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

Resolucion N° 7958

Ref. Expediente N° SD2025/0043038

Por la cual se decide una solicitud de registro

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

CONSIDERANDO

Que por escrito presentado el dia 8 de mayo de 2025, BRINSA S.A., solicité el registro
de la Marca DayWell (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en las clases
5y 32 de la Clasificacion Internacional de Nizal.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1067 del 19 de mayo de 2025,
ESTEBANA DEL ROSARIO DIAZ NUNEZ presentd oposicion frente a la clase 52, con
fundamento en el Literal a) del Articulo 136 de la Decision 486 del 2000 de la Comunidad
Andina.

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

(...) Al comparar los signos previamente representados, DAYWELL y DIWELL, se
observa que practicamente son idénticos

(...) Teniendo en cuenta lo anterior, se observa con claridad que ambos términos,
DAYWELL y DIWELL, siguen practicamente el mismo patron ortografico, el cual esta
compuesto por una combinacién de consonantes y vocales en los mismos lugares
gramaticales, lo que genera una impresion general que, pese a que las letras no sean
idénticas, sin duda alguna genera un riesgo de confusion:

DAYWELL
DIWELL
Marca registrada D | W | E L L
Letras 1 2 3 4 5 6 7
Marca objeto de la oposicion D|A | Y | W|E L L

5 de 6 letras de “DIWELL” estan en “DAYWELL" prefijo + WELL

En este aspecto, es evidente que ambos signos comparten la misma presencia
vocalica: I-E; asi como la misma secuencia consonantica principal: D-W-L-L; y, por
ende, tienen practicamente la misma raiz, asi como la misma terminacion.

En este punto, es importante resaltar que la composicion gramatical de la primera parte
del signo objeto de la oposicion tiene un perfil no solo gramatical, si no también fonético
gue le asemejan de forma indiscutible al signo base de la oposicion, pues en idioma

1 5: Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico;
alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o
animales; emplastos, material para apoésitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar
animales dafinos; fungicidas, herbicidas.

32: Cervezas; aguas minerales y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones
para elaborar bebidas.
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inglés la letra | se pronuncia con el sonido “AY”,

Entonces, es seguro concluir que la marca solicitada forja una impresion gramatical
idéntica a la de la marca base de la oposicion, lo que generaria, por supuesto, un
inminente riesgo de confusion. Lo anterior, ademas, teniendo en cuenta que, en
situaciones en las que la legibilidad o la comprension del signo se basan en la primera
escucha o la forma escrita de las palabras (como en una direccion de correo
electrénico o un nombre de usuario), nuestra mente tiende prioritariamente a buscar
patrones y similitudes visuales y fonéticas para comprender y recordar palabras.

Por otro lado, es evidente que a nivel conceptual5 la expresion DAYWELL es
completamente arbitraria, de fantasia6 en relacién con los productos y servicios que
pretende identificar. Esta fue elegida por mi poderdante de forma intencional,
precisamente porque no genera un referente conceptual claro en la mente del
consumidor, ni se asocia de manera directa con un producto o servicio determinado.
En ese sentido, al ser reproducida de forma integra por el signo objeto de la oposicion
para amparar productos estrechamente conexos a los que identifica la marca base, se
configura una identidad conceptual irrefutable.

(...) Considerando la evidente coincidencia ortogréafica, en el cotejo fonético de los
signos es claro que su pronunciacion es practicamente indistinta. En efecto, aunque
la vocal del primer segmento cambia, ambas son diptongos frecuentes en inglés y se
asimilan facilmente en la percepcion auditiva, tanto si se pronuncian en su idioma
original como en un contexto no completamente angloparlante. Por lo anterior, y el
hecho de que la particula well es idéntica en ambas marcas, evidentemente se genera
un sonido del habla altamente similar, que sin duda, hace que fonéticamente los signos
comparados sean muy dificiles de distinguir:

(...) Para finalizar este apartado y con base en los argumentos expuestos, es claro
que, de ser concedido el signo solicitado, las similitudes DAYWELL y DIWELL
generarian riesgo de confusién en el mercado, desvirtuando asi el objetivo esencial
de la marca como elemento comercial

(...) Es evidente que los signos cotejados amparan productos con una clara relacion
de complementariedad, y bajo los criterios de razonabilidad, estar estrechamente
asociados.

