Superintendencia de
Industria y Comercio

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y COMERCIO

Resolucion N° 15553

Ref. Expediente N° SD2025/0048367

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 22 de mayo de 2025, la sociedad PEZCAR FOOD S.A.S.,
solicitd el registro de la Marca PEZCAR FOOD (Nominativa) para distinguir productos
comprendidos en la clase 29 de la Clasificacion Internacional de Niza®.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1071 del 26 de junio de 2025, la
sefiora YASMID ELIANA ECHEVERRY CAICEDO en fecha 09 de agosto de 2025,
presentd Unicamente el formulario de oposicion al registro, invocando las causales
previstas en el literal b) del articulo 135 y en los literales a) y b) del articulo 136 de la
Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, sin exponer argumento alguno en
desarrollo de dichas causales.

En esta misma fecha, la opositora efectud el pago de la prérroga o plazo adicional para
allegar pruebas, de conformidad con lo establecido en el articulo 146 de la misma
Decision, allegando como unico anexo el poder conferido.

Espacio resarvade para o adhesive da radicackn

Industria ¥ Comercio
BUFERINTENDENCIA

DIRECCION DE SIGNOS DISTINTIVOS
PRESENTACION DE OPOSICIONES

a. Datos de la oposicion:
1. Datos del signo
11 Identificacion del signa: PEZCAR FOOD -
12 Nomers de axpetients: S02025004B367 Causal[e.e) que se invoca(n) coma justificativals) de la ﬁpfsslman. )
13.  Clase de productos yio senicios: 29 Literal b) del Articulo 135; Literales a) y b) del Articulo 136 de la Decigitn 486, falta de

digtintividad. Similitud en grade de confusidn con nambre, ensefia comercial, y registre de
marca.

X Marguese este recuadro si estdn alecladas con la oposicion lodas |as clasas de

‘Sustdniesa en escrio adunio
praductos yio servicios relacionadas en la solicilud de registre

Signa cuya proteccitn se solicita:
0 Mérguese esle recusdro si sdlo algunas clases de produclos ylo sendcios
relacionades en la soliciiud estdn afectados con |a oposicidn, e indique en anexo Denaminaciin
adjunto los productos yo servicios contra los cuales ee interpone

11 - 059155 467308

i di expedients Hiimers du cartificadn (s ko term)

2. Datos del tor
oposil ilnvoca notoriedad?

X Persona Natural [rersana Juridica
® £ Solicila prémoga?
¥ASMID ELIANA ECHEVERRY CAICEDD
Momibre o dancrinaciin Mombra Secial comgists
BT T - - 5. Anexos
Tipo de emprasa  Micra [_IPequeria St X Comprobante de page de 8 1383 para 13 presenlacion de 18 oposicidn No. 25 - del DB/DB/2025

620
X Poder, 8i fuere &l caso con &l gue se acredita la representacitn
X Anexo indicativo de |as dases conira 8 cuales presenta oposician

it S X Pruebias como sustents de |a opesicion
COLOMBIA Capias para el fraslade de 1a aposicion. Se anexan Talios (Dbligatario indicar cudntos)

I Mo, [ [ —— Camgrobante de pags de lasa por solicitud de prafroga

Documento de identificacisn: Xcc. [JcE [JMT [] Owe Nomers _ 66 765.550

I | Comgrobante de page per invacaciin de notoredad
| % Auterize ala de Industria ra que todas
las comunicaciones sean enviadas a_través de la direccion de correo electrénico
3. Datos del apoderado:
CORTES MARTINEZ EDUARDD T9°BZ0.037 de BTA. 127.B67 del C.5. de la J.

Apallides y Hombre

Dentro del plazo previsto para la prérroga, la sefiora YASMID ELIANA ECHEVERRY
CAICEDO, por conducto de su apoderado, presentd un escrito en el que desarrolld los
argumentos de la oposicion inicialmente invocada y aportd las pruebas que considero
pertinentes para sustentar su oposicion, en los siguientes términos:

1 29: Pescados, mariscos y moluscos, no vivos.
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(...) 1.1. Confusién gramatical y grafica: De acuerdo con este criterio su confundibilidad

es evidente, veamos:
SIGNO PREVIAMENTE REGISTRADO: MARCA CUYO REGISTRO SE PRETENDE:

P —~
SHEATING  PEZCAR

cdmo puede apreciarse entre las expresiones enfrentadas existe una TOTAL
CONFUNDIBILIDAD, puesto que el componente nominativo y tipografico es el mas
relevante en ambas marcas y el signo solicitado reproduce integramente la literalidad de
la expresion que conforma el conjunto marcario de la Sefiora ECHEVERRY CAICEDO.
De tal manera que de concederse el registro solicitado, la coexistencia en el mercado de
los Signos Distintivos confrontados generaria confusion y error en el publico consumidor
de los productos ofrecidos por ambos comerciantes. Lo primero que va a ver y entender
un potencial comprador de cualquier producto - ya sea de forma presencial o virtual -, es
“PEZCAR”. Veamos:

