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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 21 de mayo de 2025, LILIANA DHUPELIA, solicité el
registro de la marca DON LIMON 100% ZUMO DE LIMON NATURAL (nominativa) para
distinguir productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificacién Internacional de Niza?.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial N°1068 de 27 de mayo de 2025,
ALINNOVA SAS present6 oposicion con fundamento en lo establecido en el literal a)
articulo 136 de la Decision 486 de 2000.

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

“(...) Sea lo primero aclarar que de acuerdo con la amplia jurisprudencia del TICA, al
momento de cotejar dos marcas mixtas se debe tener como elemento predominante
del andlisis el elemento nominativo, por tanto, la comparacion se debe centrar en las
denominaciones, a saber, “Don Limon 100% Zumo de Limon Natural” y “DONLIMON”.
Por otro lado, las reglas de cotejo marcario establecen que las marcas se deben
analizar en su conjunto y sin descomponerse. Sin embargo, el TJCA ha matizado esta
regla de la siguiente manera: “Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir,
sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las
letras, las silabas o las palabras que poseen una funcién diferenciadora en el conjunto,
debido a que esto ayudaria a entender como el signo es percibido en el mercado”.

Ahora bien, las mencionadas denominaciones de las marcas tienen como componente
preponderante la expresion “Don Limén”, siendo los elementos adicionales de la
marca solicitada meramente descriptivos. En particular, frente a la marca objeto de la
presente oposicion se tiene que la expresion “100% Zumo de Limén Natural” es
meramente descriptiva ya que hace referencia a las calidades del producto que busca
identificar.

Por otro lado, las expresiones “zumo” y “limén” son de uso comun para los productos
comprendidos en la clase 32.

Como bien lo ha manifestado el TICA, “los elementos descriptivos o genéricos de una
marca carecen de suficiente fuerza distintiva para impedir el registro de signos
similares o para establecer confundibilidad; en consecuencia, el andlisis comparativo
entre signos debe centrarse en los elementos predominantes y distintivos del conjunto
marcario”.

De acuerdo con lo anterior, es claro que la expresiéon “100% Zumo de Limon Natural”
no otorga mayor distintividad al signo solicitado y por tanto es pertinente fijar la
comparacion entre los signos en las palabras “Don Limon”, las cuales son las que mas
impacto tendran en el consumidor. En tal medida, tenemos que las marcas cotejadas
comparten, letra por letra, el elemento predominante de su denominacion:

132: Cervezas; aguas minerales y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones
para elaborar bebidas; Zumo puro de limén tipo Tahiti; Jugo natural de limén sin azlcar ni conservantes; Limonadas artesanales
naturales; Bebidas funcionales a base de limén prensado en frio; Bebidas detox con extracto natural de limoén; Preparaciones naturales
para limonadas y cocteleria.
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Desde el punto de vista ortografico, resulta evidente que “Don Limén 100% Zumo de
Limén Natural” y “DONLIMON” son indistinguibles una de la otra al tener una
secuencia ortogréfica, letra por letra, idéntica. Este hecho es igualmente cierto si se
mira desde la perspectiva fonética ya que, al ser las marcas idénticas desde el punto
de vista ortografico, también lo seran desde el punto de vista fonético al ser
pronunciadas por el consumidor, como se propone en el siguiente ejercicio de
enunciacion sucesiva:

DON LIMON 100% ZUMO DE LIMON NATURAL / DONLIMON / DON LIMON 100%
ZUMO DE LIMON NATURAL DONLIMON / DON LIMON 100% ZUMO DE LIMON
NATURAL / DONLIMON /

En suma, es evidente que las marcas cotejadas son indistinguibles la una de la otra 'y
gue inexorablemente el consumidor podria tomar una por la otra en cualquier &mbito
del mercado en el que operan ambas marcas.

La marca solicitada por LILIANA DHUPELIA buscar identificar, en la clase 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; Zumo puro de
limén tipo Tahiti; Jugo natural de limén sin azlcar ni conservantes; Limonadas
artesanales naturales; Bebidas funcionales a base de limén prensado en frio; Bebidas
detox con extracto natural de limén; Preparaciones naturales para limonadas y
cocteleria.”

