notificada 11 de diciembre de 2025, para manifestar que interpongo el recurso de
Apelacion para que sea revocada y en su lugar se dicte otra por medio de la cual se
conceda el registro de la marca MONARCA (mixta) en las clases 29 y 30. El Cddigo de
Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo contempla los
principios rectores de la administracion publica: En virtud del principio de coordinacion,
las autoridades concertaran sus actividades con las de otras instancias estatales en el
cumplimiento de sus cometidos y en el reconocimiento de sus derechos a los
particulares. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscaran que los
procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removeran de oficio los obstaculos
puramente formales, evitaran decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos (...) En virtud
del principio de economia, las autoridades deberan proceder con austeridad y eficiencia,
optimizar el uso del tiempo y de los demas recursos, 1 procurando el mas alto nivel de
calidad en sus actuaciones y la proteccién de los derechos de las personas. En virtud
del principio de celeridad, las autoridades impulsaran oficiosamente los procedimientos
(...). Traigo a colacién estos principios pues la marca MONARCA es negada en la clase
30 con base en la solicitud anterior de la marca CAFE MONARCA DE ORIGEN, la cual
fue a su vez Negada mediante la Resolucion 72213 del 17 de septiembre de 2025 con
base en el registro anterior de la marca MONARCA de Industrias La Corufia SAS en la
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clase 29. Por ello, en aras de los principios de coordinacion, eficacia, economia y
celeridad, atentamente ruego a ese Despacho que sea resuelto primero el recurso de
apelacion interpuesto por el solicitante de la marca CAFE MONARCA DE ORIGEN vy
luego si, se estudie y conceda el registro de la marca MONARCA en la clase 30 que
cursa bajo este expediente. No tendria sentido el que la marca MONARCA (mixta) fuese
negada con base en la solicitud anterior (negada en principio) de una marca que luego
vaya a ser negada, en definitiva”.

Que mediante escrito presentado dentro del término y con el lleno de los requisitos legales,
FABRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A., interpuso recurso de apelacion
en contra de la resolucion mencionada en el considerando primero, con el objeto de que se
revoque, con fundamento en los siguientes argumentos:

“Respetuosamente presento recurso de apelacion contra la decision de la Direccion de
Signos Distintivos que declaré infundada la oposicién presentada por la sociedad
FABRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. 2.1. El signo pretendido
“MONARCA” es similarmente confundible desde el punto de vista ideol6gico con la
familia de marcas “EL REY” En primer lugar, debe recordarse que mi representada, la
FABRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A., es licenciataria de toda una
familia de marcas, derivada de la marca notoria “EL REY”, cuyos signos son
reconocidos en la Industria Alimentaria por evocar todos los mismos conceptos:
SUPERIORIDAD, EXCELENCIA, MAJESTAD, ALTESA, MONARQUIA, SOBERANIA,
REINO, entre otros, y todos ellos tienen diferencias ortogréficas, fonéticas y visuales en
sus conjuntos: LA REINA, THE KING, REAL, VIRREY. En este caso, la Direccion de
Signos Distintivos omitio realizar una valoracién global y estricta del signo “MONARCA”
y declaré infundada la oposicion presentada sin considerar las semejanzas que fueron
advertidas y, sobre todo, las siguientes reglas de comparacion, aplicables a todo tipo de
signo, establecidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: “(...) a) La
comparacion, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el
conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visiéon de conjunto,
teniendo en cuenta su unidad ortogréfica, auditiva e ideoldgica. b) 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 analisis simultaneo, ya que el consumidor
no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. c)
El analisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en
las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusiéon o asociacion.
Ademas, conviene recordar lo precisado por el Tribunal Andino de Justicia, el cual
establecié que “al realizar la comparacion, es importante tratar de colocarse en el lugar
del consumidor y su grado de percepcion, de conformidad con el tipo de productos o
servicios de gue se trate” (Proceso 4-1P-99). Si asi lo hubiera hecho la Direccion habria
podido notar, desde la perspectiva de un consumidor desprevenido que la marca
solicitada en este expediente genera insalvables riesgos de confusion y/o asociacion al
publico consumidor. Resulta sorpresivo que, a pesar de que esta Superintendencia ha
declarado que los signos de mi representada, y por ende sus productos, son
reconocidos por el consumidor debido a los conceptos que evocan, en esta ocasion
haya puesto en riesgo a la familia de marcas “EL REY” y contradicho sus propios
razonamientos concediendo un signo que es sinénimo de la expresion REY. Por esta
razon, la omisién en realizar un adecuado cotejo marcario y valorar las consideraciones
anteriores supone un peligro para los derechos de exclusiva de mi representada, quien
podria verse afectada por la utilizacién indebida por parte de terceros. Lo anterior, en
menosprecio de sus constantes esfuerzos e ingentes inversiones en publicidad,
marketing y mercadeo, los cuales le han permitido generar en los consumidores,
asociaciones directas entre sus productos y servicios.
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Para efectos de demostrar a esa Delegatura que las ideas que envuelven la marca
notoria “EL REY”, y el signo solicitado “MONARCA”", son total y completamente idénticas
por suscitar conceptos como: “IMPERIO, REY, REINO, SOBERANIA REALEZA,
MONARQUIA, PODER, MONARCA, DOMINIO”, me permito hacer referencia a las
siguientes definiciones y conceptos e ideas asociados a las expresiones MONARCA y
REY, sobre las cuales la Direccidén no se pronuncié en absoluto:

(.)