Marcas registradas y nombre comerdal depositado: PEZCAR

T

Marca solicitada: PEZCAR

(...) 1.2. Confundibilidad fonética y conceptual: Para determinar la similitud de dos
expresiones en el aspecto fonético, la jurisprudencia recomienda aplicar el criterio de
confundibilidad que sefiala que es necesario determinar si comparten el mismo ndmero
de letras, si las vocales utilizadas son las mismas, si estan ubicadas en el mismo orden;
en este caso en particular al realizar el ejercicio anterior encontramos que confrontando
las expresiones, tenemos que la marca solicitada esta compuesta en parte por siete letras
iguales a las de la marca registrada por nuestro poderdante; en este caso en particular al
realizar este analisis tenemos, que la identidad es innegable. Las marcas cotejadas no
sélo son visual y gramaticalmente similares sino que también guardan sustancialmente
igualdades fonéticas. En efecto, las pronunciaciones de estas marcas suenan y se
escuchan en forma similar, lo cual no permite la plena identificacion de cada una de ellas
en el mercado. De acuerdo con lo anterior se hace menester que su Despacho a fin de
evitar confusién entre el publico consumidor y sus posibles consecuencias, declare
fundada la oposicion y niegue de oficio el registro de la marca solicitada.

De otra parte doctrinal y Jurisprudencialmente, se ha aceptado que en el analisis y
confrontacion de dos marcas, no solo debe tenerse en cuenta diferencia gramatical, sino
que dichas diferencias, deben realmente existir, y evitar confusion en los consumidores;
no basta cualquier diferencia de letras y silabas para concluir que dos Signos Distintivos
puedan coexistir como tales, es necesario observarlas en su conjunto, tal y como obra el
consumidor medio para concluir si inducen 6 no a error al publico. En esa medida y
aterrizado en el sublite, el consumidor centra su atencién y represente en su mente el
verbo “PEZCAR”, generandose alli un riesgo de confusion. Vemos como los signos
enfrentados son la misma naturaleza. En efecto, las marcas aqui cotejadas son de
aguellas denominadas por la doctrina como arbitrarias, 1o cual hace que las expresiones
aqui confrontadas sean tan similares. Esta situacién no pasa desapercibida para un
potencial comprador de geles, que en su mente mezclara la idea 6 concepto “PEZCAR”.

(...) Da mayor fuerza a la relacion de las actividades mercantiles aqui sostenida, el hecho
de que las mercaderias y su distribucion que distinguen los signos aqui cotejados, tienen
iguales canales de comercializacion y comparten los mismos compradores y nicho de
mercado; de donde se hace imposible para el consumidor establecer la diferencia entre
productos y servicios que estan destinados a satisfacer las mismas necesidades. Esta
muy dificil distincién de actividades econémicas y de satisfaccién de necesidades como
consumidores, obedece a la existencia de una similitud real que lleva a confusion.
Ademas nétese que lo Unico que hicieron fue acomodar la clasificacion para que no se
viera tan parecida, pero igual en el momento que nuestro poderdante procedié con su
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registro mercantil del afio 2.010 lo hizo con describiendo el “PESCADQ". La existencia de
relacion directa real para el consumidor, hace que pueda pensar que los productos y
servicios ofrecidos y marcados con las expresiones “PEZCAR” y “PEZCAR” tienen el
mismo origen empresarial 6 que existe vinculacién juridica u econémica entre ambas,
relacion que encuentra su asiento en todo lo anteriormente dicho, haciéndose necesario
por tal motivo que los signos distintivos sean realmente diferentes, cosa que no sucede
en el presente caso, pues como se demostré con anterioridad presentan una notoria
similitud, de tal manera que su coexistencia en el mercado generaria un alto riesgo de
confusion entre el publico consumidor de los mismos. Véase la forma en que la Sefiora
ECHEVERRY CAICEDO publicita su marca a través de su pagina de internet:

(...) Conforme a lo expresado, el publico consumidor de productos de mar y rio
identificados con la marca “PEZCAR” de la Compafiia PEZCAR FOOD S.AS,,
inevitablemente los asociaria con los ofrecidos por la Sefiora ECHEVERRY CAICEDO,
creandose de esta forma una confusion indirecta, designando un mismo origen
empresarial de productos que en realidad no tienen. Todo lo anterior aunado a la similitud
fonética, visual y gramatical de los signos, que conducira indiscutiblemente a la confusién
por parte del potencial comprador de pescado y productos piscicolas, generando
perjuicios a todos los participantes del mercado, incluyendo a la titular inicial en
COLOMBIA de la marca, del nombre y de la ensefia comercial “PEZCAR".

