Superintendencia de
Industria y Comercio

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y COMERCIO

Resolucién N° 92992
Ref. Expediente N° SD2025/0048054
Por la cual se decide una solicitud de registro

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

CONSIDERANDO

Que por escrito presentado el dia 21 de mayo de 2025, BIOFUTURO SAS, solicito el
registro de la Marca DELIFRESH (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en
las clases 30 y 32 de la Clasificacién Internacional de Nizal.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1068, ANA FERNANDA SILVA
NAVARRETTE, present6 oposicion frente a la clase 32 con fundamento en: Literal a)
Articulo 136 decision 486 de la Comunidad Andina - Riesgo de confundibilidad con una
marca anterior.

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

(...) 6. La marca solicitada para registro “DELIFRESH”, es similarmente
confundible con la familia de marca “FruttieFRESH?”, lo cual entre los genera un
riesgo de confusién en el consumidor medio.

7. Al realizar el cotejo entre los signos objeto de estudio, se evidencia que la
marca solicitada para registro en la clase 32, “DELIFRESH”, presenta
semejanzas visuales, ortograficas, fonéticas y conceptuales con la marca
“FruttieFRESH", registrada para amparar productos en la clase 29 de la
Clasificacion Internacional de Niza

(...) Comparacion ortogréfica

9. La composicién de los signos es semejante, en primera medida la coincidencia
de las letras es significativa:

Marca registrada Marca solicitada

F-R-U-T-T-I-E-F-R-E-S-H D-E-L-I-F-R-E-S-H

10. Fruttie FRESH se compone de 12 letras, de las cuales 4 son vocales (U-I-E-
E) y 8 son consonantes (F-R-T-T-F-R-S-H). Por su parte, DELIFRESH est4
compuesta por 9 letras, de las cuales 3 son vocales (EI-E) y 6 son consonantes
(D-L-F-R-S-H).

11. De esto se puede concluir que el signo solicitado replica 7 de sus 9 letras,
en especifico todas sus vocales (3) estan incorporadas en la marca registrada
(E-I-E), y comparte 4 de sus 6 consonantes (F-R-S-H).

Marca registrada Marca solicitada
F-R-U-T-T-I-E-F-R-E-S-H D-E-L-I-F-R-E-S-H
F-R-U-T-T-I-E-F-R-E-S-H D-E-L-I- F-R-E-S-H

1 30: Preparados para hacer productos de panaderia.
32: Preparaciones para jugos de frutas.
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12. En el presente caso, es evidente que DELIFRESH guarda una fuerte similitud
ortogréfica con FruttieFRESH, toda vez que tiene una secuencia similar en las
consonantes y especialmente en las vocalesl, donde las replica en su integridad
y con una secuencia analoga. Adicionalmente, el signo solicitado es
completamente idéntico en su terminacion al signo registrado, habida cuenta del
conjunto de letras “FRESH”".

(...) 14. Ambas marcas comparten el elemento “FRESH", que tiene una fuerte
carga distintiva; sumado a lo anterior, “Fruttie” se pronuncia es una palabra
anglosajona cuya pronunciacién es ‘fru.ti” y “DELI" se pronuncia “de.li". De
manera que la terminacion fonética de ambos signos es similar.

(...) 19. Los signos evocan una idea similar con respecto a la expresion
“FRESH”, puesto que, aplicada a alimentos, bebidas, frutas, jugos o pulpa de
fruta, evoca la idea de un producto natural, reciente y saludable. Transmite la
sensacion de que lo que se consume ha sido recién recolectado o preparado,
sin procesos artificiales ni conservantes. Ademas, sugiere calidad sensorial en
términos de sabor, aroma y textura, asocidndose con lo vital, lo limpio y lo
nutritivo.

(...) 20. DELI es una palabra genérica y descriptiva de los productos
pertenecientes a la clase 32 porque proviene de la abreviacién de “delicatessen”,
término que histéricamente se refiere a alimentos preparados, frescos,
especiales o gourmet. Evoca directamente una categoria de alimentos
apetitosos, listos para el consumo y asociados a calidad y sabor.

