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

Resolucién N° 37638
Ref. Expediente N° SD2025/0079250
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 13 de agosto de 2025, CARLOS JAVIER ONATE
SARMIENTO, solicitdé el registro de la marca MAX POLLO (mixta) para distinguir
productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificacion Internacional de Nizal.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial N°1081 de 01 de octubre de 2025,
AVSA S.A. present6 oposicion con fundamento en el los literales a) y h) del articulo 136
de la Decision 486 de la Comunidad Andina.

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

(...) El anterior listado tiene como propdsito mostrar a ésa entidad la familia de
marcas que se ha encargado de consolidar mi representada, tras mas de 55
afos en el mercado, en virtud de la cual, se ha posicionado la expresiéon MAC
POLLO que es el elemento caracteristico y distintivo en los signos de mi
mandante, y en consecuencia, solicito a ésa entidad que al momento de estudiar
la presente oposicion, se le conceda una especial proteccion a las marcas MAC
POLLO, en virtud de su familia de marcas, impidiendo el registro de un signo
que imita el mismo elemento caracteristico MA* POLLO, cambiando sutilmente
la letra C por una X, como ocurre con la solicitud de marca MAX POLLO.

(...) La importancia radica no solo en la proteccién del titular del registro
marcario, sino también en la proteccidon para los consumidores quienes ya
conocedores de esa familia de marcas tienen mayor riesgo de confusion frente
a signos altamente confundibles.

Es asi como la solicitud de registro MAX POLLO (MIXTA) para distinguir
productos comprendidos en la Clase 29 Internacional es semejantemente
confundible con los previos registros MAC POLLO y MAC POLLO (MIXTA) de
mi representada la sociedad AVSA S.A., y en consecuencia en el evento
improbable de accederse a su registro se vulnerarian los derechos de
exclusividad concedidos a favor de mi mandante.

(...) Tanto el riesgo de confusién como de asociacion se presentan en este caso,
por cuanto las marcas enfrentadas tan solo se diferencian en una letra,
coincidiendo en todos los demas elementos fonéticos y ortograficos que
componen a cada signo, lo que lleva a los consumidores a confusién

(...) se ha de reconocer la semejanza entre las marcas MAX POLLO Vs. MAC
POLLO, dado que es una sola letra la que cambia, sin que dicha circunstancia
sea un elemento diferenciador suficiente que permita a los consumidores
identificar el origen empresarial de cada signo.

(...) De esa comparacion en conjunto, tenemos que:

+ La actual solicitud de registro tiene como elemento esencial y predominante

1 29: Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva,
congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lacteos; aceites y grasas comestibles.
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a MAX POLLO siendo la Unica expresion que compone a la marca objeto de esta
oposicion y que es una reproduccion practicamente idéntica de los previos
registros de marca MAC POLLO de mi representada, al reproducir la expresion
distintiva que compone a la marca de mi poderdante: MAX POLLO vs. MAC
POLLO sin que el cambio de la letra C por una X logre atenuar la reproduccién
que hace de las marcas de mi representada.

+ La marca MAX POLLO al reproducir exactamente las mismas vocales y
consonantes que componen a las marcas MAC POLLO de mi poderdante, y tan
solo sustituir la letra C por la X, coincidiendo en forma idéntica en el resto de
estructura de los signos previamente registrados, haria pensar a los
consumidores que dichos signos provienen del mismo empresario, y que MAX
POLLO es una modalidad o submarca de las prestigiosas marcas MAC POLLO
de mi representada AVSA S.A.

+ La marca solicitada usa tal cual como las marcas mixtas y figurativas de mi
cliente una figura de una cabeza de un pollo con el pico a la derecha y un “punto”
representando el ojo, como elemento grafico y combina los colores amarillo /
naranja con el color rojo.

+ En consecuencia, los consumidores al advertir tales marcas en el mercado
consideraran gue todas tienen una vinculacion y hacen parte de una familia de
marcas, siendo MAX POLLO un signo reciente para identificar una nueva linea
de productos, aumentando el riesgo de confusién y asociacion.

-Aspecto ortografico y fonético
Las marcas son casi idénticas debido a que, la actual solicitud esta compuesta

Unicamente por la expresiéon MAX POLLO, la cual a su vez reproduce toda la
estructura ortografica que compone a las marcas distintivas de mi representada:

Marca solicitada Marca previamente registrada

Secuencias vocalicas
idénticas: A-O-O. |
Misma extension:

MAX POLLO MAC POLLO 2 palabras, 8

letras.

Identidad del inicio “MA”
y terminacion “POLLO”

Las marcas acé enfrentadas tienen la misma extensién y usan las mismas
vocales y practicamente las mismas consonantes, ademas dispuestas en el
mismo orden, lo que sin duda hard a los consumidores considerarlas sino
iguales, ciertamente muy semejantes, al punto de asociarlas a un mismo origen
empresarial.

(...) -Aspecto ideoldgico

La actual solicitud de registro MAX POLLO insinda “el mejor pollo”, “el maximo
pollo”, siendo justo mi representada una empresa lider en la industria avicola
colombiana, y, ademas, copia practicamente la marca completa de mi
representada. Dada su estructura ortografica tan similar con la expresion MAC
POLLO que compone los signos de mi mandante, hara que los consumidores
inmediatamente asocien MAX POLLO con los signos MAC POLLO, pues esta
Ultima es la Unica representacion ortografica y fonética que los consumidores
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tienen para retener a la actual solicitud de marca MAX POLLO, lo que confirma
gue los signos se identificaran con la misma idea para los consumidores.

(...) En consecuencia de lo anterior, los signos identifican el mismo tipo de
productos, correspondientes a “carne de ave” / “pollo”, lo que incide en que
compartiran exactamente los mismos canales de comercializacion y publicidad,
pues pretenden satisfacer las mismas necesidades y por ello, se encuentran
dirigidos a los mismos consumidores, lo que hace evidente el riesgo de error,
confusién y asociacion entre ellos.

(...) solicito muy respetuosamente a esa entidad, tener en consideracion la
notoriedad, reconocimiento y posicionamiento de la marca MAC POLLO, que
merece especial proteccion.

(...) Desde sus comienzos AVSA S.A. se ha caracterizado por el uso de la marca
MAC POLLO la cual ha alcanzado un nivel de conocimiento y posicionamiento
que merece especial proteccién, y con ello, se debe evitar que terceros
pretendan registrar y adquirir derechos de exclusividad sobre el elemento
preponderante y distintivo de una marca notoria, Como ocurre en este caso.

(...) Lo anterior, dado que la actual solicitud de marca MAX POLLO (MIXTA)
practicamente reproduce el elemento verbal caracteristico que compone a la
marca notoria de mi representada, y con ello, podria apalancarse en el
conocimiento que ya se tiene sobre el signo de mi mandante, para que los
consumidores inmediatamente la asocien con las marcas ya posicionadas de mi
mandante”.

Que dentro del término concedido para tal efecto, CARLOS JAVIER ONATE
SARMIENTO, no dio respuesta a la oposicion presentada.

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

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
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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 relaciéon 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.

Literal h) 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:

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

Concepto de lanorma

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 ortogréafica, auditiva e ideologica.

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

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

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

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

a) El grado de sustitucion (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexién cuando los productos (o servicios)
en cuestion resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podria decidir adquirir uno u otro sin problema alguno,
al ser intercambiables entre si. La sustitucion se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o
servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideracion
el precio de dichos bienes o servicios, sus caracteristicas, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribucién o de
comercializacion, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto
(o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa
facilidad. A modo de ejemplo, tratdndose 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 la disposicion andina citada, para que el registro de una marca sea
negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que
el signo solicitado se presente como una reproduccion, imitacién, traduccién,
transliteracion o transcripcion, total o parcial de un signo notoriamente conocido,
cualesquiera sean los productos o servicios identificados por los signos.

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

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

Reproduccién, imitacién, traduccién, transliteracién o transcripcién

La causal de irregistrabilidad en estudio protege al signo notorio frente a actos de
reproduccion?, imitacién® traduccién® transliteracion’ o transcripcion® total o parcial, que
frente al mismo pretendan efectuarse por parte de terceros.

En cuanto a la comparacion de los signos, cuando uno es notorio la identidad o semejanza
debe ser analizada a la luz de los criterios reiteradamente establecidos por la doctrina y
la jurisprudencia. Asi, es necesario verificar la naturaleza de los signos enfrentados a fin
de determinar la regla comparativa pertinente al caso concreto, teniendo en cuenta
ademas que la calidad de notorio que el signo opositor ostentare y el grado de notoriedad
acreditado frente al mismo, asi como su capacidad distintiva intrinseca, influyen
directamente en la comparacion de las marcas, toda vez que cuando se trata de signos
notorios, el examen comparativo esta revestido de una mayor rigurosidad en atencién a
dicha calidad y su especial proteccion.

Signo notorio

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

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

4 Reproducir. 1. tr. Volver a producir o producir de nuevo. U. t. c. prnl. 2. tr. Volver a hacer presente lo que antes se dijo y alego. 3. tr.
Sacar copia, en uno o en muchos ejemplares, de una obra de arte, objeto arqueolégico, texto, etc., por procedimientos calcogréaficos,
electroliticos, fotolitograficos o mecénicos y también mediante el vaciado.

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

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

7 Transliterar.(De trans- y el lat. littéra, letra).1. tr. Representar los signos de un sistema de escritura mediante los signos de otro.
Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espafiola [En linea]. Vigésima Segunda Edicién. Disponible en www.rae.es.