3. PROHIBICION LEGAL.

Aplicando la normatividad andina en marcas, se concluye que la marca mixta solicitada
por PEZCAR FOOD S.A.S. no reune los requisitos exigidos en el Articulo 134 de la
Decision 486 de la COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA, pues no es lo
suficientemente distintiva y ademas induce al publico a error, al ser casi idéntica a la
marca previamente registrada por nuestro representado. En conclusién, carece de fuerza
distintiva. El riesgo de confundibilidad de los signos “PEZCAR” aqui enfrentados se
maximiza pues los productos y servicios distinguidos con esa expresion son relativos a la
piscicultura, comparten fines comunes, verbigracia, el coadyuvar con la puesta en venta
de bienes mercantiles en general, y su nivel de relacion es de dependencia mutua, pues
no pueden darse en el comercio los unos sin los otros.

4. CRITERIO JURISPRUDENCIAL Y DOCTRINAL APLICABLE AL CASO.
Doctrinal y Jurisprudencialmente, se ha aceptado que en el analisis y confrontacion de
dos marcas, no solo debe tenerse en cuenta diferencia gramatical, sino que dichas
diferencias, deben realmente existir, y evitar confusion en los consumidores; no basta
cualquier diferencia de letras y silabas para concluir que dos Signos Distintivos puedan
coexistir como tales, es necesario observarlas en su conjunto, tal y como obra el
consumidor medio para concluir si inducen o no a error al publico. Por ultimo diremos que
de acuerdo a reiterados pronunciamientos del TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA
COMUNIDAD ANDINA en cotejo de marcas que identifican medicamentos como en el
sublite, la Administracion esta conminada a adelantar un examen de registrabilidad mas
riguroso dado que estan involucrados productos de consumo humano y con ello la salud
publica.”

Por medio del oficio nim. 17630 del 8 de octubre de 2025 se corrio traslado a la sociedad
solicitante PEZCAR FOOD S.A.S., de la oposicién y sus pruebas por el término de 30
dias habiles, en los términos del articulo 148 de la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina.

Que dentro del término concedido para tal efecto, la sociedad solicitante PEZCAR FOOD
S.A.S., dio respuesta a la oposicién argumentando:

“(...) La solicitud de registro elevada por parte de PEZCAR FOOD S.AS., en
representacion del sefior Daniel Mozo Parra (PEZCAR FOOD S.A.S.) es nominativa
(proteccion sobre la expresion verbal “PEZCAR FOOD?”), lo que significa que la proteccion
pretendida cubre la denominacién en cualquier color, grafia o tipografia, pero no exige
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gue la oficina trate como idénticas las representaciones gréficas particulares del signo
opositor cuando ese ultimo predomine graficamente.

El signo opositor PEZCAR MJ (segln consta en la oposicién) aparece asociado en la
practica con una composicion grafica (logotipo con representacién de pez y tipografia
cursiva) cuya parte figurativa tiene peso en la percepcion del publico, tal como lo
demuestran las reproducciones que obran en el expediente.

4.2.) Comparacién denominativa (palabras que componen las marcas).
Diferencias relevantes y efecto semantico:

El signo del solicitante afiade el término “FOOD”, mientras que el signo opositor incorpora
las siglas “MJ”. La doctrina y la jurisprudencia andina exigen examinar la marca en su
conjunto y considerar el valor distintivo de cada particula; particulas genéricas o
descriptivas (como, en muchos contextos, food para productos alimenticios) son
elementos que debilitan la fuerza dominante del denominativo comdn y reducen la
capacidad de monopolio sobre la raiz compartida. En consecuencia, la presencia de la
palabra “FOOD” es un factor neutralizador en el cotejo global.

Valor practico:

“FOOD” es término genérico en inglés que remite directamente a alimentos y, por ello, en
el contexto de la clase 29 su poder diferenciador es limitado. En cambio, las siglas “MJ”
remiten a una identificacion personal/empresarial y producen una asociacién distinta en
el publico. Por tanto, desde el &ngulo conceptual hay distincion: “PEZCAR MJ” evoca una
marca nominativa+inicial del titular; “PEZCAR FOOD” evoca una marca empresarial
orientada explicitamente al alimento/comercializacién alimentaria.

(...) Composicion que utiliza el solicitante en su imagen comercial:

Aunque la solicitud es nominativa (“PEZCAR FOOD"), en la practica comercial y material
de identidad el solicitante emplea una isotipia / imagotipo (circulo/hexagono en negro con
letras doradas, tipografia sans y lema “Calidad a su servicio”); es decir, la impresion
gréfica real que percibe el publico es radicalmente distinta (geometria, colores, tipografia
moderna vs. dibujo de pez y caligrafia). (Se anexan imagenes).

