CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Bogota, D.C,, treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintitrés (2023)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PENA GARZON

Ndamero unico de radicacion: 11001-03-24-000-2015-00210-00
Referencia. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Actora: GLORIA S.A.

TESIS: ENTRE EL SIGNO CUESTIONADO “PURA VIDA” Y LA MARCA
PREVIAMENTE REGISTRADA "PURA VIDA”, DEL TERCERO CON
INTERES DIRECTO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO, SE PRESENTA
IDENTIDAD ORTOGRAFICA, FONETICA Y CONCEPTUAL, ASi comMO
CONEXIDAD COMPETITIVA ENTRE LOS PRODUCTOS QUE
IDENTIFICAN EN LAS CLASES 30 Y 32 DE LA CLASIFICACION
INTERNACIONAL DE NIZA. LA SOCIEDAD SOCIETE DES PRODUITS
NESTLE S.A. SI SE ENCONTRABA LEGITIMADA PARA PRESENTAR LA
OPOSICION ANDINA EN CONTRA DEL REGISTRO SOLICITADO.

SENTENCIA DE UNICA INSTANCIA

La Sala decide, en Uunica instancia, la demanda promovida por la
sociedad GLORIA S.A., mediante apoderado y en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el
articulo 138 del CPACA, tendiente a obtener las siguientes

declaraciones:

13, Son nulas las resoluciones nims. 00046018 de 31 de julio de
2013, "Por medio de la cual se decide una solicitud de registro

marcario"”, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la
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Superintendencia de Industria y Comercio! y la 69431 de 24 de
noviembre de 2014, "Por la cual se resuelve un recurso de
apelacion", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad

Industrial de dicha entidad;

23, Que, como consecuencia de la declaracién de nulidad de las
resoluciones en mencion, a titulo de restablecimiento del derecho, se
ordene a la SIC conceder el registro como marca del signo mixto
“PURA VIDA", para productos de la Clase 30 de la Clasificacion

Internacional de Niza; y

33. Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicacidon en

la Gaceta de la Propiedad Industrial.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO

I.1. La actora en la demanda sefiald6 como hechos relevantes, en

sintesis, los siguientes:

19: Que el 28 de enero de 2013 presentd solicitud de registro como

marca del signo mixto “PURA VIDA"”, para identificar productos

1 En adelante SIC.
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comprendidos en la Clase 302 de la Clasificacion Internacional de

Productos y Servicios para el Registro de las Marcas3.

2°: Sostuvo que publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad
Industrial, la sociedad SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.
presentd oposicion contra el registro solicitado, con fundamento en: i) el
alto grado de confundibilidad con la marca “"PURA VIDA"”, previamente
registrada en Bolivia en la Clase 32 de la Clasificacidon Internacional de
Niza, de la cual es titular; ii) la solicitud previa de registro de dicho signo
en la Clase 32 en Colombia; vy iii) por el derecho preferente que ostentaba
al solicitar la cancelacion por no uso de los registros de la marca “"PURA

VIDA” en las clases 29, 30 y 32 de la citada Clasificacion.

3°: Que mediante la Resolucién nim. 00046018 de 2013 la Directora de
Signos Distintivos de la SIC declard fundada la oposicidn interpuesta por
la sociedad SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. y, en
consecuencia, denegd el registro como marca del signo mixto “"PURA
VIDA"”, para distinguir productos en la Clase 30 de la Clasificacidon

Internacional de Niza.

2 La marca fue solicitada para distinguir los siguientes productos: “[...] Harinas y preparaciones de cereales;
pan, pasteleria y confiteria. [...]”.
3 En adelante Clasificacion Internacional de Niza.
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40: Que contra la citada decision interpuso recurso de apelacion, siendo
resuelto de manera confirmatoria a través de la Resolucién nim. 69431
de 2014, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad

Industrial de la SIC.

50- Que el 11 de julio de 2016, instaurd ante el Servicio Nacional de
Propiedad Intelectual de Bolivia, accién de cancelacion por no uso en
contra del registro num. 140732-C, correspondiente a la marca
nominativa “PURA VIDA”, en la Clase 32 de la Clasificacidén
Internacional de Niza, de propiedad de la sociedad SOCIETE DES

PRODUITS NESTLE S.A.

6°- Que mediante la Resolucion Administrativa nim. 541 de 21 de
diciembre de 2016 el Director del Servicio Nacional de Propiedad
Intelectual de Bolivia declaré probada la accién de cancelacién, por
cuanto la sociedad SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. no logré
demostrar el uso real, efectivo, constante y continuo de la marca “"PURA

VIDA”, en la Clase 32 de la Clasificacion Internacional de Niza.

I.2.- Fundamentd, en sintesis, los cargos de violacion, asi:
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Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas viold el articulo 136,
literal a), de la Decisiéon 486, por indebida aplicacion, ya que el signo
solicitado es absolutamente distintivo y su uso en el mercado no genera
confusidn ni riesgo de asociacion con marcas previamente registradas,
por cuanto lo productos que pretende amparar podran ser reconocidos y

diferenciados de los articulos comercializados por terceros.

Sostuvo que la SIC al negar el registro solicitado, le otorgd prevalencia
al hecho de que la sociedad SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.
tenia registrada en Bolivia la expresiéon “"PURA VIDA"”, en la Clase 32
de la Clasificacion Internacional de Niza, asi como a la solicitud de
registro de dicho signo en la Clase 32 en Colombia; y que, no obstante,
en el 2016 la primera fue cancelada totalmente por no uso en Bolivia y
el segundo fue negado en Colombia por la entidad demandada mediante

la Resolucidon nim. 56975 de 2013.

Manifestd que al desaparecer los fundamentos de la oposicidon
presentada por la sociedad SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.,
contra el registro del signo “"PURA VIDA"”, en la Clase 30 de la
Clasificacion Internacional de Niza, no son aplicables las causales de

irregistrabilidad dispuestas en la normatividad andina.
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Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas viold el articulo 147,
ibidem, por indebida aplicacién, puesto que la sociedad SOCIETE DES
PRODUITS NESTLE S.A. no se encontraba legitimada para presentar
la oposicidon andina en contra de la solicitud de registro de la marca
cuestionada, de manera que la marca previamente registrada "PURA
VIDA", en Bolivia, no podia ser fundamento para la negacién del signo

solicitado.

Agregd que la existencia de los registros de la marca “"PURA VIDA", de
naturaleza mixta y nominativa, en las clases 29, 31 y 32 de la
Clasificacion Internacional de Niza, de la cual es titular, desvirtian la
existencia del poder de oposicién que podria ostentar habida cuenta que
no podria usar dicha expresién para identificar productos ni servicios en

Colombia.

Adujo que no es cierto que para poder acreditar el interés real en el
mercado deba solicitarse la marca en el pais en que se presentd la
oposicion andina, sino que la SIC tenia que determinar quién podia hacer
uso de la expresiéon “PURA VIDA” en Colombia, la cual le correspondia

a ella y no al tercero con interés directo en las resultas del proceso.
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Sostuvo que la SIC al negar el registro solicitado desconocid estos
postulados, toda vez que partido de supuestos de hecho totalmente
contrarios a los dispuestos en la normatividad andina, que es clara al
disponer que: i) la exigencia de la acreditacién del interés real en el
mercado del pais en donde se presenta la oposicidn, tiene como fin evitar
que se abuse de este derecho; e ii) impedir la coexistencia de registros
iguales o idénticos en los paises miembros de la Comunidad Andina y asi
proteger el derecho previamente otorgado a una marca igual o similar

para identificar productos y/o servicios en el mercado.

Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas viold el articulo 154
ibidem, por indebida aplicacién, pues al estimar que era juridicamente
imposible conceder a su favor el registro del signo "PURA VIDA”, en la
Clase 30 de la Clasificacion Internacional de Niza, vulneré el derecho de
propiedad industrial que ostenta, por cuanto es titular de la marca mixta
y nominativa “PURA VIDA”, en las clases 29, 31 y 32 de la Clasificaciéon
Internacional de Niza, maxime si se tiene en cuenta que al momento de
expedir los actos acusados ya se habia denegado a la sociedad SOCIETE
DES PRODUITS NESTLE S.A. la solicitud de registro de la misma

expresion en la Clase 32.
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Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas viold el articulo 146,
ibidem; sin embargo, no desarrolld ni argumenté el concepto de su

violacion.