Como ha sido desarrollado con suficiencia por el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, el uso de las ideas y conceptos comunes a las marcas de mi mandante en el
signo pretendido podria generar la idea de que este es un nuevo integrante de su
familia, a pesar de no ser cierto este hecho. Sobre todo, si se tiene en cuenta, reitero,
gue la expresion MONARCA es sin6nimo de REY, por lo que aun a pesar de la
diferencia gramatical y fonética. En ese sentido, bien podrian los consumidores concluir
eguivocadamente que los productos que amparan los signos, al ser conexos, tienen el
mismo origen empresarial, Io cual generaria para el solicitante un injusto beneficio sobre
la actividad de FABRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. - RBF S.A.S.,
quienes con mucho esfuerzo y dedicacién han posicionado sus marcas previamente en
el mercado. Teniendo en cuenta que el término “MONARCA” hace referencia a un rey
0 soberano, es preciso resaltar a esta Delegatura que, en previas ocasiones, este
Despacho ha considerado que los vocablos MONARCA / SOBERANO / ALTESA son
eguivalentes conceptuales a REY. Por ende, al serlo de emperador, sin lugar a duda,
también lo seran de REY. Veamos las resoluciones:

(.)

En este punto, es importante sefialar que la confusion ideoldgica es un aspecto muy
relevante, y ha sido calificado por el Tribunal Andino de Justicia como el criterio de
comparacién mas importante, pues son los significados de las palabras los que permiten
anticipar las representaciones e impresiones que generaran los signos en la mente de
los consumidores. Lo anterior, de conformidad con la posicién del Tribunal Andino de
Justicia, quien ha manifestado que: “La similitud ideoldgica que conlleva el riesgo de
confusién, deriva del mismo contenido conceptual de las dos marcas o de la vocacién
gue aquellas produzcan por medio del signo, aunque las palabras no sean las mismas
0 el signo no sea idéntico”. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretaciéon
Prejudicial dentro del Proceso 9 —IP- 2001). A pesar de todo lo anterior, la Direccién de
Signos omitié hacer la comparacion marcaria teniendo en cuenta la similitud conceptual,
y en su lugar se limit6 a decir: “Asi las cosas, la marca solicitada en registro MONARCA
presenta una composicion silabica, ortogréfica, fonética y visual, que la hace diferente
alos signos ELREY/ELREY/REAL/ELREY/ELREY/ELREY/ELREY/ELREY
/| ELREY /EL REY / REAL / REAL / THE KING / THE KING / THE KING / EL REY / EL
REY / THE KING permitiendo la diferenciacion gramatical, fonética, visual y conceptual
de los signos”. Si bien es cierto que entre el signo solicitado MONARCA y las marcas
previamente registradas EL REY / REAL / THE KING no existe similitud ortografica ni
fonética, ello no agota el andlisis de confundibilidad marcaria. De conformidad con la
normativa andina y la jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia, el examen debe
realizarse en todos los planos de comparacion: denominativo, gréfico y conceptual. En
este caso, la similitud conceptual es evidente y determinante, puesto que, como quedd
ampliamente demostrado, “monarca” es sinénimo directo de “rey”, ambos evocan
inequivocamente la figura de la autoridad suprema en un sistema monarquico,
reforzando la misma idea de soberania, poder y jerarquia. Esta coincidencia conceptual
Nno es menor ni accesoria, sino que constituye el ndcleo del significado transmitido al
consumidor, quien facilmente asociara el signo solicitado con los registros
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preexistentes, generando riesgo de confusion indirecta y de asociacion en el mercado.
En consecuencia, el argumento de diferenciacion fonética, ortografica y visual
presentado por la Direccion resulta insuficiente y parcial, pues desconoce el analisis
integral que impone la Decisién 486 de la Comunidad Andina, donde la semejanza
conceptual, por si sola, puede ser determinante para concluir la irregistrabilidad de un
signo. 2.2. Esta Direccién debe proteger la marca notoria “EL REY” del inminente riesgo
de dilucién de su fuerza distintiva ante solicitudes de registro que son similares al signho
notorio. Ahora bien, la marca “EL REY”, como se sabe, es notoriamente conocida en
Colombia y por ello, deberé esta Delegatura conceder la proteccion especial de la que
goza el signo y corregir el yerro de esa Direcciéon al declarar infundada la oposicién
presentada por mi representada, aun cuando se trata de una transliteracién de la marca
notoria “EL REY”. En términos de la normatividad comunitaria, la marca notoria “EL
REY” goza de especial proteccion, debido a su profuso reconocimiento en el mercado
nacional: “Articulo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido sera protegido contra
Su uso Y registro no autorizado conforme a este Titulo, sin perjuicio de las demas
disposiciones de esta Decision que fuesen aplicables y de las normas para la proteccion
contra la competencia desleal del Pais Miembro. Articulo 226.- Constituird uso no
autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad
0 en una parte esencial, 0 una reproduccion, imitacion, traduccion o transliteracion del
signo, susceptibles de crear confusion, en relacién con establecimientos, actividades,
productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique. También constituir4 uso
no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su
totalidad o en una parte esencial, 0 de una reproduccion, imitacién, traducciéon o
transliteracién del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o
servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no
comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes: 1. riesgo de
confusibn o de asociacion con el titular del signo, 0 con sus establecimientos,
actividades, productos o servicios; 2. dafio economico o comercial injusto al titular del
signo por razon de una dilucién de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario
del signo; o 3. aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. El uso
podra verificarse a través de cualquier medio de comunicacion, incluyendo los
electrénicos (Negrilla y subrayado fuera del texto). Como se ha insistido, y como salta a
la vista, el signo pretendido a registro en el presente expediente reproduce las ideas de
la marca notoria EL REY:

(.)