8 Transcribir. (Del lat. transcribére).1. tr. copiar (Il escribir en una parte lo escrito en otra). 2. tr. transliterar.3. tr. Representar elementos
fonéticos, fonolégicos, Iéxicos o morfolégicos de una lengua o dialecto mediante un sistema de escritura. Tomado de Diccionario de la
Real Academia de la Lengua Espariola [En linea]. Vigésima Segunda Edicién. Disponible en www.rae.es.
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De acuerdo con la definicion del Diccionario de la Lengua Espafiola, la caracteristica de
notorio se predica de algo que es publico y sabido por todos, ademas de claro y evidente®.
En efecto, la calificacién de notorio de un objeto o una persona esta estrechamente ligada
al sentimiento generalizado de que dicho objeto o persona son ampliamente conocidos
por un sector determinado.

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

Sector pertinente

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

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

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

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

Y afade que:

“para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastara que sea conocido dentro de
cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores”.

Criterios para determinar la notoriedad

A fin de determinar la notoriedad de un signo distintivo segun el mismo sea reconocido
como tal dentro del sector pertinente la Decision 486 establece en su articulo 228 una
serie de criterios que, sin ser taxativos, fijan pautas que guian al examinador en el analisis
de notoriedad, asi:

“Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomara en consideracion entre
otros, los siguientes factores:

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de
cualquier Pais Miembro;

b) la duracion, amplitud y extension geogréfica de su utilizacién, dentro o fuera de
cualquier Pais Miembro;

9 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espafiola [En linea]. Vigésima Segunda Edicién. Disponible en www.rae.es.
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c) la duracién, amplitud y extensién geografica de su promocion, dentro o fuera de
cualquier Pais Miembro, incluyendo la publicidad y la presentacion en ferias, exposiciones
u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los
gue se aplique;

d) el valor de toda inversion efectuada para promoverlo, o para promover el
establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya
notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del Pais Miembro en el
gue se pretende la proteccion;

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

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

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

J) los aspectos del comercio internacional; o,

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

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

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

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

Identidad o Semejanza de los sighos

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

ExistirA semejanza conceptual cuando los dos signos evoquen una idea idéntica o
semejante.
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La similitud ortografica se presenta por la semejanza de las letras entre los signos a
compararse. La sucesion de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el nUumero de
silabas, las raices o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusion.

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

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

El riesgo de confusion o de asociacion

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

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

Aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio

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

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

Dilucién de la fuerza distintiva del signo notorio

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

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

Al respecto sefala el autor F.G. JACOBS: “La esencia de la dilucién en este sentido
clasico es que la difuminacion del caracter distintivo de la marca implica que ésta ya no

19Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 108 IP-2006 marca KRISTAL ESSENCE
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provoca la asociacion inmediata con los productos para los que esta registrada y es usada.
Asi pues, citando de nuevo a Schechter, «por ejemplo, si se autorizan restaurantes Rolls
Royce, cafeterias Rolls Royce, pantalones Rolls Royce y caramelos Rolls Royce, en diez
afos ya no existira la marca Rolls Royce»'!”.

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

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

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

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

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

Proteccion frente a la difuminacion y frente al deterioro. La proteccion frente a la
difuminacion (o dilucién en sentido estricto) se da contra los usos que entrafian el riesgo
de que la marca pierda su caracter distintivo y, con él, su valor. La proteccién frente al
deterioro significa protecciéon contra usos que ponen en peligro la proteccion de la
marcal®”,

Aprovechamiento del valor comercial o publicitario del signo notorio

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

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

11CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL. S.R. F.G. JACOBS presentadas el 10 de julio de 2003 (1) Asunto C-408/01 Adidas-
Salomén AG and Adidas Benelux BV contra Fitnessworld Trading Ltd.

12TY Inc. v. Ruth Perryman; 2002

B3Asunto C-323/09 Interflora Inc Interflora British Unit contra Marks & Spencer plc Flowers Directs Online Limited.
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“La capacidad de una marca renombrada de trasladar la imagen determinada de un
producto o servicio a otro producto o servicio confiere a terceras personas un interés por
aprovecharse del valor comercial de tal renombre, en la medida en que esta utilizacion de
la marca renombrada para productos o servicios diferentes para facilitar la promocion
comercial de éstos”.

Acervo probatorio

Al expediente fueron allegadas las siguientes pruebas:

Certificacion emitida por el Revisor Fiscal de Avsa S.A. con cifras de ingresos
obtenidos por la comercializacion de los productos identificados bajo la marca MAC
POLLO, asi como el monto de inversion en publicidad.

Certificacion emitida por RCN TELEVISION S.A. mediante la cual acredita que
desde el afio 2002, AVSA S.A. ha promocionado su marca MAC POLLO a través
de dicho medio de comunicacion.

Certificaciones emitidas por RCN TELEVISION S.A. mediante las cuales se
acreditan los comerciales transmitidos para la promocion de la marca MAC POLLO
gue se han emitido durante los afios 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021,
2022, 2023, 2024 y 2025.

Enlace en el cual se encuentran las muestras de comerciales que acreditan la
promocion de la marca MAC POLLO a través de RCN TELEVISION S.A., durante
los afios 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025.

Certificacion emitida por AGUAYO PUBLICIDAD S.A.S. mediante la cual acredita
gue mantiene un vinculo contractual ininterrumpido con la empresa AVSA desde el
afio 2011, actuando como su agencia de publicidad integral.

Certificaciones de Clientes y Proveedores de AVSA S.A.

o Certificacion emitida por CARNES FRIAS D'COSTA S.A.S., empresa
productora y comercializadora de carnes frias y productos complementarios,
gue acredita que compra carnes de pollo marca MAC POLLO desde hace
21 afios, a la empresa AVSA S.A, y que la relacion comercial se ha
desarrollado bajo el cumplimiento y la calidad de productos.

o Certificacion emitida por ALIMENTOS CARNICOS S.A.S, que acredita que
compra carnes de pollo marca MAC POLLO desde el 04 de enero del 2008,
es decir, por el curso de 18 afos, y que la relacion comercial se ha
desarrollado bajo el cumplimiento y la calidad de productos.

o Certificacion emitida por NEWREST que acredita que compra suministrando
productos de pollo y presas crudas, refrigeradas y congeladas de la marca
mixta MAC POLLO, desde julio de 2007, es decir por el transcurso de 17
anos.

o Certificacion emitida por GILPA IMPRESORES S.A. que acredita su
condicion de proveedor de empaques para los productos de marca MAC
POLLO de la sociedad AVSA S.A.

o Certificacion emitida por INVERSIONES CALDAS SERRANO S.A.S. que
acredita que desde el mes de septiembre de 2007, ha mantenido relaciones
comerciales con AVSA S.A. para la produccién de empaques plasticos para
pollo fresco y congelado identificado con la marca mixta MAC POLLO.

Declaracion rendida ante Notario Publico, por la representante legal de AVSA S.A.
Premios y reconocimientos.
Certificado de existencia y representacion legal de AVSA S.A.
Referencias de la presencia de la marca en redes sociales:
o Facebook
0 Instagram
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o
o
o

YouTube
Linkedin
Pagina web

e Articulos de terceros:

(0]

Articulo titulado: Avidesa Mac Pollo gana el premio IPC Marketing Award,
publicado en el link
https://www.elsitioavicola.com/poultrynews/24825/avidesa-mac-pollo-gana-
el-premio-ipc-marketing-award/, de fecha 12 de agosto de 2012.

Articulo titulado: Seis avicolas entre las mas grandes del agro colombiano,
publicado en el link https://www.wattagnet.com/broilers-
turkeys/article/15522021/seis-avicolas-entre-las-mas-grandes-del-agro-
colombiano-wattagnet, publicado el 5 de julio de 2017.

Articulo titulado: Mac Pollo fue la mayor agroindustria colombiana en 2017,
publicado en el link https://www.wattagnet.com/broilers-
turkeys/article/15525257/mac-pollo-fue-la-mayor-agroindustria-colombiana-
en-2017-wattagnet, de fecha 18 de mayo de 2018.

o0 Atrticulo titulado: Mac Pollo se une a la causa por los mas necesitados en
esta pandemia, publicado en el link https://ghubocali.com/coronavirus/mac-
pollo-se-une-a-la-causa-por-los-mas-necesitados-en-esta-pandemia/, de
fecha 13 de abril de 2020.

o Atrticulo titulado: Mac Pollo repite como la de mayores ingresos al cierre del
afio pasado en el agro, publicado en el link
https://www.larepublica.co/especiales/las-1-000-empresas-mas-grandes-
de-2019/mac-pollo-repite-como-la-de-mayores-ingresos-al-cierre-del-ano-
pasado-en-el-agro-3041396, de fecha 6 de agosto de 2020.

0 Articulo titulado: Empresas avicolas, ingenios azucareros y cafeteros, las
lideres de la agroindustria, publicado en el link
https://www.larepublica.co/empresas/empresas-avicolas-ingenios-
azucareros-y-cafeteros-las-companias-lideres-de-la-agroindustria-3047373,
de fecha 20 de agosto de 2020.

o0 Atrticulo titulado: Mac Pollo vuelve a ocupar el primer lugar como la empresa
mas grande del agro, publicado en el link
https://www.larepublica.co/especiales/las-1-000-empresas-mas-grandes-
de-2020/las-empresas-del-agro-mas-grandes-y-que-mas-vendieron-en-
2020-3187830, de fecha 21 de junio de 2021.

0 Atrticulo titulado: "Colombia tendra este afio la mayor produccion de pollo y
huevo de su historia™: Duque, publicado en
https://zonacero.com/generales/colombia-tendra-este-ano-la-mayor-
produccion-de-pollo-y-huevo-de-su-historia-duque, de fecha 27 de
noviembre de 2021.

o0 Atrticulo titulado: Mac Pollo, Incubadora Santander y La Fazenda, entre las
empresas mas grandes del agro, publicado en link
https://www.larepublica.co/empresas/mac-pollo-incubadora-santander-y-la-
fazenda-entre-las-empresas-mas-grandes-del-agro-3385521, de fecha 16
de junio de 2022.