II.- CONTESTACION DE LA DEMANDA

II.-1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte actora
por carecer de apoyo juridico. Para el efecto, adujo que el fundamento
legal de los actos administrativos acusados se ajustaba plenamente a
derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia

marcaria.

Senald que el signo y marca enfrentados presentan identidad desde los
puntos de vista ortografico, fonético y conceptual, ya que se componen
de las mismas expresiones “"PURA"” y “"WIDA"”, de manera que son

susceptibles de generar confusion en el publico consumidor.

Manifestdé que entre los productos que distinguen las expresiones
confrontadas existe conexién competitiva, habida cuenta que ambos
hacen parte de la canasta familiar y suelen ser consumidos en
conjunto, razén por la cual también se configura un riesgo de confusion
indirecto, en la medida en que el publico consumidor podria llegar a

creer que dada la identidad del signo y marca cotejados éstos podrian
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pertenecer al mismo empresario y, por ende, tener un origen

empresarial comun.

Indicd que, por lo anterior, a pesar de que sean productos que no esta
incluidos en la misma Clase de la Clasificacién Internacional de Niza,
las harinas y preparaciones de cereales, pan, pasteleria y confiteria son
complementarios con las bebidas amparadas por la marca previamente
registradas, tales son, las cervezas, agua, minerales, gaseosas y otras

bebidas no alcohdlicas.

Aleg6 que debe tenerse en cuenta que cuando el tercero con interés
directo en las resultas del proceso presentd la oposicidon andina en
contra del registro solicitado, acredité todos los requisitos que prevé la
normativa para que ésta prospere, de manera que si en la actualidad
la marca andina no sigue vigente ello no constituye un desconocimiento
de los derechos de la actora, ni tampoco implica una concesién

automatica del signo solicitado.

II.-2. La sociedad SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., tercero
con interés directo en las resultas del proceso, solicitd denegar las

pretensiones de la demanda.
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Al efecto manifestd que, contrario a lo afirmado por la actora, lo que
se busca con la armonizacién de lo previsto en los articulos 136, literal
a), Yy 147 de la Decisidon 486, es tener un panorama completo de los
requisitos y finalidad de la oposicion andina, de manera que se
configure un entorno comercial adecuado para el libre intercambio de
bienes y servicios, el cual proteja los intereses del consumidor andino
y, a su vez, fomente la sana y transparente integracién comunitaria,
por lo que no se puede pretender una aplicacion aislada del articulo
136, literal a), ibidem, con la finalidad de desestimar sus argumentos;
y que el supuesto uso de la marca en el comercio sea el Unico
parametro para determinar la viabilidad o no de la oposicion

presentada.

Aleg6 que debe tenerse en cuenta que ella cumplidé a cabalidad con los
requisitos previstos para formular una oposicion andina, pues cabe
mencionar que ésta se presentd con base en la marca "PURA VIDA”",
que tenia registrada en Bolivia para productos de la Clase 32 de la

Clasificacion Internacional de Niza.

Que, con lo anterior, se dio cumplimiento al primer y segundo requisito
del articulo 147, ibidem, pues con ello no sélo se demuestra la
existencia de un registro de marca que podria verse afectado si la
solicitud cuestionada “"PURA VIDA”, solicitada por la actora, se
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concediera, sino que la misma resulta a todas luces idéntica a la de su
propiedad, de manera que podria presentarse riesgo de confusién y/o
asociacion, maxime si se tiene en cuenta que entre los productos que

distinguen hay conexién competitiva.

Agrego que con la finalidad de acreditar el interés real en el mercado
colombiano, esto es, en el pais en el que se solicitd el registro del signo
cuestionado, presentd la solicitud de registro de la marca “"PURA
VIDA" para productos de la Clase 32 en Colombia, la cual fue tramitada

bajo el expediente 12-129595.

Anotd que, por ello, fue que la SIC estimd acreditada su oposicion v,
de esa manera, encontrd que el signo cuestionado estaba incurso en la
causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del articulo 136 de la
Decision 486, por generar riesgo de confusién con la marca andina de

su propiedad, la cual fue citada como base de la oposicién en cuestion.

Manifestd que el signo solicitado "PURA VIDA” es idéntico a su marca
“"PURA VIDA", previamente registrada en Bolivia; y que entre los
productos que distinguen las clases 30 y 32 de la Clasificacion
Internacional de Niza existe conexidad competitiva, por cuanto hacen

parte de la canasta familiar y suelen ser consumidos en conjunto.
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Agregd que, contrario a lo argumentado por la parte actora, no es
cierto que la mera solicitud como marca del signo "PURA VIDA”
presentado por ella en Colombia no le otorgue la legitimidad para la
presentacion de la oposicion andina, sino que, por el contrario, a su
juicio, dicha solicitud se radica con la finalidad de demostrar un abierto
y firme interés en acceder al mercado y ofrecer productos con la calidad

que siempre le ha caracterizado.

Que, por lo anterior, y teniendo en cuenta que en el articulo 147 de la
Decisién 486 no se establece condicionamiento adicional alguno al de
la presentacidén de la solicitud de registro de marca para acreditar el
interés real, razén por la cual una vez cumplida con su presentacion
sera suficiente para que proceda la oposicidon andina; y que en ese
sentido el interés real debe considerarse acreditado con el solo
acompafiamiento de la solicitud de registro de una marca idéntica a la
marca que sirvio de base para la oposicién andina y para distinguir los

mismos productos y/o servicios.

Expuso que la actora bas6 su argumento exclusivamente en que, a su
juicio, el uso de la marca era indispensable para demostrar el interés
legitimo en el mercado para poder oponerse; sin embargo, dicha

interpretacion no es viable a la luz de la Decisiéon 486, porque ello no
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fue previsto por dicha norma y, por lo tanto, no es posible exigir que

se satisfagan requisitos adicionales a los ya establecidos.

III.- TRAMITE DE LA ACCION

De conformidad con lo ordenado por el articulo 180 de la Ley 1437 de
2011, el 9 de abril de 2018 se llevé a cabo la Audiencia Inicial, a la cual
asistieron la SIC y la sociedad SOCIETE DES PRODUITS NESTLE
S.A., en sus condiciones de entidad demandada y tercero con interés
directo en las resultas del proceso, respectivamente, asi como el

Agente del Ministerio Publico*.

En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales
surtidas, en el que se expuso que la demanda se admitié como de
nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el articulo 138 del
CPACA; enseguida se procedié al saneamiento del proceso, sobre el
cual las partes no observaron ningun vicio que pudiera acarrear nulidad
procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaré6 debidamente
saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el

proceso.

4 La actora no asistid a la audiencia inicial.
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Posteriormente, el Despacho sustanciador se pronuncid respecto de las
excepciones de mérito propuestas por la parte demandada y por el
tercero con interés directo en las resultas del proceso, frente a las
cuales se determind que serian resueltas en la sentencia que dirima el
fondo del asunto, el cual era el momento procesal oportuno para el

efecto.

Acto seguido se procedid a la fijacidn del litigio, en los siguientes

términos:

Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si las
resoluciones nums. 00046018 de 31 de julio de 2013 y 69431 de 24
de noviembre de 2014, mediante las cuales la SIC declar6 fundada la
oposicién formulada por la sociedad SOCIETE DES PRODUITS
NESTLE S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso,
y denegbd el registro como marca del signo mixto "PURA VIDA", para
distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificacion
Internacional de Niza, solicitado por la actora, vulneran lo dispuesto en
los articulos 136, literal a), 146, 147, por indebida interpretacién y 154,

por falta de aplicacion, de la Decision 486.

Las partes manifestaron no tener objecién a la fijacion del litigio en los

términos expuestos.
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El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto
fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los
documentos aportados por las partes y por el tercero con interés

directo en las resultas del proceso.

Se sefald que una vez finalizada la audiencia se suspenderia el proceso
para efectos de elaborar y remitir via electrénica, por la Secretaria de

la Seccidén Primera, la solicitud de interpretacion prejudicial.

Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna
en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas.
Teniendo en cuenta lo anterior, se declard saneado el proceso hasta

ese momento.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION

IV.-1. La sociedad actora insistié en que se acceda a las pretensiones
de la demanda. Para el efecto, adujo que el tercero con interés directo
en las resultas del proceso no estaba legitimado para presentar la
oposicidon andina en contra de la solicitud de registro como marca del
signo cuestionado "PURA VIDA”, habida cuenta que ella era la titular

objetiva de las marcas "PURA VIDA” en Colombia, siendo esa razon
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suficiente para que con ello se evitara el supuesto riesgo de confusién

entre el signo y marca enfrentados.

IV.-2. La SIC presentd sus alegatos de manera extemporanea®.

IV.-3. La sociedad SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., tercero
con interés directo en las resultas del proceso, reiterd los argumentos
expuestos en el escrito de contestacién de la demanda. Al efecto,
sefiald que si se encontraba legitimada para presentar oposicidn en
contra de la solicitud de registro como marca del signo cuestionado
“"PURA VIDA"” para productos de la Clase 30 de la Clasificaciéon
Internacional de Niza, en la medida en que cumpli6 con todos los

requisitos establecidos por la norma comunitaria.

IV.-4. En esta etapa procesal el Agente del Ministerio Publico guardo

silencio.

V.- INTERPRETACION PREJUDICIAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la
solicitud de Interpretacion Prejudicial de las normas comunitarias

invocadas como violadas en la demanda, concluyd®:

5 Conforme consta en el informe proferido por la Secretaria de la Seccion Primera visible a folio 233 del
cuaderno fisico principal.
6 Proceso 552-IP-2019.
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"[...] 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Riesgo de confusion directo, indirecto y de asociacion.
Similitud ortografica, fonética, conceptual o ideolégica y
grafica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de
signos distintivos.

[...]

"Articulo 136.- No podran registrarse como marcas
aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara
indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca
anteriormente solicitada para registro o registrada por un
tercero, para los mismos productos o servicios, o para
productos o servicios respecto de los cuales el uso de la
marca pueda causar un riesgo de confusion o de asociacion;

[..]

1.3. Se deberad examinar si entre los signos confrontados existe
identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz
de generar riesgo de confusion (directo o indirecto) o de
asociacion en el publico consumidor, teniendo en cuenta en esta
valoracidon que la similitud entre dos signos puede ser:

a) Ortografica: Se refiere a la semejanza de las letras de los
signos en conflicto desde el punto de vista de su configuracion;
esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud
de la o las palabras, el numero de silabas, las raices, o las
terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales
pueden inducir en mayor grado a que la confusion sea mas
palpable u obvio.

b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los
signos en conflicto. La determinacion de tal similitud depende,
entre otros elementos, de la identidad en la silaba tdnica o de
la coincidencia en las raices o terminaciones; sin embargo,
también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada
caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de
confusion entre los signos confrontados.

c) Conceptual o ideoldgica: Se configura entre signos que
evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.

d) Grafica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los
elementos graficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta
los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogota D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co



18

NUmero Unico de radicadén: 11001-03-24-000-2015-00210-00
Actora: GLORIA S.A.

[..]

2. Comparacion entre signos mixtos y nominativos.

[...]

2.5. En consecuencia, al realizar la comparacion entre las marcas
denominativas y mixtas, se debera identificar, cual de los
elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del
consumidor, si el denominativo o el grafico.

a) Si al realizar la comparacion se determina que en las
marcas mixtas predomina el elemento grafico frente al
denominativo, no habra lugar a la confusion entre las
marcas, pudiendo éstas coexistir pacificamente en el
ambito comercial, salvo que puedan suscitar una misma
idea o concepto en cuyo caso podrian incurrir en riesgo de
confusion.

b) Se en Ila marca mixta predomina el elemento
denominativo, debera realizarse el cotejo de conformidad
con las siguientes reglas para el cotejo de signos
denominativos.

i. 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 funcion diferenciadora en el
conjunto, debido a que esto ayudaria a entender céomo el
signo es percibido en el mercado.

ii. Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un
mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por
lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el
elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se
hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir
de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.
Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e,
deport-ivo, deport-istas, deport-dlogo.

Los segundos, son fragmentos minimos capaces de expresar un
significado y que unido a un lexema modifica su definicion.

Si los signos en conflicto comparten un lexema o raiz léxica, se
debe tener en cuenta lo siguiente:

. Por lo general el lexema es elemento que mas impacta en la
mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un
analisis gramatical de los signos en conflicto.
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. Por lo general en el lexema esta ubicada la silaba ténica.

. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podria
generarse riesgo de confusion ideoldgica. Los lexemas imprimen
de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta
que el criterio ideoldgico debe estar complementado con otros
criterios para determinar el riesgo de confusion en los signos en
conflicto.

iii. Se debe tener en cuenta la silaba tdnica de los signos a
comparar, pues si ocupa la misma posicion, es idéntica o
muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos
podria ser evidente.

iv. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si
se encuentran en el mismo orden asumiran una
importancia decisiva para fijar la sonoridad de Ila
denominacion.

v. Se debe determinar el elemento que impacta de una
manera mas fuerte en la mente del consumidor, pues esto
mostraria como es captada la marca en el mercado.

[..]
3. La oposicion andina. El interés real en el mercado

3.2. Conforme el articulo 146 de la Decision 486, dentro del plazo
de treinta dias siguientes a la fecha de publicacion de la solicitud
de registro de marca, quien tenga legitimo interés, podra
presentar, por una sola vez oposicion fundamentada contra dicha
solicitud.

3.3. En adicion a ello, el Articulo 147 de la misma norma amplia
el interés legitimo para presentar oposiciones, matizando el
principio de territorialidad en el derecho de marcas. A partir de
ello, se habilita la posibilidad de presentar oposicion a la
inscripcion de una marca en un Pais Miembro de la Comunidad
Andina sobre la base de solicitudes o registros de marcas
concedidos en los demas Paises Miembros. Esta figura se conoce
con el de “oposicion andina”.

3.4. Del enunciado del Articulo 147 de la Decision 486 se
desprende que, para el ejercicio de oposicion andina, es necesario
que el opositor: (i) haya solicitado con anterioridad el registro del
signo fundamento de su oposicion en alguno de los Paises
Miembros; o, (ii) sea titular de una marca previamente registrada
en alguno de los Paises Miembros.

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogota D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co



20

NUmero Unico de radicadén: 11001-03-24-000-2015-00210-00
Actora: GLORIA S.A.

3.5. En efecto, tienen legitimo interés para presentar oposiciones
en los demas Paises Miembros de la Comunidad Andina, tanto el
solicitante como el titular de una marca idéntica o similar para
distinguir los mismos productos y/o servicios, cuyo uso pueda
inducir a error al publico consumidor.

3.6. En cualquiera de los casos referidos, el opositor debera
acreditar su interés real en el mercado del Pais Miembro en el que
formula la oposicion andina a través de la presentacion de una
solicitud de inscripcion de la marca, respecto de la cual sea titular
o solicitante previo en otro Pais Miembro.

3.7. Para determinar los efectos de la oposicion formulada sobre
la base del registro de una marca o de solicitudes de registro en
otros Paises Miembros, se debe tener en cuenta dos situaciones:

a) La oposicion formulada sobre la base una de marca que
previamente ha sido registrada en cualquiera de los Paises
Miembros tiene como efecto la posibilidad de impedir el
registro del signo solicitado, en virtud del tramite previsto en
los Articulos 148 a 150 de la Decision 486.

b) La oposicion formulada sobre la base de una solicitud de
registro previamente presentada en cualquiera de los Paises
Miembros ademas de tener la posibilidad e obstaculizar el
registro del signo solicitado, tiene como efecto la suspension
del tramite de registro hasta que la oficina nacional del Pais
Miembro donde previamente se solicitd el registro haya
resuelto tal solicitud.

3.8. En consecuencia, si se concede el registro del signo
previamente solicitado por el opositor en otro Pais Miembro, la
oficina nacional competente donde se formuld la oposicion debe
continuar con el tramite y decidir la concesion o denegacidn del
signo solicitado. Dicho examen ya no se regira por lo dispuesto
en el Articulo 147 de la Decision 486, sino que se fundamentara
en el cumplimiento de los requisitos de registrabilidad.