En cuanto al uso parasitario, la Jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia se ha
pronunciado diciendo: “(...) es la posibilidad de que un competidor parasitario, se
aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la
accion se realice sobre productos o servicios, gue no tengan ningiin grado de conexidad
con los que ampara el signo notoriamente conocido”. (Proceso 67-1P-2015 Negrillas y
subrayados fuera del original). Resulta claro que, al pretender comercializar productos
del sector alimenticio, en el cual mi representada ostenta una gran notoriedad,
indirectamente se estarian aprovechando de la relacion que harian los consumidores,
debido a su identidad conceptual. Es del caso insistir que el criterio de confusion
ideoldgica o conceptual, ya fue previamente determinado por esa Direccién para
defender la dilucion de la fuerza distintiva de la marca notoria “EL REY” y de sus lemas
comerciales que la complementan, respecto de solicitudes de signos que expresan
dentro de sus conjuntos, las ideas inherentes a la marca notoria, incluso cuando se trate
de signos con composiciones ortograficas y fonéticas totalmente distintas a la palabra
REY, como es el caso de “SOBERANQO"5, “MONARK”"6 y el signo pretendido cuyas
expresiones agregadas no alejan las ideas y conceptos comunes a la familia de signos
distintivos “EL REY”. Esta reproduccion, sin duda, es susceptible de generar riesgo de
confusién, asociacion y de dilucion de la altisima capacidad distintiva del signo notorio
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entre los consumidores, quienes podrian pensar que el signo solicitado comienza a
hacer parte de la familia de marcas “EL REY”, derivada de la marca notoria “EL REY”,
como ya se explico en lineas anteriores, precisamente por la similitud visual e identidad
ideoldgica de los signos cotejados. En definitiva, el signo pretendido se encuentra
inmerso en la causal de irregistrabilidad del literal h) del articulo 136 de la Decision 486
de la Comunidad Andina”.

Que para resolver el recurso de apelacion interpuesto, segun el articulo 80 del Cédigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es preciso resolver “todas
las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del
recurso”.

1. CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD EN ESTUDIO: CONFUNDIBILIDAD
1.1. 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 o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro
0 registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, 0 para
productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un
riesgo de confusién o de asociacién”.

1.2. Lanorma

De acuerdo con la disposicion andina citada, se requiere la presencia de dos supuestos
para su aplicacion:

)] Que el signo solicitado sea idéntico o se asemeje a uno previamente solicitado o
registrado por un tercero.

i)  Que exista conexidon competitiva entre los productos o servicios identificados por la
marca solicitada a registro y la marca previamente solicitada o registrada.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al abordar ésta causal objeto de estudio,
ha indicado de manera reiterada lo siguiente:

“Como se desprende de esta disposicion, no es registrable un signo que sea idéntico o
similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en
dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos
extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusion (directo o indirecto) y/o
riesgo de asociacién en el publico consumidor?.

Asi mismo, define el riesgo de confusion y de asociacion de la siguiente manera:
El riesgo de confusién puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusion

directo, esta caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o
servicio determinado crea que esta adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusién

1 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 24-1P-2021.
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indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la
realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

El riesgo de asociacién consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie
las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el
productor de dicho producto y otra empresa tienen una relacién o vinculaciéon econémica.

1.3. Identidad o semejanza de los signos

De este modo, para el primer supuesto se debera examinar si entre los signos
confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de
generar riesgo de confusion o de asociacion en el pablico consumidor, teniendo en cuenta
gue la semejanza de los signos puede derivarse de alguno o todos de los siguientes
aspectos:

Ortografica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el
punto de vista de su configuracion; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales,
la longitud de la o las palabras, el nimero de silabas, las raices, o las terminaciones
comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el
riesgo de confusion sea mas palpable u obvio.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La
determinacién de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba
tonica o de la coincidencia en las raices o terminaciones; sin embargo, también debe
tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la
posibilidad real de confusién entre los signos confrontados.

Conceptual o ideoldgica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor
idéntico y/o semejante.

Grafica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gréficos de los signos
en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

Ahora bien, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina? ha estipulado las siguientes
reglas para el cotejo de marcas:

a) La comparacion debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman
el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una
vision de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortografica, gréfica o
figurativa y conceptual o ideologica.

b) En la comparacion se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se
debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un analisis
simultaneo, pues el consumidor dificilmente observara los signos al mismo tiempo,
sino que lo hara en momentos diferentes.

c) El analisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues
es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusion o
asociacion.

2 |bidem.
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d) Alrealizar la comparacion es importante colocarse en el lugar del consumidor y su
grado de percepcion, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que
se trate, bajo los siguientes criterios:

(i)

(ii)

(iii)

Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos y/o servicios
de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podria ser el soporte
del andlisis de confundibilidad. De acuerdo con las maximas de la
experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y
razonablemente atento, cuyo nivel de percepcidn es variable en relacion
con la categoria de bienes o productos, lo que debe ser analizado y
ponderado por la autoridad nacional competente.

El grado de atencién del consumidor medio es un parametro importante
para el andlisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o
servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o
graduarse segun el tipo de producto del cual se trate, pues por via de
ejemplo no se presta el mismo nivel de atencién al adquirir productos
cosmeéticos que al comprar pasabocas para fiestas.

Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor més informado
y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo
ciertos parametros especificos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un
consumidor que se ha instruido claramente de las caracteristicas y
cualidades de los productos o servicios que desea adquirir. Sabe detalles
estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la poblacién no
sabria. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es
consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atencion al
cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.

Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor
absolutamente informado y atento sobre las caracteristicas técnicas,
funcionales o préacticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo
como soporte su alto grado de instruccion técnica o profesional. Dicho
consumidor hace una evaluacion mas prolija del bien o servicios que desea
adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional
competente al realizar el respectivo analisis de confundibilidad.

1.4. Criterios de conexidad de los productos o servicios

De conformidad con el articulo 151 de la Decision 486, las clases de la Clasificacion
Internacional de Niza no determinaran la similitud ni la disimilitud de los productos o

Servicios.

De este modo, para determinar si existe vinculacion, conexion o relacion entre productos
y/o servicios corresponde tomar en consideracion el grado de similitud de los signos
objeto de analisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales:

“a) El grado de sustitucion (intercambiabilidad) entre los productos o servicios
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Existe conexion cuando los productos (0 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. En términos conceptuales, la
sustitucion se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o
servicio) origina una mayor demanda en el otro. En términos concretos, para apreciar la
sustituibilidad entre productos (o servicios) la autoridad nacional competente tendra en
consideracion la finalidad y caracteristicas de dichos productos (o servicios), el rango de
precios entre ellos, 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 relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratandose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anis,
el cedron, 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.

¢) 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.

Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad
acreditan por si mismos la existencia de relacion, vinculacion o conexién entre productos
y/o servicios.

