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

Resolucién N° 45572
Ref. Expediente N° SD2026/0005352
Por la cual se niega un registro

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

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el dia 22 de enero de 2026, Russell Taylor
Perlaza, solicitd el registro de la Marca 5TH AV FASHION DESIGN (Mixta) para distinguir
productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificacion Internacional de Nizal.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1092, no se
presentaron oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que atendiendo las disposiciones establecidas en la Decision 486 de la
Comunidad Andina, encuentra la Direcciéon que de conformidad con el articulo 150 de
aquella, es deber de la oficina realizar el estudio de registrabilidad de un signo teniendo
en cuenta todas y cada una de las causales de irregistrabilidad determinadas por los
articulos 135 y 136 de la Decision. Sobre este particular, ha expuesto el Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina lo siguiente:

“...a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de
registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aun en el caso de
gue no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad
Competente en ningun caso queda eximida de realizar el examen de fondo
para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas
oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciara acerca de ellas
asi como acerca de la concesion o de la denegacion del registro solicitado.”

Causales de irregistrabilidad en estudio
Literal i) del articulo 135 de la Decisiéon 486
No podran registrarse como marcas los signos que:

i) puedan engafar a los medios comerciales o al publico, en particular sobre la
procedencia geogréfica, la naturaleza, el modo de fabricacion, las caracteristicas,
cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate.

Debe entenderse que existe engafio cuando el signo genera en la mente del consumidor
una distorsion de la realidad respecto de las caracteristicas del producto o servicio
distinguido, siendo entonces necesario proceder a la proteccion del interés general del
publico consumidor negando la protecciéon sobre este tipo de conjuntos marcarios.?

1 25: Abrigos vagueros; pantalones cortos vaqueros; pantalones pirata vaqueros; pantalones vaqueros; pantalones vaqueros cortos;
shorts vaqueros; vaqueros; vaqueros cortos; vestidos vaqueros; ropa*; ropa de algodon; ropa de hombre; ropa de nifia; ropa de nifio;
ropa de ocio; ropa de trabajo; ropa exterior; ropa exterior de caballero; ropa exterior de nifia; ropa exterior de nifio; ropa exterior para
mujeres; ropa exterior para nifias; ropa exterior para nifios; ropa informal; ropa para mujeres; ropa vaquera; pantalones; pantalones
al tobillo; pantalones cargo; pantalones de caballero; pantalones de mujer; pantalones de vestir; pantalones informales; pantalones
largos; pantalones para adultos; pantalones para nifios.

2 TJCA, Proceso 35-1P- 98
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Asi las cosas, para determinar si una marca es engafiosa, es preciso relacionar el signo
solicitado con los productos o servicios a distinguir, apreciar esta relacion que surge entre
el signo y los productos o servicios, para concluir si la informacion otorgada por la marca
genera algun tipo de incongruencia o engafio que pueda afectar al consumidor. Es decir,
se pretende que el consumidor confie en que la informacidn que le proporciona la marca
sea correcta y no lo induzca a error sobre la calidad, composicién, procedencia o aptitud
para el empleo de los productos o servicios que va a consumir.

En consecuencia, la marca sera engafosa cuando informe una cantidad o una naturaleza
gue no posee pero que sea precisamente la que atrae al consumidor. Por lo tanto, sera
entonces fundamental ubicar muy bien el tipo de producto al que se aplica la marca para
poder lograr identificar cual o cuéles son las caracteristicas que inciden en su calidad y
por las cuales el consumidor lo adquiere.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

El signo solicitado a registro es:

Signo solicitado

sth o4v

fashion design

El cual pretende identificar los siguientes productos de la Clasificacién Internacional de
Niza:

25: Abrigos vaqueros; pantalones cortos vaqueros; pantalones pirata vaqueros;
pantalones vaqueros; pantalones vaqueros cortos; shorts vaqueros; vaqueros; vagueros
cortos; vestidos vaqueros; ropa*; ropa de algoddn; ropa de hombre; ropa de nifia; ropa de
nifo; ropa de ocio; ropa de trabajo; ropa exterior; ropa exterior de caballero; ropa exterior
de nifia; ropa exterior de nifio; ropa exterior para mujeres; ropa exterior para nifias; ropa
exterior para nifios; ropa informal; ropa para mujeres; ropa vaquera; pantalones;
pantalones al tobillo; pantalones cargo; pantalones de caballero; pantalones de muijer;
pantalones de vestir; pantalones informales; pantalones largos; pantalones para adultos;
pantalones para nifios.

El signo solicitado a registro, si bien contiene elementos que pueden permitir predicar su
aptitud distintiva y, por ende, permite a los consumidores asociarlo con un origen
empresarial determinado, al incorporar en su conjunto expresiones que se asimilan
equivocadamente a la naturaleza del producto con capacidad de atraer al consumidor a
adquirirlo, el signo solicitado resultaria engafioso, en la medida en que el producto
mencionado no goza de tales condiciones.

En el caso concreto, observa esta Direccion que el signo solicitado "5TH AV FASHION
DESIGN" puede ser engafioso, en cuanto a que indica la expresion "5TH AV", también
llamada 5TH AVENUE (AV es la abreviatura de AVENUE) y en espaiiol traducida como
“QUINTA AVENIDA".
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“La Quinta Avenida (en inglés: Fifth Avenue) es una de las principales arterias del centro
de Manhattan (Nueva York, Estados Unidos). Repleta de apartamentos de lujo y de
mansiones historicas, la Quinta Avenida es un simbolo de la bonanza econdémica de
Nueva York.”