Mientras que la marca de mi poderdante fue solicitada en las clases 30 y 32. En
particular en la clase 32 identifica: “Bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y
zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas”. Como puede
verse de las descripciones descritas ambas marcas identifican bebidas sin alcohol y
bebidas a base de frutas y zumos de frutas, es decir, identifican los mismos productos
lo cual revela una clara e inexorable conexidad competitiva: i) las marcas identifican
productos de la misma clase vy ii) se dirigen al mismo consumidor final de bebidas sin
alcohol, en particular las saborizadas con limén (...)".

Que dentro del término concedido para tal efecto, LILIANA DHUPELIA dio respuesta a la
oposicion argumentando:

“(...) Al evaluar el riesgo de confusion entre dos marcas, la normativa andina exige
analizar integralmente la similitud entre los signos y la identidad o relacién competitiva
de los productos/servicios que distinguen. En el presente caso, se admite que existe
coincidencia en que ambos signos se destinan a bebidas no alcohdlicas a base de
frutas (limén), dentro de la clase 32, por lo que existe conexidad competitiva en cuanto
al &mbito de productos.

Sin embargo, como demostraremos, las diferencias entre los signos y el caracter
distintivo débil de sus elementos coincidentes impiden que se configure un riesgo de
confusion o asociacion en el consumidor, incluso tratandose de productos afines. A
continuacion, se aborda la comparacion ortogréfica, fonética, conceptual y se analiza
la distintividad de los elementos que conforman cada marca, de conformidad con los
criterios jurisprudenciales comunitarios.

Diferencias Ortograficas y Fonéticas entre “Don Limén 100% Zumo de Limén Natural”
y “DONLIMON":

El opositor alega que la marca solicitada y la suya son “indistinguibles” desde el punto
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de vista ortogréfico y fonético, afirmando que comparten “letra por letra” el elemento
“Don Limén”. No obstante, esta apreciacién simplifica en exceso la comparacion e
ignora diferencias importantes en la presentacion de ambos signos:

Extension y estructura del signo: La marca solicitada consiste en una frase compleja
de cinco palabras (“Don”, “Limén”, “100%”, “Zumo”, “Natural”), mientras que la marca
opositora es una sola palabra aglutinada (“DONLIMON?"). Visualmente, “Don Limoén
100% Zumo de Limén Natural” presenta un conjunto mas largo y separado por
espacios, a diferencia de la expresion corta y continua “DONLIMON?". Esta diferencia
en longitud y separacion de palabras aporta un aspecto ortografico distinto, percibible
a simple vista por el consumidor.

 Uso de mayulsculas y tilde: La marca opositora suele representarse como
“DONLIMON" en mayusculas (sin tilde explicita), mientras que la marca solicitada
incluye la palabra ***Limon” con tilde en la 6. Si bien en mayusculas la tilde puede
omitirse graficamente, la presencia de la tilde en “Limon” denota la pronunciacion
correcta en espafiol (li-MON), marcando un acento prosodico que podria diferir de la
interpretacion de “DONLIMON” escrito todo junto. En cualquier caso, el solicitante
enfatiza la escritura correcta en espafol (“Limon”), lo que constituye un detalle
distintivo frente a la grafia de la marca opositora.

» Elementos adicionales (“100% Zumo de Limén Natural”): A diferencia de la marca
anterior, el signo solicitado no se limita a “Don Limo6n”, sino que incorpora una
indicacion explicita de la naturaleza del producto (“100% Zumo de Limdén Natural”). Si
bien el opositor califica esta frase adicional como “meramente descriptiva” (por referir
la calidad o composicion del producto), desde el punto de vista marcario no puede
simplemente descartarse su presencia. El consumidor observa el signo en su conjunto,
y la inclusion de la expresion “100% Zumo de Limén Natural” aporta informacion que
atrae la atencién del publico, especialmente de aquel interesado en productos
naturales. Este agregado de palabras y nimero (100%) confiere al conjunto marcario
una sonoridad y ritmo diferentes al pronunciarse completo, y aumenta la diferenciacion
visual y auditiva respecto al término tUnico “DONLIMON?".