Doctrina y jurisprudencia aplicable:

La autoridad debe verificar si en el signo mixto/opositor predomina el elemento grafico o
el denominativo para determinar la pauta de cotejo. Donde predomina el grafico, las
diferencias figurativas y conceptuales pueden eliminar el riesgo de confusién ain cuando
hubiera semejanza denominativa parcial. El Consejo de Estado y el TICA han confirmado
gue cuando concurren factores que realzan el componente figurativo (tamafio, ubicacion,
fuerza expresiva), el analisis debe centrarse en la comparacién gréafica y conceptual; dicha
regla es aplicable al presente supuesto, pues el signo opositor contiene un fuerte
componente figurativo que no calca la representacion iconografica ni la paleta cromatica
ni la estructura del signo que exhibe el solicitante.

Colores y tipografia:

Los colores (azules y tonos marinos en la ensefia del opositor vs. negro y dorado en la
imagen comercial del solicitante) y las tipografias (caligréfica vs. sans bold) contribuyen
a la impresion global y facilitan la diferenciaciéon en el punto de venta o en el empaque.
La jurisprudencia reconoce que tales diferencias, cuando son apreciables y el elemento
gréfico es relevante, disminuyen el grado de confusion.

4.4) Comparacion fonética y ortografica.

Fonéticamente, la raiz “PEZCAR” se pronuncia igual; sin embargo, las secundas palabras
(“MJ” vs “FOOD") modifican la cadena sonora completa, y la regla de comparacién exige
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valorar la impresion global, no sélo fragmentos coincidentes. La coincidencia fonética en
una parte de la expresion no determina por si sola la existencia de riesgo de confusion,
mas auln si esa parte es apreciada como semanticamente débil o genérica.

4.5) Consumidor medio, canales y grado de atencion.

En el andlisis de riesgo de confusién hay que considerar el sector pertinente y el tipo de
consumidor (consumidor de productos de la clase 29). El operador jurisdiccional ha de
ponderar la realidad comercial (empaque, exhibicion, canal minorista/ mayorista,
costumbre de compra). En ausencia de prueba contundente de coincidencia en todos
estos elementos

(...) 5.1) Sobre el literal b) del articulo 135 (falta de distintividad).
El opositor pretende que la marca solicitada carece de distintividad. Sin embargo:

a) PEZCAR FOOD como conjunto denominativo resulta suficientemente distintivo para
identificar el origen empresarial de los productos ofrecidos por la solicitante; la
combinacion “PEZCAR + FOOD” no es una expresion genérica en espafiol y posee un
efecto distintivo cuando se observa en su conjunto y en el mercado relevante. El simple
hecho de que la palabra “pez” tenga relacion conceptual con peces no convierte a la
marca completa en no distintiva; la regulacion y la jurisprudencia exigen un analisis
concreto.

b) Alternativamente, si la autoridad considerase que algun componente (p. ej. “FOOD”)
es descriptivo, dicha descriptividad no deberia conducir a la prohibicion total del registro
de la combinacién completa si la unidad denominativa total posee caracter distintivo en
su conjunto, conforme a la doctrina andina que admite registros sobre combinaciones
que, analizadas globalmente, cumplen los requisitos de distintividad.

5.2) Sobre los literales a) y b) del articulo 136 (identidad o similitud y riesgo de confusion).

La oposicion por identidad o similitud requiere prueba del riesgo de confusién efectivo,
atendiendo a las reglas de cotejo establecidas por el TICA y el Consejo de Estado
(andlisis global, predominio grafico/denominativo, impresién general). En el caso
concreto:

a) No existe identidad plena: PEZCAR FOOD # PEZCAR MJ. La diferencia en el segundo
término (FOOD vs MJ), la distinta carga conceptual y las marcadas diferencias figurativas
y cromaticas suministran elementos objetivos de diferenciacion.

b) No se ha acreditado el riesgo de confusion en la forma exigida por la jurisprudencia
(por ejemplo, no se ha acreditado notoriedad, similitud grafica insuperable, ni pruebas de
mercado que demuestren confusion real o potencial en el nivel exigido). El opositor se
limita a alegar similitud denominativa parcial y a invocar articulos sin desagregar en la
prueba los elementos requeridos por la doctrina andina y la SIC. En ausencia de esa
prueba, la oposicién debe ser rechazada.”