0 Atrticulo titulado FENAVI — Colombia: Inici6é su programa Pollo Shares 2024,
publicado en el link https://avinews.com/fenavi-colombia-inicio-su-
programa-pollo-shares-2024/, de fecha 10 de julio de 2024.

o0 Atrticulo titulado: ¢ Quién es el duefio de Mac Pollo? Empez6 con un local y
hoy es el rey del pollo en Colombia, publicado en el link
https://www.pulzo.com/economia/quien-es-dueno-mac-pollo-inicio-con-
local-es-rey-colombia-PP2963195A, de fecha 13 de agosto de 2023.

o0 Atrticulo titulado: Mac Pollo y Bucanero los pollos que mas se venden en
Colombia, Bucanero termino en manos gringas, publicado en el link
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https://www.las2orillas.co/mc-pollo-y-bucanero-los-pollos-que-mas-se-
venden-en-colombia-terminaron-en-manos-gringas/, de fecha 11 de agosto
de 2023.

Pruebas rechazadas

Las siguientes publicaciones se rechazan por impertinentes en la medida en que hacen
referencia a informacién referente a la empresa: ganando premios, reconociéndose como
las empresas avicolas mas importantes, o participando en causas de impacto social, entre
otros, mas no a la marca MAC POLLO en la identificacion del producto: carne de pollo, pollo,
cuya notoriedad en la que pretende ser acreditada. Cabe precisar que para el momento de
algunas de estas publicaciones el opositor tenia como razén social AVIDESA MAC POLLO,
por ende, la referencia a MAC POLLO realizada en dichos articulos no se realiza a titulo de
una marca comercial que identifica un producto en particular, sino en referencia a la empresa
gue lleva dentro de razon social dicha expresion.

0 Articulo titulado: Avidesa Mac Pollo gana el premio IPC Marketing Award,
publicado en el link:
https://www.elsitioavicola.com/poultrynews/24825/avidesa-mac-pollo-gana-
el-premio-ipc-marketing-award/, de fecha 12 de agosto de 2012.

0 Articulo titulado: Seis avicolas entre las mas grandes del agro colombiano,
publicado en el link https://www.wattagnet.com/broilers-
turkeys/article/15522021/seis-avicolas-entre-las-mas-grandes-del-agro-
colombiano-wattagnet, publicado el 5 de julio de 2017.

0 Articulo titulado: Mac Pollo fue la mayor agroindustria colombiana en 2017,
publicado en el link https://www.wattagnet.com/broilers-
turkeys/article/15525257/mac-pollo-fue-la-mayor-agroindustria-colombiana-
en-2017-wattagnet, de fecha 18 de mayo de 2018.

0 Atrticulo titulado: "Colombia tendra este afio la mayor produccion de pollo y
huevo de su historia™: Duque, publicado en
https://zonacero.com/generales/colombia-tendra-este-ano-la-mayor-
produccion-de-pollo-y-huevo-de-su-historia-duque, de fecha 27 de
noviembre de 2021.

o0 Atrticulo titulado: Mac Pollo, Incubadora Santander y La Fazenda, entre las
empresas mas grandes del agro, publicado en link
https://lwww.larepublica.co/empresas/mac-pollo-incubadora-santander-y-la-
fazenda-entre-las-empresas-mas-grandes-del-agro-3385521, de fecha 16
de junio de 2022.

0 Articulo titulado FENAVI — Colombia: Inici6é su programa Pollo Shares
2024, publicado en el link https://avinews.com/fenavi-colombia-inicio-su-
programa-pollo-shares-2024/, de fecha 10 de julio de 2024.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado
Confundibilidad con marcas previamente registradas

Las marcas opositoras son las siguientes:

Tipo Sigho Titular Expediente | Niza | Clase | Tramite | Estado | Vigencia
Mixta P'\éﬁfo AVSA SA. 06048202 8 29 Marca Registrada 3(2’0"2‘3“
Mixta P’\Cﬂ)ﬁl(_:o AVSA S.A. 15159850 10 29,31 Marca Registrada 1220‘;%“
Mixta P'\cgﬁLCo AVSA SA. | SD2023/0084289 | 12 4212’ 3L | marca Registrada | 10 jul. 2034
Mixta P'\gﬁfo AVSA S.A. 9223602429 | 7 29 Marca Registrada 130‘;‘;
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S MAC . 05 mar.
Nominativa POLLO AVSA S.A. 9230676942 7 42 Marca Registrada 2030

Facultad oficiosa de la Administracion

De conformidad con lo preceptuado en el articulo 150 de la Decisiéon 486 de la Comunidad
Andina, esta Oficina siempre realiza un estudio de fondo de irregistrabilidad de los signos
solicitados, asi no se haya presentado oposicion, ya sea para conceder o negar el registro
de la marca, porque en ningln momento se encuentra eximida de realizar el referido
examen de irregistrabilidad.

En efecto, el Tribunal en multiples Interpretaciones Prejudiciales* ha abordado el tema
del examen de registrabilidad, pero en uno de sus ultimos pronunciamientos, determiné
con toda claridad cuales son las caracteristicas de este examen:

“l. El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional
Competente debe realizar el examen de registrabilidad asi no se hubieren
presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero.

2. El examen de registrabilidad es integral La Oficina Nacional Competente al
analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con
todos los requisitos de articulo 134 de la Decision 486, y luego determinar si el signo
solicitado encaja o0 no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad
consagradas en los articulos 135 y 136 de la misma norma.

3. En consecuencia con lo anterior y en relacién con marcas de terceros, la Oficina
Nacional Competente, asi hubiera 0 no oposiciones, debera revisar si el signo
solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el
articulo 136, literal a): es decir, debe determinar si es 0 no idéntico o se asemeja o
no 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’
(Proceso 180-IP-2006. Interpretacion Prejudicial de 4 de diciembre de 2006,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena NC 1476, de 16 de marzo
de 2007. Marca: ‘BROCHA MONA").”

Por lo tanto, se advierte que la ausencia de oposicion durante el tramite administrativo, su
presentacion con resultado desfavorable para el opositor o el desistimiento de la misma
no significa la concesion automatica de registro de un signo distintivo. Asi, conforme lo
anterior esta Direccion en cumplimiento de sus deberes legales realizara un examen
integral de la solicitud de registro con independencia del resultado de la oposicion
presentada, trayendo de oficio las causales de irregistrabilidad que considere relevantes.

Visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, se encontrd la siguiente informacion
relevante para el presente examen de registrabilidad:

Tipo Signo Titular Expediente | Niza | Clase | Tramite | Estado | Vigencia
DIEGO
: ARMANDO . 21 ene.
Mixta MAXIPOLLO CORTES 00027383 7 29 Marca Registrada 2032
ANDRADES

Los signos comparados son los siguientes:

14 Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretacion Prejudicial de 7 de julio de 2004, proferida
dentro del proceso 40-1P-2004; Interpretacion Prejudicial de 9 de marzo de 2005, proferida dentro del proceso 03-1P-2005; e
Interpretacion Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, proferida dentro del proceso 167-IP-2005.
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Signo solicitado

Signos opositores

(Mixtas)
MAC POLLO

(Nominativa)

Antecedentes

Jurisprudencia

Comparacion entre signos mixtos

En el analisis comparativo de marcas mixtas, como las antes vistas, es necesario tener
en cuenta que ellos se componen de un elemento denominativo y otro gréafico lo que, por
ende, sugiere que debera establecerse cual de estos dos elementos es el predominante.

“Aungue el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado
gue las palabras impactan mas en la mente del consumidor, también puede suceder
que el elemento predominante no sea éste sino el elemento grafico, ya sea que, por
su tamario, color, disefio y otras caracteristicas puedan causar un mayor impacto en
el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso®”.

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

15 TJCA, Proceso N° 49-IP-2016
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presencia de elementos decorativos; sin embargo, esta pauta deja de aplicarse cuando
existen razones para dar una mayor relevancia al componente grafico.

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

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

i)Los factores que afectan negativamente el componente denominativo de la marca
grafica son aquellos que merman el caracter distintivo de este componente. Entre los
mismos cabe citar, en primer término, la naturaleza descriptiva del componente
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 (...)"6

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 denominativo, 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 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.

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

17 “Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en multiples providencias, entre las cuales se
destacan: Interpretacion Prejudicial del 15 de Agosto de 2007 en el proceso 84-IP-2007 y la Interpretacion Prejudicial del 29 de mayo
de 2014 en el proceso 26-IP-2014".
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e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera mas fuerte en la
mente del consumidor, pues esto mostraria coOmo es captada la marca en el
mercado.

f) Se debe determinar si existe un elemento comun preponderante o relevante en
ambos signos?'®”.

Comparacion entre signos nominativos y mixtos

En el presente asunto debemos comparar signos denominativos y mixtos, para lo cual
debemos tener en cuenta los siguientes criterios, expuestos por el Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina*®:

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

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

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

La regla general nos indica que el elemento dominante de una marca mixta es el
denominativo, lo anterior, en tanto la practica comercial demuestra que un consumidor
demanda un producto o servicio empleando su 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.

Familia de marcas

El hecho que la sociedad opositora, AVSA S.A. incluya de forma reiterada la misma
expresion MAC POLLO en buena parte de sus marcas nos hace concluir que 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 relacion
inmediata entre los productos o servicios y la empresa que los produce u ofrece. Se
advierte que la familia de marcas se caracteriza por alcanzar una gran distintividad en el
mercado, pues cada vez que se introduce una nueva marca existe en la memoria del
consumidor el recuerdo de la anterior.

La proteccion que amerita una familia de marcas debe ser mas rigurosa, por cuanto esta
de por medio el interés del consumidor, quien al estar familiarizado con una serie de
marcas que comparten un prefijo comuan, y que provienen de un mismo productor, asumira
gue cualquier marca con ese mismo prefijo para productos similares o relacionados, tiene
el mismo origen empresarial. De igual forma, la familia de marcas se caracteriza por tener
una calidad especial que le es uniforme a los productos que identifica, por tanto, la
proteccion de uso exclusivo que le debe corresponder al titular de la familia de marcas,
en relacion con el radical caracteristico, beneficia al consumidor que adquiere el producto
por la calidad que ya conoce.