En sintesis, no es cierto que los signos sean ortografica ni fonéticamente idénticos. La
marca solicitada posee una estructura pluriverbal con elementos adicionales que
alteran su impresion general. Conforme a la jurisprudencia andina, aun cuando se
comparta algun término, deben considerarse las diferencias en la secuencia de letras,
namero de silabas y longitud de los signos, pues estos factores pueden mitigar o
eliminar el riesgo de confusion. En este caso, la presencia de la frase “100% Zumo de
Limén Natural” —aunque descriptiva en contenido— contribuye a que el conjunto del
signo solicitado se distinga en la memoria del consumidor por su mayor longitud y
mensaje informativo. (...)

(...)
2. Diferencias Conceptuales y de Impresion Comercial:

Desde el aspecto semantico o conceptual, ambos signos evocan la idea del limén
como elemento central; sin embargo, la forma en que lo hacen es distinta:

» La marca “DONLIMON?" del opositor, al presentarse como un término Unico, evoca
principalmente un nombre de fantasia o personaje (“Don Limén” podria imaginarse
como un personaje caricaturesco, un sefior limoén). El uso de “Don” es comun en
marcas para personificar un producto o dar una sensacion tradicional o amigable (por
ejemplo, en el mercado existen numerosas marcas que utilizan “Don” seguido de un
nombre propio O cosa, precisamente para crear personajes de marca). Asi,
conceptualmente “Donlimon” se percibe como un nombre de marca puramente
comercial, sin descripcién del producto en si.
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« Por otra parte, “Don Limén 100% Zumo de Limén Natural” transmite explicitamente
una idea de producto natural y pureza de contenido. El concepto principal no es solo
un personaje o nombre, sino la promesa de que el producto contiene jugo de limoén
100% natural. Conceptualmente, el signo solicitado funciona casi como una
descripcion promocional (“Don Limén” podria ser la marca y “100% zumo de limon
natural” su eslogan o descriptor de calidad). Esto implica que en la mente del
consumidor, el signo solicitado evocara la imagen de un producto auténtico, fresco y
natural, mas que la de un simple nombre de fantasia.

En consecuencia, la “idea” o impresion mental generada por cada marca presenta
matices diferentes. El opositor argumenta que el publico creard “la misma idea” frente
a ambos signos, vinculando ambos a la expresién “Don Limén” e imaginando un
producto de limén cualquiera. No obstante, es razonable suponer que un consumidor,
al ver la marca del solicitante en un envase, interpretara la denominacién completa.
Por ejemplo, un envase con la leyenda “Don Limoén 100% Zumo de Limoén Natural”
inmediatamente comunica que se trata de jugo puro de limén, lo cual es distinto a
simplemente leer “DONLIMON” en otra presentacién (que podria necesitar informacion
adicional para saber de qué se trata). Esta diferencia conceptual — marca-personaje
vs. marca-descriptiva de un atributo — aporta a la distincion en el mercado. (...)

(..))
Carécter Distintivo de “Don Limon” y Elementos de Uso Comun:

Un aspecto crucial en el andlisis es reconocer la naturaleza distintiva (o falta de ella)
de los elementos compartidos por ambas marcas, en particular la expresion “Don
Limoén”. Es evidente que tanto la marca solicitada como la opositora coinciden en la
inclusion de la expresion “Don Limén”. Sin embargo, debe preguntarse: ¢qué tan
distintiva y apropiable es esta expresion en el contexto de productos derivados del
limén? El término “Limén” es el nombre genérico de la fruta y sabor principal del
producto que ambas marcas identifican.

Por su parte, “Don” es un tratamiento de cortesia comun en idioma espafiol,
frecuentemente usado antepuesto a nombres propios. Ninguno de estos vocablos, por
separado, posee gran fuerza distintiva para bebidas de limén: “Limén” describe
directamente el ingrediente/sabor; “Don” es una particula de cortesia sin relacion
inherente con la procedencia empresarial del producto. En conjunto, “Don Limén”
forma una expresion sugestiva — personificacion del fruto — pero que guarda una
relacion conceptual muy proxima al producto mismo (denota un limén personificado,
es decir, sigue aludiendo al limén). De hecho, el propio opositor reconoce en su escrito
gue tanto “limén” como “zumo” son expresiones de uso comun en la clase 32.