Consideraciones previas respecto de laoposicidn presentada por lasefiora YASMID
ELIANA ECHEVERRY CAICEDO

Esta Direccidon observa, en primer término, que la oposicion presentada por la sefiora
YASMID ELIANA ECHEVERRY CAICEDO frente a la solicitud de registro de la marca
PEZCAR FOOD (nominativa), publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1071
del 26 de junio de 2025, se limit6 inicialmente al diligenciamiento del formulario de
oposicion, en el cual se marcaron como fundamento las causales previstas en el literal b)
del articulo 135y en los literales a) y b) del articulo 136 de la Decision 486 de la Comisién
de la Comunidad Andina, sin que se hubiere expuesto argumento alguno en desarrollo de
dichas causales. En esa misma oportunidad, la opositora solicitd el término adicional
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contemplado en el articulo 146 de la Decision 486. Posteriormente, dentro del plazo
adicional concedido, la opositora radicé un escrito en el que por primera vez desarrollo los
argumentos de la oposicion e incorporo las pruebas que estimo pertinentes.

Frente a esta secuencia procesal, resulta necesario precisar el alcance del articulo en
mencion:

“Articulo 146.- Dentro del plazo de treinta dias siguientes a la fecha de la publicacién,
quien tenga legitimo interés, podra presentar, por una sola vez, oposicidn
fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgarda, por una sola vez un
plazo adicional de treinta dias para presentar las pruebas que sustenten la
oposicion.

Las oposiciones temerarias podran ser sancionadas si asi lo disponen las normas
nacionales.

No procederan oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses
posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el articulo 153, si tales
oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada.” (Negrita y
subraya fuera de texto)

Como se puede observar, la norma citada establece que la oposicion debe presentarse
debidamente fundamentada dentro de los treinta dias siguientes a la publicacion de la
solicitud y que, a peticion de parte, la Oficina Nacional Competente podra conceder un
término adicional de treinta dias exclusivamente para la presentacion de las pruebas que
sustenten los hechos alegados por lo que la norma es clara en distinguir dos cargas
diferentes: de una parte, la carga de alegacién oportuna y fundamentada de las causales
de oposicion, que debe cumplirse dentro del término inicial de treinta dias; y, de otra, la
posibilidad de contar con un término adicional, de naturaleza estrictamente probatoria,
para allegar los medios de conviccion que respalden los hechos ya expuestos en la
oposicion.

De esta disposicion se desprende que el término adicional previsto en el articulo 146 no
puede entenderse como una prorroga del plazo para formular o desarrollar argumentos
de fondo, ni habilita al opositor para introducir por primera vez el sustento juridico y factico
de su oposicion una vez vencido el término inicial. Admitir lo contrario implicaria
desnaturalizar el disefio del procedimiento andino, quebrantar el principio de preclusiéon
de las etapas procesales, afectar la seguridad juridica de las partes y, se verian
comprometidos los principios de legalidad y congruencia procesal, en la medida en que la
autoridad terminaria valorando argumentos introducidos por fuera del momento procesal
expresamente fijado por la norma comunitaria.

Al aplicar estos criterios, esta Direccion constata que la oposicion de la sefiora Yasmid
Eliana Echeverry Caicedo carece de la fundamentacion oportuna exigida por la ley. El
escrito inicial se limité a citar genéricamente las causales de la Decisién 486 de 2000,
omitiendo hechos y fundamentos juridicos que explicaran la vulneracion alegada. Si bien
la opositora presenté argumentos posteriormente, lo hizo durante el término del articulo
146, cuya naturaleza es estrictamente probatoria. Por tanto, dichos argumentos son
extemporaneos y no subsanan la omision inicial, pues constituyen un intento de ampliar
el debate juridico fuera del plazo perentorio de treinta dias.

Bajo esta Optica, de la oposicion no se debié haber corrido traslado, por cuanto no
satisfacia el estandar minimo exigido por el articulo 146 de la Decision 486 de 2000, al no
estar “debidamente fundamentada”. No obstante, mediante Oficio No. 17630 del 8 de
octubre de 2025, esta Direccion corrio traslado de la oposicién y de las pruebas a la
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sociedad solicitante PEZCAR FOOD S.A.S., otorgandole el término de treinta dias habiles
previsto en el articulo 148 ibidem para pronunciarse.

Dicho oficio constituye un acto de trdmite en los términos del articulo 3 del Cdédigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en la medida en que se
trata de una decision adoptada dentro del procedimiento marcario, destinada a producir
efectos juridicos internos, concretamente a abrir la etapa de contradiccion frente a una
oposicion que, como se ha visto, carecia del presupuesto legal de fundamentacion.

Ahora bien, el articulo 41 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo habilita a la Administracion para, en cualquier momento anterior a la
expedicion del acto definitivo, corrija las irregularidades que se hayan presentado en la
actuacion, de oficio o a peticion de parte. Esta facultad constituye una manifestacion del
principio de eficacia que rige las actuaciones administrativas, orientado a que los
procedimientos logren su finalidad material y se respeten los derechos sustanciales de los
administrados, evitando que yerros formales o decisiones de tramite adoptadas sin pleno
ajuste a la ley terminen viciando el resultado del proceso.