21. En ese sentido, sugiere que los productos ofrecidos tienen un caracter
sabroso, atractivo y posiblemente artesanal o premium. Por eso, en el mercado
de alimentos y bebidas, “DELI” conecta mental y comercialmente con la idea de
productos alimenticios preparados o seleccionados con especial cuidado para el
disfrute del consumidor, lo que la hace menos distintiva y mas comun en este
sector.

(...) 25. FruttieFRESH identifica pulpa de fruta y DELIFRESH busca cobijar
preparaciones para jugos de frutas, lo que los hace complementarios y/o
competitivos entre si.

26. Dado que FruttieFRESH y DELIFRESH abarcan productos relacionados a la
industria de la alimentacion, en especifico de las bebidas y las frutas, existe una
conexidad competitiva clara. Ambos signos identifican productos ligados. La
pulpa de fruta es un ingrediente indispensable para los jugos de fruta, lo que
aumenta la posibilidad de que el consumidor medio confunda erroneamente las
marcas como pertenecientes a la misma empresa o como lineas de productos
relacionadas.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1068, DISTRAVES S.A.S.
presentd oposicion frente a las clases 30 y 32 con fundamento en: Literal a) Articulo 136
decision 486 de la Comunidad Andina - Riesgo de confundibilidad con una marca anterior.

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

(...) Desde el punto de vista ortografico encontramos que los signos analizados
son altamente similares en su composicién gramatical, puesto que el signo
solicitado reproduce casi totalmente la marca antecedente, pues emplea 7 de
las 8 letras que componen la marca registrada, es decir, tiene un 87,5% de
similitud. Asi mismo, los signos son idénticos en 2 de 3 silabas, lo que llevara al
consumidor a asociarlos entre si.
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(...) Presupuestos que se cumplen a cabalidad en el presente caso, dado que la
sucesion de vocales, consonantes y la longitud de las palabras son altamente
similares, e indudablemente los signos cotejados comparten el mismo PREFIJO,
asi:

b |E L I |[F | I |S |H
b E (L I |F R J|E |§ |H

Como se puede observar a simple vista, la impresion que despiertan las marcas
es altamente similar debido a que comparten los mismos elementos.

DELIFISH

* Se compone de una palabra, integrada por 8 letras.
* De las cuales, tres son las vocales E, |, I.
« Las seis restantes, son las consonantes D, L, F, S, H.

Por otro lado, la marca solicitada se percibe de la siguiente manera:
DELIFRESH

« Se compone de una palabra, integrada por 9 letras.
* De las cuales, tres son las vocales E, |, E.
« Las cinco restantes, son las consonantes D, L, F, R, S, H.

En linea con lo anterior, es posible evidenciar que las secuencias vocalicas son
casi idénticas (E-I-1 Vs. E-I-E), las secuencias consonanticas son analogas (D,
L,F, S,HVs.D, L, F, R, S, H),y es evidente que los signos comparten el prefijo
DELI.

(...) mi representada ha logrado posicionar una familia de marcas en la que
emplea el prefijo DELI y posteriormente agrega una expresion evocativa del
producto que comercializa, por ejemplo, fish, pig, meats o chiks.

En este caso, el riesgo es mayor pues la palabra FRESH es evocativa de
alimentos frescos y se escribe de manera muy similar a FISH. Por lo que es
razonable asumir que un consumidor creerd que DELIFRESH es una nueva
linea de negocio de mi cliente.