Esto significa que admite el caracter genérico/descriptivo de esos términos para
bebidas. Consecuentemente, el elemento “Limén” dentro de su marca es
marcariamente débil, por referirse a una caracteristica esencial del producto (su sabor
0 materia prima). Segun la doctrina y jurisprudencia andina, cuando una marca
registrada esta compuesta por elementos genéricos o de uso comun, su fuerza para
oponerse a otras marcas es limitada. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
(TJCA) ha sefialado que “el titular de una marca no puede impedir que las expresiones
comunes o usuales puedan ser utilizadas por otros empresarios”, lo cual “significa que
su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposicién, ya que las particulas
de uso comun se deben excluir del cotejo de la marca”.

En otras palabras, no es juridicamente viable conceder un monopolio exclusivo sobre
vocablos de uso general como “limén” en el sector de bebidas, ya que ello impediria
indebidamente que competidores describan o aludan legitimamente al sabor o
ingrediente de sus productos. (...)

Aplicando lo anterior al caso concreto: la marca opositora “DONLIMON” basa su
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distintividad, esencialmente, en la expresion “Don Limén” (dado que es el elemento
denominativo predominante, segun ellos mismos argumentan). Pero esa expresion
esta formada en parte por un término genérico (“Limén”) que carece de capacidad
diferenciadora por si solo. El agregado de “Don” es un giro lingliistico que da cierta
unidad fantasiosa, pero “Don” es en si un término débil por la amplia difusion de su
uso en nombres comerciales. Por tanto, podemos calificar ***Don Lim6n” como un
elemento denominativo de distintividad moderada o débil en el contexto comercial
pertinente. Estamos ante lo que doctrinalmente se denomina una “marca débil”, cuyo
elemento central coincide con una designacion comun de un producto.

La implicacién legal de la debilidad marcaria es sumamente relevante: cuando dos
signos comparten un elemento de caracter distintivo débil, la jurisprudencia indica que
normalmente esa coincidencia por si sola no basta para generar confusion. En tales
casos, el analisis del riesgo debe centrarse en los demas componentes no
coincidentes y en la impresion global de las marcas, otorgando menor peso al
elemento débil compartido. Incluso se ha sefialado que la comparacion de signos con
particulas comunes debe hacerse con “criterio benevolente”, dado que una
coincidencia en un término débil dificilmente inducira al publico a confusion si existen
otras diferencias apreciables (...)".

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 atencién a lo previsto en los articulos 146, 148 y 150 de la Decisién 486
de la Comision de la Comunidad Andina. Adicionalmente, el estudio del presente tramite
administrativo puede comprender asuntos que aparezcan con ocasion de la realizacion
del examen de registrabilidad.

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal a) del articulo 136 de la Decision 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, o para productos o
servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusion
o de asociacion.

Concepto de la norma

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

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

*Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas Ultimas es donde se percibe el riesgo de 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 coémo el producto o servicio es captado por el pablico consumidor. (...)".
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diferenciacion entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El
segundo supuesto de hecho es la identidad o relacion existente entre los productos o
servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o
registradad.
Finalmente, la norma exige que dicha identidad o semejanza y 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 marca previamente registrada

La marca opositora es la siguiente:

Tipo Signho Titular Expediente | Niza | Clase | Tramite Estado Vigencia
Mixta | DONLIMON | ALINNOVA SAS | SD2017/0016005 11 30, 32 Marca Registrada 04-07-2028

Examen oficioso por parte de la Direccién de Signos Distintivos

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

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

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

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

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

c) Laposibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexién
cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podria asumir como razonable que los productos o servicios en cuestion
provienen del mismo empresario. Asi, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua
embotellada.
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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 concesién automatica de registro de un signo distintivo. Asi, conforme lo
anterior esta Direccion en cumplimiento de sus deberes legales realizard un examen
integral de la solicitud de registro con independencia del resultado de la oposicion
presentada, trayendo de oficio las causales de irregistrabilidad que considere relevantes.

Por consiguiente, y visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, se encontro la
siguiente informacion relevante para el presente examen de registrabilidad:

Tipo Signho Titular Expediente | Niza | Clase | Tramite Estado Vigencia
. DON GOLD TERRA'Y Bajo examen
Mixta LIMON CIA SAS SD2024/0073354 11 29,31 Marca de fondo N/A

Signo solicitado

Signos opositores

NATURAL

DON LIMON 100% ZUMO DE LIMON

DONLIMEN

Signo Analizado de oficio

ol

DON LIMON

)

Reglas, jurisprudencia y doctrina aplicable a la comparacion de marcas

Comparacion entre signos nominativos y mixtos

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

la Comunidad Andina4:

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

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

concepto.