Lo anterior, ya que ambos grupos de productos tienen como finalidad la mejora de la
calidad de vida, la apariencia y la salud del cuerpo, aunque uno se enfoque desde la
medicina/nutricion y el otro desde la estética.

Estos productos y servicios se integran funcionalmente en la industria del bienestar,
dentro de la cual, resulta razonable concluir que un mismo empresario desarrolle y
comercialice tanto productos cosméticos como complementos dietéticos, por ejemplo,
un suplemento para el fortalecimiento capilar junto con lociones y mascarillas
capilares. Lo anterior bien sea bajo una misma identidad de marca o a través de
marcas relacionadas; como sucede en algunas de las empresas dedicadas a este
sector como Milagros, Yanbal o Sephora.

Dicha naturaleza también implica que los productos podrian encontrarse a traves de
canales de comercializacion idénticos o equivalentes, coexistiendo en espacios como
farmacias, tiendas naturistas, perfumerias, supermercados y plataformas electrénicas,
donde el consumidor los encuentra agrupados en secciones de salud y cuidado
personal. De igual modo, el publico objetivo de dichos productos y servicios oscila en
el mismo sector de mercado, a saber, consumidores interesados en su salud, estética
y bienestar, que evaltan de forma conjunta opciones farmacéuticas, cosméticas y
nutricionales, etc. Ello, ante las dinamicas de mercado actuales, por supuesto,
refuerza la posibilidad de asociacion econémica por parte del consumidor.
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Que dentro del término concedido para tal efecto, BRINSA S.A., no dio respuesta alguna
a la oposiciéon 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 atencidn a lo previsto en los articulos 146, 148 y 150 de la Decision 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 0 se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o
registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, 0 para productos o
servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusién
o de asociacion.

Concepto de lanorma

De acuerdo con la disposicion andina citada, para que el registro de una marca sea
negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que
el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero?,
esto es, que sea una reproduccion exacta de éste y no permita ninguna clase de
diferenciacion entre los dos, 0 que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El
segundo supuesto de hecho es la identidad o relacion existente entre los productos o
servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o
registradad.

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

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

*Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas Ultimas es donde se percibe el riesgo de confusion 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, vinculacion o conexion entre
productos y/o servicios:

a) El grado de sustitucion (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexion cuando los productos (0 servicios)
en cuestion resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podria decidir adquirir uno u otro sin problema alguno,
al ser intercambiables entre si. La sustitucion se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o
servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideracion
el precio de dichos bienes o servicios, sus caracteristicas, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribucién o de
comercializacion, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto
(o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa
facilidad. A modo de ejemplo, tratandose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anis, el cedrén, la manzanilla, etc., suelen
ser productos sustitutos entre si.

b) La complementariedad entre si de los productos o servicios. Existe conexiéon 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
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Finalmente, la norma exige que dicha identidad o semejanzay relacion de los signos y de
los productos o servicios identificados por los signos, sea suficiente para generar un riesgo
de confusion o de asociacion, que se entiende debe recaer en los destinatarios de los
productos o servicios, esto es el publico consumidor.

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

Estudio de registrabilidad del signo solicitado
Confundibilidad con marcas previamente registrada

La marca opositora es la siguiente:

Tramite | Signo Titular Expediente | Niza | Clase | Tipo Estado Vigencia
ESTEBANA DEL
Marca DIWELL | ROSARIO DIAZ | SD2022/0134868 11 3 Mixta Registrada 17 jul. 2033
NUNEZ

Facultad oficiosa de la administracion

De conformidad con lo preceptuado en el articulo 150 de la Decision 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 mdltiples 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. ElI 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 relacidon 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,

(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.

4 Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretacion Prejudicial de 7 de julio de 2004, proferida
dentro del proceso 40-IP-2004; Interpretacion Prejudicial de 9 de marzo de 2005, proferida dentro del proceso 03-IP-2005; e
Interpretacion Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, proferida dentro del proceso 167-IP-2005.
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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 esta no
significa la concesion automatica de registro de un signo distintivo. Asi, conforme lo
anterior esta Direccion en cumplimiento de sus deberes legales y visto el Registro
Nacional de Propiedad Industrial, se destaca que esta Direccidon realizara un examen
integral de la solicitud de registro con independencia del resultado de la oposicion
presentada.

