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REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y COMERCIO

Resolucion N° 16819

Ref. Expediente N° SD2022/0026819

Por la cual se decide una solicitud de registro

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

CONSIDERANDO

Que por escrito presentado el dia 18 de marzo de 2022, AMAZON TECHNOLOGIES,
INC., solicito el registro de la Marca Presto! (Mixta) para distinguir productos
comprendidos en las clases 3, 5, 16 y 21 de la Clasificacion Internacional de Nizal.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 962, FRANQUICIAS Y
CONCESIONES S A S FRAYCO S.A.S. presentd oposicion contra la clase 21°, con
fundamento en las causales de irregistrabilidad del articulo 136 literales a) y h) de la
Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina.

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

“(...) la comparacion frente a los signos recaeria sobre las denominaciones
gue constituyen los mismos, es decir, los vocablos Presto y Presto, para cuyo
caso es dable afirmar que vistas las marcas en su composicion gramatical
son idénticas, de tal suerte, que las mismas son confundibles, mas aun si se
tiene en cuenta la condicién de notoria de la marca de mi representada. (...)

Del cotejo visual de las marcas objeto de estudio, se desprende que la
coexistencia de las mismas en el mercado generaria indudablemente riesgo
de confusion en el publico consumidor, mas aun si se tiene en cuenta el
caracter de notoria de la marca de mi representada

(...) el consumidor que aprecia los productos para los cuales se solicita
proteccion de una naturaleza similar que se identificar4 con la marca Presto,
facilmente pensard que el mismo tiene como origen empresarial la marca
previamente registrada y altamente posicionada Presto, en el mercado
colombiano.

(...) en el consumidor se logra un efecto psicoloégico que permite asociar de
forma inmediata el signo notorio con diversos productos o servicios, maxime,
si de estos se puede derivar cualquier clase de relacion o asociacién en la
mente del consumidor, que permita que el mismo al ver la marca
notoriamente conocida, la asocie con el signo sobre el cual el empresario
original no tiene ninguna clase de vinculo econdémico ni juridico.

La confundibilidad respecto de una marca notoria afecta a la fidelidad del
consumidor lo que tiene un efecto sobre los canales de distribucién que

1 3: Difusores de cafia de fragancia de aire; productos para aromatizar el aire; preparaciones de limpieza; detergentes para lavavajillas;
suavizantes de telas; fragancias para uso doméstico; preparaciones para lavar frutas y hortalizas; blanqueador para ropa; detergentes
para ropa; acondicionador de telas para ropa; toallitas para la colada impregnadas con suavizante; almidén de lavanderia; jabones no
medicados; quitamanchas; detergentes para inodoros; toallitas impregnadas con una preparacion limpiadora.

5: Desinfectantes; preparaciones para desodorizar el aire; preparaciones para purificar el aire; preparaciones desinfectantes para todo
uso; preparaciones desodorantes multiusos para uso doméstico, comercial o industrial; detergentes antibacterianos; jabon
antibacterial; toallitas antibacteriales; jab6n desinfectante; limpiadores desinfectantes para inodoros; toallitas desinfectantes;
desodorantes de telas; jabén medicado; productos desinfectantes para uso doméstico; toallitas desinfectantes; desodorantes de
tocador.

16: Pafiuelo facial; bolsas de basura; servilletas de papel; toallas de papel; papel higiénico; papel de bafio.

21: Escobas; trapeadores; cepillos de limpieza para uso doméstico; pafios de limpieza; esponjas de limpieza; cubos para trapeadores;

cabezas desechables de trapeador; escurridores para uso doméstico.
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podrian considerar que la marca estd perdiendo fuerza distintiva, como
sucederia en el caso en estudio, por la identidad evidente que existe entre
los signos Presto y Presto. (...)

Respecto al aprovechamiento injusto, este consiste en la aplicacion del signo
similar o idéntico a los propios productos o servicios sin la mediacion,
participacion o autorizaciéon del titular del signo notoriamente conocido, con
lo cual efectivamente se esta beneficiando de su prestigio ya que la imagen
del signo notorio es transferible a los productos o servicios que distingue y si
éste es aplicado a otros, pues su prestigio también, lo cual beneficia a
productos o servicios no fabricados por quien tiene el derecho.”

Que mediante escrito presentado el dia 22 de agosto de 2022, el apoderado de la
sociedad opositora, aporté las pruebas que estimaba necesarias, conforme al término de
prérroga solicitado y pago de tasa correspondiente.

Que dentro del término concedido para tal efecto, AMAZON TECHNOLOGIES, INC., dio
respuesta a la oposicién argumentando:

“(...) Sefalo a ese Despacho que cada una de las marcas en conflicto tiene
elementos adicionales que, al apreciarse en su conjunto, le otorgan a cada signo
suficiente distintividad y le permiten al consumidor recordarlas de manera
independiente, sin riesgo algo de confusién y/o asociacion. (...)

A simple vista se observa las diferencias graficas entre la marca solicitada y las
marcas fundamento de oposicion, las cuales se hacen evidentes en la medida
en que la marca solicitada estd compuesta por una palabra y un signo de
exclamacion, con una tipografia especifica y llamativa. Por otro lado, las marcas
fundamento de oposicidn se encuentran compuestas por una expresion y estan
acompafiadas generalmente de un disefio caracteristico y apreciable a simple
vista: una hamburguesa. Adicionalmente cuentan con una tipografia y unas
tonalidades totalmente diferentes a las de la marca solicitada. Lo anterior le
permitira a los consumidores diferenciarlas y recordarlas de manera
independiente. (...)

Llamo la atencién de ese Despacho sobre el hecho de que las marcas
fundamento de oposicion identifican productos y servicios relacionados con
alimentos y con restaurantes de comida rapida. Por el contrario, la marca
solicitada identifica productos de limpieza y mantenimiento del hogar. (...)

En este sentido, se evidencia que los productos que se pretenden identificar con
la marca solicitada, no tienen conexidad competitiva alguna con los productos y
servicios de las marcas fundamento de oposicién, pues se trata de productos y
servicios especificos, totalmente diferentes, entre los que no existe vinculacion

(...)

Lo anterior cobra alin mas relevancia si se tiene en cuenta que las marcas en
conflicto operan en una industria y en un campo muy especializado. Es evidente
gue los productos relacionados con la limpieza y el mantenimiento del hogar, y
un restaurante de comida rapida, no son sustituibles, son totalmente diferentes,
y de ninguna forma se relacionan entre ellos frente al uso de los consumidores.

(...) en este caso no se presenta ningun riesgo de confusiéon o de asociacion,
puesto que amplio uso de las marcas opositoras permitira al consumidor
relacionarlas directamente con los servicios antes sefialados, asi como con la
sociedad FRAYCO. (...)

En este sentido, al no poder probarse el riesgo de confusién, dilucién, uso
parasitario o asociacion, la marca solicitada no esta incursa en la causal de
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irregistrabilidad del articulo 136 literal h), por lo que este argumento debe ser
desestimado.”

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

Reivindicacion de prioridad

El articulo 9 de la Decision 486 de la Comunidad Andina sefiala que:

“La primera solicitud de patente de invencién o de modelo de utilidad, o de registro de disefio
industrial o de marca, validamente presentada en otro Pais Miembro o ante una autoridad
nacional, regional o internacional con la cual el Pais Miembro estuviese vinculado por algin
tratado que establezca un derecho de prioridad analogo al que establece la presente
Decision, conferira al solicitante o a su causahabiente un derecho de prioridad para solicitar
en el Pais Miembro una patente o un registro respecto de la misma materia. El alcance y los
efectos del derecho de prioridad seran los previstos en el Convenio de Paris para la
proteccion de la Propiedad Industrial.

El derecho de prioridad podra basarse en una solicitud anterior presentada ante la oficina
nacional competente del mismo Pais Miembro, siempre que en esa solicitud no se hubiese
invocado un derecho de prioridad previo. En tal caso, la presentacién de la solicitud posterior
invocando el derecho de prioridad implicara el abandono de la solicitud anterior con respecto
a la materia que fuese comdn a ambas.

Se reconoce que da origen al derecho de prioridad toda solicitud validamente admitida a
trdmite conforme a lo previsto en los Articulos 33, 119 y 140 de la presente Decisién, o en
los tratados que resulten aplicables.

Para beneficiarse del derecho de prioridad, la solicitud que la invoca debera presentarse
dentro de los siguientes plazos improrrogables contados desde la fecha de presentacion de
la solicitud cuya prioridad se invoca:

a) doce meses para las patentes de invencion y de modelos de utilidad; v,
b) seis meses para los registros de disefios industriales y de marcas.”

Por su parte, El articulo 10° de la Decision 486 de la Comunidad Andina sefiala que: "A
los efectos de lo previsto en el articulo anterior, debera presentarse una declaraciéon con
la documentacion pertinente, en la que se invoque la prioridad de la solicitud anterior
indicando la fecha de su presentacién, la oficina ante la cual se presentd y cuando se
conociera, su numero. La oficina nacional competente podra exigir el pago de una tasa
por la invocacion de la prioridad.