(...) las estructuras de las marcas son casi idénticas, tal y como se muestra en
el siguiente ejercicio comparativo:
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Registro de marca Marca solicitada
DELIFISH DELIFRESH
Pronunciacién
DE-LI-FISH DE-LI-FRESH

Golpes de voz de la estructura marcaria

3

Sonido dominante

DE-LI -FISH ‘ DE-LI -FRESH

Sonido producido

DELIFISH-DELIFRESH-DELIFISH-DELIFRESH-DELIFISH-DELIFRESH- DELIFISH-DELIFRESH
DELIFISH-DELIFRESH-DELIFISH-DELIFRESH-DELIFISH-DELIFRESH- DELIFISH-DELIFRESH
DELIFISH-DELIFRESH-DELIFISH-DELIFRESH-DELIFISH-DELIFRESH- DELIFISH-DELIFRESH

DELIFISH-DELIFRESH-DELIFISH-DELIFRESH-DELIFISH-DELIFRESH- DELIFISH-DELIFRESH

En virtud de lo anterior, es indudable que la pronunciacién y el impacto sonoro
de estos al ser escuchados es indistinguible, pues comparten 2 de 3 silabas,
comparten el mismo nuamero de silabas, y 7 de las 8 letras que conforman el
signo registrado se ubican en el mismo orden que en la marca solicitada. Asi
mismo, es importante mencionar que los signos comparten prefijo (DE) y sufijo
(SH).

(...) el consumidor ya esta familiarizado con la idea de que un producto que
empieza con la particula DELI y continua con la evocacion de un alimento,
proviene de mi representada.

(...) serd sencillo pensar que la marca DELIFRESH es la nueva linea de
alimentos de DISTRAVES S.A.S., quien ya cuenta con las lineas DELICHICKS,
DELIPIGS, DELIFISH y DELIMEATS, situacion que no es cierta.

(...) En el presente caso se evidencia una relacion de conexidad competitiva
entre el signo solicitado DELIFRESH, que pretende amparar productos en las
clases 30 y 32, y el signo DELIFISH, registrado en la clase 29 por mi
representada, debido a que los productos que identifican ambas marcas, aunque
pertenecientes a clases diferentes, comparten caracteristicas funcionales,
canales de comercializacion, publico objetivo e incluso escenarios de consumo
que permiten concluir que pueden competir en el mercado, generar riesgo de
asociacion y aprovecharse indebidamente del prestigio o del posicionamiento de
la marca registrada.

En primer lugar, A pesar de estar clasificadas en clases distintas (29 vs. 30 y
32), los productos de ambas marcas estan dentro del mismo sector econémico:
el alimentario, y corresponden a bienes de consumo masivo de naturaleza
comestible. Esto implica que el consumidor percibe ambos tipos de productos
dentro de una misma categoria amplia de alimentos y bebidas, lo que hace
razonable que puedan ser producidos, comercializados o distribuidos por una
misma empresa 0 grupo empresarial. Todos los productos estan orientados al
consumo directo y conforman elementos tipicos de la dieta humana diaria. Esto
es relevante porque los consumidores los adquieren en los mismos canales de
venta, como supermercados, grandes superficies, tiendas especializadas en
alimentos o incluso por comercio electrénico de bienes alimenticios.

Ademas, hoy en dia muchas compafiias del sector alimentario ofrecen productos
de distintas clases de Niza bajo una misma marca paraguas 0 extensiones
marcarias. Por ejemplo, empresas que venden cortes de pescado (clase 29)
también pueden ofrecer alimentos preparados o semielaborados (clase 30) e
incluso jugos y otras bebidas sin alcohol (clase 32). En ese contexto, para el
consumidor promedio es verosimil suponer un vinculo empresarial entre
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DELIFRESH y DELIFISH si se utilizan en el mercado de forma coexistente,
maxime si ambos signos comparten una estructura fonética similar.

Existe complementariedad funcional entre los productos cubiertos por ambos
signos, lo cual contribuye a configurar una conexidad competitiva relevante. Por
ejemplo:

e Cortes de pescado o mariscos (DELIFISH, clase 29) suelen servirse
acompafados de preparaciones de panaderia (DELIFRESH, clase 30), como
panes o tostadas. Igualmente, las carnes y proteinas animales se comercializan
comunmente junto a bebidas no alcohélicas (DELIFRESH, clase 32), como
jugos.