3.9. Por el contrario, si se deniega el registro del signo
previamente solicitado por el opositor en otro Pais Miembro, la
oficina nacional competente donde se formulé la oposicién debe
continuar con el tramite y decidir la concesion o denegacion del
signo solicitado. Dicho examen ya no se regira por lo dispuesto
en el Articulo 147 de la Decision 486, sino que se fundamentara
en el cumplimiento de los requisitos de registrabilidad.

3.10. De lo anterior, se puede deducir lo siguiente:
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a) El hecho de que se conceda el registro del signo previamente
solicitado en otro Pais Miembro, no quiere decir que se deba
rechazar el signo opuesto, ya que la oficina nacional
competente deberd realizar el examen de registrabilidad
siguiendo el tramite de los Articulos 148 a 150 de la Decision
486.

b) El hecho de que se deniegue el registro del signo previamente
solicitado en otro Pais Miembro, no significa que se deba
conceder el registro del signo respecto del cual se presentd la
oposicion, ya que la oficina nacional competente debera
analizar si cumple o no con todos los requisitos de
registrabilidad.

3.11. Por otra parte, segun lo enunciado en el primer parrafo del
Articulo 147 de la Decisidn 486, los sujetos legitimados para presentar
una oposicion andina son los siguientes:

a) El titular de una marca registrada con anterioridad en
cualquiera de los otros Paises Miembros de la Comunidad
Andina, idéntica o similar al signo que se pretende registrar
en el Pais Miembro donde se formula la oposiciéon. Ello,
siempre que este ultimo pueda inducir a error al publico
consumidor y se acredite el interés real en el mercado del Pais
Miembro donde se formula oposicion (que se solicite el
registro de la marca al momento de formular dicha oposicion).

b) Quien haya solicitado con anterioridad, en cualquiera de los
otros Paises Miembros de la Comunidad Andina, el registro de
un signo idéntico o similar al que se pretende registrar en el
Pais Miembro en donde se plantea la oposicion. Ello, siempre
que dicho signo pueda inducir a error al publico consumidor y
se acredite el interés real en el mercado del Pais Miembro
donde se formule la oposicion.

3.12. Cuando el Articulo 147 de la Decision 486 se refiere a “quien
primero solicitd el registro de esa marca”, el sujeto legitimado debe
ser entendido como aquel que haya solicitado con anterioridad, en
cualguiera de los otros Paises Miembros, el registro de una marca
idéntica o similar a la que se pretende registrar en el pais en donde
formula la oposicion.

3.13. En consecuencia, es posible afirmar que existen dos requisitos
para formular una oposicion andina:

a) Contar con un derecho previamente adquirido o un derecho
expectaticio en otro Pais Miembro de la Comunidad Andina.
La persona que forme oposicion debe ser titular de una marca
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registrada o solicitada con anterioridad, que resulte idéntica
o similar para productos y/o servicios respecto de los cuales
el uso del signo solicitado pueda inducir a error al publico
consumidor.

b) Acreditar el interés real a través de la presentacion de la
solicitud de registro del signo previamente solicitado o
registrado en otro Pais Miembro de la Comunidad Andina. La
persona que formule oposicion andina debe acreditar su
interés real de ingresar en el mercado del Pais Miembro de la
Comunidad Andina mediante la presentacion de solicitud de
registro del signo.

3.14. Cabe indicar que uno de los cambios que introdujo el Articulo 147
de la Decision 486 fue la exigencia de la acreditacion del interés real
en el mercado del Pais Miembro en donde se plantea la oposicion
Andina. De no cumplirse dicho requisito, se procederia al rechazo de la
referida oposicion andina por no haberse acreditado el interés real en
el mercado.

3.15. La acreditacion del interés real precitada tiene el objetivo de
evitar el abuso del derecho de oposicion, asi como la indebida
obstaculizacion del registro de signos en el mercado nacional bajo la
justificacion de la defensa de signos que no tendrian penetracion clara
en el mercado relevante. La premisa es ala siguiente: quien presente
oposicion andina debe demostrar que el mercado de dicho Pais
Miembro realmente es de su interés.

3.16. Cabe precisar que para acreditar el interés real no
necesariamente debe solicitarse el registro de una marca "“idéntica” a
la anteriormente solicitada o registrada en otro Pais Miembro, sino que
bastaria con presentar la solicitud de registro de la marca con
modificaciones no sustanciales o secundarias, respecto de la marca que
sirve de base para la oposicion andina.

[..]

3.20. Conforme a lo expuesto, se debe determinar si el singo solicitado
para registro difiere en los elementos prevalentes y distintivos del
signo previamente solicitado o registrado en otro Pais Miembro, asi
como en cuanto a los productos y/o servicios que pretende distinguir.
Todo ello, con la finalidad de establecer si efectivamente se cumple con
el requisito de acreditacion del interés real en el mercado del Pais
Miembro donde se interpone la oposicion, materializado a través de la
solicitud de registro presentada en el Pais Miembro al momento de
interponer la oposicion.

[.]
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3.21. En el caso de la oposicion andina regulada en el articulo 147 de
la Decision 486, la acreditacion del interés legitimo se encuentra
condicionada a la demostracion, por parte del opositor andino, del
registro (o solicitud de registro previo) de una marca en un pais
miembro idéntica o similar a aquella que un tercero solicita a registro
en otro.

[..]

3.26. En esa linea, este Tribunal también ha reconocido la importancia
de la aplicacion del principio de verdad material en la etapa probatoria
al momento de acreditar la veracidad de los hachos. Asi, por ejemplo,
tratandose de la cancelacion por falta de uso, el Tribunal ha sefalado
que, en efecto, es posible presentar pruebas nuevas en las etapas
recursivas e incluso en recursos contencioso-administrativos. Esto se
sustenta en la aplicacion del principio de verdad material y en aras de
garantizar el debido proceso y la justicia material.

3.27. Pues bien, si este beneficio probatorio se le ofrece a quien
procura demostrar un hecho, como es el uso de su marca en el pais
miembro donde ha sido registrada, habida cuenta de la libertad
probatoria que goza para demostrar su legitimo interés, con mayor
razon este beneficio debe extenderse a quien sustenta una oposicion
andina en la pre existencia de un acto juridico que confiere un derecho
-registro de marca- o de una situacion juridica que genera derechos
expectativos -presentacion de una solicitud de registro de marca-, mas
aun si se considera que en ambos casos intervino previamente una
autoridad nacional competente de un pais miembro de la comunidad
andina. [...]".

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las
resoluciones niims. 00046018 de 31 de julio de 2013 y 69431 de
24 de noviembre de 2014, le denegd a la actora el registro como
marca del signo mixto “PURA VIDA"” para amparar los siguientes
productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificacion Internacional

de Niza: "[...] Harinas y preparaciones de cereales; pan, pasteleria y
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confiteria. [...]", al estimar que éste resultaba similarmente
confundible con la marca previamente registrada en Bolivia, "PURA
VIDA", de propiedad del tercero con interés directo en las resultas del
proceso y que ampara productos de la Clase 32 de la citada

Clasificacion.

A juicio de la demandante, la sociedad SOCIETE DES PRODUITS
NESTLE S.A. no se encontraba legitimada para presentar la oposicion
andina en contra de la solicitud de registro de la marca cuestionada, de
manera que la marca previamente registrada "PURA VIDA” en Bolivia,

no podia ser fundamento para la negacion del signo solicitado.

Agregd que la existencia de los registros de la marca “"PURA VIDA", de
naturaleza mixta y nominativa, en las clases 29, 31 y 32 de la
Clasificacion Internacional de Niza, de la cual es titular, desvirtian la
existencia del poder de oposicién que podria ostentar, toda vez que no
podria usar dicha expresion para identificar productos ni servicios en

Colombia.

Por su parte, la SIC alegd que el signo y marca enfrentados presentan
identidad desde los puntos de vista ortografico, fonético y conceptual,
ya que se componen de las mismas expresiones "PURA" y “"VIDA",

de manera que son susceptibles de generar confusién en el publico
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consumidor; y que entre los productos que distinguen las expresiones

confrontadas existe conexion competitiva.

Agregd que debe tenerse en cuenta que cuando el tercero con interés
directo en las resultas del proceso presentd la oposicidon andina en
contra del registro solicitado, acredit6 todos los requisitos que prevé la
normativa para que ésta prospere, de manera que si en la actualidad
la marca andina no sigue vigente ello no constituye un desconocimiento
de los derechos de la actora, ni tampoco implica una concesién

automatica del signo solicitado.