La declaracion y la documentacion pertinente deberan presentarse, conjunta o
separadamente, con la solicitud o, a mas tardar, dentro de los siguientes plazos
improrrogables contados desde la fecha de presentacion de la solicitud cuya prioridad se
invoca:

a) en el caso de solicitudes de patente de invencién o de modelo de utilidad: dieciséis
meses; y,
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b) en el caso de solicitudes de registro de disefio industrial o de marca: nueve meses.
Asimismo, debera presentarse copia de la solicitud cuya prioridad se invoca certificada
por la autoridad que la expidio, un certificado de la fecha de presentacion de esa solicitud
expedida por la misma autoridad y, de ser el caso, el comprobante de pago de la tasa
establecida.

Para efectos del derecho de prioridad, no se exigiran otras formalidades adicionales a las
dispuestas en el presente articulo.”

Analisis de la Solicitud de Prioridad

Revisados los documentos que obran en el expediente y el Registro de Propiedad
Industrial se constat6 que en la solicitud de registro se reivindicé la prioridad No. 97038325
del 21/09/2021 de ESTADOS UNIDOS DE AMERICA en clases 3,5,16,21, tal y como se
puede observar a continuacion:

G227360

LOS ESTADDS UNIDCS DE AMERICA
ATODOS AQUELLOS A QUIEMES LOS PRESENTES LLEGAREN:
DEPARTAMENTO DE COMERCIO DE LOS ESTADOS UNIDODS
Oficing g2 Patentes y Marcas de los Estados Unidas

23 de marzo de 2022

POR EL PRESENTE CERTIFICO QUE ADJUNTO AL PRESENTE SE ENCUENTRA UNA COPIA FIEL DE LOS
REGISTRIOS DE ESTA OFICINA DE LA SOLICITUD SEGUN SE REGISTRO PARA:

SERIAL DE LA MARCAC 377038, 323
FECHA DE REGISTRO: 27 ge sepdembre ge 2027

Sellp

DEPARTAMENTO DE COMERCIC DE Por autoridad de
LOS ESTADGS UNIDOS Subsacretarn de Comendo para Propledad Inteleciual
OFICINA DE FATENTES ¥ MARCAS DE y Director e |3 Oficina de Patentes y Marcas o¢ los Estados
ESTADCS UNIDOS Uniges

{mma: egibie)

Syivia Hoiley

Funcionano que Certifica

Estudiada la documentacion allegada a este expediente como soporte de la reivindicacion
de prioridad se pudo establecer que la sociedad solicitante AMAZON TECHNOLOGIES,
INC cumplio a cabalidad con los requisitos establecidos por la norma para la invocacion
de la prioridad, toda vez que dentro del plenario obra copia de la solicitud de registro de
Estados Unidos cuya prioridad se invoca, debidamente certificada por la Oficina de
Marcas y Patentes de Estados Unidos, junto con su traduccién al espafiol, de fecha 21 de
septiembre de 2021.

De manera que, el requisito establecido por la norma andina, referido al término para
beneficiarse del derecho de prioridad, se encuentra satisfecho en tanto la solicitud de
registro de la marca “PRESTO” se efectud ante la oficina nacional, el dia 18 de marzo de
2022, dentro de los seis (6) meses establecidos para tal efecto.

Por consiguiente, atendiendo a los principios de economia procesal y celeridad que debe
regir las actuaciones administrativas, esta Direccion considera que debe realizarse el
estudio de registrabilidad de la marca solicitada teniendo en cuenta el derecho de prioridad
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invocado.
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?,
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

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

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

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

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

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

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

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

c) Laposibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexion
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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de confusion o de asociacion, que se entiende debe recaer en los destinatarios de los
productos o servicios, esto es el publico consumidor.

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

Literal h) del articulo 136 de la Decision 486

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

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

Concepto de lanorma

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

El segundo supuesto de hecho se refiriere a la capacidad que el uso del signo solicitado
tuviere para generar riesgo de confusién o de asociacion con el titular del signo notorio o
sus productos o servicios, o0 si dicho uso se configurare como un aprovechamiento injusto
de la reputacion del signo notorio o causare una dilucién de su capacidad distintiva, o su
valor comercial o publicitario.

Asi, es necesario proceder a determinar el alcance de cada uno de los supuestos
contemplados en la norma a fin de proceder al estudio de la causal de irregistrabilidad en
cuestion.

Reproduccién, imitacién, traduccion, transliteracién o transcripcién
La causal de irregistrabilidad en estudio protege al signo notorio frente a actos de

reproduccion?, imitacién® traduccion® transliteracion’ o transcripcion® total o parcial, que
frente al mismo pretendan efectuarse por parte de terceros.

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 arqueolégico, texto, etc., por procedimientos calcograficos,
electroliticos, fotolitograficos o mecénicos y también mediante el vaciado.

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

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

7 Transliterar.(De trans- y el lat. littéra, letra).1. tr. Representar los signos de un sistema de escritura mediante los signos de otro.
Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espafiola [En linea]. Vigésima Segunda 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, fonolégicos, Iéxicos o morfolégicos 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.
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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 atenciéon a
dicha calidad y su especial proteccion.

Signo notorio

La definicion legal del signo notorio se encuentra en el articulo 224 de la Decisién 486 de
la Comision de la Comunidad Andina que establece:

“Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal
en cualquier Pais Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o
el medio por el cual se hubiese hecho conocido”.

De acuerdo con la definicion del Diccionario de la Lengua Espafiola, la caracteristica de
notorio se predica de algo que es publico y sabido por todos, ademas de claro y evidente®.
En efecto, la calificacién de notorio de un objeto o una persona esta estrechamente ligada
al sentimiento generalizado de que dicho objeto o persona son ampliamente conocidos
por un sector determinado.

Para referirse a un signo notorio es preciso determinar que el uso amplio y generalizado
por parte de su titular se ha traducido en la exteriorizacion de aquel dentro del publico
consumidor, de tal manera que es facilmente reconocido y recordado por el consumidor
gue ha tenido contacto con los productos o servicios identificados por el signo, o por los
consumidores potenciales, es decir aquellos que si bien no han adquirido los productos o
servicios, saben que se ofertan bajo dicho signo y les endilgan alguna calidad o
caracteristica, ya inferida por otro consumidor o gracias a asociaciones derivadas de la
informacion de dichas calidades o caracteristicas dada mediante la amplia y constante
publicidad del signo.

Sector pertinente

En concordancia con lo anterior, el articulo 230 de la Decision 486 incluye dentro del
sector pertinente para determinar si un signo es notorio; los siguientes:

“a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se
aplique;

b) las personas que participan en los canales de distribucion o comercializacion del tipo
de productos o servicios a los que se aplique; o

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

Y afade que:

9 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espafiola [En linea]. Vigésima Segunda Edicion. Disponible en_www.rae.es.
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“para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastara que sea conocido dentro de
cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores”.

Criterios para determinar la notoriedad

A fin de determinar la notoriedad de un signo distintivo segun el mismo sea reconocido
como tal dentro del sector pertinente la Decision 486 establece en su articulo 228 una
serie de criterios que, sin ser taxativos, fijan pautas que guian al examinador en el 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 geogréafica de su utilizacién, dentro o fuera de
cualquier Pais Miembro;

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

d) el valor de toda 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 signo cuya
notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del Pais Miembro en el
gue se pretende la proteccion;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
g) el valor contable del signo como activo empresarial;

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia
del signo en determinado territorio; o,

i) la existencia de actividades significativas de fabricacion, compras o almacenamiento por
el titular del signo en el Pais Miembro en que se busca proteccion;

J) los aspectos del comercio internacional; o,

k) la existencia y antigliedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo
en el Pais Miembro o en el extranjero”.

De acuerdo con lo anterior, para poder determinar la notoriedad de un signo distintivo, es
preciso que se haya difundido dentro de un territorio y durante un tiempo determinado,
toda vez que la Unica manera de lograr el reconocimiento de un signo distintivo es por
medio de su difusién, lo cual implica la identificacion de un ambito temporal y territorial.

Por lo demés, resulta importante resaltar que los criterios normativos permiten que las
pruebas aportadas estén referidas a territorio extranjero, pero deben ir dirigidas a
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demostrar el conocimiento del signo entre los miembros del sector pertinente de
cualquiera de los paises miembros de la Comunidad Andina.

Prueba de la notoriedad

De conformidad con lo expuesto hasta aca, quien alega notoriedad asume la carga de
probar por los medios probatorios conducentes, pertinentes y Utiles, la calidad de notoria
de la marca de conformidad con la definicion, y criterios ya vistos en los articulos 229, 228
y 230 de la Decision 486 .

Identidad o Semejanza de los signos

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

Existira semejanza conceptual cuando los dos signos evoquen una idea idéntica o
semejante.

La similitud ortografica se presenta por la semejanza de las letras entre los signos a
compararse. La sucesion de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el nUumero de
silabas, las raices o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusion.

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

La semejanza fonética se presenta por coincidencia en las raices o terminaciones, y
cuando la silaba ténica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy dificil de
distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para
determinar una posible confusion.

El riesgo de confusién o de asociacién

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

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

Aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio

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

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

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

La posibilidad de diluciébn de la fuerza distintiva existe en aquellos signos que son
intrinsecamente distintivos, siendo un factor a considerar que sean Unicos en el registro
de la propiedad industrial, es decir que no hay un signo igual registrado en relacién con
ningun otro tipo de productos o servicios. En tal caso, de concederse un signo parecido al
notorio, ese caracter de exclusividad que tenia el signo notorio en el registro podria
perderse.