» Esto implica que los productos de ambas marcas pueden ser consumidos
juntos en una misma ocasion de consumo (por ejemplo, en una comida rapida o
un refrigerio), lo que genera una asociacion en la mente del consumidor,
especialmente si los signos son similares.

(...) En conclusién, existe una clara relacion de conexidad competitiva entre los
productos identificados por DELIFISH en clase 29 y los pretendidos por
DELIFRESH en las clases 30 y 32, fundada en la similitud funcional de los
bienes, el uso de canales de comercializacion comunes, el destino compartido
para el consumo humano, la posibilidad de ser complementarios en su uso
cotidiano y la expectativa razonable del consumidor de que provienen de una
misma fuente empresarial.

(...) De lo anterior, se concluye que en atencién a que los signos son casi
idénticos, las diferencias en las coberturas de los signos deberian ser muy
relevantes, sin embargo, esto no ocurre en el presente caso. Pues como se
demostré con antelacion, los signos confrontados poseen una estrecha relacion
de conexidad competitiva en virtud de la complementariedad y sustituibilidad
entre los productos identificados en cada uno de los signos. Por ende, en
atencion al andlisis estricto que debe hacerse en el presente caso, segun la
teoria de la interdependencia, su despacho debe negar el registro del signo
solicitado, ya que, el consumidor se puede encontrar en el mercado con signos
idénticos, que identifican productos que son complementarios, sustituibles y, que
se pueden atribuir a un mismo origen empresarial.

(...) Como se puede apreciar en las anteriores tablas, mi representada cuenta
con un grupo plural de marcas que comparten el mismo elemento dominante
comun, esto es, el prefijo DELI. Por ende, en el presente caso existen una familia
de marcas segun lo expuesto por esta Superintendencia y el honorable Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina.

(...) En vista de lo anterior, es claro que mi cliente tiene derecho a una especial
proteccion de su familia de marcas, conforme a lo indicado por la jurisprudencia.
Asi mismo, es importante sefialar que esta proteccién también garantiza los
derechos de los consumidores e impide que su capacidad volitiva al momento
de comprar el producto sea afectada. En virtud de lo anterior, la solicitud de
registro tramitada bajo el presente expediente debe ser denegada a registro.

Que dentro del término concedido para tal efecto, BIOFUTURO SAS, dio respuesta a las
oposiciones argumentando:

Respuesta a la oposicion presentada por ANA FERNANDA SILVA NAVARRETTE

(...) 1. El sufijo "FRESH" carece de distintividad, pues se trata de un término
comunmente utilizado en la industria de alimentos y bebidas para evocar
caracteristicas deseables como frescura, naturalidad o calidad. Por esta razén,
dicho elemento no puede considerarse distintivo ni ser monopolizado por ningun
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titular marcario.

2. Los signos "FruttieFRESH" y “DELIFRESH” poseen elementos conceptuales,
fonéticos y visuales claramente diferenciables. El prefijo "Fruttie" alude
directamente a frutas, mientras que "Deli” es un término ampliamente conocido
por el consumidor como abreviatura de "delicatessen”, lo cual hace referenciaa
productos gourmet, preparados o especiales.

3. En el mercado colombiano, el término “Fresh” es de uso ampliamente
extendido, lo que refuerza su caracter descriptivo y no exclusivo.

(...) 4. En cuanto a los productos que amparan ambas marcas, no existe
coincidencia directa ni riesgo real de asociacion, ya que las pulpas de fruta (clase
29) corresponden a insumos basicos, mientras que nuestras preparaciones
estan dirigidas a productos formulados listos para el consumo. Son productos
distintos en naturaleza, finalidad y presentacion.

Respuesta a la oposicion presentada por DISTRAVES S.A.S.