En igual sentido, se pronuncié la sociedad SOCIETE DES PRODUITS
NESTLE S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso,
pues sefialé que debe tenerse en cuenta que ella cumplié a cabalidad
con los requisitos previstos para formular una oposicién andina, habida
cuenta que ésta se presentd con base en la marca "PURA VIDA", que
tenia registrada en Bolivia, para productos de la Clase 32 de la

Clasificacion Internacional de Niza.

Que, con lo anterior, se dio cumplimiento al primer y segundo requisito
del articulo 147, ibidem, pues con ello no sélo se demuestra la
existencia de un registro de marca que podria verse afectado si la
solicitud cuestionada “"PURA VIDA”, solicitada por la actora, se
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concediera, sino que la misma resulta a todas luces idéntica a la de su
titularidad, de manera que podria presentarse riesgo de confusiéon y/o
asociacion, maxime si se tiene en cuenta que entre los productos que

distinguen hay conexién competitiva.

Agregd6 que con la finalidad de acreditar el interés real en el mercado
colombiano, esto es, en el pais en el que se solicitd el registro del signo
cuestionado, presentd la solicitud de registro de la marca “"PURA
VIDA" para productos de la Clase 32 en Colombia, la cual fue tramitada

bajo el expediente 12-129595.

El Tribunal, en la Interpretacion Prejudicial solicitada por esta
Corporaciéon, estim6é que para el caso sub examine era viable la
interpretacion de los articulos 136, literal a), y 147 de la Decisidon 486
"[...] por ser pertinentes [...]”, no asi la del articulo 154, ibidem "[...]
debido a que no es materia controvertida en el presente caso el modo

de adquisicion del derecho de uso exclusivo de una marca. [...]”.

En ese sentido, la Sala se relevara de realizar el estudio de los articulos
146 y 154 de la Decisién 486, comoquiera que, por un lado, la actora no
argumentd el concepto de violacion del primero y, por el otro, el Tribunal
determind que no procedia la interpretacion prejudicial del segundo.
Precisado lo anterior, el texto de las normas aludidas es el siguiente:
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Decision 486.

"]

Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aquellos
signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un
derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente
solicitada para registro o registrada por un tercero, para los
mismos productos o servicios, o para productos o servicios
respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo
de confusion o de asociacion;

[..]

Articulo 147.- A efectos de lo previsto en el articulo anterior, se
entendera que también tienen legitimo interés para presentar
oposiciones en los demas Paises Miembros, tanto el titular de una
marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de
los cuales el uso de la marca pueda inducir al publico a error,
como quien primero solicitd el registro de esa marca en
cualquiera de los Paises Miembros. En ambos casos, el opositor
debera acreditar su interés real en el mercado del Pais Miembro
donde interponga la oposicién, debiendo a tal efecto solicitar el
registro de la marca al momento de interponerla.

La interposicion de una oposicion con base en una marca
previamente registrada en cualquiera de los Paises Miembros de
conformidad con lo dispuesto en este articulo, facultara a la
oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda
marca.

La interposicidon de una oposicion con base en una solicitud de
registro de marca previamente presentada en cualquiera de los
Paises Miembros de conformidad con lo dispuesto en este
articulo, acarreara la suspension del registro de la segunda
marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En tal
evento sera de aplicacion lo dispuesto en el parrafo precedente.

[.]"

Sobre el interés legitimo y el término para formular una

oposicion, asi como el alcance de la misma, es del caso traer a
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colacién la sentencia proferida por esta Seccidn el 26 de julio de 20127,
en la que se precisd, con fundamento en la interpretacién prejudicial

aplicable para ese caso, lo siguiente:

"[...] De otro lado, el articulo 147 de la Decisién 486 de la Comision
de la Comunidad Andina se refiere al tema del interés legitimo
para presentar oposiciones, el cual surge de: a) acreditar
que es titular de una marca idéntica o similar para productos
o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda
inducir al publico a error, o b) acreditar que se ha solicitado

primero el registro, en cualquiera de los Paises Miembros
del mismo signo.

La Decision 486, en la citada disposicion, amplia el interés legitimo
para presentar oposiciones, matizando con esto el principio de
territorialidad en el derecho de marcas, ya que es posible,
igualmente, presentar oposiciones en un Pais Miembro con base en
solicitudes o en registros marcarios concedidos en los demas Paises
Miembros. Dicha figura goza de las siguientes caracteristicas:

Sujetos legitimados. Conforme al articulo 147, los sujetos

también legitimados para presentar una oposicion son los
siguientes:

a) El titular, en cualquiera de los otros Paises Miembros de la
Comunidad Andina, de una marca idéntica o similar al signo que se
pretende registrar, siempre que su uso pueda inducir a error al
publico consumidor, y siempre y cuando se acredite el interés
real en el mercado del Pais Miembro donde se interponga la

oposicion y que se solicite el registro de la marca en el
mismo momento de interponer la oposicion.

b) Quien haya solicitado con anterioridad, en cualquiera de los
otros Paises Miembros de la Comunidad Andina, el registro de un
signo idéntico o similar al que se pretende registrar en el Pais en
donde se hace la oposicion, siempre que el uso de este ultimo

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccién Primera, sentencia de 26 de julio de
2012, C.P. (E) Marco Antonio Velilla Moreno, niumero Unico de radicacién 2004-00026-00. Reiterado en
sentencia de 21 de mayo de 2020, numero Unico de radicacién 2008-00329-00, C.P. Nubia Margoth Pefia
Garzon.

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogota D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co



29

NUmero Unico de radicadén: 11001-03-24-000-2015-00210-00
Actora: GLORIA S.A.

pueda inducir a error al publico consumidor, y siempre y cuando
acredite el interés real en el mercado del Pais Miembro

donde se interponga la oposicion.

Cuando el articulo 147 de la Decision 486 se refiere a “quien
primero solicité el registro de esa marca”, se debe entender,
haciendo un andlisis sistematico de la normativa comunitaria,
especialmente con el articulo 136, literal a) de la misma, que el
sujeto legitimado es aquel quien haya solicitado con anterioridad,
en cualquiera de los otros Paises Miembros, el registro de una
marca idéntica o similar a la que se pretende registrar en el Pais
en donde se hace la oposicion.

Uno de los cambios que el articulo 147 de la Decision 486
introdujo sobre el anterior Régimen Comin de Propiedad
Industrial, es la exigencia de la acreditacion del interés real
en el mercado del Pais en donde se hace la oposicion, a fin
de evitar que se abuse del derecho de oposicion y para
impedir registros de signos iguales o idénticos en otros
Paises de la Comunidad Andina. La propia norma determina que
dicho interés real en el mercado se acredita solicitando el registro
de la marca opositora al momento de interponer la oposicion. Lo
anterior quiere decir que la interposicion de la oposicion y
la solicitud de registro en el Pais en donde se hace la

oposicion deben presentarse de manera simultanea, so
pena de rechazo de ésta.

Término para presentar la oposicion. La normativa comunitaria
establece un plazo de 30 dias siguientes a la fecha de publicacion
especial para presentar oposiciones y, en consecuencia, se aplicara
este plazo para presentar oposiciones, con base en el interés
legitimo que establece el articulo 147 de la Decision 486.

Efecto de la presentacion de la oposicion con base en el
interés legitimo previsto en el articulo 147 de la Decision
486. Para determinar los efectos de la oposicion con base en el
registro de una marca o en solicitudes de registro en otros Paises
Miembros, se debe tener en cuenta dos situaciones:

La oposicion con base en una marca previamente registrada en
cualquiera de los Paises Miembros (parrafo segundo del articulo
147), tiene como uno de los principales efectos la posibilidad de
impedir el registro de la marca solicitada, con base en el tramite
previsto en los articulos 148 a 150 de la Decision 486.

Por su parte, la oposiciéon con base en una solicitud de registro
previamente presentada en cualquiera de los Paises Miembros
(parrafo tercero del articulo 147), ademas de tener la posibilidad
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de obstaculizar el registro del signo solicitado, tiene como efecto
principal la suspensidon del tramite de registro hasta tanto la Oficina
Nacional del Pais Miembro donde previamente se solicitd el registro
haya resuelto tal solicitud.