En ese sentido, corresponde entonces a esta Direccion, en ejercicio de la facultad
correctiva prevista en el articulo 41 del Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo y en aplicacion de los principios de celeridad, economia y
eficiencia, adoptar las medidas necesarias para depurar la actuacion y restablecer el
cauce legal del procedimiento marcario.

Por lo anterior, esta Direccidn considera procedente dejar sin efectos el oficio No. 17630
del 8 de octubre de 2025 mediante el cual se admiti6 y se dio traslado de la oposicién a la
solicitante, en cuanto que la oposicion no cumplia con el presupuesto de fundamentacion
exigido por el articulo 146 de la Decisién 486.

En consecuencia, los argumentos y pruebas contenidos en el escrito presentado por la
opositora dentro del término adicional no seran tenidos en cuenta para el examen de
registrabilidad de la marca PEZCAR FOOD (Nominativa), sin perjuicio de que la solicitud
sea analizada de oficio frente a las causales de irregistrabilidad previstas en el régimen
comunitario andino. De este modo, se corrige la irregularidad advertida y se garantiza que
la decision definitiva se adopte dentro de un procedimiento ajustado a derecho y
respetuoso del debido proceso de las partes.

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 lo previsto en el
articulo 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.

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal a) del articulo 136 de la Decisién 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
servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusién
o de asociacion.
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Concepto de lanorma

De acuerdo con la disposicion andina citada, para que el registro de una marca sea
negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que
el signo solicitado 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

Andlisis de oficio de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del
articulo 136 de la Decision 486. Confundibilidad con marcas previamente registradas.

La Oficina Nacional Competente tiene la obligacion de efectuar el examen de
registrabilidad del signo solicitado en registro frente a todos los antecedentes existentes y
frente a todas las causales de irregistrabilidad previstas en la Decision 486 del 2000.

Conforme lo anterior esta Direccion en cumplimiento de sus deberes legales, encuentra
gue los siguientes registros marcarios deben ser tenidos en cuenta para la adopcién de la
decisién de fondo en el caso de la referencia.

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

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

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

c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexion
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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Tipo | Sigho Titular Expediente | Niza | Clase | Tramite Estado Vigencia
_ pEZCAR | YASMID ELIANA _
Mixta MJ ECHEVERRY 11059155 9 35 Marca Registrada 29 ene. 2033
CAICEDO

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado

PEZCAR FOOD

(Nominativo)

El signo solicitado, de naturaleza nominativa compuesta, esta conformado por las
expresiones “PEZCAR FOOD” sin elementos adicionales.

Signo hallado de oficio

El signo antecedente hallado de oficio, de naturaleza mixta, esta conformado por la
expresion principal “Pezcar” acompafiada de las siglas “MJ”; incluye tres representaciones
graficas ubicadas alrededor de la denominacién: una figura semejante a un camarén, una
figura semejante a un pez espada y una figura semejante a una gallina, distribuidas a los
lados del conjunto.

Reglas jurisprudenciay doctrinal aplicable a la comparacién de marcas

Comparacion entre signos mixtos y nominativos:

De otra parte, al efectuarse la comparacién entre un signo denominativo y uno mixto, para
lo cual debemos tener en cuenta los siguientes criterios, expuestos por el Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina:*

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

Si el elemento grafico es el preponderante, en principio no habria riesgo de
confusion, 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.

4 TJCA, Proceso N° 224-IP-2015.
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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
gue repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el
conjunto de la correspondiente marca mixta.

) Los factores que afectan negativamente el componente denominativo de la marca
gréfica son aquellos que merman el caracter distintivo de este componente. Entre
los mismos cabe citar, en primer término, la naturaleza descriptiva del componente
denominativo y la circunstancia de que el mismo forma parte de un elevado nimero
de marcas pertenecientes a terceros (...).

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

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 signo en su conjunto; es decir sin descomponer su unidad
fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras
que poseen una 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 tdénica 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.

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: Interpretacion Prejudicial del 15 de Agosto de 2007 en el proceso 84-IP-2007 y la Interpretacion Prejudicial del 29 de mayo
de 2014 en el proceso 26-1P-2014".
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f) Se debe determinar si existe un elemento comun preponderante o relevante en ambos
signos.””’

Analisis comparativo con marca citada de oficio

Siguiendo con las reglas determinadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, considerando la naturaleza de los signos en cotejo y dejando de presente que es
el elemento denominativo el preponderante en estos, por cuanto son las palabras las que
usaria el consumidor para demandar los productos identificados con los signos, procedera
a hacerse el cotejo como si de signos nominativos se tratara.

