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Resolucion N° 102454

Ref. Expediente N° SD2025/0043155

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 8 de mayo de 2025, la sociedad MASA
EXCAVACIONES S.A.S, solicitdo el registro de la Marca MASA EXCAVACIONES
(Nominativa) para distinguir servicios comprendidos en la Clase 37 de la Clasificacion
Internacional de Nizal.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1068 del 29 de mayo de 2025, la
sociedad MECANICOS ASOCIADOS S.A.S. presentd oposicion con fundamento en el
Literal a) del Articulo 136 de la Decision 486 de la Comunidad Andina.

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

(...) MECANICOS ASOCIADOS S.A.S., goza de derechos adquiridos sobre un
conjunto de signos distintivos registrados en Colombia, que tienen por denominacion
comun la expresiéon MASA como un rasgo distintivo, lo que le permite al consumidor
asociar las marcas entre si y pensar que muchos productos y/o servicios provienen
del mismo origen empresarial.

En este caso, no puede desconocerse que mi representada ha realizado un gran
esfuerzo por lograr un posicionamiento en el mercado al construir la familia de marcas
de reconocimiento con la marca MASA y como un claro referente del origen
empresarial, pues a la fecha cuenta con un numero significativo de registros de
marcas, concedidos en Colombia (como se evidencio arriba), todos compuestos por
las expresiones MASA como elemento principal y distintivo, lo que le ha permitido su
diferenciacion e identificacion por el consumidor final de los servicios en el mercado.

Es por ello por lo que, los signos distintivos propios de una familia de marcas, a
diferencia de una marca individual, merecen una proteccion reforzada respecto de
solicitudes de marca en tramite que le resulten similares y confundibles de terceros,
como en el caso que nos convoca, en que la marca MASA EXCAVACIONES requerida
para identificar los servicios de la clase 37 afectaria ostensiblemente los derechos
adquiridos por MECANICOS ASOCIADOS S.AS.

Luego de analizar la estructura de la marca solicitada MASA EXCAVACIONES,
evidenciamos que, ante una eventual coexistencia con las marcas previamente
registradas MASA, el consumidor promedio podria entender que la marca solicitada
€s una continuacion o una nueva presentacion de las marcas antecedentes. Esto, toda
vez que la marca solicitada no contiene elementos contundentes diferenciadores
dentro de su conjunto marcario que permita su coexistencia con las marcas de mi
apoderada pues el elemento que causa recordacién en la mente del consumidor es la
expresion MASA EXCAVACIONES, altamente similar al de las marcas de mi
representada MASA.

Teniendo en cuenta lo anterior, el consumidor percibiria la marca solicitada como una
denominacion derivada que se quiere lanzar de la marca previamente registrada que

1 37: Servicios de construccion; edificacion y demolicion. Alquiler de herramientas, plantas y equipos para construccion. Servicios de
instalacion, limpieza, reparacion y mantenimiento de edificaciones y todo tipo de obras de construccién.
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pertenece al mismo propietario, conservando los elementos distintivos, situacién que
va en contra de la realidad de los hechos, pues la solicitante y mi poderdante no tienen
una relaciéon comercial por lo que no se les puede atribuir a los servicios un mismo
origen empresarial.

Al aplicar estos criterios a la marca solicitada MASA EXCAVACIONES (Nominativa),
se puede determinar que la expresion “MASA” es la que tiene mayor distintividad en
ese conjunto. Esto se explica, en primer lugar, por su ubicacién al inicio del signo, lo
gue le otorga una posicion privilegiada en la percepcion del consumidor. Ademas, por
tratarse de una palabra breve y con sonoridad fuerte, cumple con los criterios de
impacto en la memoria del puablico, siendo facilmente recordada y reconocida. Esta
combinacion de factores favorece que sea “MASA” el vocablo que permaneceré en la
mente del consumidor como signo identificador del origen empresarial.

Por su parte, el término “EXCAVACIONES”, posee un caracter evocativo y descriptivo
que le resta distintividad dentro del conjunto. Esto se debe a que alude de manera
directa a una actividad propia del sector al que pertenecen los servicios amparados
por la marca, lo que limita su capacidad para funcionar como un verdadero distintivo.
Desde esta perspectiva, “EXCAVACIONES” actia como un descriptor del tipo de
servicios ofrecidos mas que como un elemento diferenciador, por lo que debe
considerarse una expresion débil desde el punto de vista marcario. Su proximidad
conceptual con los servicios que designa refuerza su funcion meramente informativa
dentro del conjunto, y no constituye un aporte sustancial al analisis comparativo. De
acuerdo con lo anterior, y en virtud de los criterios d y e precitados, la palabra
EXCAVACIONES debe excluirse del cotejo marcario.

En consecuencia, al valorar el conjunto marcario MASA EXCAVACIONES, resulta
claro que la fuerza distintiva recae en la palabra “"MASA”, ya que no es genérica,
evocativa ni tiene relacién directa con los servicios amparados. Al coincidir de forma
integra con la marca previamente registrada MASA (Nominativa), se configura un
riesgo real de confusién en el mercado, pues los consumidores podrian asociar
erroneamente ambos signos con un mismo origen empresarial.

Por ejemplo, pensemos en Maria, una persona que esta adelantando una pequefia
obra de remodelacion en su vivienda y necesita contratar servicios de construccion. Al
buscar opciones en internet, encuentra MASA EXCAVACIONES y MASA, ambas
ofreciendo servicios en el &mbito de la construccion. Al ver que los nombres comparten
el mismo término distintivo y que los servicios que ofrecen guardan una conexidad
competitiva evidente, Maria concluye, razonablemente, que ambos signos pertenecen
a la misma empresa o0 a empresas del mismo grupo. Este tipo de asociacién errénea
es precisamente lo que la normativa marcaria busca evitar, al proteger tanto el derecho
del titular registrado como la correcta identificacion empresarial por parte del publico.