En consecuencia, si se concede el registro de la marca previamente
solicitada en otro Pais Miembro, la Oficina Nacional Competente
donde se interpuso la oposicién puede, con base en dicho registro,
declarar fundada la oposicion y negar el registro del signo
solicitado, con base en el examen de registrabilidad (parrafo
segundo del articulo 147). Por el contrario, si se niega el registro
previamente solicitado en otro Pais Miembro, la Oficina Nacional
Competente donde se interpuso la oposicion debera continuar el
tramite y decidir la concesion o denegacion del signo solicitado,
pero ya no atendiendo a la oposicion con base en el articulo 147 de
la Decision 486, sino determinando el cumplimiento de los
requisitos de registrabilidad. [...]"” (Resaltado fuera de texto).

En consecuencia, el interés legitimo para presentar oposiciones, surge
de: a) acreditar que es titular de una marca idéntica o similar para
productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la misma pueda
inducir al publico a error; o b) acreditar que se ha solicitado primero
el registro, en cualquiera de los Paises Miembros del mismo signo,

siempre y cuando se acredite el interés real en el mercado del Pais

Miembro donde se formule la oposicidon, el cual se demuestra

solicitando el reqgistro de la marca opositora en el mismo momento de

plantear la oposicion.

Teniendo en cuenta lo anterior, el tercero con interés directo en las
resultas del proceso presentd oposiciéon andina en contra de la solicitud
de registro del signo “"PURA VIDA" en la Clase 30 de la Clasificacion
Internacional de Niza y, con el fin de demostrar que cumplia con los
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parametros anteriormente mencionados, aportd junto con el escrito de
oposicion, los siguientes documentos que se extraen del anexo de

antecedentes administrativos:

1. Certificacién nim. 53-2013, expedida por el Servicio Nacional de
Propiedad Intelectual de Bolivia, en la que se observa que la
marca “"PURA VIDA"” (nominativa) se encuentra registrada en
dicho pais con el certificado de registro num. 140732-C, desde el
12 de noviembre de 2012, para distinguir productos
comprendidos en la Clase 32 de la Clasificacidon Internacional de
Niza, cuyo titular es la sociedad SOCIETE DES PRODUITS

NESTLE S.A.

Ahora, es menester sefalar que, en la actualidad, la Comunidad
Andina, tiene como miembros activos los siguientes paises: Bolivia,
Colombia, Ecuador y Per(8; y es a estos estados a los que se les pueden
aplicar las normas establecidas en la Decisién 486, en particular, lo

atinente a la oposicion andina prevista en el articulo 147.

8 De conformidad con lo previsto en el articulo 10. del Protocolo Modificatorio del Acuerdo de Integracion
Subregional Andino (Acuerdo de Cartagena), que es del siguiente tenor:

“[...] PRIMERO: Sustituyase el Capitulo II del Acuerdo de Cartagena por el siguiente texto:

CAPITULO II

DE LA COMUNIDAD ANDINA Y EL SISTEMA ANDINO DE INTEGRACION

Articulo 5.- Se crea la "Comunidad Andina”, integrada por los Estados soberanos de Bolivia, Colombia,
Ecuador, Pert y Venezuela, y por los érganos e instituciones del Sistema Andino de Integracion, que se
establece por el presente Acuerdo. [...]”
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Al respecto, se evidencia que el tercero con interés directo en las
resultas del proceso, al momento de la expedicion de los actos
administrativos acusados, tenia registrada la marca nominativa "PURA
VIDA" en la Republica de Bolivia y demostré su interés real en que su
marca fuera registrada en la Republica de Colombia, en razéon a que
una vez formuld la oposicidn en contra del registro del signo
cuestionado, presentd la solicitud de registro de su marca que se
tramitd bajo el expediente nim. 12129595; sin embargo, su solicitud

de registro fue negada en Colombia®.

Cabe sefalar que esta Seccionl® ha precisado que “[...] el registro de
una marca no implica el otorgamiento de un derecho que pueda ser
oponible de manera universal, toda vez que los efectos juridicos que
emanan de un registro marcario siempre estan limitados a un territorio
determinado. En efecto, la proteccidn juridica y el ejercicio del derecho
se encuentran circunscritos al territorio del pais en que se otorga su
registro, razon por la cual se ha considerado que los derechos de

propiedad industrial se rigen por el principio de territorialidad [...]”.

° Mediante las resoluciones nims. 78381 de 18 de diciembre de 2012 y 56975 de 27 de septiembre de
2013, expedidas por la entidad demandada.

10 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccién Primera; sentencia de 31 de enero
de 2019; C.P. Roberto Augusto Serrato Valdez; nim. Unico de radicacién 11001032400020090058100.
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Por su parte, el Tribunal'! ha sostenido que existen dos excepciones al
principio de territorialidad, la primera, la marca notoria y, la segunda,

la oposicion andina.

Frente a la segunda excepcion, dicha Corporacion ha considerado que:
"[...] de conformidad con lo dispuesto en la Decision 486 de la
Comision de la Comunidad Andina, los derechos de propiedad
industrial que otorgan las oficinas nacionales competentes del
Pais Miembro estan delimitados al pais en que se conceden. No
obstante lo anterior, un registro marcario validamente
concedido en un Pais Miembro podra ser usado en otro
cualquiera de los paises de la Comunidad Andina como

fundamento de una oposicion [...]".

De conformidad con lo expuesto, atendiendo a que la marca "PURA
VIDA" se encuentra registrada en la Republica de Bolivia, el cual es un
Estado Miembro de la Comunidad Andina y que el tercero con interés
directo en las resultas del proceso presentd oposicion a la solicitud de
registro del signo “"PURA VIDA” demostrando su legitimidad de

acuerdo con lo previsto en la normatividad andina, la Sala considera

1 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretacion Prejudicial proferida dentro del proceso 94-
IP-2014 de 16 de julio de 2013.
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gue la excepcion al principio de territorialidad resulta aplicable para el

caso sub examine, motivo por el cual se realizara el cotejo respectivo.

Sobre el particular, se precisa que, contrario a lo afirmado por la
actora, la sociedad SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. si estaba
legitimada para presentar la oposicion andina en contra de la solicitud
de registro del signo cuestionado, al haber acreditado los dos requisitos
que trajo a colacién el Tribunal, en la interpretacion prejudicial rendida

en este proceso, en la que se dijo lo siguiente:

“[...] 3.13. En consecuencia, es posible afirmar que existen dos
requisitos para formular una oposicion andina:

a) Contar con un derecho previamente adquirido o un derecho
expectaticio en otro Pais Miembro de la Comunidad Andina. La
persona que forme oposicion debe ser titular de una marca
registrada o solicitada con anterioridad, que resulte idéntica o
similar para productos y/o servicios respecto de los cuales el
uso del signo solicitado pueda inducir a error al publico
consumidor.

b) Acreditar el interés real a través de la presentacion de la
solicitud de registro del signo previamente solicitado o
registrado en otro Pais Miembro de la Comunidad Andina. La
persona que formule oposicion andina debe acreditar su
interés real de ingresar en el mercado del Pais Miembro de la
Comunidad Andina mediante la presentacion de solicitud de
registro del signo.

3.14. Cabe indicar que uno de los cambios que introdujo el Articulo 147
de la Decisidon 486 fue la exigencia de la acreditacion del interés real
en el mercado del Pais Miembro en donde se plantea la oposicion
Andina. De no cumplirse dicho requisito, se procederia al rechazo de la
referida oposicion andina por no haberse acreditado el interés real en
el mercado. [...]".
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De lo anterior, la Sala no evidencia como requisito adicional que el
signo que se solicite para acreditar el interés real en el mercado deba
o pueda ser usado en el mercado local, como lo pretende hacer ver la
actora, sino que Uunicamente se exige la presentacion de la
solicitud, independientemente del resultado de ésta, sea que se

niegue o conceda su registro.

Aclarado lo anterior, la Sala procede a realizar el cotejo del signo y

marca objeto de controversia.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad del signo y marca en
controversia, es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo

marcario que sefalé el Tribunal en este proceso asi:

“[...] 1.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en confilicto,
se debera observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:

a) La comparacion debe efectuarse sin descomponer los
elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto;
es decir, cada uno debe analizarse con una vision de conjunto,
teniendo en cuenta su unidad fonética, ortogréfica, grafica o
figurativa y conceptual o ideoldgica.

b) En la comparacion se debe emplear el método del cotejo
sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un analisis simultaneo, pues el
consumidor dificilmente observara los signos al mismo tiempo,
sino que lo hara en momentos diferentes.

c) El andlisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no
las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede
percibir el riesgo de confusion o de asociacion.
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d) Al realizar la comparacion es importante colocarse en el lugar
del consumidor y su grado de percepcion, de conformidad con
el tipo de productos o servicios de que se trate [...]".