Los siguientes criterios, en cambio, por si mismos son insuficientes para acreditar
relacion, vinculacibn o conexidon entre productos y/o servicios, pues estos
necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios
sustanciales antes referidos:

La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificacion
Internacional de Niza

La inclusién de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para
efectos de establecer la conexion competitiva entre los productos o servicios objeto de
andlisis. En efecto, podria darse el caso de que los signos comparados distingan
productos o servicios pertenecientes a categorias o subcategorias disimiles, aunque
pertenecientes a una misma clase de la Clasificacién Internacional de Niza. Por tanto,
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este criterio solo podra ser utilizado de manera complementaria para determinar la
existencia de conexion competitiva.

Los canales de aprovisionamiento, distribucion o de comercializacion; los medios
de publicidad empleados; latecnologia empleada; la finalidad o funcién; el mismo
género; o la misma naturaleza de los productos o servicios

Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexién
competitiva. Asi, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género,
pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno
no son los productores del otro, no habrd conexién competitiva entre ellos.

Dos productos completamente disimiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el
mismo canal de comercializacion (v.g., ferreterias) y compartir el mismo medio de
publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de
conexién competitiva entre ambos. De alli que estos criterios deben analizarse
conjuntamente con los criterios intrinsecos para observar la existencia de conexion
competitiva.

Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a destinatarios diferentes, como regla
general, no existira conexion competitiva.

Por tal razon, para establecer la existencia de relacién, vinculacion o conexién entre
productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar
si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la
posibilidad razonable de provenir del mismo empresario™.

2. CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD EN ESTUDIO: NOTORIEDAD
2.1. 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 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 o 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”.

2.2. Lanorma

De acuerdo con la disposicion andina citada, para que el registro de una marca sea
negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que
el signo solicitado se presente como una reproduccién, imitacion, traduccion,
transliteracion o trascripcion, total o parcial de un signo notoriamente conocido,
cualesquiera sean los productos o servicios identificados por los signos.

El segundo supuesto de hecho se refiriere a la capacidad que el uso del signo solicitado
tuviere para generar riesgo de confusion o de asociacion con el titular del signo notorio o
sus productos o servicios, o si dicho uso se configurare como un aprovechamiento injusto

3 Ibidem.
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de la reputacién 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.

2.3. Reproduccién, imitacién, traduccién, transliteracidén o transcripcién

La causal de irregistrabilidad en estudio protege al signo notorio frente a actos de
reproduccion®, imitacion®, traduccion®, transliteracién’ o transcripcién?g, 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
atencion a dicha calidad y su especial proteccién®.

2.4. Signho notorio

4 Reproducir. 1. tr. Volver a producir o producir de nuevo. U. t. c. prnl. 2. tr. Volver a hacer presente lo que
antes se dijo y alegé. 3. tr. Sacar copia, en uno o en muchos ejemplares, de una obra de arte, objeto
arqueologico, texto, etc., por procedimientos calcograficos, electroliticos, fotolitograficos o mecéanicos y
también mediante el vaciado. 4. tr. Ser copia de un original. (...). Tomado de Diccionario de la Real
Academia de la Lengua Espafiola [En linea]. Vigésima Segunda Edicion. Disponible en www.rae.es.

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

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

7 Transliterar. (De trans- y el lat. 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 Edicion. Disponible en www.rae.es.

8 Transcribir. (Del lat. transcribére).1. tr. copiar (Il escribir en una parte lo escrito en otra). 2. tr. transliterar.3.
tr. Representar elementos fonéticos, fonoldgicos, Iéxicos o morfologicos de una lengua o dialecto mediante
un sistema de escritura. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espafiola [En linea].
Vigésima Segunda Edicion. Disponible en www.rae.es.

9 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 20-IP-97: “la proteccién a la marca notoria
también concierne al examen de registrabilidad que tiene que hacer la oficina nacional competente, el cual
debera ser mas riguroso que el que se practica frente a dos marcas ordinarias y comunes, porque aunque
pueda ser cierto que un signo notorio es fijado en la mente del consumidor con mayor intensidad o
permanencia y le pueda ser dificil confundirse con otro similar, un examen superficial de los signos
confundibles estando de por medio un signo notorio, daria lugar a su coexistencia con consiguientes
problemas de confusién y error generalizados, en especial respecto al origen empresarial de las dos marcas
o0 signos distintivos, debilitando al signo notorio”.
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La definicion legal del signo notorio se encuentra en el articulo 224 de la Decision 486 de
la Comisién 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”.

2.5. 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 distribucién o comercializacién del
tipo de productos o servicios a los que se aplique; o

¢) los circulos empresariales que actlan en giros relativos al tipo de establecimiento,
actividad, productos o servicios a los que se aplique”.

Y afade que:

“Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastara que sea conocido dentro
de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores”.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al abordar ésta causal objeto de estudio,
ha indicado de manera reiterada lo siguiente:

“(...) Cabe distinguir entre la marca notoria regulada en la Decisiéon 486 de la marca
renombrada. La primera es conocida en el sector pertinente, la segunda es conocida
mas alla del sector pertinente.

La marca notoria regulada en la Decision 486, a la que podemos llamar marca notoria
andina, es aquella que es notoria en cualquier pais miembro de la Comunidad Andina,
e independientemente de si su titular es nacional o extranjero. Basta que sea notoria en
un pais miembro para que reciba una proteccion especial en los otros tres paises
miembros. La marca renombrada, por su parte, no se encuentra regulada por la Decision
486, pero por su naturaleza recibe proteccion especial en los cuatro paises miembros.

La marca notoria regulada en la Decision 486 y la marca renombrada rompen los
principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, por lo que esta clase
de marcas obtienen proteccion en un pais miembro de la Comunidad Andina asi no
estén registradas ni sean usadas en ese pais miembro. Ambas también rompen el
principio de especialidad, pero no con el mismo alcance.

La marca renombrada rompe el principio de especialidad de modo absoluto, por lo que
es protegida respecto de todos los productos o servicios.