Al respecto sefala el autor F.G. JACOBS: “La esencia de la dilucién en este sentido
clasico es que la difuminacion del caracter distintivo de la marca implica que ésta ya no
provoca la asociacion inmediata con los productos para los que esta registrada y es usada.
Asi pues, citando de nuevo a Schechter, «por ejemplo, si se autorizan restaurantes Rolls
Royce, cafeterias Rolls Royce, pantalones Rolls Royce y caramelos Rolls Royce, en diez
afios ya no existird la marca Rolls Royce».”!

Es importante mencionar que la jurisprudencia norteamericana ha tratado el tema de la
dilucion de signos con un alto grado de notoriedad, especificando dos variantes de dicha
situacion, la dilucion por empafiamiento y la dilucién por degradacién, explicando estos
dos conceptos de forma grafica, tal y como se transcribe a continuacion:

“(...) Suponga que un restaurante de lujo se llama “Tiffany”. Existe muy poco riesgo que
el publico consumidor considere pensar que esta celebrando negocios con una seccion
de las tiendas de joyas “Tiffany” si estos [es decir el publico] se vuelven clientes regulares
del restaurante. Pero, cuando los consumidores ven al lado el nombre “Tiffany” ellos
puede que piensen tanto en el restaurante como la joyeria, y si es el caso la eficacia del
nombre en identificar la tienda se vera deteriorada. Los consumidores tendran que pensar
mucho mas — incurrir como si fuese un mayor costo de imaginacién — en reconocer el
nombre como el nombre de la tienda...][...Asi que “blurring” [empafiamiento] es una forma
de dilucion.” (TY Inc. V. Ruth Perryman; 2002)”

“(...) Ahora suponga que el restaurante que adopta el nombre “Tiffany” es en realidad un
local de striptease. Nuevamente y sin duda con mayor certeza que en el caso previo, los
consumidores no pensaran que hay relacion de propiedad entre el local de striptease y la
tienda de joyas. Pero debido a la inveterada tendencia de la mente humana en proceder
por asociacion, cada vez que piensen en la palabra “Tiffany” su imagen de la tienda lujosa
se vera degradada por la asociacion de la palabra con el local de striptease.!?”

Cabe destacar el pronunciamiento que sobre este punto ha efectuado el Abogado General
del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, el sefior Niilo Jaaskinen:

“Tanto en derecho comunitario como en los Estados Unidos, el concepto de proteccién
frente a la dilucion se refiere especificamente a dos fendbmenos:

©Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 108 IP-2006 marca KRISTAL ESSENCE

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

2TY Inc. v. Ruth Perryman; 2002
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Proteccion frente a la difuminacion y frente al deterioro. La proteccion frente a la
difuminacion (o dilucién en sentido estricto) se da contra los usos que entrafian el riesgo
de que la marca pierda su caracter distintivo y, con él, su valor. La proteccion frente al
deterioro significa protecciéon contra usos que ponen en peligro la proteccion de la
marca”,

Aprovechamiento del valor comercial o publicitario del signo notorio

Se presenta un aprovechamiento del valor comercial o publicitario de la marca notoria,
cuando un tercero a fin de ahorrar los gastos de posicionamiento de su propia marca,
utiliza un signo semejante o idéntico, en relacion con productos y/o servicios distintos a
los que vienen siendo protegidos por la marca notoria, buscando que se transfiera a sus
productos y/o servicios la imagen y el mensaje positivo de la misma.

Al respecto la Tercera Sala de Recurso de la EUIPO ha sostenido:

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

Acervo probatorio

Al expediente fueron allegadas las siguientes pruebas por parte del solicitante AMAZON
TECHNOLOGIES, INC:

e Imagenes de los productos identificados con la marca solicitada y links.
e Imagenes de los productos/servicios identificados con la marca opositora y links.
e Certificados de registro de la marca solicitada en otros paises

Al expediente fueron allegadas las siguientes pruebas por parte del opositor
FRANQUICIAS Y CONCESIONES S A S FRAYCO S.A.S:

1. Certificado de existencia y representacion que refleja Establecimientos de

comercio

Certificacion puntos de venta a nivel nacional

Certificacion de volumenes en operaciones y publicidad

Tarjeta Profesional de contador

Comerciales afios 90

Campaiia Presto 30 afios - Comerciales 30 afios

Campaiia Presto 40 afios — Comerciales, capsulas digitales, campafia mesofoods

y panda (octubre 2021)

8. Campafia Presto 20K - Imagenes fotograficas

9. Ruta Presto - Imagenes fotograficas

10.Campafia Puestisima (Pico y placa, imagenes de redes sociales, Pico y placa 1
legal radio, Radio presto cufia 20 segundos, Radio Presto 2 promo 20 segundos,
WhatsApp audio 2019, WhatsApp video 2019)

11.Campafias Presto es de verdad (Cufas, Influenciadores, Videos)

No s~ ®D

BAsunto C-323/09 Interflora Inc Interflora British Unit contra Marks & Spencer plc Flowers Directs Online Limited.
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12.Caravanas Presto (Fotos Caravana, videos Caravana)

13.Investigaciones (Analisis GIG, Informe Nielsen Mesofoods)

14.Campafia “Combo angel” — imagenes, Analisis digital 2020

15. Participacioén “Dia de rock” — imagenes Afiche, valla, cufia, video afio 2020
16.Campafia Presto 40 afios (Activacion BTL, Produccion Comerciales, cifras)
17.Perfiles de redes sociales

Pruebas rechazadas:

En relacién con los requisitos que deben reunir las pruebas, el Consejo de Estado,
mediante auto de 26 de septiembre de 2019, indicé: “[...] i) la pertinencia de una prueba
debe revisar que la prueba guarde relacion con los hechos que se pretenden demostrar; ii) la
conducencia de una prueba debe revisar que el medio probatorio propuesto sea adecuado
para demostrar el hecho; para lo cual: a) debe estar autorizado y no prohibido expresa o
tacitamente por la ley; y b) el medio probatorio no debe estar prohibido en particular para el
hecho que con este se pretende probatrs; iii) la utilidad de una prueba debe revisar que no sea
manifiestamente superflua, es decir, que no tenga razén de ser, porque ya estan probados
los hechos o porque el hecho esta exento de prueba [...]".14

Por otra parte, el solicitante allega imagenes en el mercado de las marcas en cuestion,
con el fin de demostrar el uso especifico que realiza cada empresa en el mercado.

No obstante lo anterior, los mencionados hechos son irrelevantes en el estudio de
registrabilidad de la marca solicitada, toda vez que para este se tienen en cuenta aspectos
como los elementos que componen el signo y los productos y servicios que pretende
amparar. Por tanto, esta Direccion estima que las pruebas aportadas son impertinentes
en el estudio de la causal de irregistrabilidad invocada, por tanto, se rechazan.

Por otra parte, cabe aclarar que la marca PRESTO ha sido reconocida como notoria,
mediante los siguientes pronunciamientos:

e Por medio de la Resolucion No. 36330 del 22 de julio de 2009 en el expediente No.
0857244, la Division de Signos Distintivos reconocio la notoriedad del signo
PRESTO para identificar Servicios de restauracion comprendidos en la clase 43
Internacional, por el periodo comprendido entre 2006 Y 2008.

e Por medio de la Resolucion No. 8345 del 27 de febrero de 2015 en el expediente
No. 04127771, la Direccion de Signos Distintivos extendio la notoriedad del signo
PRESTO para identificar productos alimenticios, concretamente comidas rapidas y
servicios de restauracion, por el periodo comprendido entre 2009 Y 2014.

De conformidad con lo anterior, dado que ya se analiz6 el especial estatus de la marca
PRESTO hasta el afio 2014, se rechazan las pruebas que hagan referencia al mismo y
afos anteriores, toda vez que corresponden a un periodo de tiempo durante el cual ya
guedo acreditado el caracter notorio de dicha marca, motivo por el cual no es procedente
volver a realizar un nuevo analisis de dichas pruebas.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Familia de marcas

14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion Quinta, providencia de 3 de marzo de 2016, C.P. Carlos Enrique
Moreno Rubio, nim. Unico de radicacion 11001-03-25-000-2015-00018-00.
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Igualmente el hecho que la sociedad FRANQUICIAS Y CONCESIONES S A S FRAYCO
S.A.S. incluye de forma reiterada la misma expresion PRESTO en buena parte de sus
marcas nos hace incluir que estamos en presencia de una familia de marcas entendida
esta como la estrategia de mercadeo consistente en identificar con una serie de marcas
gue comparten un elemento en 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 relacion inmediata entre los productos o servicios 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 prefijjo comdn, y que provienen de una mismo productos,
asumird que cualquier marca con ese mismo prefijo para productos similares o
relacionado, 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 relacion con el radical caracteristico, beneficia al consumidor que
adquiere el producto por la calidad que ya conoce.

Asi las cosas, es claro que estamos frente a un caso de familia de macas 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.

