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

Resolucién N° 39196
Ref. Expediente N° SD2025/0045676
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 15 de mayo de 2025, la sociedad ALUNNA
CONSULTORA SAS, solicitd el registro de la marca ALUNNA (mixta) para distinguir
servicios comprendidos en las clases 35 y 41 de la Clasificacion Internacional de Niza?l.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial N°1068 el 29 de mayo de 2025, la
sociedad ALUNA SUSTAINABILITY SAS present6 oposicion en contra de la solicitud de
registro en clases 35y 41 internacional con fundamento en la causal de irregistrabilidad
establecida en el literal b) del articulo 136 de la Decision 486 de la Comunidad Andina.

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

“(...) ElI signo ALUNNA es confundible con el nombre comercial ALUNA
SUSTAINABILITY de mi representado.

En efecto, se observa que los signos comparados presentan suficientes semejanzas
a nivel ortogréfico, fonético y conceptual que les impiden coexistir, generando riesgo
de confusién y asociacién en el mercado.

Ademaés, de que los consumidores les otorguen un mismo origen empresarial o
consideren que la marca ALUNNA se trate de una modificacién con fines comerciales
y de mercado del signo distintivo ALUNA. Es practica comercial habitual que las
empresas desarrollen variantes denominativas de sus marcas principales, omitiendo
elementos descriptivos para crear versiones mas sintéticas y memorables. El
consumidor promedio interpretaria naturalmente que ALUNNA es una evolucion o
variante comercial de ALUNA SUSTAINABILITY.

(...) ANALISIS FONETICO DETALLADO
Estructura Fonoldgica:

*ALUNA: /a-'lu-na/ - Patron acentual esdrujulo.
*ALUNNA: /a-'lun-na/ - Patron acentual esdrdjulo similar.

Elementos Fonéticos Comunes:

1.Inicio idéntico: Ambas expresiones comienzan con el fonema /a/ seguido de /lu/.
2.Nucleo consonantico: Presencia de /n/ en ambas expresiones.

3.Terminacién nasal: Ambas concluyen con sonido nasal.

4.Acentuacion: Ambas presentan acento prosodico en la segunda silaba.

Diferencias Fonéticas Minimas:

La duplicacion de /n/ en ALUNNA produce una ligera nasalizacion mas prolongada
pero imperceptible para el consumidor.

1 35: Asesoramiento y consultoria en negocios.
41: Coaching [formacién].
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ANALISIS ORTOGRAFICO ESPECIFICO
Similitudes Ortogréficas:

elnicio comun: A-L-U.

*Elemento central: Presencia de N en ambas.

eLongitud similar: 5 vs 6 caracteres. La letra de mas es un repeticiébn de una letra
comun, letra N.

*Estructura visual: Ambas presentan alternancia vocalica-consonantica.

Impacto Visual: EI consumidor medio, al observar ambas expresiones, percibira una
configuracion gréfica sustancialmente similar, donde las diferencias (duplicacion de n)
resulta insuficiente para generar una impresion distintiva clara.

(...) Como se observa, los signos distintivos en comparacién presentan una
pronunciacion idéntica diferenciandose Unicamente en la letra duplicada N luego de la
letra U (aluna vs alunna). Dicha diferencia resulta irrelevante pues fonéticamente se
pronuncian y se escuchan iguales. En este sentido, se tiene que la marca solicitada
representa en un 99% el signo distintivo registrado. Las diferencias gramaticales
menores no constituyen elementos diferenciadores relevantes cuando la similitud
global genera riesgo de confusion.