En este caso, los signos PEZCAR FOOD y PEZCAR MJ comparten integramente el
vocablo “PEZCAR”, que aparece al inicio de ambas denominaciones y actlla como ndcleo
distintivo de cada conjunto. Conforme a las reglas de cotejo, la reproduccion total de este
elemento predominante hace que, desde la perspectiva del consumidor, el impacto
principal de ambos signos sea el mismo: “PEZCAR”.

Ahora bien, las expresiones adicionales que acompafian a dicho nucleo no son suficientes
para disipar el riesgo de confusion. En el signo solicitado, la palabra “FOOD”, pese a
estar en inglés es de facil comprensién para el consumidor hispanohablante promedio y
se percibe como directamente alusiva a alimentos o comidas, por lo que cumple una
funcion meramente descriptiva respecto de los productos de la clase 29 y, por ende, no
dotada de aptitud distintiva. De forma similar, en el signo hallado de oficio la secuencia
“MJ” se aprecia como un complemento accesorio, probablemente un acrénimo o
referencia secundaria al empresario, que el consumidor tiende a relegar frente al vocablo
principal. En consecuencia, en ambos signos la fuerza identificadora recae casi por
completo en “PEZCAR”.

Desde el punto de vista fonético y gréfico, la coincidencia es practicamente plena en el
elemento relevante: misma secuencia de letras, misma estructura silabica PEZ-CAR,
igual orden de vocales E-A y misma silaba ténica en “CAR”. Las diferencias introducidas
por las particulas “FOOD” y “MJ” se ubican al final y en posicién subordinada, por lo que
no modifican de manera significativa la sonoridad ni la impresion global.

Conceptualmente, ambos signos remiten a una misma idea basica asociada a “PEZCAR”
como marca de alimentos, lo que refuerza la posibilidad de asociacién empresarial.

Por lo anterior, esta Direccidon concluye que el signo solicitado a registro “PEZCAR
FOOD” es similarmente confundible con el signo hallado de oficio “PEZCAR MJ”, pues
reproduce integramente el elemento predominante y arbitrario “PEZCAR”, mientras que
los acomparfiamientos “FOOD” y “MJ”, por su caracter descriptivo o secundario, no aportan
diferenciacion suficiente para evitar que el consumidor atribuya a los signos un mismo
origen empresarial.

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.

Conexién competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

29: Pescados, mariscos y moluscos, no Vivos.

7 TJCA, Proceso N° 127-1P-2016
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El signo citado de oficio identifica:
Expediente Servicios

11059155 (35): Servicios de intermediacion y reagrupamiento de viveres,
abarrotes, y productos alimenticios avicolas, pesqueros y piscicolas,
y Su puesta en el comercio; importacion y comercializaciéon de
pescados asi como abastecimiento y ubicacion de pollos y gallinas
para terceros y publico comprador en general.

Andlisis conexidad competitiva entre productos de laclase 29 de la marca solicitada
vs servicios de la clase 35 de la marca hallada de oficio

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

En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, uno de los criterios
principales de conexidad competitiva, que acreditan por si mismos la existencia de
relacion, vinculacion o conexion entre productos, es la razonabilidad definida como “La
posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario
(razonabilidad). Existe conexion cuando el consumidor, considerando la realidad del
mercado podria asumir como razonable que los productos o servicios en cuestion
provienen del mismo empresario. (...)". En el presente caso, un consumidor podria
considerar razonable que los productos y servicios analizados se ofrezcan por parte de
un mismo empresario.

Los productos de la marca solicitada en clase 29, consistentes en pescados, mariscos
y moluscos, no vivos, corresponden a bienes alimenticios destinados al consumo
humano, usualmente comercializados a través de cadenas de abastecimiento,
distribuidores, plazas de mercado, supermercados, pescaderias y demas canales de
suministro de viveres. Se trata de productos que exigen, por su nhaturaleza, manejo
especializado en conservacion, transporte y almacenamiento, y que se integran al trafico
econémico como alimentos listos para su preparacion y consumo.

Por otro lado, los servicios del signo hallado de oficio en clase 35, referidos a servicios
de intermediacion y reagrupamiento de viveres, abarrotes y productos alimenticios
avicolas, pesqueros y piscicolas y su puesta en el comercio; importaciéon y
comercializaciéon de pescados, asi como abastecimiento y ubicacion de pollos y
gallinas para terceros y publico comprador en general, se enmarcan en actividades
de organizacién, distribucién, suministro, importacion y puesta a disposiciéon en el
mercado de dichos productos alimenticios. En particular, la “importacién vy
comercializacién de pescados” y el reagrupamiento de productos pesqueros y piscicolas
evidencian una relacion directa con la cadena de oferta y comercializacion de los bienes
comprendidos en la clase 29.

