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

Resolucién N° 48999
Ref. Expediente N° SD2025/0110697
Por la cual se niega un registro

LA DIRECTORA DE SIGNOS DISTINTIVOS (E)
en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

Que por escrito presentado el dia 23 de octubre de 2025, Jhon Sebastian Saenz Forero,
solicit6 el registro de la Marca DALE SAZON CON GUSTISABOR (Mixta) para distinguir
productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificacion Internacional de Nizal.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1087 de 9 de diciembre de 2025,
no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

Que atendiendo las disposiciones establecidas en la Decision 486 de la Comunidad
Andina, encuentra la Direccion que de conformidad con el articulo 150 de aquella, es
deber de la oficina realizar el estudio de registrabilidad de un signo teniendo en cuenta
todas y cada una de las causales de irregistrabilidad determinadas por los articulos 135y
136 de la Decision. Sobre este particular, ha expuesto el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina lo siguiente:

“...a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de
registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aun en el caso de
gue no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad
Competente en ningun caso queda eximida de realizar el examen de fondo
para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas
oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciara acerca de ellas
asi como acerca de la concesion o de la denegacion del registro solicitado.”

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal a) del articulo 136 de la Decisidon 486

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

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

Concepto de la norma
De acuerdo con la disposicion andina citada, para que el registro de una marca sea

negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que
el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero?,

1 30: Productos para sazonar; especias; hierbas en conserva; vinagre, salsas y otros condimentos.

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

*En la comparacioén, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es
procedente realizar un andlisis simultaneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes
momentos.
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esto es, que sea una reproduccion exacta de éste y no permita ninguna clase de
diferenciacion entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El
segundo supuesto de hecho es la identidad o relacion existente entre los productos o
servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o
registradas.

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

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

Estudio de registrabilidad del signo solicitado
Confundibilidad con marcas previamente registradas

Visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, se encontré la siguiente informacion
relevante para el presente examen de registrabilidad:

Tipo Signo Clase Titular Expediente Tramite Estado Vigencia
Nominativa GUSTIARROZ 30 QUALA S.A. 06052091 Marca Registrada 23/02/2027
Mixta GUSTIARROZ 30 QUALA S.A. 06064184 Marca Registrada 23/02/2027

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado Las marcas registradas

Amanﬁo

Da[e sazoén cop,

Gustlsa bor

GUSTIARROZ
DALE SAZON CON GUSTISABOR (Mixta)
(Mixta)
GUSTIARROZ

(Nominativa)

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

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

a) El grado de sustitucion (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexién cuando los productos (o servicios)
en cuestion resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podria decidir adquirir uno u otro sin problema alguno,
al ser intercambiables entre si. La sustitucién se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (0
servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideraciéon
el precio de dichos bienes o servicios, sus caracteristicas, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribucion o de
comercializacion, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto
(o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa
facilidad. A modo de ejemplo, tratdndose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anis, el cedrén, la manzanilla, etc., suelen
ser productos sustitutos entre si.

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

c) Laposibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexién
cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podria asumir como razonable que los productos o servicios en cuestiéon
provienen del mismo empresario. Asi, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua
embotellada.
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Jurisprudencia
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 0 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 0 mas palabras, con o sin significacién
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 grafico, 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 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
definicion son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca
prioridad al elemento grafico, teniendo en cuenta su tamafio, color y colocacién, que en
un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gréafico 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 marcas hominativas y mixtas.

“(...), si en la marca comparada predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo
de los signos aplicando las reglas que para ese propésito ha establecido la doctrina; vy, si
por otro lado, en la misma predomina el elemento gréafico frente al denominativo, en
principio, no habria lugar a la confusién entre las marcas, pudiendo éstas coexistir
pacificamente en el ambito comercial™.

Prevalencia del aspecto nominativo.

Si el elemento determinante en un signo mixto es el denominativo y en el otro el grafico,

4 Proceso 13-1P-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.

5 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 38-1P-2008, 10 de abril de 2008.
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en principio, no habria riesgo de confusion. Si por el contrario, en ambos casos dicho
elemento es el denominativo, el cotejo debera realizarse de conformidad con las
siguientes reglas para la comparacién entre signos denominativos:”®

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

- 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.

- Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, con lo cual se indica la sonoridad
de la denominacion.

- Se debe determinar el elemento que impacta de una manera mas fuerte en la mente
del consumidor, esto mostraria cémo es captada la marca en el mercado.’

Prevalencia del aspecto grafico de la marca mixta.

“Si el elemento determinante en un signo mixto es el denominativo y en el otro el gréfico,
en principio, no habria riesgo de confusion. Si por el contrario, en ambos signos mixtos el
elemento determinante resulta ser el gréafico, el cotejo habra que hacerse a partir de los
rasgos, dibujos e imagenes de cada uno de ellos, o del concepto que evoca en cada caso
este elemento. (...)" 8

Andlisis comparativo

En el presente asunto, al efectuar la comparacion entre los signos en disputa, se evidencia
gue son similarmente confundibles en atencién a que la marca solicitada reproduce los
elementos de mayor distintividad de las marcas previamente registradas, sin que para el
presente caso los componentes adicionales le permitan gozar de distintividad.

En relacion con lo anterior, es preciso sefialar de forma inicial que el aspecto predominante
en las marcas enfrentadas es el nominativo dado, por un lado, a la configuracion propia de
los signos mixtos a partir de la cual se evidencia una posicién y tamafio privilegiados de los
vocablos configurativos frente los caracteres graficos, asi como por la fuerza de las palabras
por medio de las cuales los consumidores acceden a los productos que identifican y, por otro
lado, a la propia configuracion del signo registrado GUSTIARROZ.