Una vez revisado el Sistema de Informacion de la Propiedad Industrial se encontro el
siguiente signo relevante para el analisis de registrabilidad del signo solicitado a registro:

Tramite Signo Titular Expediente Niza | Clase Tipo Estado Vigencia
WELL LACTALIS
Marca COLOMBIA 07115946 8 29 Nominativa Registrada 28 may. 2028
DAY SAS

Los signos para comparar son los siguientes:

El signo solicitado El signo opositor
DayWell D|\)_VE|_|_
(Nominativa)
(Mixta)
Antecedentes
WELL DAY

(Nomiantiva)

Jurisprudencia
Comparacion entre signos mixtos y nominativos

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

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

5 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretacién Prejudicial. Proceso IP-14-2019.
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En este punto es importante hacer hincapié frente a la proteccion integral de la marca mixta,
pues esta “es una unidad, en la cual se ha solicitado tanto el registro del elemento nominativo
como el grafico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege
en su integridad y no a sus elementos por separado”.®

El Tribunal ha reiterado que, “en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele
ser el mas caracteristico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de
las palabras, las que por definicion son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos
casos se le reconozca prioridad al elemento grafico, teniendo en cuenta su tamafio, color y
colocacion, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento grafico suele ser
de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste
simplemente en un dibujo abstracto”.’

Volviendo al cotejo de los signos a comparar, tal como se dijo anteriormente, si en la
marca mixta predomina el elemento denominativo, el cotejo se debe analizar de acuerdo
con las reglas de comparacién para signos nominativos, a ser:

“(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 funcién diferenciadora en el conjunto, debido a que
esto ayudaria a entender cémo el signo es percibido en el mercado.

(i) 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 Iéxica
de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el
diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deporten: deport-e, deport-ivo,
deport-istas, deportoélogo.

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:

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

« Por lo general en el lexema est4 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.

(iif) Se debe tener en cuenta la silaba ténica 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.

6 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretacion Prejudicial. Proceso IP-56 de 2003.

7 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretacién Prejudicial. Proceso IP-26 de 1998.
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(v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera mas fuerte en la
mente del consumidor, pues esto mostraria cémo es captada la marca en el
mercado”.®

Prevalencia del elemento nominativo

Volviendo al cotejo de los signos a comparar, tal como se dijo anteriormente, si en la marca
mixta predomina el elemento denominativo, el cotejo se debe analizar de acuerdo con las
siguientes reglas de comparacion para signos nominativos:

“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
gue poseen una funcién diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaria a
entender cémo 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 tdnica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la
misma posicion, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos
podria ser evidente.

d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la
denominacion.

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

f) Se debe determinar si existe un elemento comuan preponderante o relevante en ambos
signos.™

Comparacion entre signos denominativos

En el andlisis o confrontacién entre signos denominativos, como los antes citados, su
comparacién debera atender las siguientes reglas, adoptadas por el Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andinal®:

“1. 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 cémo el signo es percibido en el mercado.

2. Se 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 Iéxica 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-6logo, deport-e, deport-ivo, deport-istas.

Los segundos, son fragmentos minimos capaces de expresar un significado y que
unido a un lexema modifica su definicion.1?

8 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretacién Prejudicial. Proceso 78-1P-2019.
9 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretacion Prejudicial. Proceso 127-1P-2016

10 Consultar sentencias dictadas en los procesos N° 27-1P-2016, 156-IP-2005 y 200-1P-2013, entre otras.

11 RAE: Unidad minima con significado Iéxico que no presenta morfemas gramaticales; p.ej. sol. O que poseyéndolos prescinde de
ellos por un proceso de segmentacion, p.ej.: terr en enterrais

12 RAE:

1. m. Gram. Unidad minima aislable en el analisis morfolégico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y -es.

2. m. Gram. Por oposicién a lexema, morfema gramatical; p. €j., de, no, yo, el, -ar, -s, -ero.

3. m. Gram. Unidad minima de significado. La terminacién verbal -mos contiene dos morfemas: persona, primera, y nimero, plural.
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Silos signos en conflicto comparten un lexema o raiz Iéxica, se debe tener en cuenta
lo siguiente:

e Porlo general el lexema es el elemento que mas impacta en la mente del consumidor,
lo que se debe verificar al hacer un andlisis gramatical de los signos en conflicto.

e Por lo general en el lexema esta ubicada la silaba ténica.