La relacion entre estos productos y servicios puede ser apreciada desde la perspectiva
de la razonabilidad. En la realidad del mercado es frecuente que un mismo agente
econdémico opere, de manera integrada, tanto la provision de productos alimenticios
especificos como la gestion de su distribucién, intermediacion, abastecimiento o

8 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 20-IP-2022.
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comercializacion, ya sea de forma directa o a través de esquemas de reagrupamiento y
puesta en el comercio. En ese escenario, el consumidor puede suponer razonablemente
gue quien identifica con un signo determinados productos pesqueros también participe,
bajo esa misma identificacion empresarial, en actividades de importacion, suministro o
comercializacion organizada de tales productos.

En efecto, existe una coincidencia entre el objeto material del producto, pescados,
mariscos y moluscos no vivos, y el nucleo del servicio de la clase 35, que recae
precisamente sobre la intermediacion, reagrupamiento, importacion vy
comercializacion de pescados y productos pesqueros/piscicolas. Esto refuerza la
percepcion de continuidad comercial entre la oferta del producto alimenticio y el servicio
gue lo introduce, lo ubica y lo pone a disposicion del publico o de terceros en el mercado,
circunstancia que incrementa la probabilidad de que el consumidor relacione ambos con
un mismo origen empresarial, o entienda que se trata de una linea de negocio vinculada
dentro del mismo sector de viveres y productos alimenticios.

Adicionalmente, los canales de contacto con el consumidor y con el mercado pueden
confluir, en tanto los productos de la clase 29 suelen llegar al publico a través de
operadores que desarrollan funciones de abastecimiento, distribucion, importacion y
comercializacién, actividades que justamente caracterizan los servicios descritos en la
clase 35. De igual modo, el publico objetivo se superpone en gran medida: quienes
adquieren estos productos alimenticios, ya sea consumidor final, minorista, restaurante o
intermediario, participan en el mismo circuito comercial al que se dirigen los servicios de
puesta en el comercio y reagrupamiento de viveres.

En este punto es necesario hacer referencia a lo expresado por el Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina, con relacion a la Teoria de la Interdependencia:

“La doctrina advierte que cuando los signos sean idénticos 0 muy semejantes,
mayor deberd ser la diferenciacion exigible entre los productos o servicios a los
gue se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean
idénticos 0 muy similares, mayor debera ser la diferenciacion exigible entre los
signos enfrentados™

Por tanto, bajo las reglas de la sana critica, es posible predicar que el presupuesto de
razonabilidad se cumple entre los productos de la clase 29 y los servicios de
intermediacién, reagrupamiento, importacién y comercializacion de productos pesqueros
y piscicolas de la clase 35.

En consecuencia, esta Direccidbn estima que se cumple uno de los tres criterios
sustanciales de conexidad establecidos por la jurisprudencia andina, siendo estos
suficientes “para acreditar por si mismos la existencia de relacion, vinculacion o conexién
entre productos y/o servicios0.”

Por tanto, se concluye que las coberturas de los signos comparados guardan una
conexidad competitiva que genera una confusion y asociacién en el publico consumidor,
en la medida en que este podria atribuirles un mismo origen empresarial 0 una vinculacion
econdmica directa, por lo que no es posible permitir la coexistencia.

Conclusion

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud después de un analisis de oficio esta

9 Interpretacién Prejudicial Proceso 96-1P-2006. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina cita a BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de
Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - Espafia, 2003, p. 475.

10 Ibidem
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Ref. Expediente N° SD2025/0048367

comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del articulo 136
de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Direccion,
RESUELVE

ARTICULO 1: Dejar sin_efectos el Oficio No. 15362 del 09 de septiembre de 2025
mediante el cual se admitid y se dio traslado a la oposicion instaurada en contra de la
marca PEZCAR FOOD (Nominativa); por las razones expuestas en la parte motiva de la
presente resolucion.

ARTICULO 2: Inadmitir la oposicion interpuesta por la sefiora YASMID ELIANA
ECHEVERRY CAICEDO, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente
resolucion (falta de fundamentacion oportuna).

ARTICULO 3: Negar el registro de la Marca PEZCAR FOOD (Nominativa) para distinguir
productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificacién Internacional de Nizal?,
solicitada por la sociedad PEZCAR FOOD S.A.S., por las razones expuestas en la parte
motiva de la presente resolucion.

ARTICULO 4: Notificar a la sociedad PEZCAR FOOD S.A.S., solicitante del registro y a
la sefiora YASMID ELIANA ECHEVERRY CAICEDO opositora, el contenido de la
presente resolucion, 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 5: En firme esta resolucion archivese el expediente.

Notifiguese y Cumplase.
Dado en Bogota D.C., el 5 de marzo de 2026

DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

11 29: Pescados, mariscos y moluscos, no vivos.
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