“La Quinta Avenida en Nueva York es el epicentro mundial del lujo y la moda. Concentra
las marcas mas exclusivas como Louis Vuitton, Prada, Cartier y los grandes almacenes
de disefiador. Sin embargo, muy cerca se encuentra el Garment District (Distrito de la
Moda), donde se concentra la industria de la confeccién™

“La Quinta Avenida, uno de los tramos de tiendas mas lujosos del pais, es la principal arteria
de la escena de compras de la ciudad de Nueva York, tras haber recibido un flujo constante
de expertos en moda durante mas de 100 afios.™

Lo anterior cual puede generar dentro de la mente del consumidor promedio que la famosa
y lujosa calle de Manhattan es el origen de los productos que se pretenden identificar con
la marca solicitada, por ello, el consumidor sin realizar mayor analisis creera que los
productos cumplen con los estandares de calidad y caracteristicas particulares atribuidos
a los productos fabricados o provenientes de dicha locacion.

Teniendo en cuenta lo anterior, considera esta oficina que la presencia del término "5TH
AV", conduce a incongruencias en la mente del consumidor, sin que la expresion
FASHION DESIGN cambie la idea que se evoca en el consumidor, pues su traduccién al
esparfiol es DISENO DE MODAGE.

La negacién del signo solicitado en registro, no esta motivada por la nacionalidad del
solicitante, sino por la existencia de riesgo de confusién y/o asociacién de origen de los
productos al que se veria expuesto el comprador de abrigos vagueros; pantalones cortos
vaqueros; pantalones pirata vaqueros; pantalones vaqueros; pantalones vagueros cortos;
shorts vaqueros; vagueros; vaqueros cortos; vestidos vaqueros; ropa*; ropa de algodoén;
ropa de hombre; ropa de nifia; ropa de nifio; ropa de ocio; ropa de trabajo; ropa exterior;
ropa exterior de caballero; ropa exterior de nifia; ropa exterior de nifio; ropa exterior para
mujeres; ropa_exterior para nifias; ropa exterior para nifios; ropa informal; ropa para
mujeres; ropa vaquera; pantalones; pantalones al tobillo; pantalones cargo; pantalones de
caballero; pantalones de mujer; pantalones de vestir; pantalones informales; pantalones
largos; pantalones para adultos; pantalones para nifios pues la Quinta Avenida en la
ciudad de Nueva York es mundialmente famosa como una de las calles comerciales de
lujo mas caras y prestigiosas del mundo’.

Por ello, de aceptarse el registro de la marca solicitada, podria engafiarse al consumidor
al generarse una distorsion en la realidad y quedando afectada la eleccion del mismo.

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

En mérito de lo expuesto esta Direccion,

3 https://www.google.com/search?q=5TH+AVenue+&sca_esv=

4 https://www.google.com/search?q=5TH+AVenue+Y+la+MODA&sca_esv
5 https://www.nyctourism.com/es/articles/fifth-avenue-shopping/

6 https://www.deepl.com/es/translator/l/en/es

7 https://www.google.com/search?g=5th+avenue+new+york&sca_esv

Pagina 3 de 4
La Superintendencia de Industria y Comercio ofrece los siguientes canales de atencidn: MNuestro aporte es
Teléfono en Bogota: 601 592 04 00 - Linea gratuita a nivel nacional: 01 8000 910 165 - fundamental al usar menos
Direccidn: calle 24 No. 7 - 43 local 108, Bogota D.C., Colombia - Teléfono: 601 587 00 00 - papel contribuimos con el

WWW.SiC.gov.co - medio ambiente



Superintendencia de
Industria y Comercio

Resolucidon N° 45572
Ref. Expediente N° SD2026/0005352
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca 5TH AV FASHION DESIGN (Mixta)
para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificacion Internacional de
Niza8, solicitada por Russell Taylor Perlaza, por las razones expuestas en la parte motiva
de la presente resolucion.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar de esta resolucién a Russell Taylor Perlaza, solicitante
del registro marcario, entregandole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella
procede el recurso de apelacién ante el Superintendente Delegado para la Propiedad
Industrial, el cual debera interponerse dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su
notificacion.

ARTICULO TERCERO: En firme esta resolucion archivese el expediente.

Notifiquese y Cumplase.
Dado en Bogota D.C., el 17 de junio de 2026

DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

8 25: Abrigos vaqueros; pantalones cortos vagueros; pantalones pirata vaqueros; pantalones vaqueros; pantalones vaqueros cortos;
shorts vaqueros; vaqueros; vaqueros cortos; vestidos vaqueros; ropa*; ropa de algodén; ropa de hombre; ropa de nifia; ropa de nifio;
ropa de ocio; ropa de trabajo; ropa exterior; ropa exterior de caballero; ropa exterior de nifia; ropa exterior de nifio; ropa exterior para
mujeres; ropa exterior para nifias; ropa exterior para nifios; ropa informal; ropa para mujeres; ropa vaquera; pantalones; pantalones
al tobillo; pantalones cargo; pantalones de caballero; pantalones de mujer; pantalones de vestir; pantalones informales; pantalones
largos; pantalones para adultos; pantalones para nifios.
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