(...) 1. No existe similitud fonética, grafica ni conceptual entre las marcas
"Distraves" y "DELIFRESH". Se trata de signos completamente distintos en
estructura y evocacion. Mientras que "Distraves" parece ser una contraccion de
"Distribuidora de Aves", lo que apunta directamente al sector carnico
(especialmente avicola), nuestra marca "DELIFRESH" hace alusion a alimentos
gourmet y frescos, con una proyeccion comercial totalmente diferente.

2. El consumidor frente a ambas marcas, no percibira una relacion comercial,
empresarial ni conceptual entre ellas, debido a la gran diferencia en su
composicion y al nicho de mercado al que estan dirigidas. No existe posibilidad
real de asociacion empresarial ni confusion en la identificacién de origen.

3. La simple coincidencia de ambas marcas dentro del amplio sector alimenticio
no es suficiente para presentar confundibilidad.

(...) La marca DELIFRESH no solo es original y distintiva, sino que también ha
sido usada de forma continuada por BIOFUTURO S.A.S. en el mercado
colombiano, demostrando legitimidad, reconocimiento y trayectoria. EI cambio
de clase solicitado obedece Unicamente una reestructuracion interna de nuestro
portafolio de productos, sin que exista de nuestra parte ningan interés en
apropiarnos del prestigio de marcas previamente registradas.

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 Comisioén de la Comunidad Andina. Adicionalmente, el estudio del presente tramite
administrativo puede comprender asuntos que aparezcan con ocasion de la realizacion
del examen de registrabilidad.

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal a) del articulo 136 de la 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 o0 se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o
registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, 0 para productos o
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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
de confusion o de asociacion, que se entiende debe recaer en los destinatarios de los
productos o servicios, esto es el publico consumidor.

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

Estudio de registrabilidad del signo solicitado
Confundibilidad con marcas previamente registradas

Las marcas opositoras son las siguientes:

| Tipo | Signo | Titular | Expediente | Niza | Clase | Tramite | Estado | Vigencia

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

*En la comparacién, 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 comparacioén, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para
el examinador, es determinar cémo el producto o servicio es captado por el publico consumidor. (...)".

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

a) El grado de sustitucion (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexion cuando los productos (o servicios)
en cuestion resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podria decidir adquirir uno u otro sin problema alguno,
al ser intercambiables entre si. La sustituciéon 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 distribucion o de
comercializacién, 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 conexién
cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podria asumir como razonable que los productos o servicios en cuestion
provienen del mismo empresario. Asi, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua
embotellada.
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C e | ANAFERNANDA

Mixta FRESH SILVA SD2023/0120302 | 12 29 Marca Registrada 12 feb. 2035
NAVARRETTE

Mixta | delifish D'SST 'XASVES 13233540 10 |29 Marca Registrada 30 abr. 2034

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado Los signos opositores

DELIFRESH

Jurisprudencia

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:*

Se deberé establecer cuél es el elemento predominante en el signo mixto.

Si el elemento gréafico es el preponderante, en principio no habria riesgo de
confusién, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o
concepto.

Si el elemento denominativo en el signo mixto es preponderante, el cotejo debera
realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos.

La regla general nos indica que el elemento dominante de una marca mixta es el
denominativo, lo anterior, en tanto la practica comercial demuestra que un consumidor
demanda un producto o servicio empleando su denominacién y no guiandose por la
presencia de elementos decorativos; sin embargo esta pauta deja de aplicarse cuando
existen razones para dar una mayor relevancia al componente grafico.

