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

Resolucion N° 77831

Ref. Expediente N° SD2025/0008975

Por la cual se niega un registro

EL DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS
en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el dia 5 de febrero de 2025, TEAM FOODS
COLOMBIA S.A, solicit6 el registro de la Marca Merkaurante (Nominativa) para distinguir
productos y servicios comprendidos en las clases 29, 30 y 43 de la Clasificacion
Internacional de Nizal.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1059, no se
presentaron oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que mediante solicitud presentada el 3 de septiembre de 2025, TEAM
FOODS COLOMBIA S.A radic6é modificacion al signo objeto de estudio, en el sentido de
ceder el signo solicitado a Alianza Team International S.A.

CUARTO: Que atendiendo las disposiciones establecidas en la Decisién 486 de la
Comunidad Andina, encuentra la Direcciéon 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 135 y 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.”

Modificacién a la solicitud de registro

El articulo 143 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, sefiala que: "El
solicitante de un registro de marca podra pedir que se modifique la solicitud en cualquier
momento del trdmite. Del mismo modo podra pedir la correccidén de cualquier error material.

Asimismo, la oficina nacional competente podra sugerir al solicitante modificaciones a la
solicitud en cualquier momento del tramite. Dicha propuesta de modificacion se tramitara de
conformidad con lo establecido en el articulo 144.

1 29: Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva,
congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lacteos; aceites y grasas comestibles.

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

43: Servicios de restauracion (alimentacién); hospedaje temporal.
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En ningun caso la modificacion podra implicar el cambio de aspectos sustantivos del signo
o la ampliacion de los productos o servicios sefialados inicialmente en la solicitud.

Si las normas nacionales lo permiten, se podran establecer tasas para la solicitud de
modificacion.”

Andlisis de la modificacién a la solicitud de registro

En el presente asunto, la Direccién logré establecer que la variacion pretendida,
consistente en el cambio del solicitante TEAM FOODS COLOMBIA S.A por ALIANZA
TEAM INTERNATIONAL S.A, puede ser aceptada, al no tratarse de una modificacion
sustancial, siendo un elemento del que el solicitante puede disponer hasta antes de la
solicitud, pues no amplia el espectro del derecho inicialmente pretendido.

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal b) del articulo 135 de la Decision 486

“No podran registrarse como marcas los signos que:
b) carezcan de distintividad”.

Concepto de lanorma

La distintividad es el elemento diferenciador por naturaleza de un signo. Es aquella
caracteristica que reviste al signo de aptitud para distinguir los productos de uno y otro
empresario en el mercado. En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
de Naciones “el caracter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la eleccién
de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercaderia su
individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se
ofertan en el mercado por sus competidores?”.

Asimismo, el Honorable Tribunal ha expuesto que “la marca sirve como medio de
diferenciacion de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable
gue el consumidor los diferencie e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e
informada eleccién de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal eleccién depende
de ciertas caracteristicas que se encuentran en productos o servicios identificados con
determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera determinada marca y
reitere la eleccion de los bienes identificados con ella®”.

El tribunal distingue tanto “una capacidad distintiva “intrinseca” como una capacidad
distintiva “extrinseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo,
mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos*”.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

2Proceso 126-1P-2005. Interpretacion prejudicial de los articulos 134 y 136, literal a) de la Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad
Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la Republica de Colombia, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Seccién Primera. Expediente Interno N° 2002-00339. Actor: BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LIMITED.
Marca mixta: “MARINE EXTRA SUAVE”.

%Op. Cit.

4Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 76-IP-2007 Interpretacion prejudicial de los articulos 134, 135 literal j), 136
literal @), 201, 203 y 212 de la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andina, conforme a la solicitud presentada por la Segunda
Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito de la Republica del Ecuador, e interpretacion de oficio de los
135 literal k) y ), 146, 148, 150, 214, 218 y 219 de la misma Decision. Signo: TEQUILA. Actor: TEQUILA CUERVO S.A. DE C.V.
Proceso interno N° 10516 LYM.
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El signo solicitado a registro es:

Signo solicitado

MERKAURANTE
(nominativa)

El cual pretende identificar los siguientes productos y servicios de la Clasificacion
Internacional de Niza:

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

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

43: Servicios de restauracion (alimentacion); hospedaje temporal.