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

4 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina., Proceso N° 224-IP-2015
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La regla general nos indica que el elemento dominante de una marca mixta es el
denominativo, lo anterior, en tanto la practica comercial demuestra que un consumidor
demanda un producto o servicio empleando su denominacién y no guiandose por la
presencia de elementos decorativos; sin embargo, esta pauta deja de aplicarse cuando
existen razones para dar una mayor relevancia al componente grafico.

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

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

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

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

i) Entre los factores que inciden positivamente sobre el componente figurativo
de una marca mixta, sobresalen la notoriedad adquirida por el mismo y la originalidad
intrinseca del correspondiente componente figurativo (...)>".

En consecuencia, al caso en estudio deberan aplicarse las siguientes reglas® para el
cotejo entre los mismos:

Prevalencia del elemento nominativo

Una vez determinado en el presente analisis que en la marca previamente registrada
predomina el elemento nominativo, deberan tenerse en cuenta las siguientes reglas:

“a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir sin descomponer su
unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o
las palabras que poseen una funcion diferenciadora en el conjunto, debido a que esto
ayudaria a entender como el signo es percibido en el mercado.

b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten el mismo lexema (...)
c) Se debe tener en cuenta la silaba ténica de los signos a comparar, ya que, Si

ocupa la misma posicion, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los
signos podria ser evidente.

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

6 “Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en multiples providencias, entre las cuales se
destacan: Interpretacion Prejudicial del 15 de Agosto de 2007 en el proceso 84-IP-2007 y la Interpretacion Prejudicial del 29 de mayo
de 2014 en el proceso 26-IP-2014".
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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 comln preponderante o relevante en
ambos signos™.

Valoraciéon del acervo probatorio

Al expediente fueron allegadas las siguientes pruebas por parte del solicitante:
- Imagenes de los productos del solicitante y del opositor.
Pruebas rechazadas

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

Prueba impertinente

De acuerdo con el material probatorio aportado por el solicitante, esta Direccién logra
establecer que las pruebas aportadas por el peticionario pretenden demostrar el uso del
signo opositor en el mercado; no obstante, dicho uso es irrelevante en el estudio de
registrabilidad de la marca solicitada, toda vez que para este se tienen en cuenta aspectos
como los elementos que componen el signo y los productos y servicios que pretende
amparar. Por tanto, teniendo en cuenta que todas las pruebas aportadas por el
peticionario se encaminan a demostrar el uso del signo del opositor, estas resultan ser
impertinentes para desvirtuar la incursion en la causal de irregistrabilidad alegada por el
opositor, dado que no estan referidas al objeto de este conflicto.

Anélisis comparativo

El signo solicitado a registro es una marca nominativa compleja conformada por las
palabras DON LIMON 100% ZUMO DE LIMON NATURAL en donde esta Ultima expresion
es inapropiable por tratarse de un término descriptivo para la clase solicitada, la palabra
LIMON por si sola no es objeto de apropiacion en exclusiva y el adjetivo DON sugiere la
idea de un tratamiento de cortesia que antecede un nombre y apellido.

La marca previamente registrada y solicitada consiste en la expresion DON LIMON,
escrita en una tipologia especial de letra y la imagen de un limoén representando la letra O
en la palabra LIMON. El término DON hace alusién a un tratamiento de cortesia que
precede la palabra LIMON.

7 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina., Proceso N° 127-IP-2016.
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En primer lugar, es menester sefialar respecto de la expresion “100% ZUMO DE LIMON
NATURAL” que compone el signo solicitado, que se trata de un término de uso comun en
el mercado, especialmente dentro del sector de los alimentos. Dicha expresion es
descriptiva y podria ser empleada por diversos empresarios como parte de sus nombres
comerciales o marcas, sin que ello le confiera un caracter distintivo por si misma,
aludiendo unicamente al servicio del titular.