Tipo Sigho Titular Expediente | Niza | Clase | Tramite Estado
FRANQUICIAS Y
Nominativa | PRESTO CONCESIONES SAS 00077318 7 42 Marca Registrada
FRAYCO S.A.S.
FRANQUICIAS Y
Nominativa | PRESTO CONCESIONES S A'S 04127766 8 35 Marca Registrada
FRAYCO S.A.S.
FRANQUICIAS Y
Nominativa | PRESTO CONCESIONES S AS 04127767 8 41 Marca Registrada
FRAYCO S.A.S.
FRANQUICIAS Y
Mixta PRESTO CONCESIONESSAS 04127777 8 35 Marca Registrada
FRAYCO S.A.S.
FRANQUICIAS Y
Mixta PRESTO CONCESIONES S A'S 04127778 8 41 Marca Registrada
FRAYCO S.A.S.
FRANQUICIAS Y
Mixta Presto CONCESIONESSAS SD2018/0033351 | 11 35 Marca Registrada
FRAYCO S.A.S.
FRANQUICIAS Y
Mixta Presto CONCESIONES S A S 14270770 10 32 Marca Registrada
FRAYCO S.A.S.
FRANQUICIAS Y
Mixta PRESTO CONCESIONES S A S 14270774 10 30 Marca Registrada
FRAYCO S.A.S.
FRANQUICIAS Y 29. 30
Mixta Presto CONCESIONES S A S 14125266 10 43’ " | Marca Registrada
FRAYCO S.A.S.

FRANQUICIAS Y
Mixta Presto CONCESIONES S A S 14270763 10 43 Marca Registrada
FRAYCO S.A.S.
FRANQUICIAS Y
Mixta PRESTO CONCESIONES S A S 14270776 10 29 Marca Registrada
FRAYCO S.A.S.
FRANQUICIAS Y
Mixta Presto CONCESIONES S A S 15172682 10 30 Marca Registrada
FRAYCO S.A.S.
FRANQUICIAS Y
Mixta PRESTO CONCESIONES SA S 15172689 10 29 Marca Registrada
FRAYCO S.A.S.
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FRANQUICIAS Y
Mixta Presto CONCESIONESSAS 15172672 10 32 Marca Registrada
FRAYCO S.A.S.
FRANQUICIAS Y
Mixta Presto CONCESIONES S AS 15100054 10 25 Marca Registrada
FRAYCO S.A.S.
FRANQUICIAS Y
Mixta Presto CONCESIONES S A S 15172678 10 43 Marca Registrada
FRAYCO S.AS.
FRANQUICIAS Y
Mixta Presto CONCESIONES S AS 04127772 8 28 Marca Registrada
FRAYCO S.A.S.
FRANQUICIAS Y
Nominativa | PRESTO CONCESIONES S A S 9226128729 7 29 Marca Registrada
FRAYCO S.A.S.
FRANQUICIAS Y
Mixta PRESTO CONCESIONES S A S 9226175330 7 30 Marca Registrada
FRAYCO S.AS.
FRANQUICIAS Y
Mixta PRESTO CONCESIONES S A S 02100850 8 30 Marca Registrada
FRAYCO S.AS.
FRANQUICIAS Y
Nominativa | PRESTO CONCESIONES S A S 04127768 8 43 Marca Registrada
FRAYCO S.AS.
FRANQUICIAS Y
Mixta PRESTO CONCESIONES S A S 04127776 8 32 Marca Registrada
FRAYCO S.AS.
FRANQUICIAS Y
Mixta PRESTO CONCESIONES SAS 04127780 8 43 Marca Registrada
FRAYCO S.AS.
FRANQUICIAS Y
Mixta PRESTO CONCESIONES SAS 04127773 8 29 Marca Registrada
FRAYCO S.AS.
FRANQUICIAS Y
Mixta PRESTO CONCESIONES SAS 04127775 8 30 Marca Registrada
FRAYCO S.AS.

Andlisis de la causal contemplada en el literal a) del articulo 136 de la Decision 486.
Confundibilidad con marca previamente registrada

Las marcas opositoras son las siguientes:

Tipo Signho Titular Expediente | Niza | Clase | Tramite Estado Vigencia
FRANQUICIAS Y 18 dic. 2024
. CONCESIONES 29, 30, .
Mixta Presto SASFRAYCO 14125266 10 43 Marca Registrada
S.A.S.
FRANQUICIAS Y 31 ago. 2025
) CONCESIONES )
Mixta Presto S AS FRAYCO 14270763 10 43 Marca Registrada
S.A.S.
FRANQUICIAS Y 06 nov. 2025
. CONCESIONES .
Mixta Presto SASFRAYCO 15172678 10 43 Marca Registrada
S.A.S.
FRANQUICIAS Y
A CONCESIONES .
Nominativa | PRESTO S AS FRAYCO 04127768 8 43 Marca Registrada
S.A.S.
FRANQUICIAS Y 22 sept. 2025
. CONCESIONES .
Mixta PRESTO S A S FRAYCO 04127780 8 43 Marca Registrada

S.AS.

29 ago. 2025

Visto el Registro de Propiedad Industrial, se encontro la siguiente informacién relevante
para el presente examen de registrabilidad:

| Tipo | Signo |  Titular | Expediente | Niza | Clase | Tramite | Estado | Vigencia
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NATIONAL . ot
PRESTO 9201693121 | 7 21 Marca Registrada 3 nov. 203

INDUSTRIES INC

Nominativa | PRESTO

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado Signos opositores

PRESTO!
PRESTO
(mixtas)
PRESTO
(nominativas)
Antecedentes
PRESTO,
(nominativa)
Jurisprudencia

Conexidad Competitiva

“El consumidor, se ha dicho, no distingue entre clases sino entre productos,
conviene entonces advertir que, si los productos de por si, se distinguen
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claramente unos de otros, fuera de toda duda razonable de parte del
consumidor, no se requeriria, por supuesto, que los distinguiera una marca. De
no ser asi, el derecho sobre la marca resultaria practicamente ilimitado.”®

Andlisis de la conexidon competitiva frente a marcas opositoras PRESTO

En primer lugar, esta Direccion considera pertinente efectuar la comparacion de los
productos/servicios que los signos comparados PRESTO! Y PRESTO identifican y, en
caso de determinarse la identidad o relacién entre estos, se procedera a efectuar la
comparacion entre el signo solicitado y la marca fundamento de oposicion, a fin de
determinar la existencia de riesgo de confusion entre los signos, pues, nada obsta para
gue coexistan dos signos similares o incluso idénticos, si los productos por ellos
amparados no son susceptibles de causar riesgo de confusién o de asociacion.

El signo solicitado pretende distinguir:

3. Difusores de cana de fragancia de aire; productos para aromatizar el aire;
preparaciones de limpieza; detergentes para lavavajillas; suavizantes de telas; fragancias
para uso doméstico; preparaciones para lavar frutas y hortalizas; blanqueador para ropa;
detergentes para ropa; acondicionador de telas para ropa; toallitas para la colada
impregnadas con suavizante; almidon de lavanderia; jabones no medicados;
guitamanchas; detergentes para inodoros; toallitas impregnadas con una preparacion
limpiadora.

5: Desinfectantes; preparaciones para desodorizar el aire; preparaciones para purificar el
aire; preparaciones desinfectantes para todo uso; preparaciones desodorantes multiusos
para uso doméstico, comercial o industrial; detergentes antibacterianos; jabon
antibacterial; toallitas antibacteriales; jabon desinfectante; limpiadores desinfectantes
para inodoros; toallitas desinfectantes; desodorantes de telas; jabdn medicado; productos
desinfectantes para uso domestico; toallitas desinfectantes; desodorantes de tocador.

16: Pafiuelo facial; bolsas de basura; servilletas de papel; toallas de papel; papel higiénico;
papel de bafio.

21: Escobas; trapeadores; cepillos de limpieza para uso doméstico; pafos de limpieza;
esponjas de limpieza; cubos para trapeadores; cabezas desechables de trapeador;
escurridores para uso doméstico.

Los signos opositores identifican

Expediente Producto y/o servicios

14125266 (29): carnes, pescado, carne de ave y carne de caza,; extractos de
carne; frutas y verduras; productos lacteos; croquetas; papas fritas;
batidos de leche.

(30): hamburguesas, hamburguesas comestibles, hamburguesas con
queso, hamburguesas con carne, hamburguesas con pollo,
hamburguesas con pescado; sandwiches comestibles, sandwiches
de carne, sandwiches de cerdo, sandwiches de pescado, sandwiches
de pollo; preparaciones hechas de cereales, pan y pasteleria, masas
para hacer pan, salsas, aderezos, especias, mostaza, harinas,

15 TICA, Proceso 43-ip-2003.
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adobos, alifios para alimentos y ensaladas, condimentos, helado,
tortillas.

(43): servicios de restauracion (alimentacion).

14270763 (43): servicio de suministro de alimentos y bebidas en restaurantes,
puntos de comidas rapidas, ferias, eventos especiales, hoteles, bares
y toda clase de establecimientos de la misma naturaleza, servicios de
restaurantes de comidas rapidas y de cocina ininterrumpida.

15172678 (43): servicios de restaurantes de comidas rapidas y cocina
ininterrumpida, servicios de catering, servicios de bufes de ensaladas,
organizacion de fiestas infantiles.

04127768 (43): servicios de restauracion (alimentacion); hospedaje temporal.
04127780 (43): servicios de restauracion (alimentacion); hospedaje temporal.

Como se puede evidenciar, los productos que busca identificar el signo solicitado a
registro corresponden a una serie de articulos de limpieza y desinfeccion contenidos en
clases 3, 5, 16 y 21 Int, tipo de articulos cuya funcion esta relacionada con el aseo del
hogar.