¢ Silos 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 confusién en los signos en conflicto.

3. Se debe tener en cuenta la silaba tonica de los signos a comparar, ya que Si
ocupa la misma posicién, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre
los signos podria ser evidente.

4. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad
de la denominacion.

5. 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.

6. Se debe determinar si existe un elemento preponderante o relevante en ambos
signos (...)".13

Analisis de confundibilidad

El signo solicitado a registro es de naturaleza nominativa simple, compuesto Unicamente
por la expresion “ DayWell”, sin ningun otro tipo de elementos adicionales.

El signo opositor es de naturaleza mixta, compuesto por la palabra "DIWELL" centrada
sobre un fondo blanco, donde se destaca una modificacion gréafica en la letra "W", que
incluye una linea horizontal colocada directamente encima, similar a un signo diacritico.

Y el signo antecedente es de naturaleza compleja, conformado por las expresiones WELL
DAY.

Andlisis comparativo frente a marca opositora

Esta Direccion observa que si bien los signos comparados comparten cierta semejanza,
al compartir algunas letras, analizandolos en su conjunto tal y como debe realizarse su
examen, se encuentra que cada uno de ellos cuenta con elementos adicionales
particulares que generan que al ser percibidos, pronunciados y transcritos produzcan una
impresion totalmente diferente en el consumidor y en caso de coexistencia no generarian
riesgo de confusion ni de asociacion.

Si bien el signo opositor es de naturaleza mixta es su elemento nominativo el
preponderante en su conjunto, por cuanto son las palabras las que causan mayor impacto
en el consumidor por ser aquellas que usaria para pedir los productos protegidos con este
signo. Asi las cosas, y teniendo en cuenta la naturaleza del signo solicitado, corresponde
realizar el estudio de conformidad con las reglas de cotejo para signos nominativos.

13 TJCA Proceso N° 27-1P-2016
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En este orden de ideas, se debe sefalar que las expresiones que conforman al signo
solicitado a registro: “day™* y “well"®> (esta Ultima palabra que también hace parte del
signo opositor) son expresiones de uso comun para la Clase 5 solicitada y con oposicion.

Por ende, los signos que las contengan, al tratarse de signos conformados por particulas
de uso comun, son débiles, por ende, deben permitir la coexistencia con signos que
igualmente incorporen en su conformacion estos elementos comunes, siempre y cuando
la reproduccion no recaiga en su totalidad de elementos de manera que generen
confusion. En este punto se debe dar aplicacién a los criterios establecidos por el Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina sobre este particular'é:

Se entiende por signo comun o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente
por uno 0 mas vocablos o indicaciones que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso
comercial del pais para identificar los productos o servicios de que se trate.

No es posible aceptar como marca registrable aquellos signos que se hubieran
convertido en una designacion comun o usual del producto o servicio de que se trate en
el lenguaje corriente o en la usanza del pais'’; esos signos usuales en el lenguaje comun
0 en los usos comerciales en relacion con los productos o servicios que pretenden
representar, es decir, aquellos signos que se han convertido en habituales en el lenguaje
comun o en las costumbres del comercio para designar los productos o servicios'®

14 Actualmente, estos son algunos de los signos registrados en la Clase 5 que incorporan la particula “day” dentro de su composicion.

Tramite | Signo Titular Expediente Niza | Clase | Estado Vigencia
Acadia 5, 35,
Marca DAYBUE Pharmaceuticals, SD2022/0071067 | 11 42, Registrada 23 feb. 2032
Inc. 44
3, 5,
Marca | DAYLINE ﬁ:&i%humite dHea'th SD2024/0042076 | 12 }1(2): Registrada 04 ene. 2034
44
Marca DAYQUIL Procaps S.A. 93395594 7 5 Registrada 28 mar. 2034
Marca DAYFIBRA | Axon Pharma Sas 08048561 9 5 Registrada 28 nov. 2028
Marca | Dayvori AEA':z‘ggemem CE_[&]D SD2019/0051511 | 11 | 5 Registrada 03 feb. 2030
Marca DAYABABY | Abbott Laboratories SD2020/0011616 | 11 5 Registrada 01 sept. 2030
Marca DayDigx Sermedics Sas SD2021/0065441 | 11 5 Registrada 02 may. 2032

15| os siguientes son algunos de los signos actualmente registrados que incorporan la particula “Well” dentro de su composicion.