Tras esta cuenta entre palabras y letras, resulta evidente que las marcas confrontadas
presentan coincidencias absolutas en sus elementos distintivos, ya que ambas estan
compuestas por la misma secuencia de cuatro (4) letras: M-A-S-A. Comparten
exactamente las mismas vocales (A, A) y consonantes (M, S), en el mismo orden, sin
ninguna variacion ortografica. Esta sobreposicion total de sus elementos ortogréaficos
confirma que los signos son idénticos en su expresion nominativa, lo que incrementa
significativamente el riesgo de confusion al que se veria expuesto el consumidor. Al
tratarse del mismo término en ambas marcas, no existe ninglin matiz gréfico, fonético
ni conceptual que permita diferenciarlas, por lo que la posibilidad de asociacion directa
respecto del origen empresarial es ineludible.

Por lo tanto, en el ejercicio real del mercado, la identidad ortografica existente entre
los signos confrontados no le permitiria al consumidor identificar el origen empresarial
de los servicios identificados bajo cada signo, por lo que éste se verd,
irremediablemente y de forma directa, inducido en “error”, sobre los servicios que
identifican las marcas confrontadas, y el origen empresarial de los mismos.
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Es importante reiterar que la palabra MASA actlla como un elemento distintivo que
resalta en ambas marcas, generando una asociacion visual y fonética fuerte. Esto
puede llevar a los consumidores a pensar que MASA (Nominativa) y MASA
EXCAVACIONES (Nominativa) estan relacionadas, como variantes derivadas de un
mismo origen empresarial.

(...) en el ejercicio real del mercado, no se le permitiria al consumidor identificar el
origen empresarial de los servicios identificados bajo la marca MASA
EXCAVACIONES (Nominativa) y los de la marca previamente registrada MASA
(Nominativa) dado que la alta similitud ortografica y fonética existente entre estas, no
permite asimilar la marca solicitada como un signo nuevo, sino como una derivacion
de la marca previamente registrada, con lo cual, el consumidor se vera inmerso de
forma directa en error, al no contar las marcas con elementos distintivos que permitan
al consumidor identificar e individualizar en el mercado los servicios que identifican.

Mecanicos Asociados S.A.S., conocida histéricamente por la sigla MASA, fue
constituida en 1983 en Colombia, dedicdndose inicialmente al mantenimiento
industrial. Con mas de 40 afios de experiencia, evolucion6 hasta ofrecer “servicios
integrales de operaciones, mantenimiento, construcciones y paradas de planta” en los
sectores de petroleo, gas, mineria, energia y, relevante en este caso, infraestructura
y construccion.

En el presente caso, se evidencia una clara posibilidad de sustitucién entre las
coberturas enfrentadas, en tanto ambas comprenden servicios dirigidos a satisfacer
necesidades similares del consumidor en el contexto de la construccion,
mantenimiento, instalacion y reparacion de edificaciones y obras civiles. A pesar de
gue la marca registrada cubre un espectro mas amplio y especializado, la marca
solicitada no se aleja de ese ndcleo esencial, ya que incluye servicios que forman parte
del mismo ecosistema técnico y operativo. Desde la perspectiva de quien requiere
ejecutar o contratar obras o servicios técnicos asociados, los servicios pueden resultar
razonablemente intercambiables.

SERVICIO DE LA MARCA SOLICITADA SERVICIOS INTERCAMBIABLES DE LA

(CLASE 37) MARCA REGISTRADA (CLASE 37)
Conslruccion; construccién de  fabricas;
Servicios de construccién lconstruccion de  edificios  pre-fabricados;

iconstruccion de estructuras subterraneas
Demolicion  (implicta en trabajos de
iconstruccién y remodelacion); construccion de
lestructuras para el almacenamiento y
transporte

IAlquiler de maquinas de construccion; alquiler
ide herramientas para perforar pozos; alquiler
ide plataformas de perforacion

Edificacion y demolicion

lquiler de herramientas, plantas y equipos
para construccion

Instalacion, manienimiento y reparacion de
maquinas; limpieza industrial; reparacién de
sistlemas de suministro; manlenimiento Yy
reacondicionamiento de plantas e instalaciones!

Servicios de instalacion, limpieza, reparacion y|
de edificaciones y obras de

lconstruccion

También existe una clara relacion de complementariedad entre los servicios
amparados por los signos en conflicto, ya que muchos de ellos suelen prestarse de
manera conjunta dentro de un mismo proyecto constructivo. En el desarrollo de obras,
es habitual que los servicios de construccion se integren con actividades de
instalacion, mantenimiento, limpieza, alquiler de maquinaria, entre otros, que hacen
parte de un mismo ciclo operativo (...)

Desde la perspectiva de la razonabilidad, los servicios enfrentados presentan una
evidente posibilidad de ser percibidos como provenientes de un mismo origen
empresarial. En efecto, tanto los servicios solicitados como los ya registrados giran en
torno al mismo nucleo de actividad econdmica: la industria de la construccion y
mantenimiento de obras e infraestructuras. En la practica del mercado, es comun que
una sola empresa ofrezca de manera conjunta servicios de construccion, demolicion,
alquiler de maquinaria, instalacion, mantenimiento y limpieza, como parte de una
solucién integral.”
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Que, dentro del término concedido para tal efecto, la sociedad MASA EXCAVACIONES
S.A.S, dio respuesta a la oposicién argumentando:

“En este caso, los servicios de las marcas en conflicto estan dirigidos a un consumidor
especializado, es decir, un usuario altamente informado sobre las caracteristicas
técnicas y funcionales de los servicios que adquiere, que conoce de manera previa a
la adquisicion de servicios de esta naturaleza, cual se ajusta a sus necesidades y
expectativas y toma una decisién informada y consciente basandose en dichos
aspectos e informacion.