Por su parte las marcas opositoras identifican de manera general servicios relacionados
con restauracion y alimentacion en clase 43. Es importante indicar que cada uno de estos
productos y servicios cumple una finalidad especifica, que impide que estos sean
intercambiables, dado el propdsito de los mismos, por lo que el publico consumidor a quien
va dirigido no llegaria a una asociacion de los mismos debido a que los canales de
comercializacion son diferentes.

El hecho de que eventualmente pueda darse un uso conjunto por parte del empresario
gue presta servicios de restauracion de aquellos productos para el aseo, incluyendo los
destinados a la desinfeccién de los alimentos, no implica de por si una conexidad, pues
de ninguna manera se predica una relacion de necesidad entre unos y otros o la
posibilidad de que sean productos sustitutos entre si, por ende, no hay
complementariedad o intercambiabilidad.

Asi mismo, en observancia de la naturaleza, finalidad, forma de comercializacion y calidad
de los destinatarios, los productos en comparacién usualmente no son ofrecidos por parte
de los mismos empresarios, por lo que, con base en el criterio de razonabilidad, se
descarta cualquier riesgo de confusién indirecta o riesgo de asociacion.

Asi las cosas, es pertinente tener en cuenta para el analisis del presenta caso se aplica
el “principio de especialidad” para lo cual el Tribunal Andino mediante 321 IP- 2015 ha
manifestado:

“(...) De conformidad con lo anterior, se abordara el tema propuesto. Para lo
anterior, se reitera lo expresado en la Interpretacion Prejudicial de 15 de julio de
2015, expedida en el marco del Proceso 324-IP-2014:. "El principio de
especialidad se puede enunciar de la siguiente manera: el derecho al uso
exclusivo de una marca se circunscribe a los productos y servicios determinados
en el registro respectivo, los cuales hacen parte de una misma clase en relacién
con la Clasificacion Internacional de Niza.
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El articulo 151 de la Decision 486 hace viable la utilizacion de la mencionada
clasificacién internacional, asi: "Para clasificar los productos y los servicios a los
cuales se aplican las marcas, los Paises Miembros utilizaran la Clasificacion
Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas,
establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus
modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificacion Internacional referida en el péarrafo anterior no
determinaran la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados
expresamente”.

El objetivo de la regla de especialidad consiste establecer un parametro inicial
para evitar el riesgo de confusién, prohibiendo el registro de marcas que posean
denominaciones idénticas o similares a las previamente registradas, para
amparar productos o servicios también idénticos o similares. Para garantizar
esto al solicitante, de conformidad con el articulo 139 literal f), se le pide que
indique la clase a la cual corresponden los productos o servicios.

Carlos Fernandez Novoa sefiala al respecto que: "La consecuencia mas
palpable de la regla de especialidad de la marca es que sobre un mismo signo
pueden recaer dos o mas derechos de marca autbnomos (pertenecientes a
distintos titulares) siempre que cada una de estas marcas autbnomas sea
utilizada en relacién con una clase o variedad diferente de productos o
servicios». En principio, pueden existir en el mercado marcas idénticas o
similares que pertenezcan a distintos titulares, siempre y cuando se encuentren
amparando productos o servicios ubicados en diferentes clases. La regla de la
especialidad se ha matizado y se han generado excepciones especificas en el
campo de la conexion competitiva y la proteccion de los signos notoriamente
conocidos". Si estamos en frente de productos registrados en diferentes clases
o disimiles, aunque se encuentren ubicados en la misma clase, es preciso que
se matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, que se analice el grado
de vinculacion o relacion competitiva de los productos que amparan los signos
en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error
en el publico consumidor. Para lo anterior, el consultante debera analizar la
naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola
pertenencia de varios de éstos a una misma clase de la Clasificacion
Internacional de Niza no demuestra su semejanza, asi como la ubicacion de los
mismos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. (...)"

En consecuencia, los productos/servicios en comparacidon no son sustituibles, ni
complementarios entre si por su naturaleza, ni estan destinados a los mismos
consumidores, ni son comercializados por el mismo empresario. Por tanto, no resulta
probable que un consumidor incurra en confusibn y/o asociacion entre los
productos/servicios amparados por los signos en comparacion.

No existiendo relacién o conexidad competitiva entre los productos que pretende distinguir
el signo solicitado PRESTO! y los servicios/productos que identifican las marcas
opositoras PRESTO, no es necesario proceder a la comparacion de los signos
respectivos, pues nada obsta para que coexistan dos marcas similares o incluso idénticas,
si los productos por ellas amparados no son susceptibles de causar riesgo de confusién
o de asociacion, tal como sucede en este caso.

Por lo anterior, esta Direccidn no procedera a realizar un analisis de comparacion respecto
de los signos confrontados.

Jurisprudencia
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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:6

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

e Si el elemento gréfico es el preponderante, en principio no habria riesgo de
confusién, 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 denominacion 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-No6voa 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
grafica son aquellos que merman el caracter distintivo de este componente. Entre
los mismos cabe citar, en primer término, la naturaleza descriptiva del componente
denominativo y la circunstancia de que el mismo forma parte de un elevado nimero
de marcas pertenecientes a terceros (...).

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

1)) 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:

16 TJCA, Proceso N° 224-1P-2015
17 FERNANDEZ-NOVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edicion, 2001, pag. 256

18 “Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en mdltiples providencias, entre las cuales se
destacan: Interpretacion Prejudicial del 15 de Agosto de 2007 en el proceso 84-IP-2007 y la Interpretacion Prejudicial del 29 de mayo
de 2014 en el proceso 26-IP-2014".
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Prevalencia del elemento nominativo

Una vez determinado en el presente andlisis que en los signos en confrontacion
predomina el elemento nominativo, deberan tenerse en cuenta las siguientes reglas:

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

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

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

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

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

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

Andlisis comparativo frente a marca hallada de oficio PRESTO

Dando lugar al analisis de registrabilidad, nos encontramos con que la marca solicitada
se trata de un signo mixto compuesto por la expresion PRESTO! en tipografia especifica,
con bordes delineados y que tiene como elemento grafico un signo de admiracion (!). Por
su parte, la marca hallada de oficio se trata de un signo nominativo compuesto por la
expresion PRESTO.

Esta Direccion observa que, de acuerdo a las reglas jurisprudenciales expuestas, es el
elemento nominativo de cada signo el preponderante en sus conjuntos, por cuanto son
las palabras las que causan mayor impacto en el consumidor por ser aquellas que usaria
para pedir los productos protegidos con estos signos, ademas del hecho de que el
elemento denominativo es el que tiene un grado de recordacion mas alto en la mente de
consumidor y puede ser asociado a los productos que identifica en mayor medida que el
elemento gréafico. Asi las cosas, corresponde realizar el estudio de conformidad con las
reglas de cotejo para signos nominativos.

De acuerdo a lo anterior, se evidencia que el signo solicitado a registro PRESTO! frente
al signo antecedente PRESTO, es susceptible de generar riesgo de confusién por cuanto
se trata de signos idénticos, dado que el hecho de agregar un signo de admiracién al final
no representa ninguna variacion ortografica, fonética o conceptual, por lo que se obvia
cualquier analisis comparativo entre los mismos.

Al respecto ha establecido la Jurisprudencia:

"La comparabilidad entre marcas idénticas no requiere reglas distintas del cotejo,
comparacion simple y confrontacion visual de dos signos idénticos para derivar
de ellos el gravisimo riesgo de confusion, sin necesidad de acudir a métodos
sofisticados, a elucubraciones mayores o a una elaboracion del pensamiento o

19 TicA, Proceso Ne 127-1P-2016
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del raciocinio. Hasta en las pruebas mas elementales de comprension y
asociacion de ideas, que practican a los nifios, basta con que ellos vean
imagenes iguales para deducir de ellas una identidad determinada." (Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina, proceso 21-IP-96, G.O. 318 de enero 26 de
1998. Citada en proceso 59-1P-2000, el primero de septiembre del afio 2000,
relativo a la marca MAX MARA).

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.

Conexion competitiva
El signo solicitado pretende distinguir las siguientes clases:

3: Difusores de cafia de fragancia de aire; productos para aromatizar el aire;
preparaciones de limpieza; detergentes para lavavajillas; suavizantes de telas; fragancias
para uso doméstico; preparaciones para lavar frutas y hortalizas; blanqueador para ropa;
detergentes para ropa; acondicionador de telas para ropa; toallitas para la colada
impregnadas con suavizante; almidén de lavanderia; jabones no medicados;
guitamanchas; detergentes para inodoros; toallitas impregnadas con una preparacion
limpiadora.

5: Desinfectantes; preparaciones para desodorizar el aire; preparaciones para purificar el
aire; preparaciones desinfectantes para todo uso; preparaciones desodorantes multiusos
para uso doméstico, comercial o industrial; detergentes antibacterianos; jabdén
antibacterial; toallitas antibacteriales; jabon desinfectante; limpiadores desinfectantes
para inodoros; toallitas desinfectantes; desodorantes de telas; jab6n medicado; productos
desinfectantes para uso domestico; toallitas desinfectantes; desodorantes de tocador.

16: Pafiuelo facial; bolsas de basura; servilletas de papel; toallas de papel; papel higiénico;
papel de bafio.