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

18 TJCA, Proceso N° 127-IP-2016
19 TJCA, Proceso N° 224-IP-2015
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“En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de
marcas que posean un rasgo distintivo comun. Si este elemento comun figura en la
denominacion, serd, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante
comun hara que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresién 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 comun. 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 en la expresion MAC POLLO, y por esta razén la misma debe
gozar de una proteccion especial, con el fin de proteger al titular de esta y a los
consumidores.

Anélisis comparativo

El signo solicitado a registro es de naturaleza mixta y se encuentra conformado por las
expresiones MAX POLLO junto a un grafico de un cuadro que contiene la silueta del perfil
de una gallina con un punto que representa su 0jo. Por su parte, las marcas fundamento de
oposicion son de naturaleza mixta y nominativa, todas conformadas por las expresiones
MAC POLLO, las mixtas en su mayoria incorporan una franja horizontal que dispone la
denominacién y sobre ella una circunferencia que contiene la silueta de una gallina con un
punto que representa su 0jo. En uno de los signos la gallina esta representada en cuerpo
entero sobre una circunferencia. Finalmente, el signo antecedente es de naturaleza mixta y
se encuentra conformado por la expresion MAXIPOLLO junto a un grafico de una
circunferencia que contiene las letras MP.

Esta Direccion encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles. En
efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son ortografica y fonéticamente
similares, comoquiera que el signo solicitado reproduce parte relevante de la estructura
gramatical sobresaliente en los signos antecedentes, sin que cuente con elementos lo
suficientemente distintivos para servir como derrotero de diferenciacion.

En primer término, resulta pertinente aclarar que es el elemento nominativo de cada signo
el preponderante en sus conjuntos, por cuanto son las palabras las que causan mayor
impacto en el consumidor por ser aquellas que usaria para pedir los productos y servicios
protegidos con estas marcas.

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible ver que el elemento nominativo sobresaliente
en el signo solicitado, consistente en la expresion MAX POLLO reproduce parcialmente
el elemento nominativo que prevalece en los signos opositores MAC POLLO, cuya Unica
diferencia recae en el cambio de la letra C por la letra X, compartiendo la misma estructura
ortografica caracterizada por el uso de dos expresiones, la primera de ellas de tres letras
y la segunda de ellas de cinco, siendo esta tltima totalmente idéntica: POLLO, y la primera
altamente parecida al ostentar igual extension y coincidir en las dos letras iniciales MA,
siendo mayores y significativas las semejanzas existentes entre ellos, no siendo los
demas elementos que hacen parte del signo solicitado suficientes para que el consumidor
pueda diferenciar los signos en el mercado.

20 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretacion Prejudicial. Proceso 187-1P-2020.
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Aunado a las anteriores semejanzas ortograficas se observa que los signos cotejados
presentan semejanzas desde el punto de vista fonético, dado que al ser pronunciados
generan un impacto sonoro similar, en razén a la disposicion de los fonemas utilizados, a
compartir la misma extension y secuencia vocdlica, y coincidir en sus letras iniciales y
finales, recayendo su diferencia en una sola letra que se pronuncia al intermedio y, por
ende, pasa desapercibida desde este aspecto sonoro.

Ahora, si bien en los signos cotejados predomina la denominacién, estas semejanzas se
refuerzan al observar que en ambos casos se hace uso de la figura de la silueta de una
gallina, por ende, en conjunto los signos generan una percepcion general semejante, que
lleva a que el consumidor los confunda directamente o considere que comparten el mismo
origen empresarial.

Por su parte, el término MAX POLLO resulta semejante a la expresion MAXIPOLLO, al
estar conformado por la misma raiz MAX y el mismo sufijjo POLLO, de manera que la
estructura gramatical del signo solicitado se encuentra totalmente inmersa en el signo
antecedente, limitdndose a suprimir la vocal | intermedia, sin que este cambio resulte
suficiente para otorgar al signo la diferenciacion suficiente.

Ahora, en el aspecto fonético, como consecuencia de las semejanzas ortograficas se
presentan importantes similitudes fonéticas, dado que al ser pronunciados generan un
impacto sonoro similar, en razén a la disposicion de los fonemas utilizados, a compartir la
misma raiz y terminacion, donde la diferencia en la supresion de la vocal | intermedia sirva
como derrotero de diferenciacion, dado que para el efecto se requeriria de una
pronunciacion demasiado detallada.

En este sentido, si bien se observa que los signos comparados estan conformados por
particulas o palabras evocativas, y por ende débiles en relacién con los productos que
identifican o pretenden identificar, se observa que los elementos nominativos y/o gréaficos
que forman al signo solicitado en registro no son suficientes para diferenciarlo de los
signos antecedentes, por lo que es evidente el riesgo de confusion.

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:

29: Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras,

hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras,

compotas; huevos; leche y productos lacteos; aceites y grasas comestibles.

Los signos confrontados identifican:

Expedientes Productos y servicios

06048202 (29): Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y
legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas,

compotas; huevos, leche y productos lacteos; aceites y grasas
comestibles.
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15159850

SD2023/0084289

00027383

9223602429

9230676942

(29): Pollo, caldo de pollo, croquetas de pollo, mousse de pollo,
nuggets de pollo, filetes de pechuga de pollo, aperitivos congelados
compuestos principalmente de pollo; extractos de carnes
especialmente carne molida y embutida de pollo;carne, pescado,
aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva,
secas Yy cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y
productos lacteos; aceites y grasas comestibles.

(31): Productos agricolas, horticolas, forestales y granos, no
comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres
frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los
animales; malta.

(29): Pollo, alas de pollo, jamén de pollo, hamburguesas de pollo,
caldo de pollo, mollejas de pollo, muslos de pollo, croquetas de pollo,
mousse de pollo, nuggets de pollo, filetes de pechuga de pollo,
aperitivos congelados compuestos principalmente de pollo; patas de
pollo para consumo humano, embutidos, comidas preparadas
compuestas principalmente de pollo, extractos de carnes
especialmente carne molida y embutida de pollo; carne, pescado,
aves y caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y
legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas,
confituras, compotas; huevos; leche, quesos, mantequilla, yogur y
productos lacteos; aceites y grasas comestibles.

(31): Productos agricolas, horticola, forestales y granos, no
comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres
frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los
animales; malta.

(43): Servicios de restauracion (alimentacion), restaurantes con
servicio de reparto a domicilio, servicios prestados por
establecimientos destinados a satisfacer necesidades individuales,
como son procurar alimentos o bebidas para el consumo. Los
establecimientos podran ser restaurantes, autoservicios, cafeterias,
comidas rapidas y bares.

(29): Carnes de pollo y aves en general.
(29): Pollo asado y sacrificado; carnes y pescados; conservas.

(42): Servicios de restaurantes, comidas rapidas, y en general, todos
los servicios comprendidos en la clase 42.

En relacion a la clase 29 solicitada, esta Direccién encuentra una relacion de conexidad
entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado en la clase 29° Internacional
y los que distinguen las marcas registradas en la clase 29° Internacional, no solo en razén
a que pertenecen al mismo Clasificador Internacional de Niza, sino gracias a que existe
identidad en los productos relacionados, al coincidir en la identificacién de carne de pollo,
carne, pescado, huevos, leche y productos lacteos; aceites y grasas comestibles,
verduras, hortalizas, legumbres.

En efecto, la Direccidén observa que dada la identidad de los productos que identifican los
signos en conflicto no deviene necesario establecer conexion competitiva entre los
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mismos y el riesgo de confusidn existente, no solo se desprende de la estrecha similitud
entre los signos, sino que también concurre al presente caso una equivalencia entre los
productos identificados por los mismos.

Asi, un signo susceptible de acarrear riesgo de confusion frente a un signo previamente
registrado o solicitado en registro estard incurso en la causal analizada siendo imposible
por tanto acceder a su registro, toda vez que el ordenamiento protege tanto los derechos
del titular del signo previamente registrado como los derechos de los usuarios y
consumidores a escoger liboremente y sin distorsiones los productos y servicios ofrecidos
en el mercado.

Relacion de conexidad entre productos de la clase 29 y productos y servicios de las
clases 31,42y 43

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

Razonabilidad

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, vinculacién o conexion entre productos y/o servicios, 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 (...)%%".

No resulta extrafio que un empresario que se desempefia en un sector especifico busque
ampliar su esquema de negocios e incursione en otro tipo de productos y/o servicios del
mismo sector o afines, por lo que el consumidor facilmente entendera que quien se encarga
de una serie de elementos y/o prestaciones ahora incursione en otro afin.

Al darse tal circunstancia, el riesgo de asociacion se incrementa hasta el punto de impedir el
registro del signo solicitado, pues busca desempefiarse en un sector afin al de los
antecedentes antes mencionados. Dicho sea de paso, los empresarios que ofrecen
productos alimenticios como legumbres, granos, frutas frescas y restaurantes generalmente
suelen ofrecer en los mismos establecimientos otro tipo de productos alimenticios como
carnes, huevos, leche, frutas y verduras.

En el caso concreto, es evidente que los servicios de restaurante son complementarios con
los productos alimenticios como carnes, pescados, pollos, pues un restaurante o un catering
ofrecen comidas que son preparadas a partir de alimentos.

En el mercado es una practica regular que los empresarios que se dedican a la produccién
de alimentos también incursionen en servicios de restaurantes?? y viceversa. Por lo cual es
razonable concluir que el consumidor puede asumir erroneamente que el signo solicitado es
una nueva linea de productos de los signos previamente registrados.