Tramite Signo Titular Expediente Niza | Clase | Estado Vigencia
Marca | OATWELL gsvm Ip ASSets | 13533705 10 | 532 | Registrada 01 ago. 2033
Marca GUTWELL | ZnPro SD2018/0043001 | 11 | 5 Registrada 01 mar. 2028
Corporation
Grupo
Internacional
Marca SOWELL Farmaceutico 923225405 7 5 Registrada 14 feb. 2035
Grufarma S.A.S.
Grufarma
Société Des
Marca NESWELL | Produits  Nestlé | 01058374 7 5 Registrada 07 mar. 2032
S.A.
Marca | CLIWELL ‘évisger Chemical | 44040374 9 5 Registrada 24 sept. 2030
Marca Edgewell Lafourche Llc 15015012 10 5 Registrada 31 jul. 2025
Marca | BIOWELL g'iwse"”ess SD2019/0082832 | 11 g’z 5 | Registrada 22 abr. 2030
Marca | NADWELL | YUl Alexandra | opo0500099564 | 12 | 3,5 | Registrada 10 dic. 2034
Upegui Durango

16 Tribunal de justicia de la Comunidad Andina. Proceso 20-1P-2022. 28 de julio de 2022.

"Gustavo Arturo Leén y Leén Duran, Derecho de Marcas en la Comunidad Andina — Andlisis y comentarios, primera ediciéon, Thomson
Reuters - ECB Ediciones S.A.C., Lima, 2015, p. 170.

18Carlos Fernandez-Névoa, José Manuel Otero Lastres y Manuel Botana Agra, Manual de la Propiedad Industrial, segunda edicién,
Marcial Pons - Ediciones Juridicas y Sociales, S.A., Madrid, 2013, p. 575.
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Los signos conformados exclusivamente por denominaciones comunes o usuales al
estar combinadas con otras, puedan generar signos completamente distintivos. El titular
de una marca no puede impedir que las expresiones comunes o usuales puedan ser
utilizadas por los otros Empresarios.

Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposicion, ya
gue las particulas de uso comun se deben excluir del cotejo de la marca.

No obstante, si la exclusién de los componentes de esas caracteristicas (de uso comun)
llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparacion,
puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo
la premisa que el signo que los contenga tendria un grado de distintividad débil, en cuyo
escenario se deberd analizar los signos en su conjunto, la percepcion del publico
consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de
los signos en conflicto.

En el presente caso, el signo solicitado se vale de una combinacion de particulas de uso
comun para su conformacién, por tanto, la comparacién se realizara sobre su conjunto,
sin desconocer que la Unica coincidencia existente entre ellos recae en el uso de la
palabra coman WELL.

Por ende, analizados los signos en su conjunto, esta Direccién encuentra que los mismos
no son confundibles entre si. Lo anterior considerando que el signo solicitado incluye como
elemento inicial la expresion “day” dentro de su composicién, mientras que el signo
opositor incorpora la raiz “di”. Ello deriva en que el signo solicitado logré tener una mayor
extension respecto del signo opositor y asi mismo, una pronunciacion diferente respecto
de la primera particula (de / di). Sumado a lo anterior, no se puede omitir que la particula
“day”, pese a ser una expresion proveniente de idioma extranjero, es de facil conocimiento
por el consumidor medio, quien percibe claramente su significado: “Dia:
Periodo de 24 horas, que corresponde aproximadamente al tiempo en que la Tierra da u
na vuelta completa sobre su eje”®., por lo cual, al analizar la impresién conceptual de
ambos signos en su conjunto, se evidencia que no son conceptualmente similares, toda
vez que, a diferencia de dicho término, la particula DI no transmite ninguna idea en
especial.

Asi, la coincidencia en una Unica particula, (WEL), no puede ser precepto de negacion de
los signos, maxime si se tiene en cuenta que hay varios signos antecedentes para la
misma clase que la incorporan en sus conjuntos.

Por consiguiente, si bien se presentan semejanzas entre los mismos, al compartir el uso
de la palabra WELL, dicha coincidencia no puede ser fundamento de confundibilidad, y se
ve diluida al analizar los signos en su integridad. En efecto, el signo solicitado en registro
presenta una composicién sildbica superior, y emite una percepcién ideoldgica diversa en
cuanto al uso del término “DAY”, lo cual le confiere una percepcion propia, permitiendo la
diferenciacion de los signos.