En consecuencia, “100% ZUMO DE LIMON NATURAL” no cumple una funcion
identificadora del origen empresarial y carece de la fuerza distintiva necesaria para
individualizar productos dentro del mercado. Por tanto, al realizar el andlisis de
confundibilidad entre los signos enfrentados, la expresion “100% ZUMO DE LIMON
NATURAL” no debe ser considerada como un elemento relevante dentro del cotejo
marcario, siendo procedente centrar la atencion en los componentes efectivamente
distintivos del signo solicitado. Conforme a la jurisprudencia de esta Direccién, los
elementos genéricos, descriptivos 0 de uso comun deben ser excluidos del analisis
comparativo, toda vez que no contribuyen de manera efectiva a evitar el riesgo de
confusién o asociacion por parte del consumidor.

En aplicacion a las reglas generales de comparacion, apreciando el conjunto marcario,
pero teniendo en cuenta el elemento que cumple la funcion diferenciadora y enfatizando
en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas ultimas es donde se percibe
el riesgo de confusibn o de asociacion, esta Direccion encuentra que los signos
confrontados presentan similitudes en sus denominaciones, susceptibles de generar
riesgo de confusion.

El signo solicitado DON LIMON asi las cosas comparte con la marca opositora y la marca
analizada de oficio de manera idéntica la expresion DON LIMON, el cual constituye el
componente inicial y mas relevante del signo solicitado a registro, generando una similitud
fonética y conceptual que incide directamente en la percepcion del consumidor. Esta
coincidencia en el elemento preponderante puede dar lugar a un riesgo de confusién o
asociacion, ya que el consumidor podria asumir errbneamente que ambos signos
provienen del mismo origen empresarial o de empresas vinculadas.

La expresiéon “100% ZUMO DE LIMON NATURAL” que acompaiia al signo solicitado se
reitera carece de fuerza distintiva, pues se trata de un término de uso comun en el sector
comercial y, particularmente, en la clase 32, donde es habitual encontrarlo como una mera
referencia a los productos, sin aportar diferenciacién efectiva frente a otros signos. Por tal
razon, al realizar el cotejo marcario, “100% ZUMO DE LIMON NATURAL” debe ser
desestimado como elemento distintivo, concentrando el andlisis en el término “DON
LIMON”, que es el que verdaderamente ejerce la funcion diferenciadora y sobre el cual se
configura la semejanza marcaria y el cual se reproduce integramente por parte del signo
solicitado.

Dicho lo anterior, para este Despacho las marcas comparadas son idénticas en su
componente nominativo y aun cuando la palabra LIMON por si sola sea inapropiable en
exclusiva asi utilizada, esto es como nombre de pila antecedida de un adjetivo de cortesia
como lo es la palabra DON solamente es utilizada por las marcas aqui comparadas, sin
poderse argumentar que la inclusion de la palabra DON junto con la expresion LIMON es
inapropiable pues aunque individualmente puedan ser palabras débiles asi combinadas
se itera solo son utilizadas por las marcas aqui comparadas siendo evidente su identidad
en el campo ideoldgico, al evocar exactamente la misma idea o concepto.

A este respecto, es importante tener en cuenta que el elemento primario para fijar la
existencia o inexistencia de la semejanza entre marcas comparables es el significado de
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las mismas. Por lo tanto, los referidos signos no pueden coexistir en el mercado sin
generar confusion en el consumidor respecto a su procedencia empresarial.

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

Conexién competitiva
El signo solicitado pretende distinguir:

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; Zumo puro de limén
tipo Tahiti; Jugo natural de limoén sin azlcar ni conservantes; Limonadas artesanales
naturales; Bebidas funcionales a base de limon prensado en frio; Bebidas detox con
extracto natural de limén; Preparaciones naturales para limonadas y cocteleria.

El signo confrontado identifica:

Expediente SD2017/0016005, Clase 30: Café, té, cacao y sucedaneos del café; salsas
(condimentos); especias; aderezo para comidas.

Clase (32): Bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y
otras preparaciones para elaborar bebidas.