La marca notoria regulada en la Decisién 486 rompe el principio de especialidad en
forma relativa, de modo que es protegida respecto de:

a) productos o servicios idénticos, similares y aquellos con los que existe conexion
competitiva,;
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b) aguellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector
pertinente; y,
C) cualquier tipo de producto o servicio cuyo uso fuese susceptible de causar un

riesgo de confusién o asociacion con el titular de la marca notoria 0 sus
productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo
notorio; o la dilucion de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

Una segunda diferencia entre la marca notoria regulada en la Decision 486 y la marca
renombrada es lo referido a su prueba. La notoriedad debe probarse por quien la alegue
de conformidad con lo establecido en el Articulo 228 de la Decision 486. La marca
renombrada, en cambio, no necesita ser probada, pues se trata de lo que la teoria
general del proceso denomina un «hecho notorio». Y es que los «hechos notorios» se
conocen de oficio y no requieren actividad probatoria (notoria non egent probatione), no
son objeto de prueba.

La marca notoria extracomunitaria no rompe los principios de especialidad,
territorialidad, principio registral y uso real y efectivo.

Sin perjuicio de lo expuesto, debe tenerse presente que en ningln caso se otorgara el
registro marcario de un signo distintivo si el solicitante actia de mala fe, si el propdésito
de dicho registro es restringir la libre competencia o si subyace a su solicitud un acto de
competencia desleal, situaciones que deberan estar debidamente probadas (...)"°.

2.6. En relacion con los diferentes riesgos en el mercado

Asi mismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina advierte que para la aplicacion
de la causal es necesario que se demuestre la ocurrencia de alguno de los cuatro riesgos
mencionados, precisando lo siguiente:

“En relacién con el riesgo de confusion: el publico consumidor puede incurrir en riesgo
de confusién por la reproduccion, imitacion, traduccién, transliteracién o transcripcion,
total o parcial, de un signo notoriamente conocido.

En relacion con el riesgo de asociacion: el riesgo de asociacion se presenta en estos
casos cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen
empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho
producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relacion o
vinculacion econémica.

En relacién con el riesgo de dilucién: el riesgo de dilucién es 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
aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar
riesgo de confusion o de asociacion.

En relacion con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la
posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos
notoriamente conocidos. El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un
signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atencion del publico

10 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 52-1P-2021.
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consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece estan, de alguna manera,
relacionados con la calidad y caracteristicas de los productos o servicios que ampara un
signo notoriamente conocido.

Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la accion de aprovechar,
es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que
esto genera un deterioro sistematico de la posicion empresarial” 1.

2.7. Pruebade lanotoriedad

A fin de determinar la notoriedad de un signo distintivo segun este 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 analisis de
notoriedad, asi:

“Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomara en consideracion
entre otros, los siguientes factores:

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de
cualquier Pais Miembro;

b) la duracion, amplitud y extension geografica de su utilizacién, dentro o fuera de
cualquier Pais Miembro;

c) la duracién, amplitud y extension geogréfica de su promocion, dentro o fuera de
cualquier Pais Miembro, incluyendo la publicidad y la presentacién en ferias,
exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la
actividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversion efectuada para promoverlo, o para promover el
establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signho
cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del Pais Miembro
en el que 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 fabricacién, 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”.

11 bidem.
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Es de advertir que: “el estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo
que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no
realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusién, volumen de ventas,
publicidad, entro otros. En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con
esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condicién, sino
que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el
caracter de notorio caso a caso. Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la
autoridad administrativa o judicial es valida para dicho caso particular’12.

2.8. ldentidad o semejanza de los signos

Teniendo en cuenta las acepciones de los verbos reproducir, imitar, traducir, transliterar
o transcribir, antes expuestas, resulta pertinente recordar que la semejanza de los signos
puede derivarse de alguno o todos de los siguientes aspectos:

Ortografica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el
punto de vista de su configuracion; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales,
la longitud de la o las palabras, el nimero de silabas, las raices, o las terminaciones
comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el
riesgo de confusion sea mas palpable u obvio.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La
determinacién de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba
tonica o de la coincidencia en las raices o terminaciones; sin embargo, también debe
tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la
posibilidad real de confusién entre los signos confrontados.

Conceptual o ideoldgica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor
idéntico y/o semejante.

Grafica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gréficos de los signos
en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

Ahora bien, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina®?® ha estipulado las siguientes
reglas para el cotejo de marcas:

a) La comparacion debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman
el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una
vision de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortografica, gréfica o
figurativa y conceptual o ideologica.

b) En la comparacion se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se
debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un analisis
simultaneo, pues el consumidor dificilmente observara los signos al mismo tiempo,
sino que lo hara en momentos diferentes.

12 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 460-IP-2015, citada en el proceso N° 52-1P-
2021.
13 |bidem.

Pagina 14 de 24
Teléfono en Bogota: 601 592 04 00 - Linea gratuita a nivel nacional: 01 8000 910 165 - fundamental al usar menos

Direccién: calle 24 No. 7 - 43 local 108, Bogotd D.C., Colombia - Teléfono: 601 587 00 00 - papel contribuimos con el
www.sic.gov.co = medio ambiente

La Superintendencia de Industria y Comercio ofrece los siguientes canales de atencién: g Muestro aporte es



&
Superintendencia de
Industria y Comercio

Resolucion N° 41423

Ref. Expediente N° SD2025/0053714

c) El analisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues
es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusién o
asociacion.

d) Alrealizar la comparacion es importante colocarse en el lugar del consumidor y su
grado de percepcion, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que
se trate, bajo los siguientes criterios:

()

(ii)

(iif)

Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos y/o servicios
de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podria ser el soporte
del andlisis de confundibilidad. De acuerdo con las maximas de la
experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y
razonablemente atento, cuyo nivel de percepcion es variable en relacion
con la categoria de bienes o productos, lo que debe ser analizado y
ponderado por la autoridad nacional competente.

El grado de atencion del consumidor medio es un parametro importante
para el analisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o
servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar 0
graduarse segun el tipo de producto del cual se trate, pues por via de
ejemplo no se presta el mismo nivel de atenciéon al adquirir productos
cosmeéticos que al comprar pasabocas para fiestas.

Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor mas informado
y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo
ciertos parametros especificos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un
consumidor que se ha instruido claramente de las caracteristicas y
cualidades de los productos o servicios que desea adquirir. Sabe detalles
estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la poblacién no
sabria. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es
consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atencion al
cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.

Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor
absolutamente informado y atento sobre las caracteristicas técnicas,
funcionales o practicas de los productos o servicios que adquiere, teniendo
como soporte su alto grado de instruccién técnica o profesional. Dicho
consumidor hace una evaluacion mas prolija del bien o servicios que desea
adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional
competente al realizar el respectivo analisis de confundibilidad.

2.9. Criterios de conexidad de los productos o servicios

De conformidad con el articulo 151 de la Decision 486, las clases de la Clasificacion
Internacional de Niza no determinaran la similitud ni la disimilitud de los productos o

servicios.

De este modo, para determinar si existe vinculacion, conexién o relacién entre productos
y/o servicios corresponde tomar en consideracion el grado de similitud de los signos
objeto de analisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales:
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“a) El grado de sustitucion (intercambiabilidad) entre los productos o servicios

Existe conexi6on cuando los productos (0 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. En términos conceptuales, la
sustitucion se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o
servicio) origina una mayor demanda en el otro. En términos concretos, para apreciar la
sustituibilidad entre productos (o servicios) la autoridad nacional competente tendra en
consideracion la finalidad y caracteristicas de dichos productos (o servicios), el rango de
precios entre ellos, 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 relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratandose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anis,
el cedrdn, 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.

¢) 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 cuestién provienen del mismo
empresario.

Asi, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende
agua embotellada.

Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad
acreditan por si mismos la existencia de relacion, vinculacién o conexion entre productos
y/o servicios.

Los siguientes criterios, en cambio, por si mismos son insuficientes para acreditar
relacion, vinculacion o conexién entre productos y/o servicios, pues estos
necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios
sustanciales antes referidos:

La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificacion
Internacional de Niza

La inclusién de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para
efectos de establecer la conexion competitiva entre los productos o servicios objeto de
andlisis. En efecto, podria darse el caso de que los signos comparados distingan
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productos o servicios pertenecientes a categorias o subcategorias disimiles, aunque
pertenecientes a una misma clase de la Clasificacion Internacional de Niza. Por tanto,
este criterio solo podra ser utilizado de manera complementaria para determinar la
existencia de conexién competitiva.

Los canales de aprovisionamiento, distribucién o de comercializacion; los medios
de publicidad empleados; latecnologia empleada; la finalidad o funcién; el mismo
género; o la misma naturaleza de los productos o servicios

Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexion
competitiva. Asi, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género,
pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno
no son los productores del otro, no habra conexién competitiva entre ellos.

Dos productos completamente disimiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el
mismo canal de comercializacion (v.g., ferreterias) y compartir el mismo medio de
publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de
conexion competitiva entre ambos. De alli que estos criterios deben analizarse
conjuntamente con los criterios intrinsecos para observar la existencia de conexion
competitiva.

Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a destinatarios diferentes, como regla
general, no existird conexién competitiva.

Por tal razon, para establecer la existencia de relacion, vinculacion o conexién entre
productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar
si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la
posibilidad razonable de provenir del mismo empresario™*.

2.10. Pruebas aportadas tendientes a demostrar la notoriedad del signo

Con el escrito de oposicion, no se allegaron pruebas, solamente se solicitd proteger la
notoriedad de la marca opositora, a raiz de declaratorias previas de notoriedad.

3. NATURALEZA Y DESCRIPCION DE LOS SIGNOS A CONFRONTAR

3.1. Naturalezay descripcion del signo solicitado

MONARCA

MONARCA

El signo solicitado en registro es de naturaleza mixta, conformado por la denominacién
MONARCA, con un disefio dado por un estilo especial de letras, dentro de un fondo rojo
y amarillo.

3.2. Naturalezay descripcion de las marcas previamente registradas

14 |bidem.
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ELREY ELREY 2 . .
EL REY HE KNG THE KING

4 W

THE KINGTHE AING | REAL

ll..

REAL REAL REAL

U g U D

ELREY E!.. REY

@

Café
Monarca

de origen

EL REY/EL REY /EL REY / THE KING / THE KING /
THE KING / THE KING / REAL / EL REY /EL REY / EL
REY /REAL / REAL /REAL /EL REY /EL REY /EL REY
/EL REY/EL REY /EL REY/EL REY /EL REY / Café
Monarca de origen®®

15

Tipo Signo Titular Expediente Niza Clase Tramite Vigencia

Mixta REAL RBF SD2020/0017698 11 29 Marca | 15/09/2030
S.AS

Mixta "EL REY" RBF SD2017/0104791 11 29 Marca | 14/06/2028
S.AS

Mixta "EL REY" RBF SD2017/0104830 11 30 Marca | 14/06/2028
S.AS

Mixta EL REY RBF SD2020/0075031 11 43 Marca | 11/03/2031
S.AS
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Las marcas previamente registradas son de naturaleza mixta, conformadas por las
denominaciones EL REY, THE KING REAL y CAFE MONARCA DE ORIGEN, con
disefos consistentes

4. CASO CONCRETO
4.1. Andlisis de la causal de irregistrabilidad del literal a) del articulo 136

4.1.1. Andlisis comparativo frente a la marca MONARCA CAFE DE ORIGEN, citada
de oficio

Esta Delegatura encuentra, una vez revisado el Registro Nacional de la Propiedad
Industrial, que el signo fundamento MONARCA CAFE DE ORIGEN, el cual se encontraba
siendo tramitado dentro de la solicitud con Expediente No. SD2024/0108280 fue negada