Conforme a lo anterior, MASA EXCAVACIONES ofrece servicios de construccion
encaminados a la planeacion, ejecucion y operacion de proyectos de ingenieria en
infraestructura. En cambio, los servicios que ofrece la marca MASA tienen lugar en
materia de operaciones, mantenimiento, modificaciones y la integridad de los activos
en las industrias del petréleo, la mineriay la energia (...)

Es asi, que el consumidor objetivo del servicio que distinguen las marcas es aln mas
especializado que el promedio de consumidores especializados que requieren los
servicios de esta naturaleza, esto debido al nivel técnico del servicio; ya que los
servicios industriales implican conocimientos técnicos especificos, experiencia
operativa y cumplimiento de normas de seguridad y normativa vigente; por tanto, el
consumidor de estos servicios es altamente informado, profesional, racional y
cuidadoso al momento de tomar una decisién sobre cuales servicios adquirir, lo que
disminuye drasticamente las posibilidades de confusién entre marcas que operan en
sectores técnicos distintos, aunque compartan algun elemento nominativo.

En ese sentido, resulta altamente improbable que los consumidores de la marca MASA
los cuales buscan servicios de mantenimiento, modificacion y paradas de planta crean
que los servicios que distingue la marca MASA EXCAVACIONES destinados
principalmente al alquiler y arrendamiento de maquinaria y equipo comercial e
industrial y, de manera secundaria, a otras construcciones pesadas y de ingenieria
civil y autotransporte de carga general 4, provienen del mismo agente.

Es asi que, mientras la marca MASA exige de ingenieria especializada, protocolos de
seguridad industrial, certificaciones especificas y planeacion operativa compleja para
intervenir infraestructuras criticas como refinerias y plantas de procesamiento, la
marca MASA EXCAVACIONES se enfoca en la disposicion logistica de equipos para
obras civiles o soporte en campo, con un alcance y nivel de especializacion
completamente diferente; por lo que, dado el alto nivel de conocimiento técnico de
estos consumidores (y que se trata de actividades fundamentalmente distintas en su
naturaleza técnica, propésito y ejecucion), no hay posibilidad real de que asocie ambas
marcas como provenientes del mismo titular.

Por lo tanto, la posibilidad de que un consumidor especializado confunda a la marca
solicitada MASA EXCAVACIONES con la marca MASA, en el sentido que comparten
el mismo origen empresarial es practicamente nula. La naturaleza de los servicios, las
necesidades del consumidor y el grado de especializacion requerido para su
adquisicion hacen que la asociacion entre ambas marcas sea improbable desde
cualquier perspectiva l6gica o comercial.

Ahora bien, los servicios relacionados con la planeacion, ejecucion y operacion de
proyectos de ingenieria en infraestructura (en el caso de MASA EXCAVACIONES) no
son complementarios con aquellos orientados al mantenimiento, modificacién y
paradas de planta (en el caso de MASA) en industrias como las del petréleo, la energia
o la mineria, ya que se trata de actividades con naturalezas técnicas, objetivos y
momentos de aplicacion completamente distintos dentro del proceso industrial.

Los servicios distinguidos por la marca MASA EXCAVACIONES se enmarcan dentro
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del ambito de la infraestructura civil, tal como lo evidencian las actividades que
distingue: “Servicios de construccién; edificacion y demolicion. Alquiler de
herramientas, plantas y equipos para construccion. Servicios de instalacion, limpieza,
reparacion y mantenimiento de edificaciones y todo tipo de obras de construccion”, los
cuales en la construccion y el alquiler de maquinaria. En contraste, los servicios que
identifica la marca MASA se centran en procesos industriales altamente
especializados, propios de sectores como el petréleo, la mineria y la energia, por lo
cual se trata de servicios que no resultan complementarios, pues atienden
necesidades distintas, con niveles de tecnificacion y especializacion claramente
diferenciados.

Mientras los servicios que distingue la marca opositora estan disefiados para
satisfacer necesidades de la industria petrolera, minera y energética a consumidores
altamente especializados al tratarse de compafiias dedicadas a la exploracion,
produccion, refinacién y comercializaciéon de combustibles, asi como al transporte y
logistica de crudo y sus derivados, como se puede observar en el informe de
sostenibilidad de Magnex Group del afio 2022 (...)

(...) los servicios que distingue la marca solicitada se orientan al sector de la
infraestructura en materia civil. Esta diferencia implica perfiles de usuario, estructuras
contractuales, requisitos regulatorios y finalidades econdmicas totalmente
divergentes, lo cual impide cualquier relacion de fungibilidad o sustituibilidad real (...)

Al analizar detenidamente las marcas en conflicto, cada una de las marcas presenta
una estructura gramatical completamente distinta, debido a su extensién, nimero de
palabras, numero de silabas, raices y terminaciones. Estas diferencias son evidentes
y se pueden comprobar al observar las marcas de manera detallada (...)

Como se observa, “MASA” es una palabra simple, con significado general, mientras
que “MASA EXCAVACIONES” es una construccion compuesta que especifica una
actividad econ6émica, funcionando como nombre propio.

En virtud de lo expuesto anteriormente, es importante resaltar que, mas alla de la
coincidencia en cuanto al elemento nominativo “MASA”, la marca solicitada se
distingue de manera clara y significativa de la marca opositora, dado la diferencia entre
estas en cuanto a su composicion gramatical. Este contraste no solo demuestra que
las marcas no son susceptibles de generar confusion entre los consumidores, sino que
también evidencia que cada una de ellas esta construida con elementos hominativos
unicos y diferenciadores. En consecuencia, la marca solicitada se presenta como
distintiva en el mercado y no induce a error, lo que refuerza la idea de que no existe
riesgo de confusién o asociacién indebida entre la misma con las marcas opositoras.