El tratadista Carlos Fernandez-Novoa en su obra Tratado de Derecho de Marcas, ha
expuesto algunas hipétesis que permiten desplazar el componente grafico a un primer

plano:

“La pauta del predominio del elemento denominativo de una marca mixta deja de
aplicarse cuando concurren ciertos factores que imprimen caracter dominante al
componente figurativo de la correspondiente marca mixta. Entre los factores que
desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben
diferenciarse dos grupos. A saber: un primer grupo que comprende factores que
inciden negativamente en el componente denominativo de una marca mixta; y un
segundo grupo que engloba factores que repercuten positivamente sobre el
componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente
marca mixta.

i) Los factores que afectan negativamente el componente denominativo de la marca
grafica son aquellos que merman el caracter distintivo de este componente. Entre
los mismos cabe citar, en primer término, la naturaleza descriptiva del componente

4 TJCA, Proceso N° 224-1P-2015
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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.

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

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

Prevalencia del elemento nominativo

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

“a) Se debe analizar cada signho en su conjunto; es decir sin descomponer su

unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas

o las palabras que poseen una funcién diferenciadora en el conjunto, debido a que

esto ayudaria a entender como el signo es percibido en el mercado.

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

c) Se debe tener en cuenta la 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.”’

Anélisis comparativo

El signo solicitado a registro es de naturaleza nominativa simple conformado por la expresion
DELIFRESH. Por su parte, los signos opositores son de naturaleza mixta y se encuentran
conformados por las expresiones FRUTTIE FRESH dentro de un disefio que representa una
mora, y DELIFISH en una tipografia particular.

Esta Direccion observa que si bien los signos comparados comparten cierta semejanza,
al compartir algunas particulas, analizandolos en su conjunto tal y como debe realizarse
Su examen, se encuentra que cada uno de ellos cuenta con elementos adicionales que
generan que al ser percibidos, pronunciados y transcritos produzcan una impresion
totalmente diferente en el consumidor y en caso de coexistencia no generarian riesgo de
confusioén ni de asociacion.

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

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

7 TJCA, Proceso N° 127-IP-2016
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Al analizar la conformacion gramatical de los signos cotejados, se encuentra que la Unica
coincidencia entre estos signos es una expresion evocativa, la cual se debe tomar como
particula débil respecto de los productos a identificar.

Asi las cosas, encontramos que los signos DELIEFRESH y FRUTTIE FRESH tan solo
coinciden en el uso de la palabra FRESH, palabra comunmente utilizada y comprensible
por el consumidor medio en cuanto a su significado como FRESCO: “1. adj. Dicho de un
alimento: Que no ha sido sometido a procesos de congelacién o conservacion. Sin.:
natural. 2. adj. Dicho de un alimento: Que se consume crudo. Hay que comer verduras
tanto frescas como cocinadas. Sin.: crudo, tierno™. Por ende, corresponde a una
expresion que indica una de las propiedades de los productos identificados y, por ende,
sobre la cual no existe un uso exclusivo y excluyente en el mercado.

Por su parte, la particula DELI que comparten los signos DELIFRESH y DELIFISH es
evocativa en tanto hace referencia a DELICATESSEN: “f. pl. Alimentos selectos™, por
ende también comUnmente utilizada en el sector alimenticio.

Ahora, si bien el opositor es titular de un conjunto de marcas que comparten la misma
particula DELI no es posible darle la proteccién reforzada que deriva de una familia de
marcas, dado que el elemento de uso frecuente no tiene la virtualidad por si solo de dotar a
los signos de un rasgo distintivo comudn, precisamente porque esa palabra por si sola
considerada carece de distintividad, por ende, no podra ser indicativa de un solo origen
empresarial o de una pertenencia comun precisamente por ser una expresion de libre uso,
no monopolizable, y el hecho de encontrarse presente en un sinnimero de marcas no tiene
la virtualidad de modificar su caracter y/o naturaleza o condicion inapropiable por descriptiva,
dado que esto iria en contra de los diferentes competidores, del consumidor y del mercado
en general.

En efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado respecto de
lo que se entiende por una familia de marcas, que es precisamente el contener un rasgo
distintivo comun, como requisito indispensable, indicando que:

“En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de
marcas que posean un rasgo distintivo comun. Si este elemento comun figura en la
denominacion, sera, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante
comun hard que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresion general
comun, toda vez que inducira a los consumidores a asociarlas entre si y a pensar que
los productos a que se refieren participan de un origen comuan. Dado que el elemento
dominante comun obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de
marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio
donde figura el citado elemento comudn constituye objeto de una marca que pertenece
a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquella, en caso de
corresponder a distinto titular, podria inducir a confusién”.*

En el presente caso, al no contener ese rasgo distintivo comuan, sino simplemente coincidir
en la incorporaciéon de una expresion inapropiable, no es posible asumir que nos
encontramos frente a una familia de marcas, cuando en el mercado especifico de la
pirotecnia se reconoce claramente al término DELI como la contraccion del término
DELICATESSEN, de manera que su uso en el mercado no podra ser asociado a un solo
origen empresarial.

8 Informacioén rescatada de la pagina de internet www.rae.es.

9 Informacion rescatada de la pagina de internet https://dle.rae.es/delicatessen.
10 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretacion Prejudicial. Proceso 187-1P-2020.
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Finalmente, respecto del elemento adicional a dicha expresion, es decir, FRESH no es
posible asumir que el consumidor lo percibirda de la misma manera que FISH, dado que, si
bien ambas expresiones comparten algunas letras, su connotacion conceptual es
abiertamente diferente: FRESCO y PESCADO, siendo términos de facil reconocimiento por
el consumidor y, por ende, facilmente diferenciables entre si en cuanto a su percepcion
ideologica.

En ese sentido, debe considerarse lo dicho por el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina con relacion a las marcas conformadas por palabras con origen en un idioma
extranjero, concepto reiterado en jurisprudencia sucesiva:

“Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento comdn son
consideradas signos de fantasia y, en consecuencia, es procedente su registro
como marcas. Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en
idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoria del publico
consumidor o usuario y, ademas, se trata exclusivamente de vocablos de uso
comun en relacién con los productos o servicios que se pretende identificar,
dichos signos no seran registrables. Ahora bien, en el caso de que una
denominacion que conforma una marca se exprese en un idioma extranjero que
sirva de raiz equivalente en la lengua espafiola, el grado de uso comun debera
medirse como si se tratara de una expresion local. Asi, no podran acceder a
registro aquellas denominaciones que a pesar de pertenecer al idioma extranjero
son de uso comun en los paises de la Comunidad Andina o son comprensibles
para el consumidor medio del pais en el que se ha solicitado la marca por su raiz
comun o por su similitud fonética con la correspondiente traduccién al castellano.
Hay palabras en otros idiomas que son utilizadas frecuentemente por los
hispanohablantes (extranjerismos) y, como es obvio, son entendidas por estos,
por lo que el andlisis de confundibilidad debe tener en cuenta el elemento
ideoldgico o conceptual. Es mas, determinadas palabras que en un momento
eran extranjerismos luego forman parte del idioma castellano cuando son
recogidas por la RAE, con las reglas propias de este idioma. Es importante tener
presente que el derecho de la propiedad industrial toma en consideracién lo que
realmente ocurre en el mercado, de modo que es aplicable a esta disciplina
juridica el llamado principio de primacia de la realidad. En_este sentido,
tratdndose de palabras en un idioma extranjero, la autoridad nacional
competente debe examinar si los consumidores medios destinatarios del
producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado
comprenden 0 no dichas palabras. Si tales consumidores entienden
perfectamente el significado de tales palabras, el tratamiento serd similar al gue
se da al idioma castellano.”! (Subraya fuera del texto original).

En este sentido, es posible apreciar que los elementos adicionales que acompafan la
particula coincidente en cada caso: DELI vs FRUTTIE y FRESH vs FISH, son suficientes
para otorgarle la distintividad necesaria para que el consumidor pueda individualizar cada
signo sin que se genere confusion.