El signo analizado de oficio identifica:

Expediente SD2024/0073354: Clase 29: Alimentos a base de carne, pescado, fruta o
vegetales; alimentos a base de carne, pescado, fruta o verduras, hortalizas y legumbres;
alimentos a base de frutas; alimentos para picar a base de fruta con cascara; alimentos
para picar a base de frutas secas; aperitivos a base de frutas secas; aperitivos de fruta
confitada; cascaras de fruta; fruta enlatada [conservas]; fruta preparada; fruta seca; frutas
crudas en rodajas; frutas crudas peladas; carne, pescado, verduras, hortalizas, legumbres
y frutas en lata; cortezas de fruta; frutas cortadas; frutas crudas preparadas; frutas en
conserva; frutas en tarro; frutas encurtidas; frutas envasadas; frutas no cocinadas
preparadas; frutas preparadas; frutas procesadas; frutas secas; frutas troceadas; frutas,
verduras, hortalizas y legumbres cocidas; frutas, verduras, hortalizas y legumbres en lata;
frutas, verduras, hortalizas y legumbres secas; frutas y verduras congeladas, en conserva,
secas Yy cocidas; frutas y verduras en conserva, congeladas, secas y cocidas; frutas y
verduras preparadas; verduras, hortalizas y legumbres y frutas congeladas, en conserva,
secas y cocidas; verduras, hortalizas y legumbres y frutas en conserva, congeladas, secas
y cocidas; verduras y frutas congeladas, en conserva, secas y cocidas; verduras y frutas
en conserva, congeladas, secas y cocidas; arreglos de frutas cortadas; arreglos de frutas
procesadas; cascaras de fruta confitadas; conservas congeladas de frutas; conservas de
frutas envasadas al vacio; fruta cocinada; frutas cocidas; frutas congeladas; frutas en lata
0 envasadas; frutas en rodajas enlatadas; frutas en rodajas envasadas; frutas y verduras
congeladas; frutas y verduras, hortalizas y lequmbres procesadas; pulpa de fruta; rodajas
a base de fruta; limones procesados.

Clase 31: Limones frescos; arboles frutales; frutas frescas; frutas frescas y sin procesar;
frutas, verduras, hortalizas y legumbres, frutos secos y semillas en cuanto productos
frescos y sin procesar; frutas, verduras, hortalizas y legumbres, frutos secos y semillas
frescas y sin procesar; frutas y hortalizas organicas frescas; frutas y verduras frescas;
frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas; frutas y verduras, hortalizas y legumbres
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frescas, hierbas aromaticas frescas; injertos para injertar arboles frutales; plantas de frutas
vivas; plantas frutales; semillas de fruta; frutas crudas sin procesar; frutas en cuanto
productos frescos y sin procesar; frutas frescas ecoldgicas; frutas organicas frescas;
portainjertos para injertar arboles frutales; semillas de frutas, verduras, hortalizas y
legumbres; semillas de frutas y hortalizas; semillas para el cultivo de frutas; arreglos de
fruta fresca; esquejes para injertos de arboles frutales; esquejes para injertos de arboles
frutales.

Relacion competitiva entre los productos reivindicados por el signo solicitado en
clase 32 internacional y los productos protegidos en la clase 32 del signo opositor

Con base en los criterios de conexidad competitiva, especialmente los dispuestos por la
IP-100 de 2018 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esta Direccion
observa que en el presente caso se dan los siguientes presupuestos definitivos para
concluir que hay conexidad entre los productos y servicios que identifican los signos objeto
de comparacién, para lo cual tomaremos en consideracion el criterio sustancial de la
identidad entre los productos y servicios.

Para esta Direccion, es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases,
sino productos o servicios y que, en una misma clase se pueden encontrar alli
principalmente por criterios de abstracta finalidad, mas que de la comunidad de otros
factores que lleven a endilgar un mismo origen empresarial. No obstante, no hay duda de
la relacion de los productos confrontados, toda vez que se trata del mismo tipo de
productos y servicios (identidad), los cuales versan sobre bebidas sin alcohol.