Es importante tener en cuenta que el riesgo de confusién estd directamente
relacionado con la existencia de conexiéon competitiva entre los productos o servicios.
En este sentido, la incorporacion de elementos nominativos adicionales en la marca
solicitada (“‘EXCAVACIONES") no solo le confiere distintividad frente a la marca citada,
sino que también adquiere relevancia al analizar como percibe el pablico consumidor
especifico —es decir, el segmento al que estan dirigidos los productos o servicios—
dichas diferencias. Esta circunstancia reduce sustancialmente la posibilidad de que se
genere un riesgo de confusién en el mercado.”

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 atencién a lo previsto en los articulos 146, 148 y 150 de la Decision 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.
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Causal 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 reproduccién exacta de éste y no permita
ninguna clase de diferenciacion entre los dos, 0 que existan semejanzas entre los signos
a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relacién 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 semejanza y 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.

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

Acervo probatorio

Al expediente fueron allegadas las siguientes pruebas por parte de las sociedades MASA
EXCAVACIONES S.A.Sy MECANICOS ASOCIADOS S.A.S.

e Imagenesy paginas web de los servicios identificados por las marcas bajo analisis.

a) Pruebas rechazadas:

El material probatorio aportado por parte de las sociedades objeto de la presente
controversia, contenido en imagenes y paginas web pretende demostrar el uso de las
marcas bajo andlisis en el mercado. Por lo anterior, esta Direccion reconoce que, si bien el
material probatorio aportado demuestra comportamientos de mercado, la Decision 486,
respecto al andlisis de la causal por confundibilidad en el Art. 136 literal a) relaciona:

Articulo 136.- 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
reqistro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios,
0 para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca
pueda causar un riesgo de confusién o de asociacion;

Por lo anterior, el uso de las marcas en el mercado y su correspondiente divulgacion en el
mismo no es propaosito del analisis del registro de marca, dado que, el uso de una marca
en el mercado se prueba mediante la accién de cancelacion ejercida por un tercero. (Art.
165, Decision 486 de la Comunidad Andina).

Ahora bien, respecto de los argumentos de las partes, es necesario aclarar que el estudio
comparativo que debe realizar esta oficina solo puede incluir la informacion brindada
dentro de la solicitud y en el registro base de la negacion, al ser esta la manifestacion
juridicamente vinculante en lo que concierne al alcance de las reivindicaciones de la
primeray de los derechos concedidos por el segundo, pues son estos datos los que fueron
consignados dentro del registro de marcas.

Asi, el estudio comparativo que ahora nos ocupa debe seguir los pardmetros establecidos
en la solicitud de registro del signo solicitado y en el registro de las marcas previamente
registradas, sin que éste se vea afectado por usos eventuales de los signos que sus
titulares puedan darles en el mercado, pues de lo contrario se estaria desconociendo el
efecto constituyente de derechos del registro marcario (articulo 154 de la Decision 486).
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
4,6,7,
MECANICOS 12, 35, 30 de abril
Mixta masa ASOCIADOS 13218412 10 37, 39, Marca Registrada de 2034
S.AS. 40, 41,
42
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4,6,7,
MECANICOS 12, 35, 14 de
Nominativa MASA ASOCIADOS 15099798 10 37, 39, Marca Registrada | septiembre
S.AS. 40, 41, de 2026
42
MECANICOS 26 de
Mixta MASA ASOCIADOS SD2022/0046470 11 37 Marca Registrada | diciembre
S.AS. de 2032
MASA
MECANICOS 30 de
. (ASOCIADOS MECANICOS . septiembre
Mixta SA IRA ASOCIADOS 04027900 8 37 Marca Registrada de 2034
o~ S.AS.
COMO
EXPLICATIVA)
MASA
MECANICOS
. oo | MECANICOS . 20 de abril
Mixta SA IRA ASOCIADOS 04027901 8 39 Marca Registrada de 2035
o~ S.AS.
COMO
EXPLICATIVA)
MECANICOS 19 de
Mixta MASA ASOCIADOS 04031369 8 35 Marca Registrada | octubre de
S.AS. 2034
Los SIgNos a comparar son los S|gwentes:
Signo solicitado Marcas opositoras

MASA EXCAVACIONES .E
(orinaia vimasa (IEET] .

masa, MASA, MASA (MECANICOS ASOCIADOS
S.A. IRA COMO EXPLICATIVA)

Familia de marcas sobre la expresion “masa”

El hecho que la sociedad opositora MECANICOS ASOCIADOS S.A.S. incluya de forma
reiterada la misma expresion “masa” en buena parte de sus marcas, nos hace concluir
gue estamos en presencia de una familia de marcas, entendida esta como la estrategia
de mercadeo consistente en identificar con una serie de marcas que comparten un
elemento 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 relacién 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 prefijo comuin y que provienen de un mismo productor, asumira
gue cualquier marca con ese mismo prefijo para productos similares o relacionados tiene
el mismo origen empresatrial.

En este sentido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado al
respecto, indicando que:

“En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas
gue posean un rasgo distintivo comun. Si este elemento comudn figura en la
denominacion, sera, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante
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comun hara 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 coman.

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 comun 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”.*

Asi las cosas, es claro que estamos frente a un caso de familia de marcas, en el cual el
elemento dominante comun es la expresidén “masa”, y por esta razén debe gozar de una
proteccién especial con el fin de proteger al titular de esta y a los consumidores.