21: Escobas; trapeadores; cepillos de limpieza para uso doméstico; pafios de limpieza;
esponjas de limpieza; cubos para trapeadores; cabezas desechables de trapeador;
escurridores para uso doméstico.

Los signos confrontados identifican
Expediente Producto y/o servicios

9201693121 (21): productos comprendidos en la clase 21 del articulo 02 del
decreto 755 de 1972.
Utensilios pequefios y recipientes portatiles para la casa y la cocina
(que no sean de metales preciosos 0 chapeados); peines y esponjas;
cepillos (con excepcion de los pinceles); materiales para la fabricacion
de cepillos; instrumentos y materiales de limpieza; viruta de hierro;
cristaleria, porcelana y loza no incluidos en otras clases.

Analisis de oficio de conexidad competitiva entre clases 3, 5, 16 sin oposicion frente
ala marca de expediente 9201693121 registrada en clase 21

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
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observa que en el presente caso se dan los siguientes presupuestos definitivos para
concluir que hay relacién o conexidad entre los servicios que identifican los signos objeto
de comparacién, como se procede a explicar.

Complementariedad: En primer lugar, se debe sefialar que el decreto 755 de 1972 en su
articulo 2 dispone los siguientes productos para clase 21: Utensilios pequefios y
recipientes portatiles para la casa y la cocina (que no sean de metales preciosos o
chapeados); peines y esponjas; cepillos (con excepcion de los pinceles); materiales para
la fabricacion de cepillos; instrumentos y materiales de limpieza; viruta de hierro;
cristaleria, porcelana y loza no incluidos en otras clases.

De acuerdo a lo anterior, vista la cobertura de los signos enfrentados, logra vislumbrarse
gue entre éstas existe una conexion estrecha y directa, al tratarse de productos que
necesariamente requieren del otro para su correcto funcionamiento o simplemente para
mejorar la finalidad de los mismos.

Conforme lo anterior, nos encontramos cotejando “esponjas, cepillos, instrumentos y
materiales de limpieza” contenidos en la clase 21 con productos de las clases 3y 5
relacionados con “Preparaciones de limpieza, preparaciones desinfectantes para todo uso
y otros”, los cuales se necesitan de forma directa y necesaria para su correcto
funcionamiento y desarrollo. Aunado a ello, como se expondra méas adelante, es usual
observar en el mercado que un establecimiento que ofrezca: material de limpieza, también
ofrezca: Productos de limpieza.

Razonabilidad: En el mismo sentido, no resulta extrafio que un empresario que se
desempefia en un sector especifico (Industria del aseo), ofreciendo instrumentos vy
material de limpieza, busque ampliar su esquema de negocios e incursione en productos
del mismo sector tales como bolsas de basura o toallas de papel (clase 16), por lo que el
consumidor facilmente entenderd que quien se encarga de una serie de elementos y/o
prestaciones ahora incursione en otro afin. Al darse tal circunstancia, el riesgo de
asociacion se incrementa hasta el punto de impedir el registro del signo solicitado, pues
busca desempeniarse en un sector afin al del antecedente antes mencionado.

La anterior coincidencia dentro del mercado generaria confusion indirecta, pues sin duda
alguna la presencia del mismo término en los signos distintivos comparados, causa una
idea de asociacion entre los productos que se distinguen con una y otra marca, ya que el
signo solicitado reproduce totalmente la marca previamente registrada. En efecto, la
confundibilidad indirecta se origina cuando el consumidor o adquirente de los productos
distinguidos con una marca, confunde el origen empresarial de los mismos, es decir, los
asocia por su procedencia o nacimiento, creyendo errbneamente que cierto producto
proviene de una empresa, cuando no es asi.

Asi mismo, existe riesgo de confusién, en cuanto a los canales de distribucion, divulgacion
o comercializacion de los productos cotejados, pues estos pueden llegar a coincidir,
situacion que podria generar en los consumidores falsas asociaciones derivadas de las
practicas habituales en el mercado, generandose la idea errénea de que se trata de
productos que tienen el mismo origen empresarial o que el signo que se pretende registrar
constituye una nueva linea de productos o inclusive una innovacién marcaria del signo ya
registrado.

Andlisis de conexidad respecto de clase 21 con oposicion

Es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases, sino productos o
servicios y que, en una misma clase se pueden encontrar productos que estan alli
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principalmente por criterios de abstracta finalidad, mas que de la comunidad de otros
factores que lleven a endilgar un mismo origen empresarial. No obstante, no hay duda de
la relacion entre la marca solicitada PRESTO! y la marca hallada de oficio PRESTO, toda
vez que se trata del mismo tipo de elementos en relacion género — especie, ubicados en
la misma clase del nomenclador internacional.

En efecto, se presenta IDENTIDAD entre productos tales como ESPONJAS Y CEPILLOS,
y articulos tales como ESCOBAS, TRAPEADORES son especie del género
INSTRUMENTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA, por lo que no se requiere un mayor
analisis para acreditar los criterios de conexidad competitiva dispuestos por la IP-100 de
2018 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Analisis de la causal contemplada en el literal h) del articulo 136 de la Decision 486.
Notoriedad del Signo Distintivo Opositor

El opositor alega la notoriedad del siguiente signo:

Signo Titular Cobertura
Servicios de
restauracion

@MAfc FRANQUICIAS Y CONCESIONES comprendidos en la
S AS FRAYCO S.AS. clase 43
PRESTO Internacional

Pronunciamientos previos en relacién con la notoriedad del signo PRESTO

e Por medio de la Resolucion No. 36330 del 22 de julio de 2009 en el expediente No.
0857244, la Division de Signos Distintivos reconocio la notoriedad del signo
PRESTO para identificar Servicios de restauracion comprendidos en la clase 43
Internacional, por el periodo comprendido entre 2006 Y 2008.

e Por medio de la Resolucion No. 8345 del 27 de febrero de 2015 en el expediente
No. 04127771, la Direccion de Signos Distintivos extendio la notoriedad del signo
PRESTO para identificar productos alimenticios, concretamente comidas rapidas y
servicios de restauracion, por el periodo comprendido entre 2009 Y 2014.

Ahora bien, el opositor anex6 material probatorio adicional para extender la notoriedad del
signo, y por ende se procedera analizar dichas pruebas con el fin de determinar si se
extenderd el periodo temporal de la notoriedad del signo PRESTO.

Valoracién del acervo probatorio:

Con el interés de evaluar las pruebas en su conjunto para definir si el signo es notorio en
el mercado comunitario, se tendra en cuenta, entre otros, los factores establecidos en el
articulo 228 de la Decisidon 486 de la Comisidon de la Comunidad Andina.

1. Pruebas tendientes a demostrar el grado de su conocimiento entre los miembros
del sector pertinente dentro de cualquier Pais Miembro: (literal a del articulo 228
de la Decision 486)
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En primera medida, para lograr establecer la connotacién y reconocimiento de la marca
frente a sus competidores, se hace necesario establecer el sector pertinente para la marca
PRESTO en cada uno de los productos/servicios, el cual se evidencia que esta
comprendido por todas aquellas personas juridicas y naturales que hacen parte de la
cadena comercializacion y consumo de productos alimenticios y servicios de restaurantes.

En el caso concreto, el opositor aportdé unos documentos denominados Analisis GIG,
Informe Nielsen Mesofoods, en donde se realiza un comparativo de PRESTO frente a sus
competidores, permitiendo establecer que la misma se encuentra entre las mas conocidas
por los consumidores, posicionandose como la 4°en el afio 2019 (fl 13 estudio GIG y fl 22
estudio mesofoods)

Asi mismo, con el fin de demostrar el grado de reconocimiento de la marca se allegaron
varios links de publicaciones y articulos relacionados con la marca PRESTO.

Analizados los documentos aportados, esta Direccion estima que los mismos acreditan el
conocimiento dentro del sector pertinente de la marca PRESTO, en relacion con servicios
de restauracion, demostrando a partir de cifras, estadisticas y estudios de mercado, que
se encuentra entre las “hamburgueserias” mas posicionadas en el territorio colombiano.

2. Pruebas tendientes a demostrar la duracidon, amplitud v extension geografica de
utilizacion y promocion de la marca (literal b y ¢ del articulo 228 de la Decisién 486).

El uso amplio de la marca es un factor primordial para establecer su connotacion de
notoria, toda vez que demuestra que el objetivo para el que fue creada se ha cumplido a
cabalidad, es decir, que ha servido para identificar los productos o servicios de su titular.
A su vez, la publicidad permite medir el esfuerzo del empresario para difundir el signo,
entendiendo que una promocion prolongada y extensa, junto con la utilizacion de
diferentes medios, tendra como resultado que un mayor nimero de personas llegue a
conocerlo. En este sentido, las pruebas tendientes a demostrar estos elementos indican
el nivel de exposicion que ha tenido el publico en general ante la marca 'y, por lo tanto, el
conocimiento que tiene de la misma.

Para demostrarlo, la sociedad opositora presentd como material probatorio una gran
cantidad de imagenes/videos/audios de material publicitario y de mercadeo; capturas de
pantalla de redes sociales, fotos, y menciones en medios de comunicacion.

Al respecto, frente a la gran cantidad de fotos allegadas, no es posible establecer con
claridad las fechas y lugares en los cuales se realizaron los eventos.