(...) En este sentido, durante el estudio de la solicitud marcaria la oficina nacional
competente debe ceiiirse al estudio de las capacidades previamente mencionadas
para determinar la disponibilidad del signo distintivo. Tal y como serd demostrado, la
marca ALUNNA no esta disponibles para registrar servicios relacionados con las
clases 35y 41. Lo anterior, no solamente porque se confunde con el signo distintivo
ALUNA sino porque distingue los mismos servicios comprendidos dentro del signo
distintivo ALUNA (subrayados y en negrilla:

ALUNA (clase 35y 41):

“Empresario como tal dedicado a la realizacion de las siguientes actividades:
servicios de consultoria y capacitacién en gerencia de proyectos; servicios de
consultoria, capacitacion, estructuracion e implementacion de proyectos de
gestion empresarial, estrategia organizacional, responsabilidad social empresarial,
sostenibilidad, inversidn social, innovacion social, innovacion tecnolégica; servicios de
evaluacion econOmica de proyectos; servicios de realizacion de estudios
socioecondémicos, de factibilidad, actuariales y desarrollo de modelos matematicos,
economeétricos y estadisticos; servicios de asesoria, interventoria y consultoria para el
disefio, implementacion, implantacion, proteccion, mantenimiento e integracion de
sistemas de informacion. Actividades relacionadas en las clases 35, 41y 42 de la
clasificacion internacional de Niza.”

ALUNNA (clase 35y 41):

Clase 35: “Asesoramiento y consultoria en negocios.”
Clase 41: “Coaching [formacion] (...)".

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial N°1068 el 29 de mayo de 2025, la
sociedad FUNDACION ALUNA presentd oposicion en contra de la solicitud de registro
exclusivamente en clase 41 internacional con fundamento en las causales de
irregistrabilidad establecidas en los literales b) y c) del articulo 135 vy literales a), b), ) y
h) del articulo 136 de la Decision 486 de la Comunidad Andina.

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

“(...) b) Carezcan de distintividad, la SIC puede evidenciar que la marca solicitada para
registro es fonéticamente igual, por incluir una N no se hace una distincion, las
palabras o denominaciones “ALUNA” y “ALUNNA” suenan exactamente igual.

Péagina 2 de 44

Teléfono en Bogota: 601 592 04 00 - Linea gratuita a nivel nacional: 01 8000 910 165 - fundamental al usar menos
Direccidn: calle 24 No. 7 - 43 local 108, Bogota D.C., Colombia - Teléfono: 601 587 00 00 - papel contribuimos con el
WWW.SiC.gov.co - medio ambiente

La Superintendencia de Industria y Comercio ofrece los siguientes canales de atencidn: 9 MNuestro aporte es



Superintendencia de
Industria y Comercio

Resolucion N° 39196

Ref. Expediente N° SD2025/0045676

c¢) Consistan exclusivamente en formas usuales... o caracteristicas impuestas por la
naturaleza o la funcion de dicho producto o del servicio de que se trate, la marca que
se pretende registrar tiene la misma naturaleza del servicio que ofrece actualmente la
Fundacion Aluna desde 1983 y el signo que pretender es similar o igual al construido
por la fundacién por mas de cuatro décadas.

(...) La marca que se pretende registra es idéntica o se asemeja a nuestra marca que
fue

anteriormente solicitada para registro bajo el mismo servicio y su uso puede causar un
riesgo de confusién o de asociacion al publico: las familias beneficiarias del programa
educativo, los docentes voluntarios que creen en la marca ALUNA y prestan sus
servicios por la causa, también a los donantes y al gobierno que delega la funcion del
ICBF en la fundacién por su amplia trayectoria desde 1983.

(...) “ALUNA" es el nombre comercial inscrito y usado por la oponente desde 1983 y
registrado ante la SIC desde agosto de 2010; el publico puede asociar errbneamente
el signo solicitado con la Fundacién Aluna.

(...) En el caso de registrarse esta marca afectaria la identidad y el prestigio de la
fundacion que sin fines de lucro ha trabajado por tantos afos por el bienestar de la
comunidad menos favorecida y con dificultades de discapacidad.

(...) La fundacién Aluna ha sido reconocida por su trayectoria impecable ayudando a
los nifios y nifias y adolescentes, a sus familias y a la comunidad, la marca que se
pretende registrar genera un riesgo de confusién o de asociacién con los servicios, y
seria un aprovechamiento injusto del prestigio del signo, causando la dilucién de la

fuerza distintiva de la marca ALUNA.