En este contexto entre los productos antes descritos, no es necesario acudir a los criterios
de conexidon competitiva de productos establecidos por el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, toda vez que mas alla de cualquier similitud, los productos son
idénticos

Relacién competitiva entre los productos reivindicados por el signo solicitado en
clase 32 internacional y los productos protegidos en la clase 30 del signo opositor

Con base en los criterios de conexidad competitiva, especialmente los dispuestos por la
IP-100 de 2018 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esta Direccion
observa que en el presente caso se dan los siguientes presupuestos definitivos para
concluir que hay conexidad entre los productos y servicios que identifican los signos objeto
de comparacion, para lo cual tomaremos en consideracion el criterio sustancial de la
razonabilidad entre los productos. Esta conexién (razonabilidad) se analiza desde la
Optica del consumidor, el cual, teniendo en cuenta la realidad del mercado “(...) puede
asumir como razonable que los productos o servicios en cuestion presentan un mismo
origen empresarial”.

Asi, conforme las dinamicas del mercado, es habitual que una empresa que se dedica
principalmente a la fabricacién de bebidas haga lo propio con la produccion de productos
de la clase internacional tales como bebidas a base de café, té, panela y chocolate
méaximo si lo hace bajo un distintivo idéntico como en este caso.

En efecto, no resulta extraiio que un empresario que se desempefia en un sector
especifico busque ampliar su esquema de negocios e incursione en otro tipo de servicios
del mismo sector, por lo que el consumidor facilmente entendera que quien se encarga
de una serie de elementos y prestaciones ahora incursione en otro afin. Al darse tal
circunstancia, el riesgo de asociacion se incrementa hasta el punto de impedir el registro
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del signo solicitado, pues busca desempefiarse en un sector afin al del antecedente antes
mencionado.

Relacion competitiva entre los productos reivindicados por el signo solicitado en
clase 32 internacional y los productos reivindicados en clase 29 y 31 internacional

Con base en los criterios de conexidad competitiva, especialmente los dispuestos por la
IP-100 de 2018 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esta Direccion
observa que en el presente caso se dan los siguientes presupuestos definitivos para
concluir que hay conexidad entre los productos y servicios que identifican los signos objeto
de comparacion, para lo cual tomaremos en consideracion el criterio sustancial de la
razonabilidad entre los productos. Esta conexion (razonabilidad) se analiza desde la
optica del consumidor, el cual, teniendo en cuenta la realidad del mercado “(...) puede
asumir como razonable que los productos o servicios en cuestién presentan un mismo
origen empresarial”.

Asi, conforme las dinamicas del mercado, es habitual que una empresa que se dedica
principalmente a la fabricacion de frutas, como limones, procesados (cl 29) y no
procesados (cl 31) haga lo propio con bebidas, pues las empresas que ofrecen fruta
pueden diversificar su oferta incluyendo bebidas, jugos, néctares, purés, smoothies y
productos procesados derivados. Esta estrategia de valor agregado es comun para
aprovechar la fruta, mejorar la rentabilidad, ofrecer opciones saludables y fortalecer la
marca.

En efecto, no resulta extraiio que un empresario que se desempefia en un sector
especifico busque ampliar su esquema de negocios e incursione en otro tipo de servicios
del mismo sector, por lo que el consumidor facilmente entendera que quien se encarga
de una serie de elementos y prestaciones ahora incursione en otro afin. Al darse tal
circunstancia, el riesgo de asociacion se incrementa hasta el punto de impedir el registro
del signo solicitado, pues busca desempefiarse en un sector afin al del antecedente antes
mencionado.

Conclusion

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud esta comprendido en la causal de
irregistrabilidad establecida en el articulo 136 literal a) de la Decision 486 de la Comision
de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Direccion,
RESUELVE
ARTICULO 1. Declarar fundada la oposicion interpuesta por ALINNOVA SAS.

ARTICULO 2. Negar el registro de la marca DON LIMON 100% ZUMO DE LIMON
NATURAL (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 32 de la
Clasificacion Internacional de Niza, solicitada por LILIANA DHUPELIA, por las razones
expuestas en la parte motiva de la presente resolucion.

ARTICULO 3. Notificar a LILIANA DHUPELIA, solicitante del registro y a ALINNOVA
SAS, opositor, el contenido de la presente resolucion, entregandoles copia de la misma,
advirtiéendoles 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.
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ARTICULO 4. En firme esta resolucion archivese el expediente.

Notifiguese y Cumplase.
Dado en Bogota D.C., el 18 de febrero de 2026

DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS
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Nuestro aporte es fundamental,
al usar menos papel contribui-
mos con el medio ambiente
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Sefior ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes Q
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