Frente a esto, cabe traer a colacion lo sefialado por el Consejo de Estado, en relacion con
el valor probatorio de las fotos:

“Las fotografias, por si solas, no acreditan que la imagen capturada corresponda
a los hechos que pretenden probarse. Su valor probatorio esta supeditado a la
certeza sobre la persona que las tomoé y las circunstancias de tiempo, modo y
lugar en que se realizaron, condiciones que, normalmente, se desprenden de
otros medios de pruebas complementarios. Como no existe certeza sobre las
circunstancias en las que las fotografias fueron capturadas, no seran valoradas
en esta instancia”®

Sin embargo, analizando las pruebas en conjunto es posible establecer a partir de los
deméas documentos que las actividades de activacion de marca denominadas “Dia de

2 Consejo de Estado. Proceso 2010-00444-01 / 46217 Consejero Ponente Jaime Enrique Rodriguez Navas.
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Rock”, “Combo Angel”, “Camparia pico y placa” y otras, fueron realizadas entre los afios
2019 y 2020, como se muestra

orsraura [TEITTIN T cOMPRANDD U

COMBO ROCKERS

. ) x SOE
%@g& = e $29.900 LN

0 RS .¢ / Doble carne, tres quesos (tajada cheddar, mozzarella y aderezo chedda
WS tocineta, vegetales; pun tipo urtesunul, salsa presto y de tomate.

Mayo 12 de 2020

Alcance: 16.451
Engagement de publicacién: 3,8%
Interacciones: 2.395

*MNo hay mencion del # pero hace parte de la comunicacion

Aunado a ello, se remiten gran cantidad de enlaces a articulos y publicaciones que dan
cuenta de la historia, trayectoria, posicionamiento y utilizacién de la marca PRESTO, que
como se reitera en diferentes medios, cuenta con mas de 40 afios en el mercado:

‘vendemas & millones de combos al afio
Fecha: 23/09/2021 | Fuente: Lo Republica | Sector: Marcas | Pég. L6

"VENDEMOS 8 MILLONES DE COMBOS AL ANO" Q

Marlon Masis, CEQ de Mesofoods, estima un crecimiento de 50% para la marca Presto en su aniversario niimero 40. P6 |

La cadena Presto vende ocho
millones de combos al ano

COMERCIO. MESOFOODS, Las marcas de

EL DUENQ DE PRESTO,

PREVE QUE LAS VENTAS DE
ESTA CADENA CREZCAN
50% AL CIERRE DE ESTE
ANOQ. POR EL ANIVERSARIO
40 DE LA MARCA, PREPARAN
NUEVAS RECETAS

BOGOTA

Presto naci6 en 1981 como
parte del Grupo Santo Domingo
v su primer local estuvo ubica-
do en Bogoté en la zona de Cha-
pinero. En 2012, la cadena de

hamburguesas que
lideraron en el
mercado en 2020

La categoria de hamburguesas
se consolida cada vez mas en el
gusto de los colombianos.
Segun un estudio de Euromoni-
tor International, en el top cinco
de las marcas que lideran el
mercado de este producto se
encuentran: £l Corral, con
20,1%; McDonald’s, con 17,4%; y
Presto, con 6,2%; seguidos de
Home Burgers y Burger King. Los
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i y todo, Presto llega a los 40 3fos
Fecha: 01/11/2021 | Fuente: £ Espectador - | | Pag. 20

20 / EL ESPECTADOR / LUNES 1 DE NOVIEMBRE 2021

CONGELAN L; TRUMP HABIA

ARANCELES IMPUESTOEN JUNIO

UE Y EE. UU. Ursula von der Leyen, presidentade la cantidad limitada de acero y aluminio )) LAADMW'STRAC:[ON
) DE 2018, EN PLENA

0 0 la: b
S - ) . GUERRA COMERCIAL,
MUTUOS : ; : stados ARANCELES
ADICIONALES DEL 25
% AL ACERO Y DEL 10
% AL ALUMINIO.

. CON pandemia y todo,

lebrar tras los cierres y tropiezos que
ocasiond la pandemia de COVID-19.Sin
embargo, hay una marca para la que este

P~
2021 tiene un aspecto diferente. Mas
maduro, si se quiere. Se trata de Presto,
unacadena pionera en el sector de ham-

by = Colombia, li6 -
Afﬁ’.ffﬁi&e‘l,‘;ﬂe'f Auecamptio MARLON MASIS, CEO de Mesofoods, duena de Presto, habla de los secretos de la

_ Comolapropiamarcalodescribe,su  marca para seguir vigente enun segmento tan competido, el impacto del COVID-19

Finalmente, el contador de la opositora certifica los puntos de venta abiertos a nivel
nacional al afio 2022:

EL SUSCRITO CONTADOR
DE FRANQUICIAS Y CONCESIONES S.A.S - NIT:830.101.778-6
CERTIFICA QUE

Que la sociedad FRANQUICIAS Y CONCESIONES SAS con Nit 830.101.778 - 6,
actualmente cuenta con corte a 31 de julio del 2022 con 156 puntos de venta abiertos
a nivel nacional descritos a continuacién,

co ~'|PUNTO DE VENTA > iciupap |~

101 PRESTO CENTRO CHIA CHIA

105  |PRESTO COLSUBSIDIO BOGOTA
106 PRESTO PLAZA DE LAS ANMERICAS BOGOTA
107 |PRESTO PORTAL 80 BOGCTA
110 PRESTO PALMA REAL BOGOTA
111  |PRESTO CALLE 23 BOGOTA
112  |PRESTO PUENTE AEREO BOGOTA
114 PRESTC CORFERIAS BOGOTA
116  |PRESTO SAUTRE PLAZA BOGOTA
119  |PRESTO GALERIAS BOGOTA
121 |PRESTO SAN RAFAEL BOGOTA

Lo expuesto nos permite deducir que hay una explotacion en el mercado de la marca
PRESTO, para servicios de restaurantes. Dicha explotacion se materializa a traves de un
uso extenso y continuo de la marca a nivel nacional.

Finalmente, la marca se publicita de manera directa por la opositora a través de distintos
medios y hasta por diversas plataformas digitales, lo que permite inferir la presencia de la
misma en el mercado y sus diferentes estrategias de mercadeo y promocion.

3. Pruebas tendientes a demostrar la duracion, amplitud y extension geografica de su
promocion vy la inversidon en publicidad (literales ¢ y d del articulo 228 de la Decisién

486)
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Dentro del material probatorio aportado por la opositora, ésta presentd una certificacion
del contador en donde discriminan la inversion en publicidad de la marca PRESTO entre
los aflos 2012-2021, siendo pertinente para este estudio los afios 2015 en adelante.

De las pruebas allegadas se puede evidenciar que la sociedad opositora, busca con las
inversiones y con la publicidad que se conozca la marca PRESTO y se posicione la
misma, lo cual guarda congruencia con las campafias de activacion de marca referidas
previamente.

Dichas pruebas aportadas por la opositora respecto de la inversion en publicidad
demuestran que el titular de la marca ha realizado altas inversiones en publicidad para el
posicionamiento del signo.

4. Pruebas tendientes a demostrar los volumenes de ventas (literal e del articulo 228
de la Decisién 486)

Los ingresos asociados a una marca, son aquellos recursos o utilidades que su titular
percibe gracias a la explotacién comercial de la misma. Si las cifras de ingresos son
reportadas por el uso de la marca son considerables, es de suponer que en esa misma
medida sera considerable el uso o explotacion comercial de la marca y por tanto, el
conocimiento que de ella tienen los consumidores o usuarios.

Dentro del material probatorio aportado por la opositora se evidencian documentos
tenientes a probar las cifras de ventas que ha obtenido la marca PRESTO, destacandose
el certificado de contador respecto de los ingresos por concepto de ventas entre los afios
2012 y 2021, siendo relevantes a partir de 2015.

De acuerdo al material probatorio allegado se puede inferir que las cifras reflejadas en los
certificados del contador, tanto de ingresos como de publicidad, se refieren a miles de
millones, como se observa en la siguiente nota periodistica, donde se resefia que las
ventas anuales de PRESTO suman 139 mil millones de pesos al afio 2021.

Presto, |3 marca criolla de ham , cumple 40 afios de operaciones

Fecha: 24/09/2021 | Fuente: £ Tiempo (Internet] | Sector: Marcas | Pag. Internet | Columnacl | Altura: Sem

Q) | stecoms = EL TIEMPO

Presto, la marca

cumple 40 ;ﬁos de operaciones

(8] La companiia genera unos 700 empleos directos en 158 puntos de venta, ubicados en 24 ciudades.

FOTO: Tomado de la pagina web del Centro Comercial Fundadores de Manizales

Las ventas anuales de estos restaurantes de comidas rapidas suman $ 139.000
millones al ano.
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La prueba documental soportada, permite inferir que la marca PRESTO ha sido
comercializada en el mercado colombiano, lo cual refiere las ganancias relacionadas con
la venta de los mismos. Prueba que nos permite confirmar que la sociedad opositora
explota comercialmente la marca PRESTO a través de los servicios de restauracion, lo
cual se traduce en altisimos ingresos que superan anualmente los cien mil millones de
pesos, lo cual implica un alto posicionamiento de la marca PRESTO.