Mixta EL REY RBF SD2022/0083655 11 5, 25, 29, Marca | 01/03/2033
S.AS 30, 32,
33, 35,
38, 41,
43
Mixta REAL RBF SD2020/0017713 11 35 Marca | 17/09/2030
S.AS
Mixta "EL REY" RBF SD2017/0103524 11 30 Marca | 10/01/2029
S.AS
Mixta EL REY RBF 03016790 8 30 Marca | 06/08/2027
S.AS
Mixta REAL RBF SD2020/0017706 11 30 Marca | 17/09/2030
S.AS
Mixta THE RBF SD2017/0103489 11 29 Marca | 10/01/2029
KING S.AS
Mixta THE RBF SD2017/0103511 11 30 Marca | 10/01/2029
KING S.AS
Mixta THE RBF SD2017/0103514 11 32 Marca | 10/01/2029
KING S.AS
Mixta THE RBF SD2017/0103519 11 35 Marca 10/01/2029
KING S.AS
Mixta EL REY RBF SD2019/0010967 11 5 Marca | 27/09/2029
S.AS
Mixta EL REY RBF SD2019/0010943 11 18 Marca | 27/09/2029
S.AS
Mixta EL REY RBF SD2017/0103525 11 31 Marca 09/07/2028
S.AS
Mixta EL REY RBF SD2020/0102720 11 25 Marca | 27/12/2031
S.AS
Mixta EL REY RBF 97059993 7 30 Marca | 22/11/2031
S.AS
Café Samuel
Mixta Monarca Toro SD2024/0108280 12 30 Marca Negada
de origen | Palacio
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por medio de la Resolucion No. 72213 del 17 de septiembre de 2025 expedida por la
Direccion de Signos Distintivos, decisién que fue confirmada por la Resolucién No. 28591
del 21 de abril de 2026 proferida por esta Delegatura.

Por las anteriores razones, es posible afirmar que el signo solicitado en el presente
tramite administrativo actualmente no se encuentra incurso en ninguna causal de
irregistrabilidad de las previstas en la decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, respecto de la existencia previa de la solicitud de registro de la marca CAFE
MONARCA DE ORIGEN, lo cual da lugar asimismo a que no sea necesario realizar
ninguna comparacion de la marca solicitada frente a este signo.

De conformidad con lo anterior, se revocara la decision recurrida, al no encontrarse la
marca solicitada inmersa en la causal de irregistrabilidad del literal a) del articulo 136 de
la Decision 486 del 2000 para identificar productos de la clase 30.

4.1.2. Andlisis comparativo frente a las marcas fundamento de la oposicién

En aplicacion a las reglas generales de comparacion, apreciando el conjunto marcario,
pero teniendo en cuenta el elemento que cumple la funcion diferenciadora y enfatizando
en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas ultimas es donde se percibe
el riesgo de confusion o de asociacion, esta Delegatura encuentra que los signos
confrontados no son similarmente confundibles desde el punto de vista fonético.

En efecto, los signos confrontados EL REY, THE KING, REAL / MONARCA presentan
silabas, raices, terminaciones, consonantes y vocales disimiles, generando una diccion
gue permite a los consumidores diferenciarlas, y en caso de coexistencia no generarian
riesgo de confusién ni de asociacion.

De hecho, al realizar la comparacion de estos signos, se observa que MONARCA no
encuentra ni siquiera un solo elemento de semejanza en las marcas fundamento de la
oposicién, motivo por el cual se trata de signos totalmente diferentes, y que no contienen
similitudes desde las cuales los consumidores los puedan confundir.

Por otro lado, en relacion con el argumento de la opositora en su recurso, respecto del
cual sefiala que la marca solicitada presenta semejanzas conceptuales frente a los signos
fundamento de la oposicidn, esta Delegatura no encuentra que se presente un riesgo de
confusion en el campo conceptual.

Si bien la marca solicitada posee la denominacion MONARCA, y las marcas opositoras
hacen alusion a la idea de reyes, esta similitud no se presenta como un elemento
suficientemente fuerte para creer que los consumidores van a asociar los signos con un
mismo origen empresarial, maxime si se tiene en cuenta que en el mercado de productos
alimenticios existen muchisimas marcas que hacen alusion a criterios de la realeza, o a
elementos de esta, sin que ello sea un hecho generador de riesgo de confusion.

Adicionalmente, debe sefialarse que las marcas no hacen alusién a la misma idea, sino
gue sus palabras pueden encontrarse dentro del contexto de una realeza, pero ello no
implica ni que aludan a una idea igual, ni mucho menos que puedan causar riesgo de
confusion en los consumidores desde el campo de comparacion conceptual.
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Tampoco el hecho de que la marca solicitada contenga los colores rojo y amarillo ello
implica una similitud desde la cual se cause riesgo de confusion en los consumidores,
pues la opositora no tiene derechos de exclusividad sobre el uso de estos colores para
identificar productos alimenticios.

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

4.2. Andlisis de la causal de irregistrabilidad del literal h) del articulo 136. Marca
notoria

Si bien en la oposicién ni en el recurso de apelacion se allegaron pruebas sobre la
notoriedad de la marca, al igual que se hizo en la resolucién recurrida, esta Delegatura
realizard el andlisis de la causal de irregistrabilidad del literal h) del articulo 136 teniendo
en cuenta que desde los pronunciamientos previos que esta Superintendencia ha emitido,
se puede considerar que la marca opositora EL REY para identificar condimentos de la
clase 30 mantenia su grado de notoriedad para el momento en que se presento la
oposicion.

No obstante lo anterior, se concluye que no existe un riesgo de confusion o dilucion del
signo notorio frente al signo cuya registrabilidad se estudia en el presente tramite, tal
como se pasara a explicar.

4.2.1. Anélisis comparativo

Este Despacho considera, que el signo solicitado a registro no consiste en una
reproduccién, imitacion, traduccion, transliteracion o transcripcion total o parcial del signo
notoriamente conocido EL REY (mixto).

En efecto, los signos confrontados presentan expresiones diferentes, desde las cuales
los consumidores no encuentran elementos de semejanza, ni en el campo ortogréafico ni
en el fonético para llegar a asociar estas marcas con un mismo origen empresarial, siendo
signos que se diferencian totalmente desde los campos fonético y ortografico.