Reglas jurisprudenciales y doctrinales aplicables a la comparacién de marcas

Comparacion ente signos mixtos y nominativos

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado en repetidas ocasiones
en relaciéon con las reglas de comparacion entre los signos mixtos y hominativos; para ello
establece la importancia de identificar el elemento que prevalece y tiene mayor influencia en
la mente del consumidor, en cuanto a la marca mixta, si el denominativo o el gréfico.

Si de la marca mixta predomina el elemento gréafico sobre el denominativo, en principio no
habria confusién entre las marcas, pudiendo coexistir en el mercado, salvo que puedan
suscitar una misma idea 0 concepto en cuyo caso podrian incurrir en riesgo de confusion. Si
en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberé realizarse el cotejo de
acuerdo con las reglas para la comparacion entre signos denominativos.®

En este punto es importante hacer hincapié frente a la proteccion integral de la marca mixta,
pues esta “es una unidad, en la cual se ha solicitado tanto el registro del elemento nominativo
como el grafico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege
en su integridad y no a sus elementos por separado”.®

El Tribunal ha reiterado que: “ en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele
ser el mas caracteristico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de
las palabras, las que por definicion son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos
casos se le reconozca prioridad al elemento grafico, teniendo en cuenta su tamafio, color y
colocacioén, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento grafico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de
conceptos (...)".”

Prevalencia del elemento nominativo

En el presente caso es claro para esta Direccion que predomina el elemento nominativo
en las marcas mixtas opositoras, por lo que 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

4 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretacion Prejudicial. Proceso 187-1P-2020.
5 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretacion Prejudicial. Proceso IP-14-2019.

6 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretacion Prejudicial. Proceso IP-56 de 2003.
" Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretacion Prejudicial. Proceso IP-26 de 1998.
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gue 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 ténica de los signos a comparar, ya que, si ocupa
la misma posicion, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos
podria ser evidente.

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 unamanera mas fuerte en lamente
del consumidor, pues esto mostraria como es captada la marca en el mercado.

f) Se debe determinar el elemento comln preponderante en ambos signos.”8
Anélisis comparativo

Dando lugar al andlisis de registrabilidad del signo solicitado, es preciso indicar que se
trata de un signo de naturaleza nominativa, conformado por las expresiones "MASA
EXCAVACIONES". Por su parte, la familia de marcas de la sociedad opositora esta
constituida principalmente por signos mixtos y cuyo elemento protagonico es la expresion
"masa" junto con diversos elementos graficos y leyendas secundarias que varian entre los
registros, pero manteniendo dicho vocablo como nucleo central.

Segun las reglas definidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, las
expresiones de uso comun o descriptivas carecen de distintividad intrinseca y su
presencia no concede derechos de exclusividad sobre las mismas. En el presente caso,
se observa que la expresion "EXCAVACIONES" contenida en el signo solicitado resulta
descriptiva y evocativa para los servicios amparados por la cobertura de la solicitante en
la clase 37 (construccion, demolicién, alquiler de equipos de construccién), dado que
informa directamente al consumidor sobre la actividad a realizar. En consecuencia, este
término no serd considerado como un elemento con fuerza diferenciadora dentro del
cotejo marcario, debiendo centrarse el examen en el elemento "MASA".

Al efectuar el examen comparativo entre los signos enfrentados, y habiendo depurado el
elemento descriptivo del signo solicitado, se advierte una identidad plena en el elemento
denominativo preponderante. Ambos signos comparten la misma raiz léxica y gramatical
"MASA", lo que genera una identidad ortografica y fonética absoluta. Desde el punto de
vista fonético, la secuencia de vocales y consonantes es idéntica, compartiendo la misma
silaba tonica y el mismo golpe de voz, lo que produce una impresion auditiva idéntica para
el consumidor promedio. A juicio de esta Direccion, la presencia del vocablo "MASA" en
el signo solicitado replica integramente el elemento distintivo de la familia de marcas
opositoras, constituyendo el nucleo de recordaciéon en ambos casos.

La adicion de la palabra "EXCAVACIONES" en la solicitud no aporta la distintividad
suficiente para enervar el riesgo de confusion, ya que el publico consumidor tiende a
retener la expresion arbitraria (MASA) sobre la descriptiva, pudiendo asumir que el signo
solicitado es simplemente una variacion o una extensién de servicios de la marca
opositora. Existe, por tanto, una coincidencia ideolégica y conceptual total, donde el signo
solicitado no logra desvincularse del origen empresarial previamente registrado.

8 TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

Péagina 10 de 16

Teléfono en Bogota: 601 592 04 00 - Linea gratuita a nivel nacional: 01 8000 910 165 - fundamental al usar menos
Direccidn: calle 24 #7-43 local 108, Bogotd D.C., Colombia - Teléfono: 601 587 00 00 papel contribuimos con el
www.sic.gov.co — e-mail: contactenos@sic.gov.co - medio ambiente

Sefior ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: Q MNuestro aporte es
|



87
Superintendencia de
Industria y Comercio

Resolucion N° 102454
Ref. Expediente N° SD2025/0043155

En conclusion, con fundamento en el analisis efectuado, se determina que existe un riesgo
de confusion y asociacion entre el signo solicitado "MASA EXCAVACIONES" y la familia
de marcas opositoras "masa". La reproduccion total del elemento distintivo dominante de
la marca anterior en el signo solicitado, sumada a la falta de fuerza diferenciadora del
término adicional "EXCAVACIONES", conlleva a que el consumidor no cuente con
elementos suficientes para distinguir el origen empresarial de los servicios, siendo
altamente probable que se induzca a error en el mercado.

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:

37: Servicios de construccion; edificacion y demolicion. Alquiler de herramientas, plantas

y equipos para construccion. Servicios de instalacion, limpieza, reparacién y
mantenimiento de edificaciones y todo tipo de obras de construccion.