Para efectos de realizar el cotejo a continuacidén se presentan el signo y

marca en conflicto, asi:

SIGNO MIXTO CUESTIONADO??

PURA VIDA

MARCA NOMINATIVA PREVIAMENTE REGISTRADA!3

Ahora, como en el presente caso se va a cotejar una marca nominativa
“"PURA VIDA"”, como lo es la previamente registrada, con un signo
mixto “PURA VIDA"”, solicitado por la actora, es necesario establecer
el elemento que predomina en el signo mixto, para lo cual se requiere
que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de
determinar cual de los elementos es el que capta con mayor facilidad

y recuerda en el mercado.

2 Folio 13 del cuaderno fisico principal.
13 Folio 15 del cuaderno fisico principal.
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La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en
el signo mixto, no asi las graficas que lo acompafian, pues su sola
lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que
distinguen, sin que la parte grafica sea de relevancia, amén de que los
productos amparados bajo el mismo son solicitados a su expendedor

por su denominacion y no por la descripcidén de aquellos.

En ese sentido, es menester precisar que la Interpretacién Prejudicial
enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo el
cotejo se debera realizar de conformidad con las siguientes reglas para

la comparacion entre signos y marcas mixtas:

“[...] i) 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 funcion
diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaria a entender
cémo el signo es percibido en el mercado.

ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo
lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.
Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la
palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden
salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como
ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e¢, deport-ivo,
deport-istas, deport-dlogo.

Los segundos, son fragmentos minimos capaces de expresar un
significado y que unido a un lexema modifica su definicion.

Si los signos en conflicto comparten un lexema o raiz Iéxica, se debe
tener en cuenta lo siguiente:
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. Por lo general el lexema es elemento que mas impacta en la mente
del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un analisis
gramatical de los signos en conflicto.

. Por lo general en el lexema esta ubicada la silaba tonica.

. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podria generarse
riesgo de confusion ideoldgica. Los lexemas imprimen de significado
a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio
ideolégico debe estar complementado con otros criterios para
determinar el riesgo de confusion en los signos en conflicto.

iii) Se debe tener en cuenta la silaba tdnica de los signos a comparar,
pues si ocupa la misma posicion, es idéntica o muy dificil de
distinguir, la semejanza entre los signos podria ser evidente.

iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se
encuentran en el mismo orden asumiran una importancia decisiva
para fijar la sonoridad de la denominacion.

v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera mas

fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraria como es
captada la marca en el mercado [...]".

Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad, prevista
en el literal a) del articulo 136 de la Decision 486, exige que se
consideren probados dos requisitos. De una parte, la semejanza
determinante de error en el publico consumidor; y de otra, la identidad
o similitud entre los productos se pretenden proteger con el signo, al

punto de poder causar confusion en aquél.

Siendo ello asi, la Sala procederd a analizar las caracteristicas propias
de las marcas en controversia, respecto a sus semejanzas ortograficas,
fonéticas e ideoldgicas, con el fin de determinar el grado de confusion

que pueda existir entre las mismas.
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A efectos de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los

siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretacion Prejudicial:

“[...] a) Ortografica: Se refiere a la semejanza de las letras de
los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuracion;
esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de
la o las palabras, el numero de silabas, las raices, o las
terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales
pueden inducir en mayor grado a que la confusion sea mas
palpable u obvio.

b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los
signos en conflicto. La determinacion de tal similitud depende,
entre otros elementos, de la identidad en la silaba tdnica o de
la coincidencia en las raices o terminaciones; sin embargo,
también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada
caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de
confusidn entre los signos confrontados.

c) Conceptual o ideolégica: Se configura entre signos que
evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante [...]".

De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal y del andlisis
de los signos confrontados, la Sala considera que en el presente caso
es indudable que entre las denominaciones "PURA VIDA” y "PURA
VIDA" existe identidad ortografica y fonética, que por ser tan obvia no

requiere mayor analisis.

En cuanto a la similitud ideoldgica o conceptual, la Sala estima que el
signo y marca enfrentados evocan el mismo concepto, habida cuenta

que de conformidad con el Diccionario de la Real Academia, "PURA" y
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“VIDA", significan, respectivamente: "[...] 1. adj. Libre y exento de toda
mezcla de otra cosa [...]"'%;, y “[...] 1. f. Fuerza o actividad esencial

mediante la que obra el ser que la posee [...]".1>

De lo precedente, la Sala concluye que al presentarse identidad
ortografica, fonética y conceptual entre el signo y marca enfrentados

existe riesgo de confusion directa.

Lo anterior, teniendo en cuenta que en la Interpretacién Prejudicial

rendida en este proceso se sefiald lo siguiente:

"[...] Se debera examinar si entre los signos confrontados existe
identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de
generar riesgo de confusidn (directo o indirecto) o de asociacion
en el publico consumidor [...]".

Vale la pena advertir que un consumidor medio al llegar al estante de
un almacén donde se encuentran ubicados productos de las
expresiones en disputa, al observarlos rapidamente puede confundirlos
y equivocarse en su adquisicién, en razéon a la identidad que ellos
presentan, lo que hace que el signo solicitado no posea la suficiente

capacidad distintiva.

14 https://dle.rae.es/puro?m=form Consultado el 25 de agosto de 2023.
5 https://dle.rae.es/vida?m=form Consultado el 25 de agosto de 2023.
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Lo anterior, debido a que en el analisis de confundibilidad el principal
elemento es la impresion final del consumidor medio, luego de

observar el signo y la marca enfrentados.

Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del articulo 136, literal a),
de la Decisidon 486, en cuanto a que la coexistencia de las marcas
podria generar riesgo de confusidon y asociacién para el publico

consumidor.

Ahora, para aplicar la causal bajo anadlisis es necesario abordar el

segundo supuesto, esto es, el tema de la conexidon competitiva.

Tratandose de esta materia, esta Seccidén en la sentencia proferida el
26 de noviembre de 20181° trajo a colacion los criterios expuestos por

el Tribunal, asi:

"[...] a) El grado de sustitucion (intercambiabilidad) entre
los productos o servicios.

Existe conexion cuando los productos o servicios en cuestion
resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que

16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccién Primera, sentencia de 9 de septiembre de
2021, C.P. Nubia Margoth Pefia Garzén, nimero Unico de radicacién 2011-00044-00.
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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 del 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 distribuciéon o de
comercializacion; etc.

[..]

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 el complemento del
primero. Asi, el uso de un producto presupone el uso de otro. Esta
complementariedad se puede presentar también entre productos y
servicios.

[..]

c) La posibilidad de considerar que los productos o
servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad).

Existe conexion cuando el consumidor, considerando la realidad

del mercado, podria asumir como razonable que los productos o
servicios en cuestion provienen del mismo empresario [...]".

Sobre este asunto, la Sala precisa que a fin de verificar la conexidad

entre los productos amparados hay circunstancias en las que uno

o _dos criterios _son_suficientes para establecer la conexidn

competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos

para_ la consecuciéon del propdsito de establecer dicha

conexidad.
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En el caso sub lite, el signo mixto cuestionado “"PURA VIDA" fue
solicitado para amparar los siguientes productos de la Clasificacion

Internacional de Niza:

.- Clase 30: "/[...] harinas y preparaciones de cereales, pan, pasteleria y

confiteria [...]".

Por su parte, la marca nominativa previamente registrada "PURA

VIDA" distingue los siguientes productos:

.- Clase 32: "[...] cervezas; aguas minerales y gaseosas, y otras
bebidas no alcohdlicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras

preparaciones para elaborar bebidas. [...]".