Es decir, si bien el signo solicitado reproduce parcialmente al signo registrado, en su vision
de conjunto no resultan confundible en la medida en que presentan elementos particulares
conceptuales, nominativos y fonéticos, mas alla del uso de un término de uso comun y
libre, que permiten su individualizacion; lo anterior en virtud de las reglas de cotejo
marcario, que establecen que la comparacion debe efectuarse sin descomponer los
elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con
una vision de conjunto.

19 Informacion rescatada de la pagina de internet https://dle.rae.es/dia.
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Teniendo en cuenta, que no existe similitud o identidad entre los signos confrontados
capaz de generar riesgo de confusién o asociacion, no viene al caso pronunciarnos sobre
la relacion entre los productos identificados por los mismos, en la medida en que el no
cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que el signo no se encuentre
inmerso en la causal en estudio frente a dicha marca.

Analisis comparativo frente a marca hallada de oficio

Sobre la marca hallada de oficio debe decirse que si bien es cierto se compone de
particulas de uso comun, como se sefalé previamente, en el presente caso el signo
solicitado realiza una reproduccion integral de la misma combinacion arbitraria de
elementos que realiza el signo antecedente, limitandose a modificar el orden de su
escritura. Es decir, se compone exactamente de la misma combinacion de particulas, esto
es “well” y “day”.

En este orden de ideas, si bien las marcas bajo andlisis difieren en el orden de las
particulas, estas siguen siendo exactamente las mismas. Por ende, ante tal situacion,
resulta evidente el alto grado de similitud entre las marcas analizadas, al cumplirse uno
de los supuestos establecidos en las reglas del cotejo marcario; esto es, que las marcas
bajo andlisis evoquen un mismo concepto.

Nétese que al analizar cada una de las marcas nominativas en su conjunto, es posible
determinar que, a pesar de estar escritas en idioma inglés, su significado en espafiol es
de facil compresion por el consumidor medio debido a su uso generalizado, y es el mismo
en ambos casos: “buen dia / buen dia”, asi se percibiran en el mercado. Por ende, esta
Direccion encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles.

En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son ortografica, fonética y
conceptualmente idénticos.

Por ultimo, debe anotarse que ninguna de las marcas bajo andlisis cuenta con otros
elementos nominativos ni graficos que diluyan la similitud anteriormente sefialada.

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta necesario entrar a verificar la cobertura de los
signos confrontados, en aras de establecer si se cumple con el segundo de los requisitos
exigidos por la causal de Irregistrabilidad en estudio.

Conexién competitiva
El signo solicitado pretende distinguir:

5: Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos
higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico
o0 veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o
animales; emplastos, material para apésitos; material para empastes e improntas
dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dafinos; fungicidas,
herbicidas.

32: Cervezas; aguas minerales y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y
zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas.

El signo confrontado identifica:

Expediente Productos
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07115946 (29): Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y
legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas,
compotas; huevos, leche y productos lacteos; aceites y grasas
comestibles

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

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. (...)"%.

Al analizar la cobertura de los signos en conflicto, esta Direccidn encuentra que pese a
gue en el presente caso se ubica en diferentes clases del nomenclador internacional, son
competitiva y razonablemente conexos.

Andlisis oficioso de conexidad competitiva entre productos de la Clase 32 del signo
solicitado vs productos de la Clase 29 del signo hallado de oficio

Si bien los productos objeto de confrontacion pertenecen a diferentes clases del
nomenclador internacional, no hay duda de que entre los mismos existe una relacién
competitiva estrecha siendo razonablemente conexos debido a que pertenecen al mismo
sector alimenticio, y su consumo puede compartir la misma finalidad nutricional, como
sucede don las frutas de la clase 29 y las bebidas a base de frutas de la clase 32.

Ademas, el resto de producto pertenecen a la misma industria, en consecuencia, de acuerdo
a la realidad del mercado, es cada vez mas frecuente que el empresario que se
desempeiia en una actividad especifica dentro del sector alimenticio, decida ampliar su
portafolio de negocios e incursione en ofrecer productos analogos de la misma industria
gue contribuyan a su esquema empresarial.