Ha recalcado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que uno de los requisitos
para que un signo pueda ser registrado como marca es que este cuente con distintividad;
la distintividad es la capacidad que tiene un signo para identificar productos o servicios en
el mercado, asi como su capacidad para diferenciarse de otros signos en el mismo. De
acuerdo con lo anterior, encontramos que la distintividad es estudiada en un doble
aspecto:

« Distintividad intrinseca: mediante la cual se determina la capacidad que tiene el signo
para distinguir productos o servicios en el mercado.

* Distintividad extrinseca: mediante la cual se determina la capacidad que tiene el signo
para diferenciarse de otros en el mercado.

Cuando el articulo 135 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina incluye
la carencia de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad, se refiere ésta a la
distintividad intrinseca, mas no a la distintividad extrinseca. Al respecto, el Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado:

“La falta de distintividad intrinseca esta4 contemplada en el Literal b) del Articulo
135 de la Decisién 486, en dicho articulo se exige que no podran registrarse
como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal
a la falta de distintividad intrinseca™

Asi, es necesario que el signo que se pretende registrar para identificar productos y
servicios de las clases 29, 30 y 43 cuente con la capacidad distintiva en un plano abstracto,
es decir con independencia de los productos/servicios que busca distinguir.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina frente a la distintividad ha manifestado en
el proceso 89-1P-2021 lo siguiente:

5 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretacién Prejudicial. Proceso 72-1P-2020.
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“Para que un signo acceda a registro como marca, debe ser susceptible
de representacion grafica y ser distintivo; es decir, debe poder
diferenciarse de otros signos en el mercado. La distintividad esta de la
mano con el origen empresarial. El consumidor elige un producto o un
servicio respecto de otros por sus cualidades como calidad, precio,
presentacion, entre otros, y a su vez esta ligado al origen empresarial,
toda vez que lo relaciona con su productor y origen. Por lo antes expuesto,
el origen empresarial juega un papel importante pues para que el
consumidor pueda elegir un producto o servicio respecto de otro, debe
tener en claro de quien proviene y asi evitar el riesgo de asociaciéon”.

Asi mismo, sobre el asunto (la distintividad), esta Entidad ha indicado que:

“(...) -ademas de ser su caracteristica esencial- tiene como objeto
otorgarle identidad a un signo para poder ser diferenciado e
individualizado frente a otros. Dicha finalidad, tiene como efecto la
posibilidad de que el consumidor pueda establecer claramente, dentro del
mercado, cual es la procedencia empresarial de cada uno de los servicios
ofrecidos y como ella, la facultad para adquirirlos de acuerdo con la marca
gue le represente la maximizacion de su utilidad. Asi, aunque las
expresiones pretendidas a registro no designen el servicio mismo 0 sus
caracteristicas, intrinsecamente no podrian vincular al
consumidor/usuario con un origen empresarial determinado, pues, al
coincidir con la denominacion que define al signo distintivo como tal,
carece de la capacidad de generar una percepcién como signo distintivo"®.

Teniendo en cuenta la naturaleza del signo solicitado y dejando de presente que el
caracter distintivo de una marca implica que esta permita identificar el producto o servicio
para el que se ha solicitado el registro, atribuyéndole una procedencia empresarial
determinada, distinguiendo ese producto/servicio del de otras empresas, asi como su
analisis en relacion con la cobertura para la cual se ha solicitado el registro y la percepcién
gue de ellos tiene el publico pertinente, esta Direccion encuentra que el signo solicitado
carece de la fuerza distintiva intrinseca necesaria para constituirse como marca.