De acuerdo con lo anterior, cabe mencionar que entre los citados
productos existe una conexiéon competitiva, pues al comparar los
productos que reivindica el signo cuestionado en la Clase 30 de la
Clasificacion Interncional de Niza y aquellos que distingue la marca
previamente registrada en la Clase 32, si bien es cierto que no
pertenecen a una misma Clase del Nomenclator, también lo es que
tienen igual finalidad, en cuanto su objeto es alimentar los seres
humanos; pertecen al mismo género, esto es, productos alimenticios;

pueden compartir los mismos canales de comercializacion y de publicidad,
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debido a que se promocionan por los mismos medios: folletos, prensa
y revistas especializadas; suelen expenderse en los mismos
establecimientos, esto es, supermercados y tiendas; y sus consumidores
podrian asumir razonablemente que los productos y en cuestidn
provienen del mismo empresario, en atencion a la identidad de los

signos y marcas enfrentados!’.

En efecto, los productos enfrentados pueden presentar un uso conjunto
o complementario, en la medida en que para consumir cereales,
confites o pasteleria normalmente se acompanan de cualquier tipo de

bebida.

Asi las cosas, al existir una evidente identidad entre el signo y marca
confrontados y una relacién entre los productos que distinguen, debe
concluirse que éstos no pueden coexistir pacificamente en el mercado

porque, como ya se dijo, podrian generar riesgo de confusién que

17 Sobre el particular, es del caso traer a colacién lo sefialado por esta Seccidn en la sentencia de 19 de
septiembre de 2013, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, nium. Unico de radicacion 2009-00155-00,
en la que se preciso lo siguiente: "[...] Esa similitud entre las marcas ciertamente produciria una
confusién directa como indirecta. En efecto, como en este caso se trata de signos que amparan
un mismo tipo de productos, los de la Clase 32 del nomenclator internacional y, que por ende,
comparte la misma naturaleza, finalidad y canales de comercializacion, es probable que el
comprador al adquirir el producto crea que esta comprando otro, o que atribuya, en contra de
la realidad, que los productos que se le ofrecen tienen un mismo origen empresarial. Asi mismo,
es probable que surja en este caso un riesgo de asociaciéon, pues aunque el consumidor llegara
a diferenciar las marcas y su origen empresarial, podria pensar al adquirir el producto que el
productor del mismo y la otra empresa tienen una relacién o vinculacién econémica.

Precisamente a través de los registros marcarios se quieren evitar los riesgos de confusion o
asociacion en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaria atentando
contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando por
contera los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un
tercero [...]". (Resaltado fuera de texto).
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llevaria al consumidor promedio a asumir que los productos que
identifican tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaria la

actividad empresarial de la demandante, en caso de registrar su signo.

Y con fundamento en las mismas razones, la Sala concluye que también
existe riesgo de asociacién debido a que el consumidor puede pensar
erroneamente que los productos identificados con esas expresiones son

de productores relacionados econdmicamente.

Frente a la confusion indirecta y el riesgo de asociacion, esta Seccidn

en la sentencia de 5 de febrero de 2015, sefialé lo siguiente:

"[...] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en
su interpretacion prejudicial allegada, indico:

"... El riesgo de confusion es la posibilidad de que el consumidor
al adquirir un producto piense que esta adquiriendo otro (confusion

directa), o que piense que dicho producto tiene un origen
empresarial diferente al que realmente posee (confusion

indirecta).

El riesgo de asociacion es la posibilidad de que el consumidor, que
aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen
empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor
de dicho producto y otra empresa tienen una relacion o
vinculacion econémica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la
G.0.A.C. N9 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).

(...)

Hay riesgo de confusion cuando el consumidor o usuario medio no
distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio
identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa
apreciacion de la realidad, a dos productos o servicios que se le
ofrecen un origen empresarial comun al extremo que, si existe
identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca
registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiria el
riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel
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signo con esta marca o con el signo previamente solicitadof...]” 18
(Destacado fuera de texto).

En ese sentido, en aplicacion de los principios prior tempore, potior
iure e in dubio pro signo priori, debe protegerse la marca
previamente registrada, esto es, “PURA VIDA". Asi, lo ha sefialado el

Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales!®:

“l...] la confusion no se requiere que sea inminente o real basta la
mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la
comercializacion o utilizacién de los signos pueda producirse ese
error o confusion, para que la oficina nacional competente impida
el registro del signo posteriormente solicitado. Todo esto en
aplicacién de los principios “primero en el tiempo, primero
en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el
caso de duda ("in dubio pro signo priori”) [...]”.

Ahora, cabe sefalar que la actora adujo que la existencia de los
registros de la marca “"PURA VIDA", de naturaleza mixta y nominativa,
en las clases 29, 31 y 32 de la Clasificacién Internacional de Niza, de la
cual es titular, desvirtian la existencia del poder de oposicidon que podria
ostentar, toda vez que no podria usar dicha expresion para identificar

productos ni servicios en Colombia.

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion Primera, sentencia de 5 de febrero
de 2015, C.P. Maria Elizabeth Garcia Gonzalez, expediente identificado con el nimero Unico de radicacion
2008-00065-00.

9 Entre otros, en las interpretaciones prejudiciales emitidas con los nims. 32-1P-96, 13-IP-98 y 59-IP-
2001.
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Al respecto, la Sala le pone de presente a la actora que ello no es
presupuesto para automaticamente acceder al registro como marca del
signo cuestionado, toda vez que los derechos otorgados se circunscriben
a tales conjuntos marcarios, que se encuentran concedidos para otras
clases de la Clasificacién Internacional de Niza, las cuales son diferentes
a la aqui solicitada (Clase 30), maxime cuando en el caso sub examine
se evidencid la afectacién de un tercero por una nueva solicitud de

registro marcario.

En efecto, se advierte que el signo cuestionado fue negado conforme a
las normas pertinentes sobre la materia y que la obligacién de la SIC es
realizar un examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, de
manera auténoma e independiente del analisis efectuado ya sea sobre
signos idénticos o similares?®, de conformidad con lo dispuesto en el

articulo 1502! de la Decision 48622,

Por ultimo, en cuanto al argumento de la actora relativo a que la marca
fundamento de la oposicidn habia sido cancelada totalmente en Bolivia

en 2016 y que, por lo tanto, habian desaparecido los fundamentos para

20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion Primera, sentencia de 2 de junio de
2011, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, nim. Unico de radicacion 11001032400020040006901.

2t v ] Articulo 150.- Vencido el plazo establecido en el articulo 148, o si no se hubiesen presentado
oposiciones, la oficina nacional competente procedera a realizar el examen de registrabilidad. En caso se
hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciaré sobre éstas y sobre la
concesion o denegatoria del registro de la marca mediante resolucion]...]".

22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccién Primera, sentencia de 12 de julio de
2018, C.P. Maria Elizabeth Garcia Gonzalez, nim. Unico de radicacién 11001032400020130046300.
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la negacidn del registro del signo solicitado, la Sala advierte que dicha
situacidén ocurrié con posterioridad a la fecha de expedicién de los actos
administrativos acusados, esto es, 31 de julio de 2013 y 69431 de 24
de noviembre de 2014, de manera que en ese momento la marca

previamente registrada se encontraba plenamente vigente.

Adicionalmente, el hecho de que la marca previamente registrada haya
sido cancelada, no desvirtua la presuncion de legalidad que ampara a los
actos administrativos acusados pues, se reitera, era al momento de la

expedicion de los mismos que dicho registro debia continuar vigente.

Asi las cosas, la Sala concluye que no se violaron las normas invocadas
como vulneradas por la actora; y que le asistié razén a la SIC al
denegar el registro como marca del signo “"PURA VIDA”, para
amparar productos de la Clase 30 de la Clasificacidn Internacional de
Niza, razon suficiente para que se mantenga incélume la presuncion de

legalidad que amparan los actos administrativos acusados.

En consecuencia, la Sala denegara las pretensiones de la demanda, como

en efecto se dispondra en la parte resolutiva de esta providencia.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Seccion Primera, Administrando

Justicia en nombre de la Republica y por autoridad de la Ley

FALLA

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta

providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el articulo

128 de la Decisidon 500 de la Comisidon de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas
las anotaciones de rigor.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leida, discutida y

aprobada por la Sala en la sesién del dia 31 de agosto de 2023.

OSWALDO GIRALDO LOPEZ NUBIA MARGOTH PENA GARZON
Presidente
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HERNANDO SANCHEZ SANCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electronicamente por los
integrantes de la Seccién Primera en la sede electrénica para la gestién judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservacién y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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