2 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N°20-IP-2022.
22 Al respecto véase: SD2023/0085048 HELADERIA CREPES & WAFFLES, SD2023/0066736 KOKORIDOGS BY KOKORIKO,
SD2018/0067832 QBANO Delicioso!; entre otros.
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Asi mismo, existe riesgo de confusion, en cuanto a sus canales de distribucion, divulgacion
0 comercializacion de los productos y servicios cotejados, pues estos pueden llegar a
coincidir, situacion que podria generar en los consumidores falsas asociaciones derivadas
de las préacticas habituales en el mercado, generandose la idea errébnea que se trata de
productos y servicios que tienen el mismo origen empresarial o que el signo que se pretende
registrar constituye una nueva linea de servicios o inclusive una innovacién marcaria del
signo ya registrado.

En este orden de ideas, al aplicar la teoria de la interdependencia, que como su hombre lo
indica implica reciprocidad, interrelacion, correspondencia y dependencia entre los signos
gue se comparan y los productos y servicios que distinguen, el analisis comparativo de éstos
debe ser mas riguroso. En efecto, a mayor similitud de los signos, mayor diferenciacion debe
haber entre los productos y servicios, lo cual no se da en el presente caso.

Asi, un signo susceptible de acarrear riesgo de confusion frente a un signo previamente
registrado o solicitado en registro estara incurso en la causal analizada siendo imposible por
tanto acceder a su registro, toda vez que el ordenamiento protege tanto los derechos del
titular del signo previamente registrado como los derechos de los usuarios y consumidores
a escoger libremente y sin distorsiones los productos y servicios ofrecidos en el mercado.

Notoriedad del signo distintivo opositor

El opositor alega la notoriedad del siguiente signo:

Signo Titular Cobertura

@ AVSA S.A. Carne de polio y

= roductos carnicos.
( MacPollo’ ) P

Pronunciamientos previos

Es de anotar que esta Direccion, ya habia reconocido la notoriedad de la marca MAC
POLLO (mixta), a través del siguiente pronunciamiento:

e Mediante Resolucién No. 2991 de fecha 30 de enero de 2012, el Superintendente
Delegado para la Propiedad Industrial reconocio la notoriedad de la marca MAC
POLLO, para identificar: pollo crudo, durante el periodo comprendido entre los afios
1984 y 2004.

Esta Direccion al revisar cada uno de los documentos que obran en el expediente, se
pudo constatar que, conforme a la Resolucién N°3676 de 7 de febrero de 2025, emitida
por esta Superintendencia, cuya vigencia inicié el 1° de febrero de 2025, la sociedad
opositora AVSA S.A., realiz6 el pago correspondiente a la invocacion de notoriedad de
una marca dentro de un trdmite de oposicién, el pago de la tasa de presentacion de
oposicion y la prorroga adicional para la presentacion de pruebas.

Valoraciéon del acervo probatorio

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

Procedera la Direccion a valorar el acervo probatorio aportado por parte de la sociedad
opositora que busca demostrar la notoriedad del signo MAC POLLO (mixta), teniendo en
cuenta los criterios para declarar la notoriedad de un signo, que establece el articulo 228
de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina.

En este caso para determinar la notoriedad de un signo se debe verificar los siguientes
criterios:

1. El grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del
publico.

2. La duracion, la magnitud y el alcance geografico de cualquier utilizacion de la marca

3. La duracion, la magnitud y el alcance geografico de cualquier promocion de la marca,
incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentacién, en ferias o exposiciones de
los productos o servicios a los que se aplique la marca.

4. La duracién y el alcance geografico de cualquier registro y/o cualquier solicitud de
registro, la marca, en la medida en que reflejan la utilizacion o el reconocimiento de la
marca.

5. El valor asociado a la marca.

Pruebas tendientes a demostrar el grado de conocimiento de la marca MAC POLLO
entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pais Miembro (literal
a) del articulo 228 de la Decisién 486)

El conocimiento de la marca entre los miembros del sector pertinente es un factor
primordial para establecer su connotacion de notoria, toda vez que demuestra que el
objetivo para el que fue creada se ha cumplido a cabalidad, es decir que ha servido para
identificar los productos de su titular.

Asi, en primera medida se reafirma que el sector pertinente de la marca MAC POLLO,
gue pretende la notoriedad, estd comprendido por aquellas personas naturales o juridicas
dedicadas a la produccidon, comercializacion, distribucién, consumo y provision de
productos carnicos alimenticios, especialmente pollo; asi como todos aquellos individuos
y actores relacionados con la industria de alimentos y productos de consumo masivo,
pertenecientes a la clase 29 de la Clasificacion Internacional de Niza.

En esa medida, la notoriedad de la marca implica el conocimiento y difusiéon de esta en
dicho sector, en donde pruebas como las que se estudian, son indiciarias en lo que al
conocimiento de marca se refiere, pues mediante un método cualitativo como éste se
puede inferir que el signo ha sido perceptible por el publico consumidor. Con la finalidad

23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccién Quinta, providencia de 3 de marzo de 2016, C.P. Carlos Enrique
Moreno Rubio, nim. Gnico de radicacién 11001-03-25-000-2015-00018-00.
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de acreditar el cumplimiento de este aspecto relacionado con la visibilidad y conocimiento
de la marca en el sector, el opositor allegé como pruebas:

e Publicaciones

Se aportaron una serie de publicaciones de diferentes afios, algunas de ellas con
informacion de interés general de la marca y otras que califican su posicién o ranking
dentro de diferentes marcas en el mercado:

0 Articulo titulado: Mac Pollo se une a la causa por los mas necesitados en
esta pandemia, publicado en el link https://ghubocali.com/coronavirus/mac-
pollo-se-une-a-la-causa-por-los-mas-necesitados-en-esta-pandemia/, de
fecha 13 de abril de 2020.

Mac Pollo se une a la causa por los mas
necesitados en esta pandemia

Publicado el 13 de abril de 2020

CL
( MacPollo’ )

Cada dia son mas las empresas las que se estan solidarizando con los

mas necesitados en esta pandemia. Mac Pollo ya se ha unido a esta
buena causa.

En esta publicacibn vemos como los esfuerzos del opositor en posicionar su marca se
centran en la ejecucion de estrategias sociales que tienen alto impacto en el consumidor.

o0 Atrticulo titulado: Mac Pollo repite como la de mayores ingresos al cierre del
afio pasado en el agro, publicado en el link
https://www.larepublica.co/especiales/las-1-000-empresas-mas-grandes-
de-2019/mac-pollo-repite-como-la-de-mayores-ingresos-al-cierre-del-ano-
pasado-en-el-agro-3041396, de fecha 6 de agosto de 2020.

SR e SEOmONRC Mac Pollo repite como la de mayores
* & ingresos al cierre del ano pasado en
[T [ 3
3.800.000 s @ el agro
$320262 0 (it
$264 @ Racalé

Las companias que dependen de las actividades -
del campo registraron ingresos en 2019 por _;I'c
mas de $28,3 billones =

Se menciona en este articulo que: “La principal marca del sector avicola logré ventas por
$1,2 billones tras crecer 8,8%; mientras que en cuestion de ganancias, la empresa registro
mas de $25.757 millones (cifra que avanz6 60% anual), segun el reporte de la
Superintendencia de Sociedades”.

S

Si bien esta informacion también sera analizada en el acépite correspondiente a ingresos
en ventas, resulta igualmente relevante en relacién con el conocimiento de la marca en la
medida en que es informacidén que proviene de un medio de comunicacion masiva que
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analiza la posicion de las marcas en el mercado, desde los ingresos obtenidos.

o0 Atrticulo titulado: Empresas avicolas, ingenios azucareros y cafeteros, las
lideres de la agroindustria, publicado en el link
https://www.larepublica.co/empresas/empresas-avicolas-ingenios-
azucareros-y-cafeteros-las-companias-lideres-de-la-agroindustria-3047373,
de fecha 20 de agosto de 2020.

PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR AGRICOLA

SECTOR INGRESOS OPERACIONALES EN 2019 (ifrasenmillones
Participacion en el PIB
5,9% o |

, =

CONFORMACION DEL SECTOR e mayag ez | $928.775
Empleos %
3.800.000 emqp_mf % casa | 925875
Ganancias 2
5320.242 millones o cﬁ[“@ l $890.101 %
Activos 3 Vs g
$26 4 billones o l{a(ale | $882.7¢6

'y es

Esta publicacién es similar a la anterior, y si bien en ella tan solo se habla de los ingresos
operacionales de la empresa, su importancia radica en que se hace uso de la marca MAC
POLLO (mixta), logrando la difusion de la misma.

0 Atrticulo titulado: Mac Pollo vuelve a ocupar el primer lugar como la
empresa mas grande del agro, publicado en el link
https://www.larepublica.co/especiales/las-1-000-empresas-mas-grandes-
de-2020/las-empresas-del-agro-mas-grandes-y-que-mas-vendieron-en-
2020-3187830, de fecha 21 de junio de 2021.

BALANCE ECONOMICO EMPRESAS QUE
MAS VENDIERON
SECTOR AGRO ;
Participacién en el PIB o )
7' 680/0 No. 1 en Colombia

o Racafé
CONFORMACION DEL SECTOR ]
o 1 -mnyaguc? i
Empleos Ganancias | Activos c -
3.597.000 | $45.174 ‘ $45,01 e ﬁ/[ﬂfﬂ i

millones | billones
‘

| Fuente: Dane/Supersalud  Gréfico: LR-AL

En este caso, compartimos la misma apreciacién expuesta en relacion con el articulo
anterior.

o0 Atrticulo titulado: ¢,Quién es el duefio de Mac Pollo? Empez6 con un local y
hoy es el rey del pollo en Colombia, publicado en el link
https://www.pulzo.com/economia/quien-es-dueno-mac-pollo-inicio-con-
local-es-rey-colombia-PP2963195A, de fecha 13 de agosto de 2023.
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ECONOMIA

¢£Quién es el dueio de Mac

Pollo? Empezé con un local y \
hoy es el rey del pollo en

Colombia

Esta empresa pasé de distribuir menos de mil pollos
al dia a sacrificar en la actualidad 150 mil diarios y
distribuirlos en todos los supermercados del pafs.