Méaxime cuando debemos tener presente que el titular actualmente cuenta con el registro
de la marca DELIFRESH para identificar servicios de la clase 43 internacional, de la
misma industria alimenticio, sin generar riesgo de confusion con las marcas opositoras:

Tipo Signho Titular Expediente | Niza | Clase | Tramite Estado
Nominativa | DELIFRESH BIOFUTURO SAS 14256382 10 43 Marca Registrada

Por consiguiente. si bien se presentan semejanzas entre los mismos, al compartir algunas
de sus letras, dicha coincidencia se ve diluida por los demas elementos que conforman
las marcas. Es decir, si bien el signo solicitado reproduce parcialmente a los signos

11 TJCA, Proceso N° 378-IP-2017
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registrados, lo hace en relacion con elementos de libre uso, y en su vision de conjunto no
resultan confundible en la medida en que presentan elementos adicionales nominativos
gue permiten su individualizacion; lo anterior en virtud de las reglas de cotejo marcario,
gue establecen que la comparacion debe efectuarse sin descomponer los elementos que
conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una vision de
conjunto.

Segun las consideraciones antes expuestas, aunque los signos confrontados coinciden
en algunas de sus letras, los elementos adicionales nominativos y graficos que presentan,
permiten su individualizacion, por lo que el uso del signo pretendido no es susceptible de
acarrear riesgo de confusion en el mercado.

Teniendo en cuenta, que no existe similitud o identidad entre los signos confrontados
capaz de generar riesgo de confusién o asociacién, no viene al caso pronunciarnos sobre

la relacion entre los productos identificados por los mismos, en la medida en que el no
cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que el signo sea registrable.

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud no esta comprendido en la causal de
irregistrabilidad establecida en el articulo 136 literal a) de la Decision 486 de la Comision
de la Comunidad Andina.

Adicionalmente, visto el Sistema de Informacion de Propiedad Industrial, no se
encontraron impedimentos para acceder a la proteccion solicitada.

En mérito de lo expuesto esta Direccion,
RESUELVE

ARTICULO 1: Declarar infundada la oposicion interpuesta por ANA FERNANDA SILVA
NAVARRETTE, frente a la clase 32 de la Clasificacion Internacional de Niza.

ARTICULO 2: Declarar infundada la oposicion interpuesta por DISTRAVES S.A.S., frente
a la clase 30 de la Clasificacion Internacional de Niza.

ARTICULO 3: Declarar infundada la oposicion interpuesta por DISTRAVES S.A.S., frente
a la clase 32 de la Clasificacion Internacional de Niza.

ARTICULO 4: Conceder el registro de la Marca DELIFRESH (Nominativa).
Para distinguir productos comprendidos en la clase:
30: Preparados para hacer productos de panaderia.
De la Clasificacion Internacional de Niza edicion No. 12.
Titular: BIOFUTURO SAS
CALLE 74 ANO. 2-74
BOGOTAD.C.
COLOMBIA

Vigencia: Diez afios contados a partir de la fecha en que quede en firme la presente
resolucion.

ARTICULO 5: Conceder el registro de la Marca DELIFRESH (Nominativa).
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Para distinguir productos comprendidos en la clase:
32: Preparaciones para jugos de frutas.
De la Clasificacion Internacional de Niza edicion No. 12.

Titular: BIOFUTURO SAS
CALLE 74 ANO. 2-74
BOGOTAD.C.
COLOMBIA

Vigencia: Diez afios contados a partir de la fecha en que quede en firme la presente
resolucion.

ARTICULO 6: Asignar niumero de certificado al registro concedido, previa anotacion en el
Registro de la Propiedad Industrial.

ARTICULO 7: Notificar a BIOFUTURO SAS, solicitante del registro y a ANA FERNANDA
SILVA NAVARRETTE y DISTRAVES S.A.S. opositores, el contenido de la presente
resolucién, entregandoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolucion
procede el recurso de apelacion ante la Superintendente Delegada para la 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 11 de noviembre de 2025

DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS
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