De otro lado, también las marcas comparadas resultan diferentes en el campo
conceptual, pues como se sefialo antes, el hecho de que el contexto de las expresiones
gue las conforman se encuentre dentro del contexto de una monarquia, no implica que
necesariamente ello represente una similitud conceptual, y mucho menos que sea una
semejanza desde la cual se cause riesgo de confusién en los consumidores.

Las marcas MONARCA / EL REY son signos que al ser observados por los
consumidores, estos los diferencian perfectamente, sin que tengan semejanzas que
represente una traduccioén, imitacion, reproduccion o transliteracion, y sin que se genere
ninguna clase de riesgo de que los asocien a un mismo origen empresarial, al tener
diferencias claras desde las cuales se evita dicho riesgo de confusion.

Teniendo en cuenta que el signo solicitado no constituye una reproduccién, imitacion,
traduccion, transliteracion o transcripcion, total o parcial del signo distintivo notoriamente
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conocido, capaz de generar riesgo de confusion, asociacion o dilucion, no viene al caso
pronunciarnos sobre la relacidon entre los productos identificados por los mismos, en la
medida en que el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que la causal
de irregistrabilidad alegada no sea aplicable.

4.2.2. Andlisis de aprovechamiento de la reputaciéon del signo notorio

Este Despacho, considerando el signo solicitado y la informacion que obra en el
expediente, no logra colegir un aprovechamiento injusto del prestigio del signo
notoriamente conocido.

Por lo anterior, ante la ausencia de material probatorio que permita deducir conductas
como: utilizar el prestigio del signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar
la atencion del publico consumidor, o indicar que los productos que ofrece estan, de
alguna manera, relacionados con la calidad y caracteristicas de los productos o servicios
gue distingue el signo notoriamente conocido, no es dable afirmar la existencia del riesgo
de uso parasitario o0 aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio.

4.2.3. Andlisis del riesgo de dilucién

Esta Delegatura no encuentra que la marca solicitada para registro MONARCA contenga
semejanzas relevantes frente a la marca notoria EL REY (mixta) desde las cuales se
pueda generar un riesgo de dilucion de la notoriedad del signo opositor, o de su valor en
el mercado.

Para comenzar, la marca solicitada no contiene una sola semejanza frente al signo
opositor, por lo tanto, desde ello se puede establecer con claridad que si no hay
similitudes, no es posible que la marca solicitada cause ningun tipo de riesgo de diluir al
signo opositor.

Tampoco dicho riesgo se presenta por las alegadas semejanzas conceptuales que
plantea la recurrente, pues es claro que, al no existir similitudes entre las marcas
analizadas, no se puede sefialar que el signo solicitado genere riesgo de diluciéon sobre
la marca notoria fundamento de la oposicion, pues para que dicho riesgo se presente,
resulta indispensable que los signos tengan semejanzas claras, desde las cuales se
pueda prever que efectivamente la marca solicitada puede afectar el valor comercial o
publicitario del signo opositor, ocasionando el riesgo de diluir a este ultimo, lo cual en el
presente caso no sucede.

Finalmente, no es de recibo la posicién del opositor por la cual pretende alegar que
cualquier alusion a un elemento de la monarquia o alusivo a la monarquia sea de su
propiedad, o tenga con base en su marca notoria el derecho de impedir el registro de
cualquier marca que tenga conceptos de una monarquia, pues tal no es el alcance del
derecho que le otorga la notoriedad de su marca, siendo asimismo claro que en el
mercado de los alimentos existen cientos de marcas que contienen elementos que aluden
a la monarquia, y por lo tanto ninguno de ellos esta afectando la notoriedad de la marca
opositora.

5. CLASES SUSPENDIDAS

Pagina 22 de 24

Teléfono en Bogota: 601 592 04 00 - Linea gratuita a nivel nacional: 01 8000 910 165 - fundamental al usar menos
Direccién: calle 24 No. 7 - 43 local 108, Bogotd D.C., Colombia - Teléfono: 601 587 00 00 - papel contribuimos con el
www.sic.gov.co - medio ambiente

La Superintendencia de Industria y Comercio ofrece los siguientes canales de atencién: 9 Muestro aporte es



Superintendencia de
Industria y Comercio

Resolucion N° 41423
Ref. Expediente N° SD2025/0053714

Esta Delegatura observa que respecto de la solicitud de registro multiclase de la
referencia, la Direccidn no realiz6 pronunciamiento alguno respecto de unas clases, en
tanto suspendio6 su tramite.

El numeral 1.2.5.7.2 del Titulo X de la Circular Unica, 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 decision de concesion se suspenderd, profiriéndose la resoluciéon 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 resolucién de negacion...”.

De esta manera y teniendo en cuenta lo sefialado en la Circular Unica, procede esta
Delegatura a remitir el presente expediente a la Direccion de Signos Distintivos para lo
de su cargo, para que realice el correspondiente estudio de la solicitud del registro
suspendido en la clase 29 del nomenclador internacional.

6. CONCLUSION

Segun las consideraciones antes expuestas, es procedente revocar la Resolucion N°
104720 de 10 de diciembre de 2025.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTICULO 1: Revocar EL ARTICULO 2 de la decisién contenida en la Resolucion N°©

104720 de 10 de diciembre de 2025 proferida por la Direccion de Signos Distintivos.

ARTICULO 2: Confirmar en los demas puntos la decision contenida en la Resolucion N°
104720 de 10 de diciembre de 2025 proferida por la Direccion de Signos Distintivos.

ARTICULO 3: Remitir el expediente de la referencia a la Direccion de Signos Distintivos
para lo de su cargo.

ARTICULO 4: Notificar a INDUSTRIAS LA CORUNA S.A.S, parte solicitante y aFABRICA
DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A., parte opositora, el contenido de la
presente Resolucion, entregandoles copia de ésta y advirtiéndoles que contra ella no
procede recurso alguno.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogota D.C., el 3 de junio de 2026

LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL,
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PILAR MARIA GOYENECHE CARVAJAL
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