Al respecto, se evidencia que el signo solicitado a registro es una marca nominativa
conformada por la expresion MERKAURANTE, la cual alude directamente a la tendencia
en el mercado denominada precisamente “Mercaurante”, la cual se trata de una nueva
modalidad de negocio en el area de la gastronomia, “los Mercaurantes son producto de
la fusion de un supermercado con un restaurante, con el objetivo de que los clientes del
supermercado puedan comer dentro del mismo establecimiento, en un area designada
como restaurante.””; de manera que la expresién solicitada como marca trae a la mente
del consumidor una idea que se relaciona directamente con los productos y servicios que
se pretenden identificar, relacionados con el sector alimenticio.

De esta manera, el signo solicitado consiste en una expresion que no puede ser
apropiable de forma exclusiva por ningn empresario, por cuanto atafie a un vocablo que
puede ser utilizado por cualquier agente del mercado del sector alimenticio.

Aunado a lo anterior, el signo solicitado carece de cualquier elemento nominativo o grafico
adicional que le permita cumplir a cabalidad con sus funciones de marca y su eventual

6 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Superintendencia de Industria y
Comercio. Ref. Expediente No. 08-99314. Por medio del cual se resuelve un recurso de apelacién. Signo Distintivo: GANAS PORQUE
GANAS, Titular: Asociacion Gremial de Instituciones Financieras.

7 https://www.emprenderalia.com/mercaurantes/

https://www.sillasmesas.es/blog/consejos/mercaurante/
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registro, ya que la marca solicitada unicamente se conforma por la expresion en mencion,
sin que el cambio de la letra C por K sea elemento suficiente de diferenciacion y sin un
elemento gréafico que le pueda otorgar una caracterizacion distintiva.

Es asi como la ausencia de elementos adicionales a la expresion MERKAURANTE del
signo solicitado genera directamente su imposibilidad de funcionar como marca, puesto
gue se trata de una expresion que necesita permanecer en el dominio publico para que
todo aquel que comercialice productos alimenticios y preste servicios de restauracion en
cuestion la pueda emplear o evocar en sus signos e inclusive en su publicidad.

En vista de lo expuesto, esta Direccion considera que el signo solicitado carece de
distintividad para que se acceda a su registro, en tanto sus componentes no son idéneos
para que los consumidores lo perciban como una marca independiente y la asocien a un
titular determinado.

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud estd comprendido en la causal de
irregistrabilidad establecida en el articulo 135 literal b) de la Decision 486 de la Comision
de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Direccion,
RESUELVE

ARTICULO 1: Negar el registro de la Marca Merkaurante (Nominativa) para distinguir
productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificacion Internacional de Niza8,
solicitada por Alianza Team International S.A., por las razones expuestas en la parte
motiva de la presente resolucion.

ARTICULO 2: Negar el registro de la Marca Merkaurante (Nominativa) para distinguir
productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificaciéon Internacional de Niza®,
solicitada por Alianza Team International S.A., por las razones expuestas en la parte
motiva de la presente resolucion.

ARTICULO 3: Negar el registro de la Marca Merkaurante (Nominativa) para distinguir
servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificacion Internacional de Nizal?, solicitada
por Alianza Team International S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de la
presente resolucion.

ARTICULO 4: Notificar de esta resolucion a Alianza Team International S.A., solicitante
del registro marcario, entregandole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella
procede el recurso de apelacion ante la Superintendente Delegada para la Propiedad
Industrial, el cual debera interponerse dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su
notificacion.

ARTICULO 5: En firme esta resolucion archivese el expediente.

Notifiquese y Cumplase.
Dado en Bogota D.C., el 1 de octubre de 2025

8 29: Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva,
congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lacteos; aceites y grasas comestibles.

9 30: Café, té, cacao y sucedaneos del café; arroz; tapioca y sagu; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de
pasteleria y confiteria; helados; azucar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas
(condimentos); especias; hielo.

10 43: Servicios de restauracion (alimentacién); hospedaje temporal.
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