Por lo tanto, en atencion al principio de razonabilidad, a la similitud entre los signos, a la
presencia del tipo de productos descritos en los mismos canales de comercializacion y a la
relacion existente entre ellos, el consumidor podra asumir de manera razonable que tienen
el mismo origen empresarial y que el signo a registro esta destinado a identificar una
nueva linea de productos del titular de la marca antecedente, lo cual puede llevar a que
se configure riesgo de confusion indirecto en el consumidor.

Andlisis oficioso de conexidad competitiva entre productos de la Clase 5 del signo
solicitado vs productos de la Clase 29 del signo hallado de oficio

Es dable considerar que dado por las tendencias del mercado mismo o por la costumbre
habitual por parte de los comerciantes de ofrecer en comudn ciertos productos, se puede
hablar de que existe conexidad competitiva entre estos dos productos que bien sin ser

20 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 20-1P-2022.
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complementarios o sustitutos, si son aprehendidos por el consumidor promedio como que
razonablemente tienen un mismo origen empresarial, maxime cuando estan dirigidos a
satisfacer un fin especifico como lo es la alimentacion del ser humano.

En el caso que nos ocupa podemos evidenciar que los productos tales como alimentos y
sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; complementos alimenticios
para personas (CIL.5) presentan relacién con productos tales como Carne, pescado, aves y
caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas,
mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lacteos; aceites y grasas comestibles (Cl.
29), al estar destinados a la alimentacién y nutricién de quien los adquiere, los primeros como
refuerzo del proceso otorgado a través del consumo de productos alimenticios como los de
la clase 29.

Es dable considerar que el competidor que actualmente fabrica y comercializa productos
alimenticios como los mencionados, decida ampliar su portafolio de productos e incursione
en la fabricacién y comercializacidén de sustancias dietéticas o complementos alimenticios.
Si bien la presente conexidad competitiva no es usual dentro del comercio, se considera
plausible en el presente caso dado el alto grado de similitud existente entre ambos signos,
al estar conformados exactamente por los mismos términos. Esto llevara irremediablemente
a que el publico consumidor realice asociaciones entre dichos productos.

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

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

Asi, la decision de la administracion debe ir de la mano con los intereses de los distintos
actores en el mercado, evitando, por un lado, que el consumidor asocie un producto o
servicio a un mismo origen empresarial cuando ello falte a la verdad y, a su vez, frente a los
empresarios, prohibiendo que un tercero saque provecho sobre la base de la actividad
comercial ajena.

Por tanto, tenemos que, bajo las reglas de la sana critica, es posible inferir que el
presupuesto de razonabilidad es cumplido por las marcas en comento.

Por todo lo anterior, se concluye que las coberturas de los signos comparados guardan una
conexidad competitiva que genera una confusion en el publico consumidor, por lo que no es
posible el permitir la coexistencia de los signos.

Conclusion

En consecuencia, después de un andlisis de oficio, esta Direccién encuentra que el signo
objeto de la solicitud estd comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el
articulo 136 literal a) de la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Direccion,

RESUELVE

ARTICULO 1: Declarar infundada la oposicion interpuesta por ESTEBANA DEL

2! Interpretacion Prejudicial Proceso 96-1P-2006. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina cita a BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes
de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - Espafia, 2003, p. 475.
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ROSARIO DIAZ NUNEZ, frente a la clase 52 de la Clasificacion Internacional de Niza.

ARTICULO 2: Negar el registro de la Marca DayWell (Nominativa) para distinguir
productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificacion Internacional de Niza??, solicitada
por BRINSA S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolucion.

ARTICULO 3: Negar el registro de la Marca DayWell (Nominativa) para distinguir
productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificacion Internacional de Niza?,
solicitada por BRINSA S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente
resolucion.

ARTICULO 4: Notificar a BRINSA S.A., solicitante del registro y a ESTEBANA DEL
ROSARIO DIAZ NUNEZ opositora, el contenido de la presente resolucion, entregandoles
copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolucién procede el recurso de
apelacion ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, interpuesto
dentro de los diez (10) dias 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 6 de febrero de 2026

DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

22 5: Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico;
alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o
animales; emplastos, material para apositos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar
animales dafinos; fungicidas, herbicidas.

23 32: Cervezas; aguas minerales y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones
para elaborar bebidas.
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