Los signos confrontados identifican:
Expedientes Servicios

13218412 (37): Servicio de aislamiento de construcciones; instalacion y
reparacion de almacenes (depdésitos); alquiler de herramientas para
perforar pozos de petréleo; alquiler de maquinas de construccion;
alquiler de maquinas de limpieza; montaje de andamios; tratamiento
antioxidante para vehiculos; asistencia en caso de averia de
vehiculos (reparacion); reparacién de bombas; limpieza y reparacion
de calderas; pavimentacion de carreteras; bombeo de petréleo;
construccion; construccion de estructuras para la produccion,
almacenamiento y transporte de petréleo crudo; supervision y
direccion de obras de construccion; consultoria en construccion;
instalacion y reparacion de aparatos eléctricos; engrase de vehiculos;
reabastecimiento y mantenimiento de estaciones de servicio;
construccion de fabricas; tratamiento contra la herrumbre;
impermeabilizacion de construcciones; lavado de vehiculos;
lubricacion de vehiculos; instalacién, mantenimiento y reparacién de
maquinas; reparacion de neumaticos; tratamiento contra la oxidacion;
trabajos de pintura; pulido de vehiculos; recauchutado de neumaticos;
reconstruccion de maquinas usadas o parcialmente destruidas;
reconstruccibn de motores usados 0 parcialmente destruidos;
remache; supresion de interferencias de instalaciones eléctricas;
lavado de vehiculos a motor; mantenimiento y reparacion de
vehiculos a motor; explotacion (extraccion) de petroleo de
yacimientos petroliferos; extraccion de petroleo; instalacion de
refinerias de petréleo; regulacion y reparacion de quemadores de
petrleo; servicios de mineria y extraccion de petréleo y gas;
instalacion de sistemas de energia solar; reparaciéon o mantenimiento
de distribuidores de energia o de maquinas y aparatos de control;
construccion de estructuras para la produccién, almacenamiento y
transporte de gas natural; estaciones de servicios (gasolineras);
instalacion de sistemas de tuberias para la conduccion de gases;
perforaciébn de pozos profundos de gas y petréleo; refuerzo con
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lechada de plataformas de gas; reparacion de sistemas de suministro
de gas; trabajos de construccion subterranea relacionados con redes
de suministro de gas; alquiler de herramientas para perforar pozos de
petréleo; perforaciones de petroleo; construccidbn de centrales
eléctricas; servicios de asesoramiento relativos a la instalacion de
centrales eléctricas; servicios de revestimientos para la reparacion de
centrales de ingenieria industrial; instalacion, construccion vy
mantenimiento de oleoductos; limpieza de plantas e instalaciones
industriales; mantenimiento y reacondicionamiento de plantas y
maquinarias; construccion y mantenimiento de tuberias de
explotacion; limpieza de sistemas de tuberias utlizados en las
industrias de refinado y fabricacion; mantenimiento de tuberias;
alquiler de magquinaria de automocion para sSu uso en mineria;
reparacion y mantenimiento de maquinas y aparatos para la mineria;
servicios de mineria; instalacion de refinerias de petréleo;
construccion de plataformas de prospeccion y de explotacion; alquiler
de plataformas de perforacion; servicios de limpieza industrial;
soldadura con una finalidad de reparacion; instalacion de sistemas de
tuberia para el transporte de vapor; perforacion de pozos de agua;
alquiler de compresores de gas o aire; ingenieria de la construccion;
servicios de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo;
trabajos de construccion subterrdnea relacionados con redes de
suministro de agua y de gas; trabajos de construccion subterranea
relacionados con cableado; supervision de construccién submarina;
servicios de asesoramiento en construccion; servicios de
construccion hidraulica; construccion de puertos; consultoria en
construccion; construccion de estructuras para el almacenamiento de
petréleo crudo; construccion de estructuras para la produccion de gas
natural; construccion de estructuras para la produccién de petréleo
crudo; construccion de edificios pre-fabricados; construccién de
conductos de prospeccion; construccion de estructuras para el
almacenamiento de gas natural; construccibn de estructuras
subterraneas; construccion de pozos subterraneos; construccion de
pozos de ventilacion; construccién de tuberias; lavado; bombeo y
extraccion de petroleo.