5 Confirman alimentos que méas subieron de precio en ®
julio; son muy consumidos en los hogares
> Alitas BBQ: el secreto para prepararlas en sartén y que
queden para chuparse los dedos
w

En esta publicacion de difunde el logo de la marca lo que permite reforzar su conocimiento
en el consumidor.

o0 Atrticulo titulado: Mac Pollo y Bucanero los pollos que mas se venden en
Colombia, Bucanero termino en manos gringas, publicado en el link
https://www.las2orillas.co/mc-pollo-y-bucanero-los-pollos-que-mas-se-
venden-en-colombia-terminaron-en-manos-gringas/, de fecha 11 de agosto
de 2023.

Las? .
RILLAS ftredi

www.las2orillas.co

» AL MINUTO ACTUALIDAD PODER DEPORTES OPINION VIDE

ENVIA TU NOTICIA RLN.

Mac Pollo y Bucanero los pollos que mds se
venden en Colombia, Bucanero termino en
manos gringas

Pollos asados

Mac Pollo con sus 160 puntos de venta en todo el pais, la mayoria de ellos
ubicados en los Santanderes y el oriente colombiano, Mac Pollo manda en el
negocio de los pollos tanto crudos como asados, una de las comidas favoritas de
las familias colombianas. El afio pasado esta marca vendié mas de $ 2 billones,
una cifra bastante similar a la de Pollos Bucanero, una tradicional avicola del Valle
del Cauca fundada por la familia Cortes. Que compré la mega empresa Cargill.

Esta ultima publicacion, si habla de los ingresos asociados a la marca, resulta relevante
en cuanto al conocimiento de la misma en el mercado, en la medida en que corresponde
a una publicacion efectuada por un medio masivo que reconoce la importancia de la marca
en el mercado.
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Si bien estas publicaciones no son contundentes por si mismas para declarar la notoriedad
de la marca, si permiten inferir que existe conocimiento de la marca en el mercado. Sin
embargo, resulta necesario entrar a reforzar el analisis con las pruebas restantes.

Pruebas para determinar la duracion, amplitud y extension geogréafica de la
utilizacion y promocién de la marca MAC POLLO dentro o fuera de cualquier Pais
Miembro (Literales b) y c) del Articulo 228 de la Decision 486 de 2000)

La magnitud de uso de la marca constituye uno de los aspectos claves para determinar
su notoriedad, debido a que los consumidores tienen el contacto con el signo distintivo a
través de su aplicacion a los productos o servicios ofrecidos en el mercado y, es por eso
por lo que mediante su uso en el mercado la marca adquiere una recordacion en la mente
de los consumidores que permite su asociacion con el origen empresarial.

A su vez, la publicidad permite medir el esfuerzo del empresario para difundir su marca,
entendiendo que una promocion prolongada y extensa, junto con la utilizacion de
diferentes medios, tendrd como resultado que un mayor niumero de personas llegue a
conocer la marca. En este sentido las pruebas tendientes a demostrar estos elementos
indican el nivel de exposicion que ha tenido el publico en general ante la marca y, por lo
tanto, el conocimiento que tiene de la misma.

El uso amplio de la marca es un factor primordial para establecer su connotacion de
notoria, toda vez que demuestra que el objetivo para el que fue creada, se ha cumplido a
cabalidad, es decir que ha servido para identificar los productos o servicios de su titular.

Para acreditar lo anterior se allegaron los siguientes certificados:

e Declaracion rendida ante Notario Publico, por la representante legal de AVSA
S.A.

En relacibn con dicha declaracion, debemos precisar, en primera medida, que
corresponde a una declaracion de parte.

Las declaraciones de parte tienen valor probatorio para hacer evidentes hechos que
produzcan consecuencias juridicas, cuando las afirmaciones que contienen son
facilmente corroboradas por otras pruebas que se alleguen dentro del proceso.
Las declaraciones tienen unas limitaciones en cuanto a que en si mismas, solo ofrecen
informacion que indica ciertos hechos pero que, aisladamente consideradas no tienen
capacidad de ser plena prueba del hecho y producir consecuencias juridicas. Por ende,
este documento debera ser analizado en conjunto con las demas pruebas aportadas por
la parte.

Asi, “las atestaciones de las partes que favorezcan sus intereses, carecen, en el sistema procesal
civil colombiano, de importancia probatoria a menos que se encuentren corroboradas con otras
pruebas, caso en el cual su eficacia proviene de éstas y no dela asercion de la parte?*”.
(subrayado por fuera del texto original).

Aclarado lo anterior, encontramos la siguiente informacién referente al uso de la marca:

Pre<_:isamente, al verificar los archivos de Registro de Propiedad Industrial en Colombia, se
advierte que hacia el afio 1976, fue AVSA S.A. la que por primera vez solicité el registro
de la marca MC POLLO SU POLLO RICO, cuya solicitud fue presentada el nueve (9) de
septiembre de mil novecientos setenta y seis (1976).

24 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil, Sentencia de octubre 31 de 2002, exp. 6459.
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Si bien se relacionan una serie de premios y reconocimientos, sin desconocer su
importanciay valor, se logra constatar que estos fueron otorgados a la empresa, y guardan
relacion con temas de su operatividad, sin que tengan una relacién de manera directa con
el reconocimiento de la marca cuya notoriedad pretende ser acreditada, aunque en
algunos de ellos si se logre evidenciar el uso de la marca, por ende, en relacién con su
uso pretende inferir que se ha hecho uso del signo y se ha difundido en el mercado
pertinente:

(“Mac Péllc

BESTG::
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Por ser pionero en el movimiento '~ oof
de la sostenibilidad | 5

AHORA ERES
RECI-®
_PLUS/

Adicional a lo anterior, se aportaron certificaciones de proveedores, que dan cuenta del
uso y conocimiento del signo, como se observa a continuacion:

o Certificacion emitida por CARNES FRIAS D'COSTA S.A.S., empresa
productora y comercializadora de carnes frias y productos complementarios,
gue acredita que compra carnes de pollo marca MAC POLLO desde hace
21 afos, a la empresa AVSA S.A, y que la relacibn comercial se ha
desarrollado bajo el cumplimiento y la calidad de productos.

carnes frias

Carnes Frias D’Costa S.A.S.
FOODS Nit: 824.006.440-4.

iEl Puro Sabor Costefiol

La Paz ( Cesar ), diciembre 5 del 2025

A quien pueda interesar,

CERTIFICACION

Que Carnes Frias D'Costa S.A.S., con nit 824'006.440-4, empresa productora y
comercializadora de carnes frias y productos complementarios, compra carnes de pollo
marca MAC POLLO desde hace 21 afios, a la empresa AVSA S.A con nit 890'201.881

o Certificacion emitida por NEWREST que acredita que compra suministrando
productos de pollo y presas crudas, refrigeradas y congeladas de la marca
mixta MAC POLLO, desde julio de 2007, es decir por el transcurso de 17
afos.

h=wrest

Bogota, 04 de diciembre 2025

NEWREST SERVICES COLOMBIA S.A.S.
NIT. 890928877-1

CERTIFICA:

Que la empresa AVSA SA., identificada con NIT 890201881, tiene vinculos comerciales
con NEWREST desde julio del afio 2007, suministrando productos de pollo y presas crudas,
refrigeradas y congeladas de la marca mixta MAC POLLO, por un valor promedio mensual
de $380.142.667 (trescientos ochenta millones ciento cuarenta y dos mil pesos
colombianos).

o Certificacion emitida por GILPA IMPRESORES S.A. que acredita su
condicion de proveedor de empaques para los productos de marca MAC
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POLLO de la sociedad AVSA S.A.

Cilpa

Impresores

CERTIFICACION COMERCIAL

GILPA IMPRESORES S.A.
Bogota, D.C.

Yo, Andrés Orduz, actuando en representacién de la empresa Gilpa impresores S.A.,
certifico que somos proveedores de empagues para AVSA S.A. desde hace 32 afos,
elaborando y produciendo para su operacion bolsas plasticas destinadas al empague de

polio fresco y congelado de la marca mixta Mac Pollo.

o Certificacion emitida por INVERSIONES CALDAS SERRANO S.A.S. que
acredita que desde el mes de septiembre de 2007, ha mantenido relaciones
comerciales con AVSA S.A. para la produccion de empaques plasticos para
pollo fresco y congelado identificado con la marca mixta MAC POLLO.

1 n v =] r s i o [l
NIT 900,154

CERTIFICACION DE EMPAQUE

A QUIEN INTERESE

e =

s5.AS
190

Por medio de la presente, INVERSIONES CALDAS SERRANO SA.S., en calidad de proveedor de material de

empagque, certifica que:

1. Relacionamiento comercial

Somos proveedores de AVSA S.A. - MAC POLLO desde el mes de septiembre del afio 2007, de forma

continua e ininterrumpida hasta la fecha.

2. Tipos de empaques suministrados

Nuestra compaiia suministra los siguientes tipos de empaques plasticos utilizados para productos de la

marca mixta MAC POLLO, tanto para pollo fresco como congelado:

- Bolsas plasticas de alta densidad

- Bolsas plasticas de baja densidad

Estas certificaciones permiten evidenciar que el producto pollo identificado bajo la marca
MAC POLLO hace presencia en el mercado a través de distribuidores o clientes. Ademas,
gue la sociedad opositora gestiona toda la logistica necesaria para su comercializacion,
como lo es contratar con proveedores encargados de fabricar las bolsas plasticas y
empaques para los productos MAC POLLO. Es decir, que la marca efectivamente tiene

presencia en el mercado.