Estas pruebas nos permiten saber que el despliegue publicitario de la marca en el
comercio conlleva que esta genere a su titular grandes utilidades, lo que lleva a inferir la
credibilidad e influencia de esta en el publico consumidor para que sea adquirida de forma
considerable, esto en virtud del volumen de ventas certificado.

5. Pruebas que demuestran la existencia y antigiiedad de cualquier reqistro o solicitud
de reqistro del signo distintivo en el pais miembro

Sobre la existencia y antigiiedad de registros marcarios, la sociedad opositora demostré
el registro de varios signos de su titularidad dentro del territorio nacional que contienen la
denominacion PRESTO, los cuales dan cuenta de la acuciosidad de la sociedad opositora
por salvaguardar su activo intangible.

Conclusiones respecto del analisis probatorio

De conformidad con el analisis de las pruebas aportadas por la sociedad opositora, esta
Direccién concluye que la marca PRESTO persiste en su estatus especial para identificar
“Servicios de restauracion”

A juicio de esta Oficina las pruebas aportadas dan cuenta del importante posicionamiento
de la marca PRESTO, pues hay estudios que establecen el alcance de su reconocimiento
frente a otras marcas por parte del publico pertinente, los ingresos e inversiones en
publicidad son considerables, y el uso es extenso a nivel nacional y prolongado en el
tiempo, todo lo cual permite inferir un altisimo grado de recordacion y por tanto de acceso
a los servicios identificados con este signo.

Asi las cosas, las pruebas relativas al uso reiterado y extenso a nivel nacional, cuota de
mercado, las cifras de ingresos y de gasto publicitario son suficientemente altas para
inferir que el signo PRESTO mantiene su estatus de notoriedad.

La presencia de la marca en redes sociales y menciones en medios de comunicacion,
aunado a los montos de inversion permitirian asumir que la exposicion a la marca es alta,
lo que se refleja en los elevados ingresos certificados por contador de la opositora, junto
con su amplisima cobertura a nivel nacional

En conclusion, las pruebas presentadas valoradas en conjunto permiten establecer que
el signo PRESTO continta siendo notorio, para identificar “servicios de restauracion”, al
momento en que se solicitd el registro del signo objeto de estudio de registrabilidad,
permitiendo al Despacho tener claridad en aspectos como el extenso uso, el nivel de
inversion en publicidad y los millonarios ingresos que la misma genera.

Partiendo de lo anterior, los signos bajo estudio son los siguientes:
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Signo solicitado Signo opositor
Clase 21 con oposicidn

presto! Presto

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

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

Volviendo al caso que nos ocupa, dada la importancia y presencia en el mercado nacional,
asi como el grado de recordacion del signo opositor, el mismo ha sido considerado como
notorio. Sin embargo, no por ello debe darse aplicacion a la causal de irregistrabilidad,
siendo necesario entrar a verificar si con el uso del mismo y los productos enfrentados
son susceptibles de causar un riesgo de confusion o de asociacidén con el opositor, con
los servicios sobre los cuales recae tal reconocimiento; un aprovechamiento injusto del
prestigio del signo; o la dilucion de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

En ese sentido, a pesar de la notoriedad de la marca PRESTO para el sector de
restaurantes, no se encuentra que el signo aqui pretendido a registro PRESTO! genere
riesgo de confusion o de asociacion precisamente al estar limitado a un sector econémico
diferente, pues a pesar de ser un producto sin ningun tipo de restriccion para su
comercializacion, no estad encaminado al mismo consumidor o para una finalidad afin, por
lo que a juicio de esta Direccion el consumidor de productos de la clase 21 objeto de
oposicion, relacionados con Escobas; trapeadores; cepillos de limpieza para uso
doméstico; pafios de limpieza; esponjas de limpieza; cubos para trapeadores; cabezas
desechables de trapeador; escurridores para uso domeéstico, no asociara este tipo de
productos con aquellos amparados por la marca notoria PRESTO, ni pensara que se trata
de una nueva linea de negocio de un signo que reconoce como identificador de servicios
de restauracion.

Consideracion final

Debe recordarse al solicitante que los derechos marcarios obtenidos en otros paises, no
se extienden a paises diferentes de donde se tiene tal registro, puesto que el derecho al
uso exclusivo sobre una marca esta dado por el registro de la misma ante la oficina
nacional competente de cada pais y se circunscribe a dicho territorio. Luego, el ser titular
de una marca en el extranjero, no necesariamente implica que prospere el registro en otro
pais.

Conclusioén

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud NO estd comprendido en la causal de
irregistrabilidad establecida en el articulo 136 literal h) de la Decision 486 de la Comision
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de la Comunidad Andina; no obstante, SI estd comprendido dentro de la causal
comprendida en el literal a) del mencionado Articulo.

En mérito de lo expuesto esta Direccion,
RESUELVE

ARTICULO 1: Extender la notoriedad del signo PRESTO? para identificar servicios de
restauracion comprendidos en la clase 43 de la Clasificacion de Niza, por el periodo
comprendido entre el afio 2015 y diciembre de 2021.

ARTICULO 2: Declarar infundada la oposicion interpuesta por FRANQUICIAS Y
CONCESIONES S A S FRAYCO S.A.S frente a la clase 21 solicitada.

ARTICULO 3: Negar el registro de la Marca Presto! (Mixta) para distinguir productos
comprendidos en la clase 3 de la Clasificacion Internacional de Niza??, solicitada por
AMAZON TECHNOLOGIES, INC., por las razones expuestas en la parte motiva de la
presente resolucion.

ARTICULO 4: Negar el registro de la Marca Presto! (Mixta) para distinguir productos
comprendidos en la clase 5 de la Clasificacién Internacional de Niza?, solicitada por
AMAZON TECHNOLOGIES, INC., por las razones expuestas en la parte motiva de la
presente resolucion.

ARTICULO 5: Negar el registro de la Marca Presto! (Mixta) para distinguir productos
comprendidos en la clase 16 de la Clasificacion Internacional de Niza?*, solicitada por
AMAZON TECHNOLOGIES, INC., por las razones expuestas en la parte motiva de la
presente resolucion.

ARTICULO 6: Negar el registro de la Marca Presto! (Mixta) para distinguir productos
comprendidos en la clase 21 de la Clasificacion Internacional de Niza?, solicitada por
AMAZON TECHNOLOGIES, INC., por las razones expuestas en la parte motiva de la
presente resolucion.

ARTICULO 7: Notificar a AMAZON TECHNOLOGIES, INC., solicitante del registro y a
FRANQUICIAS Y CONCESIONES S A S FRAYCO S.A.S. opositor, el contenido de la
presente resolucion, entregandole copia de la misma, advirtiendole que contra dicha
resolucién procede el recurso de apelacion ante el Superintendente Delegado para la

(Phesto

21

2 3: Difusores de cafia de fragancia de aire; productos para aromatizar el aire; preparaciones de limpieza; detergentes para lavavajillas;
suavizantes de telas; fragancias para uso doméstico; preparaciones para lavar frutas y hortalizas; blanqueador para ropa; detergentes
para ropa; acondicionador de telas para ropa; toallitas para la colada impregnadas con suavizante; almidén de lavanderia; jabones no
medicados; quitamanchas; detergentes para inodoros; toallitas impregnadas con una preparacion limpiadora.

2 5: Desinfectantes; preparaciones para desodorizar el aire; preparaciones para purificar el aire; preparaciones desinfectantes para
todo uso; preparaciones desodorantes multiusos para uso doméstico, comercial o industrial; detergentes antibacterianos; jabén
antibacterial; toallitas antibacteriales; jabén desinfectante; limpiadores desinfectantes para inodoros; toallitas desinfectantes;
desodorantes de telas; jabén medicado; productos desinfectantes para uso doméstico; toallitas desinfectantes; desodorantes de
tocador.

2416: Pafiuelo facial; bolsas de basura; servilletas de papel; toallas de papel; papel higiénico; papel de bafio.

%21: Escobas; trapeadores; cepillos de limpieza para uso doméstico; pafios de limpieza; esponjas de limpieza; cubos para trapeadores;
cabezas desechables de trapeador; escurridores para uso doméstico.

Pagina 30 de 31
Senor cludadano, para hacer segulmleh_tpca_ fq_sq_i_l_cltud, _Ia entldad_ le ofrece los slgulgnggﬂs capa_.le__s. Nuestro aporte es fundamental,
WWW.SIC.goV.CO Teléfono en Bog 01592 04 00 Linea gratuita a nivel nacional: 01 8000 910165 al\ "enos p ontribuimos
Direccion: Cra. 13 #27 - 00 pisos 1,3 ,7y10 ~ R ciones: Av. carrera 7 #31A-36, Bogota D.C.- Colombia M 'Tu;--'no anr|l'-|=nt= I
Teléfonos: 601 587 00 00 ~ e-mail: contactenos@sic.gov.co T N




~ » .
J’f :':JT'ES:';':TYEE‘;'E‘:?:g @ GOBIERNO DE COLOMBIA
g

Resolucion N° 16819

Ref. Expediente N° SD2022/0026819

Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la fecha
de notificacion.

ARTICULO 8: En firme esta resolucion archivese el expediente.

Notifiquese y Cumplase.
Dado en Bogota D.C., el 31 de marzo de 2023

%GWWG@MJZ

MARIA DEL PILAR SERNA ROMERO
DIRECTORA DE SIGNOS DISTINTIVOS (E)
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