15099798 (37): Servicio de aislamiento de construcciones; instalacion y
reparacion de almacenes (depdsitos); alquiler de herramientas para
perforar pozos de petréleo; alquiler de maquinas de construccion;
alquiler de maquinas de limpieza; montaje de andamios; tratamiento
antioxidante para vehiculos; asistencia en caso de averia de
vehiculos (reparacion); reparacién de bombas; limpieza y reparacion
de calderas; pavimentacion de carreteras; bombeo de petréleo;
construccion; construccion de estructuras para la produccion,
almacenamiento y transporte de petréleo crudo; supervision y
direccion de obras de construccion; consultoria en construccion;
instalacion y reparacion de aparatos eléctricos; engrase de vehiculos;
reabastecimiento y mantenimiento de estaciones de servicio;
construccion de fabricas; tratamiento contra la herrumbre;
impermeabilizacion de construcciones; lavado de vehiculos;
lubricacion de vehiculos; instalacién, mantenimiento y reparacion de
maquinas; reparacion de neumaticos; tratamiento contra la oxidacion;
trabajos de pintura; pulido de vehiculos; recauchutado de neumaticos;
reconstruccion de maquinas usadas o parcialmente destruidas;
reconstruccibn de motores usados 0 parcialmente destruidos;
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remache; supresion de interferencias de instalaciones eléctricas;
lavado de vehiculos a motor; mantenimiento y reparacién de
vehiculos a motor; explotacion (extraccion) de petroleo de
yacimientos petroliferos; extraccion de petréleo; instalacion de
refinerias de petréleo; regulacion y reparacion de quemadores de
petréleo; servicios de mineria y extraccion de petrdleo y gas;
instalacion de sistemas de energia solar; reparacion o mantenimiento
de distribuidores de energia o de maquinas y aparatos de control;
construccion de estructuras para la producciéon, almacenamiento y
transporte de gas natural, estaciones de servicios (gasolineras);
instalacion de sistemas de tuberias para la conduccion de gases:
perforacion de pozos profundos de gas y petréleo; refuerzo con
lechada de plataformas de gas; reparacion de sistemas de suministro
de gas; trabajos de construccion subterranea relacionados con redes
de suministro de gas; alquiler de herramientas para perforar pozos de
petréleo; perforaciones de petroleo; construccibn de centrales
eléctricas; servicios de asesoramiento relativos a la instalacion de
centrales eléctricas; servicios de revestimientos para la reparacion de
centrales de ingenieria industrial; instalacion, construccion vy
mantenimiento de oleoductos; limpieza de plantas e instalaciones
industriales; mantenimiento y reacondicionamiento de plantas y
maquinarias; construccion y mantenimiento de tuberias de
explotacion; limpieza de sistemas de tuberias utilizados en las
industrias de refinado y fabricacion; mantenimiento de tuberias;
alquiler de maquinaria de automoclOn para su uso en mineria;
reparacion y mantenimiento de maquinas y aparatos para la mineria;
servicios de mineria; instalacion de refinerias de petréleo;
construccion de plataformas de prospeccion y de explotacion; alquiler
de plataformas de perforacion; servicios de limpieza industrial;
soldadura con una finalidad de reparacion; instalacion de sistemas de
tuberia para el transporte de vapor; perforacién de pozos de agua;
alquiler de compresores de gas o aire; ingenieria de la construccion;
servicios de mantenimiento predictlvo, preventivo y correctivo;
trabajos de construccion subterrdnea relacionados con redes de
suministro de agua y de gas; trabajos de construccion subterranea
relacionados con cableado; supervision de construccién submarina;
servicios de asesoramiento en construccion; servicios de
construccion hidraulica; construccion de puertos; consultoria en
construccion; construccion de estructuras para el almacenamiento de
petréleo crudo; construccion de estructuras para la produccion de gas
natural; construccion de estructuras para la produccién de petréleo
crudo; construccion de edificios pre-fabricados; construccién de
conductos de prospeccion; construccion de estructuras para el
almacenamiento de gas natural; construccibn de estructuras
subterraneas; construccion de pozos subterraneos; construccion de
pozos de ventilacion; construccién de tuberias; lavado; bombeo y
extraccion de petroleo.

SD2022/0046470 (37): Servicios de construccion; servicios de instalacion y reparacion;
extraccion minera; consultoria en construccion; servicios de
asesoramiento en construccion; ingenieria de la construccion;
supervision y direccién de obras de construccién; construccion de
fabricas; construccion de tuberias; construccion y mantenimiento de
tuberias de explotacién; construccion de plataformas de prospeccion
y de explotacion; construccion de estructuras para la produccion,

Péagina 13 de 16

Teléfono en Bogota: 601 592 04 00 - Linea gratuita a nivel nacional: 01 8000 910 165 - fundamental al usar menos
Direccidn: calle 24 #7-43 local 108, Bogotd D.C., Colombia - Teléfono: 601 587 00 00 papel contribuimos con el
www.sic.gov.co — e-mail: contactenos@sic.gov.co — medio ambiente

Sefior ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: @ MNuestro aporte es
|



87
Superintendencia de
Industria y Comercio

Resolucion N° 102454
Ref. Expediente N° SD2025/0043155

almacenamiento y transporte de petréleo crudo; instalacion,
construccion y mantenimiento de oleoductos; construccion de
estructuras para el almacenamiento de petrdleo crudo; construccion
de estructuras para la produccion, almacenamiento y transporte de
gas natural; trabajos de construccion subterranea relacionados con
redes de suministro de gas; trabajos de construccién subterranea
relacionados con redes de suministro de agua y de gas; construccion
de estructuras para el almacenamiento de gas natural; trabajos de
construccion subterranea relacionados con cableado; supervision de
construccion submarina; servicios de construccion hidraulica;
construccion de puertos; construccion de estructuras para la
produccion de gas natural; construccidon de centrales eléctricas;
construccion de edificios pre-fabricados; construccion de conductos
de prospeccion; construccion estructuras subterraneas; construccion
de pozos subterraneos; construccion de pozos de ventilacion;
reconstruccion de maquinas usadas o parcialmente destruidas;
reconstruccion de motores usados o parcialmente destruidos; servicio
de aislamiento de construcciones; instalacion, mantenimiento y
reparacion de maquinas; instalacion y reparacion de almacenes
(depésitos); instalacion y reparacibn de aparatos eléctricos;
instalacion de refinerias de petréleo; instalacion de sistemas de
energia solar; servicios de asesoramiento relativos a la instalacion de
centrales eléctricas; instalacion de sistemas de tuberias para la
conduccion de gases: instalacion de sistemas de tuberia para el
transporte de vapor; instalacion de refinerias de petroleo;
instalaciones eléctricas; instalaciones industriales; asistencia en caso
de averia de vehiculos (reparacion); reparacion de bombas; limpieza
y reparacion de calderas; mantenimiento y reparacion de vehiculos a
motor; regulacion y reparacibn de quemadores de petréleo;
reparacion o mantenimiento de distribuidores de energia o de
maquinas y aparatos de control; reparacion de sistemas de suministro
de gas; servicios de revestimientos para la reparacion de centrales de
ingenieria industrial; soldadura con una finalidad de reparacion;
servicios de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo;
mantenimiento de tuberias; mantenimiento y reacondicionamiento de
plantas y maquinarias; reparacion y mantenimiento de maquinas y
aparatos para la mineria; reabastecimiento y mantenimiento de
estaciones de servicio; tratamiento contra la herrumbre; tratamiento
contra la oxidacién; tratamiento antioxidante para vehiculos; refuerzo
con lechada de plataformas de gas; alquiler de maquinas de limpieza;
servicios de limpieza industrial; limpieza de plantas e instalaciones
industriales; limpieza de sistemas de tuberias utilizados en las
industrias de refinado y fabricacion; impermeabilizacién de
construcciones; trabajos de pintura; lavado; lavado de vehiculos;
lubricacion de vehiculos; pulido de vehiculos; engrase de vehiculos;
supresion de interferencias de lavado de vehiculos a motor;
recauchutado de neuméticos; remache; montaje de andamios;
pavimentacion de carreteras; bombeo de petréleo; explotacidon
(extraccion) de petréleo de yacimientos petroliferos; extraccion de
petréleo; servicios de mineria; servicios de mineria y extraccion de
petrdleo y gas; perforacién de pozos profundos de gas y petréleo;
alquiler de herramientas para perforar pozos de petréleo;
perforaciones de petréleo; perforacion de pozos de agua; alquiler de
compresores de gas o aire; bombeo y extraccion de petrdleo; alquiler
de maquinaria de automocion para su uso en mineria.
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04027900 (37): Construccidn; reparacion; servicios de instalacion.