Otra de las pruebas relacionadas con el uso de la marca y su presencia en el mercado,
es con su presencia en el entorno digital, tanto en el comercio electrénico como en redes

sociales, como se observa de las siguientes imagenes:

e Comercio electrénico a través de pagina web propia:
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Las anteriores imagenes dan muestra de la constante y significativa presencia de la marca
"MAC POLLQO" en diferentes plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram,
YouTube y LinkedIn, lo cual permite evidenciar el uso de la marca y la estrategia
empresarial utilizada para difundir su conocimiento en un entorno sin fronteras
geograficas, que se mueve a través del interés del usuario que seria el potencial
consumidor.

Goza de un numero importante de seguidores, y muestra una constante interaccion en
redes mediante publicaciones e informacion de interés relacionadas con la marca MAC
POLLO, siendo una estrategia de comunicacion digital robusta. Si bien resulta dificil
determinar a partir del alcance de sus publicaciones un reconocimiento especial de la
marca en el mercado, si son indicios validos de su difusién y de su esfuerzo por lograr
posicionarse en el mercado.

Ahora, en relacion con la promocion efectuada sobre la marca MAC POLLO fueron
aportadas las siguientes evidencias:

e Certificacion emitida por RCN TELEVISION S.A. mediante la cual acredita que
desde el afio 2002, AVSA S.A. ha promocionado su marca MAC POLLO a través
de dicho medio de comunicacion.
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RCN TELEVISION S.A.
Nit 830.029.703-7

CERTIFICA:

Que el Cliente AVSA 5.A, identificado con NIT 890.201.881-4, mantiene relaciones comerciales con RCN
Television S.A. desde el afio 2002 hasta la fecha, con la marca MAC POLLO, tiempo durante el cual ha
cumplido con los acuerdos establecidos, teniendo un excelente manejo comercial.

e Certificaciones emitidas por RCN TELEVISION S.A. mediante las cuales se
acreditan los comerciales transmitidos para la promocion de la marca MAC POLLO
gue se han emitido durante los afios 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021,
2022, 2023, 2024 y 2025.

e Enlace en el cual se encuentran las muestras de comerciales que acreditan la

promocion de la marca MAC POLLO a través de RCN TELEVISION S.A., durante
los afios 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025.

Mac Pollo

b No. 1en Colombia h -
| A ! '

RCN TELEVISION S.A - EMISION_RCN_HD_1_2019-09-14 21:24:50 RCN TELEVISION S.A - EMISION_RCN_HD_1_2020-03-28 20:41:28

'

.J.L'.P'

Vo. I en Colow

RCN TELEVISION S.A - EMISION_RCN_HD_1_2022-

e Certificacion emitida por AGUAYO PUBLICIDAD S.A.S. mediante la cual acredita
gue mantiene un vinculo contractual ininterrumpido con la empresa AVSA desde el
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afio 2011, actuando como su agencia de publicidad integral.

Y

Bogota D.C. Diciembre 26 de 2025

AGUAYO PUBLICIDAD S.A.S. certifica que mantiene un vinculo contractual ininterrumpido con
la empresa AVSA desde el afio 2011, actuando como su agencia de publicidad integral.

Durante este periodo, nuestra agencia ha sido la responsable de la creacidn, planificacion,
ejecucion y gestion de |as estrategias de comunicacidn y campafias publicitarias para la marca
MAC POLLO, especificamente para las lineas de: Pollo fresco (entero y despresado), presas de
pollo congelado y demas productos de la marca.

Las anteriores pruebas son una evidenciar directa de la promocion efectuada sobre la
marca MAC POLLO mediante la contratacion de medios de alta difusion nacional, y
empresas encargadas de realizar estrategias de marketing y publicidad, difundiéndose en
medios de televisidbn masivos, en horas prime o de alta audiencia, de manera constante
durante a lo largo de los afios, lo que permite inferir que tenian la posibilidad de llegar a
un numero significativo de consumidores, demostrando el esfuerzo en que incurrio el
opositor para promocionar y difundir su marca en el mercado.

Pruebas tendientes a demostrar el valor de toda inversién efectuada para promover
los productos identificados con la marca MAC POLLO que se pretende notoria
(literal d) del articulo 228 de la Decisién 486

Ya se menciond que, en la determinacién de notoriedad de una marca, la publicidad
permite medir el esfuerzo del empresario para difundirla, entendiendo que una mayor
inversién en publicidad, asi como una promocién prolongada y extensa, junto con la
utilizacion de diferentes medios, tendra como resultado que un mayor nimero de personas
llegue a conocer la marca. En este sentido las pruebas tendientes a demostrar estos
elementos indican el nivel de exposicion que ha tenido el publico en general ante la marca
y, por lo tanto, el conocimiento que tiene de la misma.

En el acapite anterior vimos la manera como la sociedad opositora realiz6 estrategias de
promocion de la marca MAC POLLO a través de la contratacion de servicios de publicidad
y marketing con terceros proveedores.

En este acdpite analizaremos el valor de toda inversion efectuada para promover la marca.
Para acreditar lo anterior, el opositor allegd Certificacion emitida por el Revisor Fiscal de

AVISA S.A. con el monto de inversion en publicidad de la marca MAC POLLO, arrojando
la siguiente informacion:

3.3 Inversidn en publicidad y promacion de la marca mixta MAC POLLO
Que, de la revision de los registros contables de AVSA S.A., se evidencia que la compaiiia

realizd inversiones directas, reiteradas y sostenidas en publicidad y promocién de la marca
mixta MAC POLLQO, durante los siguientes periodos:
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Afio | Gastos de publicidad
marca MAC POLLO
(COP)

2014 | $1.493.630.492

2015 | $2.617.405.949

2016 | $1.714.670.904

2017 | $1.665.967.872

2018 | $1.773.106.159

2019 | $1.736.747.941

2020 | $ 965.956.209

2021 | $1.601.490.993

2022 | $3.255.503.999

2023 | $3.497.850.283

2024 | $6.792.562.847

Del anterior certificado es posible constatar que la empresa ha realizado esfuerzos en
inversion en publicidad significativos para efectos de promocionar la marca MAC POLLO
en el mercado, de manera constante desde el afio 2014 al afio 2024, cuyos valores
resultan significativos al superar en cada afio los mil millones de pesos, con una pequefia
bajada en el afio 2020, que resulta entendible dada la coyuntura presentada por la
pandemia, y cobrando una inversién mayor durante los tres ultimos afios, especialmente
el afio 2024 cuyo valor sobrepasa los 6 mil millones de pesos. Esta cifra resulta indicativa
de una alta exposicion de la marca en el mercado a través de estrategias de promocion.

Pruebas tendientes a demostrar los voliumenes de ventas o ingresos asociados a la
marca MAC POLLO (literal e) del articulo 228 de la Decisidn 486).

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

Para acreditar lo anterior, el opositor allego Certificacion emitida por el Revisor Fiscal de
AVISA S.A. con los Ingresos asociados al uso comercial de la marca mixta MAC POLLO,
arrojando la siguiente informacion:

32 Ingresos asociados al uso comercial de la marca mixta MAC POLLO

Que, de acuerdo con la informacion contable verificada, AVSA S.A. obtuvo los siguientes
ingresos netos, atribuibles al uso comercial de la marca mixta MAC POLLO,
correspondientes a la venta de carne y productos carnicos identificados con dicha marca,
una vez aplicados los descuentos comerciales, bonificaciones y devoluciones reconocidas,
durante los periodos que se indican a continuacién:

Afio | Ingresos netos por venta de
productos MAC POLLO
(COP)
2014 | $ 726,102,799,138
2015| $ 811,690,240,393
2016 | $ 999,406,435,791
2017 | $ 1,004,753,012,681
2018 | $ 1,088,299,763,910
$
$
$

2019 1,188,053,753,289
2020 1,130,981,420,062
2021 1,675,163,126,570
2022 | $ 2,014,420,438,215
2023 | $ 2,114,584,441,187
2024 | $ 2,277,549,646,266
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A este certificado se acompafan algunas facturas de venta:

AVIDESA MAC POLLO S.A

AsaomTs

Valor Neto: 22.242.879

Vg —
e Ve ha W Mela

Mems: 1 Total Unidades Kilos y Valar 0 34285 222879

VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA ¥ DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MCTE

De lo anterior se logra evidenciar que se han obtenido unos ingresos considerables por la
comercializacion de los productos identificados bajo la marca MAC POLLO, ingresos que
han sido importantes a lo largo de los afios, incrementandose afio tras afio.

La magnitud de estas cifras millonarias de ingresos para la sociedad AVISA S.A.,
evidencia un éxito comercial a una escala considerable. Estos datos cuantitativos podrian
no solo sugerir una amplia presencia de la marca en el mercado, sino que también
respaldarian su notoriedad al indicar su capacidad para generar ingresos financieros

significativos.

Ahora, estas cifras guardan concordancia con lo expuestos en los articulos publicitarios
gue mencionan los altos ingresos obtenidos por la explotacién de la marca:
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Pruebas tendientes a demostrar la existencia y antigiedad de cualquier registro o
solicitud de registro del signo distintivo en el Pais Miembro o en el extranjero (literal
k del articulo 228 de la Decision 486)
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El listado de marcas allegado por la opositora demuestra una estrategia activa y continua
de proteccion de la marca "MAC POLLO" en sus diferentes representaciones.

~ Expediente No. Centificado No. Denominac 16n Etiqueta

c
380022 MAC POLLO Mac PouLoy

Mac Pouo

498200 MAC POLLO CAMPESING Gy

sas14n Mac Polla (_(;371&;1.9“;

8223602420 362024 MAC POLLO @

488104 MAC POLLO

758890 MAC POLLO

saan0 WAC POLLO ExpRESS (el

Tt i)

Vigencia

Estado(s)

La antigiiedad de estos registros es particularmente relevante. Esta persistencia en el
registro, abarcando diferentes clases, mayoritariamente relacionadas con el sector
alimenticio, especialmente la clase 29, evidencia que la marca ha gozado de proteccion
legal por un extenso periodo, lo cual se traduce en una presencia y trayectoria

consolidadas en el mercado.