De esta manera, al realizar la comparacion de los vocablos que conforman los signos en
cuestion, se observa que la marca solicitada copia en su totalidad el elemento nominativo de

6 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 52-1P-2011, marca BENZACLIN, 1 de septiembre de 2011.

7 Estos criterios han sido tratados por la doctrina sobre la materia. Como ejemplo, Carlos Fernandez Novoa, manifiesta lo siguiente:
“(...) ha de ser realizada una vision de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer
su unidad fonética y gréafica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las
silabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial
eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada funcion diferenciadora.

(...) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la silaba ténica de las mismas ocupa la misma posicién y es
idéntica o muy dificil de distinguir.

(...) la sucesién de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesion de
vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominacién.

(...) en el andlisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensién mas caracteristica de las denominaciones
confrontadas: la dimension que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la
impresién general que la denominacién va a suscitar en los consumidores”. FERNANDEZ Novoa, Carlos. Ob. Cit. Pags. 199y SS.

8 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 52-1P-2011, marca BENZACLIN, 1 de septiembre de 2011.
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mayor distintividad de las marcas registradas, correspondiente a la particula “GUSTI” (Dale
sazon con GUSTISABOR vs. GUSTIARROZ), recayendo las diferencias en la adicién por
parte del signo solicitado de la particula “SABOR” en comparacion con la particula “ARROZ”
gque forma parte de los vocablos registrados, las cuales no resultan ser distintivas dado su
caracter descriptivo y genérico, respectivamente, en relacion con las coberturas que
distinguen.

De otro lado, pese a que igualmente la marca pretendida a registro se forma por la
combinacion de expresiones “Dale sazon con”, éstas tampoco resultan ser distintivas en
relacion con los productos que pretende distinguir por ser descriptivas al referirse a una
cualidad de los mismos.

Por lo antes expresado, se encuentra que los signos enfrentados son nominativa y
fonéticamente semejantes al coincidir en el componente de mayor distintividad de los
mismos sin que la conjugacion de las particulas analizadas con otros elementos ortograficos,
gue también refieren a palabras que cuentan con un significado propio, diluya las similitudes
existentes, dado que a partir de un andlisis en conjunto llevan a que el consumidor pueda
interpretar de forma errénea que los signos provienen de un mismo origen empresarial.

Por otra parte, es de afiadir que, no obstante consiste en un factor secundario, se observa
gue los signos mixtos comparados coinciden algunos aspectos como son el tipo de letra que
los configura asi como el color con el que se encuentran resaltadas, situacion que a su vez
acrecienta en este punto las similitudes existentes y previamente explicadas.

De esta forma, y ante la presencia del primer presupuesto, esto es, que los signos
presenten similitudes susceptibles de generar confusion, resulta relevante que la
administracion se pronuncie sobre la eventual relacion que pueda existir entre los
productos que distinguen los signos en conflicto, para lo cual deberan tenerse en cuenta
las pautas o criterios que permiten conducir a establecer o fijar la similitud o la conexion
competitiva entre los productos y/o servicios®.

Conexién competitiva
El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 30: Productos para sazonar; especias; hierbas en conserva; vinagre, salsas y otros
condimentos.

Los signos previamente registrados identifican:

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

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

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

c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexién
cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podria asumir como razonable que los productos o servicios en cuestion
provienen del mismo empresario. Asi, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua
embotellada.
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Expedientes Productos

06052019 Clase 30: Café, te, cacao, azucar, arroz, tapioca, sagu, sucedaneos del
café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pasteleria y
confiteria, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras,
polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos);
especias; hielo.

06064184 Clase 30: Café, te, cacao, azucar, arroz, tapioca, sagu, sucedaneos del
café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pasteleria y
confiteria, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras,
polvos para esponjar, sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos);
especias, hielo.

Andlisis de conexidad competitiva entre productos de la clase 30 internacional
distinguidos por el signo solicitado y las marcas previamente registradas:

En el presente asunto, al examinar las coberturas de los signos enfrentados, se advierte que
aquellos distinguen los mismos productos como son “especias”, “vinagre” y “salsas”,
situacion que determina que no es necesario acudir a los criterios de conexidad competitiva
establecidos por la Interpretacion Prejudicial 100-IP-2018 por cuanto las coberturas en este
caso son idénticas.

Conclusion:
En consecuencia, el signo objeto de la solicitud estd comprendido en la causal de
irregistrabilidad establecida en el literal a) del articulo 136 de la Decision 486 de la
Comisién de la Comunidad Andina.
En mérito de lo expuesto esta Direccion,

RESUELVE
ARTICULO 1: Negar el registro de la Marca DALE SAZON CON GUSTISABOR (Mixta)
para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificacion Internacional de
Nizal?, solicitada por Jhon Sebastian Saenz Forero, por las razones expuestas en la parte
motiva de la presente resolucion.
ARTICULO 2: Notificar de esta resolucion a Jhon Sebastian Saenz Forero, solicitante del
registro marcario, entregandole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede
el recurso de apelacion ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, el
cual debera interponerse dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su notificacion.
ARTICULO 3: En firme esta resolucion archivese el expediente.

Notifiquese y Cumplase.
Dado en Bogota D.C., el 30 de junio de 2026

K)—#WW G Foﬂ’m ;2

10 30: Productos para sazonar; especias; hierbas en conserva; vinagre, salsas y otros condimentos.
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MARIA DEL PILAR SERNA ROMERO
DIRECTORA DE SIGNOS DISTINTIVOS (E)
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