Con base los criterios de conexidad competitiva, especialmente los dispuestos por la IP-100
de 2018 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esta Direccién observa que en
el presente caso se dan los siguientes presupuestos definitivos para concluir que hay
relacion o conexidad entre los productos que identifican los signos objeto de comparacion,
como se procede a explicar.

Andlisis de Conexidad Competitiva entre la clase 37 de la solicitante y la clase 37 de
la familia de marcas de la opositora

La Direccion observa identidad en los servicios de la clase 37 que identifican los signos en
conflicto. Lo anterior encuentra sustento en el hecho que el signo solicitado pretende
identificar: “Servicios de construccion; Servicios de instalacion y reparacion”; mientras que la
familia de marcas registrada, especificamente los registros No. 04027900 y No. 13218412,
identifican textualmente: “Construccion; reparacion y servicios de instalacion.”

En ese orden de ideas, no deviene necesario establecer conexion competitiva entre los
mismos y el riesgo de confusion existente, no solo se desprende de la estrecha similitud
entre los signos, sino que también concurre al presente caso una equivalencia plena entre
los servicios principales identificados por los mismos. De esta manera, sin efectuar mayor
analisis, dado su grado de similitud, es claro que los servicios comparten la misma
naturaleza, finalidad y estan dirigidos al mismo consumidor, lo cual supone que al momento
de pretender adquirirlos incurra en riesgo de confusion al pensar erradamente que los
servicios provienen de un Unico empresario.

En efecto, a mayor similitud de los signos, mayor diferenciaciéon debe haber entre los
servicios, y a la inversa, lo cual no se da en el presente caso, donde se trata de servicios
idénticos para marcas altamente similares.

Anadlisis de razonabilidad entre servicios no idénticos restantes de la Clase 37

Ahora bien, respecto a los servicios de demolicion, edificacion, limpieza, mantenimiento y
alquiler de herramientas incluidos en la cobertura de la solicitud y que no encuentran
identidad con las opositoras, esta Direccion advierte una clara relacion de razonabilidad
con los servicios de construccién y reparacion amparados por las marcas registradas.

En el caso bajo examen, la demolicion (cobertura solicitante) constituye frecuentemente la
fase preliminar para ejecutar una posterior construccion (cobertura opositora), existiendo una
dependencia circunstancial entre ambas actividades. Del mismo modo, los servicios de
mantenimiento y limpieza de edificaciones (cobertura solicitante) son complementarios para
garantizar la durabilidad de la obra ejecutada mediante la construccion o para prevenir la
necesidad de una reparacion (cobertura opositora). Un consumidor que contrata la
construccion de una obra, razonablemente requerira servicios de mantenimiento, limpieza o
alquiler de herramientas especializadas para su ejecucion, siendo habitual que busque
satisfacer todas estas necesidades conexas a través del mismo proveedor o empresario.

Conclusion
En consecuencia, el signo objeto de la solicitud esta comprendido en la causal de
irregistrabilidad establecida en el Literal a) del Articulo 136 de la Decisién 486 de la

Comision de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Direccion,
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RESUELVE

ARTICULO 1: Declarar fundada la oposicién interpuesta por la sociedad MECANICOS
ASOCIADOS S.AS.

ARTICULO 2: Negar el registro de la Marca MASA EXCAVACIONES (Nominativa) para
distinguir servicios comprendidos en la clase 37 de la Clasificacion Internacional de Niza®,
solicitada por la sociedad MASA EXCAVACIONES S.A.S, por las razones expuestas en
la parte motiva de la presente resolucion.

ARTICULO 3: Notificar a la sociedad MASA EXCAVACIONES S.A.S, solicitante del
registro y a la sociedad MECANICOS ASOCIADOS S.A.S. opositora, el contenido de la
presente resolucién, entregandoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha
resolucién procede el recurso de apelacion ante la Superintendente Delegada para la
Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) dias hébiles siguientes a la fecha
de notificacion.

ARTICULO 4: En firme esta resolucion archivese el expediente.

Notifiquese y Cumplase.
Dado en Bogota D.C., el 4 de diciembre de 2025

DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

9 37: Servicios de construccion; edificacion y demolicion. Alquiler de herramientas, plantas y equipos para construccién. Servicios de
instalacion, limpieza, reparacion y mantenimiento de edificaciones y todo tipo de obras de construccién.
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