La existencia de multiples registros que incorporan el distintivo MAC POLLO en diversas
modalidades y para distintas subclases, ilustra una clara estrategia de proteccién de una
familia de marcas. Esta estrategia a lo largo del tiempo, con registros que se actualizan y
expanden, demuestra el constante interés del titular en asegurar la proteccion legal de su
signo distintivo. Este esfuerzo continuado y la diversidad de registros son un fuerte indicio
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del conocimiento y arraigo que la marca y sus variantes han logrado en el sector
pertinente.

Conclusiones respecto de la notoriedad de la marca MAC POLLO

De conformidad con el analisis integral de las pruebas aportadas por la sociedad
opositora, esta Direccion concluye que la marca MAC POLLO ostenta un estatus especial
para distinguir productos de la clase 29, especificamente “Carne de pollo y productos
carnicos”

Las pruebas allegadas permiten establecer que la marca MAC POLLO (mixta) goza de
un reconocimiento especial por parte del publico consumidor, derivado no solo de su
prolongada trayectoria en el mercado, sino también de una estrategia comercial sostenida,
caracterizada por una amplia inversién publicitaria, una presencia constante en canales
de distribucion a nivel nacional y un volumen significativo de ventas e ingresos.

Estos elementos, debidamente acreditados mediante certificaciones contables, facturas,
certificaciones de proveedores, publicidad y difusion en redes, permiten concluir que la
marca ha alcanzado un alto grado de recordacion y asociacion con los productos que
distingue, dentro del territorio colombiano.

En consecuencia, tras una valoracién conjunta y razonada del acervo probatorio, esta
Direccion encuentra que los elementos aportados son suficientes para acreditar la
notoriedad de la marca opositora al momento de la presentacién de la solicitud de registro
del signo objeto de analisis. Las pruebas permiten establecer con claridad aspectos
determinantes como el grado de conocimiento del signo por parte del publico relevante,
la magnitud de las inversiones realizadas para su promociéon y los rendimientos
econdmicos derivados de su explotacién comercial.

Asi las cosas, se concluye que el signo MAC POLLO (mixto)?, de titularidad de la AVSA
S.A., goza de notoriedad en el mercado colombiano para identificar: carne de pollo y
productos carnicos, durante el periodo comprendido entre enero de 2014 y diciembre
de 2024.

En virtud de lo anterior, corresponde a esta Direccion proceder con el analisis comparativo
entre el signo notorio y el signo solicitado, a efectos de determinar si este ultimo incurre
en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal h) del articulo 136 de la Decision 486
de la Comision de la Comunidad Andina.

Andlisis comparativo frente a marca notoria

Los signos bajo estudio son los siguientes:

Signo solicitado Signo opositor

@

( MacPollo’ )

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

Volviendo al caso que nos ocupa, dada la importancia y presencia en el mercado nacional,
asi como el grado de recordacion del signo opositor, el mismo ha sido considerado como
notorio. La Direccion encuentra que, la configuracién de los signos si genera en el
consumidor un riesgo de confusion, pues los signos confrontados, en su visidn en
conjunto, presentan una configuracion gramatical y fonética semejante aun teniendo en
cuenta la debilidad derivada del hecho de contener la expresion POLLO en su
conformacion.

Como se precis6 en el acapite que antecede, es posible ver que el elemento nominativo
sobresaliente en el signo solicitado, consistente en la expresion MAX POLLO reproduce
parcialmente el elemento nominativo que prevalece en el signo notorio MAC POLLO, cuya
Unica diferencia recae en el cambio de la letra C por la letra X, compartiendo la misma
estructura ortografica caracterizada por el uso de dos expresiones, la primera de ellas de
tres letras y la segunda de ellas de cinco, siendo esta Ultima totalmente idéntica: POLLO,
y la primera altamente parecida al ostentar igual extension y coincidir en las dos letras
iniciales MA, siendo mayores y significativas las semejanzas existentes entre ambos
signos, no siendo los demas elementos que hacen parte del signo solicitado suficientes
para que el consumidor pueda diferenciar los signos en el mercado.

Aunado a las anteriores semejanzas ortograficas se observa que los signos cotejados
presentan semejanzas desde el punto de vista fonético, dado que al ser pronunciados
generan un impacto sonoro similar, en razon a la disposicion de los fonemas utilizados, a
compartir la misma extensién y secuencia vocalica, y coincidir en sus letras iniciales y
finales, recayendo su diferencia en una sola letra que se pronuncia al intermedio y, por
ende, pasa desapercibida desde este aspecto sonoro.

Finalmente es posible evidenciar que ambos signos incorporan la figura o silueta de una
gallina. Debido a estas semejanzas el consumidor esta en la capacidad de establecer una
relacion entre ambas marcas y por lo mismo adquirir el producto que ofrece el signo
solicitado pensando que esta adquiriendo el que ofrece la marca notoria, especialmente
cuando se esta en presencia de productos idénticos: carne de pollo y productos carnicos
en general.

Dilucién de su fuerza distintiva, explotacidon de la reputacion y uso parasitario

Debe anotarse que las marcas notorias cuentan con proteccién contra la llamada dilucion
de su fuerza distintiva. La proteccion frente a la dilucion se encamina principalmente a
defender la integridad de la marca debido a su especial aptitud distintiva, la que podria
verse lesionada de diseminarse su utilizacion para productos o servicios distintos, ya que
esto podria afectar el prestigio de la marca y, eventualmente, la llevaria a perder su
posicion y significacion exclusiva en el mercado.

Por su parte, el prestigio del signo se debe en primer lugar a la calidad del producto y/o
servicio que identifica, y tal vez como razon secundaria, a la difusién del mismo, o en otras
palabras, el empresario primero busca que el signo represente la calidad de su producto
0 servicio y después su difusion, pues entre otros factores, la buena calidad es por si
misma un factor de difusion del conocimiento del signo por parte de los consumidores,
aun sin la intervencién del titular.
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Se ha advertido dentro de la presente resolucion que las marcas notorias tienen un estatus
especial y gozan de una proteccién especial. Asi las cosas, puede inferirse que la norma
andina busca evitar que el uso indebido de una marca permita el aprovechamiento del
prestigio o explotacion de su reputacion y, de esta forma, obtener porciones de mercado
apalancandose en el esfuerzo ajeno.

Entonces, cuando existe un aprovechamiento injustificado de la reputacion de una marca
notoria por parte de un tercero, ello puede calificarse como una accién parasitaria,
conforme a las disposiciones vigentes en materia de marcas, aunque el signo se aplique
sobre productos y/o servicios que no tengan grado de conexidad con los identificados por
los signos notorios en cuestion.

En consecuencia, si bien la norma andina no contempla un rompimiento absoluto del
principio de especialidad en el caso de determinacion de confusién o asociacién, si lo
hace cuando el signo solicitado a registro pueda aprovecharse del prestigio adquirido por
la marca notoria, lo cual debe evitarse para que no se obtengan beneficios por un tercero
de la imagen de la marca notoria.

Una vez realizado el estudio, esta Direccion encuentra que no se aportaron pruebas por
parte de la sociedad opositora tendientes a demostrar que a través del signo pretendido
a registro se busca el aprovechamiento indebido de la reputacion de la marca notoria ni
perdida de su fuerza distintiva.

En efecto, esta Direccién no puede proteger los signos notorios a través de la aplicacion
de estos riesgos sustentada Unica y exclusivamente en las semejanzas que presentan los
signos al momento de su debida confrontacion, en la medida que esta situacion factica se
encuentra protegida a través de la aplicacion del riesgo de confusion.

Por lo tanto, en aras de salvaguardar la notoriedad del riesgo de aprovechamiento de la
reputacion ajena, es deber de la sociedad opositora mediante pruebas contundentes
demostrar a esta Direccién que el signo pretendido a registro busca aprovecharse y
beneficiarse del prestigio que tiene la marca notoria y consecuentemente, atraer clientes
hacia sus productos haciéndoles creer que los productos son ofrecidos por la marca
notoriamente conocida, lo cual no fue probado en el presente caso.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha referido a lo anterior de la siguiente
forma:

“En todo caso debera probarse alguno o algunos de los riesgos a los que pueden estar
expuestas las marcas notorias, es decir, no basta con probar la notoriedad de la marca
para otorgar su proteccion mas alla de los principios de territorialidad y de
especialidad, sino que se debera probar también el riesgo o los riesgos de dilucion,
uso parasitario o asociacion, ya analizados?”.

Conclusion
En consecuencia, el signo objeto de la solicitud esta comprendido en las causales de
irregistrabilidad establecidas en el articulo 136 literales a y h) de la Decision 486 de la

Comision de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Direccion,

% Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretacion Prejudicial Proceso 39-1P-2013.
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Superintendencia de
Industria y Comercio

Resolucidon N° 37638
Ref. Expediente N° SD2025/0079250
RESUELVE

ARTICULO 1. Declarar la notoriedad del signo MAC POLLO (mixta)?” para identificar
“Carne de pollo y productos céarnicos” comprendidos en la clase 29 de la Clasificacion de
Niza, por el periodo comprendido entre enero de 2014 y diciembre de 2024.

ARTICULO 2. Declarar fundada la oposicion interpuesta por AVSA S.A.

ARTICULO 3. Negar el registro de la marca MAX POLLO (mixta) para distinguir productos
comprendidos en la clase 29 de la Clasificacion Internacional de Niza?®, solicitada por
CARLOS JAVIER ONATE SARMIENTO, por las razones expuestas en la parte motiva
de la presente resolucion.

ARTICULO 4. Notificar a CARLOS JAVIER ONATE SARMIENTO, solicitante del registro
y a AVSA S.A., opositor, el contenido de la presente resolucion, entregandoles copia de
la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolucién procede el recurso de apelacién 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 21 de mayo de 2026

DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

» D

28 29: Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva,
congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lacteos; aceites y grasas comestibles.
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