(..)

Causal invocada

Confusién con signo
anterior (marca o
solicitud previa)

Reproduccién o
imitacion de un
nombre comercial
protegido

Afectacidn de la
identidad o prestigio
de una persona
juridica

Aprovechamiento y
dilucién de un signo
notoriamente
conocido

Literal (art. 136 Dec. 486/2000)
a) — Signos idénticos o
semejantes a una marca
solicitada o registrada
anteriormente, para productos o
servicios que puedan causar
riesgo de confusion o asociacion.
b) — Signos idénticos o
semejantes a un nombre
comercial protegido cuando su
uso pueda originar confusion o
asociacion.

e) — Signos que afecten la
identidad o prestigio de personas
juridicas o naturales (nombre,
denominacién, imagen, etc.) sin
su consentimiento.

h) — Reproduccidn o imitacidn
total o parcial de un signo
notorio, susceptible de causar
confusién, aprovechamiento de
prestigio o dilucidn.

..

Aplicacion practica

“ALUNNA” reproduce visual y
fonéticamente  "ALUNA";  la
duplicacidn de la letra N no elimina
el riesgo de confusidn en servicios
conexos (consultoria y formacion).

“ALUNA" es el nombre comercial
inscrito y usado por la oponente
desde 2009; el publico puede
asociar erréneamente el signo
solicitado con la Fundacidn Aluna.

“ALUNNA" busca explotar el
prestigio corporativo consolidado
de la Fundacion Aluna, entidad sin
4nimo de lucro reconocida en
proyectos de consultoria social, sin
autorizacién previa.

La trayectoria y reconocimiento de
“ALUNA" hacen que "ALUNNA" se
beneficie injustamente de su
reputacion y diluya su
distintividad.

Que vencido el término concedido para tal efecto, la sociedad ALUNNA CONSULTORA
SAS solicitante del registro, no dio respuesta alguna a las oposiciones presentadas por

las sociedades ALUNA SUSTAINABILITY SAS y FUNDACION ALUNA.

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.

La Superintendencia de Industria y Comercio ofrece los siguientes canales de atencidn:
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Lo anterior, en atencién a lo previsto en los articulos 146, 148 y 150 de la Decision 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 b) del articulo 135 de la Decision 486

“No podran registrarse como marcas los signos que:
b) carezcan de distintividad”.

Concepto de la norma

La distintividad es el elemento diferenciador por naturaleza de un signo. Es aquella
caracteristica que reviste al signo de aptitud para distinguir los productos de uno y otro
empresario en el mercado. En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
de Naciones “el caracter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la eleccion
de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercaderia su
individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se
ofertan en el mercado por sus competidores?”.

Asimismo, el Honorable Tribunal ha expuesto que “la marca sirve como medio de
diferenciacion de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable
gue el consumidor los diferencie e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e
informada eleccion de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal eleccion depende
de ciertas caracteristicas que se encuentran en productos o servicios identificados con
determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera determinada marca y
reitere la eleccion de los bienes identificados con ella®”.

El tribunal distingue tanto “una capacidad distintiva “intrinseca” como una capacidad
distintiva “extrinseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo,
mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos*".

Literal c) del articulo 135 de la Decisidon 486

No podran registrarse como marcas los signos que:

c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, 0 en
formas o caracteristicas impuestas por la naturaleza o la funcién de dicho producto o del

servicio de que se trate.

Concepto de lanorma

2Proceso 126-IP-2005. Interpretacion prejudicial de los articulos 134 y 136, literal a) de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad
Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la Republica de Colombia, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Seccion Primera. Expediente Interno N° 2002-00339. Actor: BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LIMITED.
Marca mixta: “MARINE EXTRA SUAVE”.

30p. Cit.

4Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 76-IP-2007 Interpretacion prejudicial de los articulos 134, 135 literal j), 136
literal @), 201, 203 y 212 de la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andina, conforme a la solicitud presentada por la Segunda
Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito de la Republica del Ecuador, e interpretacion de oficio de los
135 literal k) y ), 146, 148, 150, 214, 218 y 219 de la misma Decision. Signo: TEQUILA. Actor: TEQUILA CUERVO S.A. DE C.V.
Proceso interno N° 10516 LYM.
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“Un envase comprende todo recipiente destinado a contener productos que por su
naturaleza carecen de forma fija o estable y que adquieren la forma del objeto que los
contiene (...). En el concepto de envase puede agruparse una amplia gama que comprenda
entre otras, botellas, recipientes, cajas, estuches, figuras, latas, embalajes, y en fin todo
aguello que tenga caracteristicas de volumen o proporcionen una configuracion que no sea
la simple y llana de las marcas bidimensionales”. (Prof. José Manuel Otero Lastres,
“Concepto y Tipos de Marca en la Decision 344", Memorias del Seminario Internacional “La
Integraciéon y Derecho y los Tribunales Comunitarios”, Quito, Cuenca, Guayaquil, Trujillo,
1996, pag. 236)°".

Esta causal de irregistrabilidad busca evitar que se otorguen derechos de uso exclusivo
sobre marcas tridimensionales que correspondan a la forma de los productos o sus
envases 0 aquellas formas impuestas por la naturaleza de la funcion del producto o del
servicio.

Asi las cosas, hay que tener en cuenta gue una marca tridimensional es aquella que ocupa
las tres dimensiones: altura, anchura y profundidad. Por su parte, la comercializacion de
los productos requiere formas, ya sea para envasar el producto o sélo para darle una
apariencia, en razon a ello el estudio de marcas tridimensionales debe ser riguroso y
cuidadoso en no permitir el registro de formas habituales de los productos o de los
envases®”.

Ahora bien, es preciso decir que las marcas tridimensionales que consistan en la forma
del producto a identificar no tendrian en principio la vocacién para indicar el origen
empresarial de dicho producto toda vez que en este tipo de marca el consumidor no podria
separar el signo del producto mismo.

Asi las cosas, la forma de un producto puede ser registrable como una marca
tridimensional cuando sea arbitraria, de suerte que le permita al publico reconocer el
producto Unicamente por su apariencia y asociarlo con un origen empresarial
determinado, es decir que las caracteristicas de dicha forma deben ser diferentes a la
forma usual o habitual del producto para que el consumidor lo pueda asociar con un origen
empresarial y no con la representacion del propio producto.

Por dltimo, debe considerarse que esta causal de irregistrabilidad es de caracter absoluto,
pues con ella se salvaguardan los derechos de los empresarios en general, en seguir
usando formas habituales en que se presentan los productos o sus envases.

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 o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o
registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, 0 para productos o
servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusion
o de asociacion.

Concepto de lanorma

5 Proceso N° 113-IP-2003. Marca: “FIGURA DE ENVASE EN FORMA DE BOTELLA".

6 Proceso 33-IP-2005, caso: FORMA DE BOTELLA *“(...) la marca tridimensional se la define como un cuerpo que ocupa las tres
dimensiones del espacio y que es perceptible no sélo por el sentido de la vista sino por el del tacto, es decir, como una clase de signos
con caracteristicas tan peculiares que ameritan su clasificacién como independiente de las denominativas, figurativas y mixtas (...).”
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De acuerdo con la disposicion andina citada, para que el registro de una marca sea
negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que
el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero’,
esto es, que sea una reproduccion exacta de éste y no permita ninguna clase de
diferenciacion entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El
segundo supuesto de hecho es la identidad o relacion existente entre los productos o
servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o
registradas®.

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

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

Literal b) 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:

b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un
rétulo o ensefia, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo
de confusion o de asociacion;”.

Concepto de lanorma

7 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 ortogréafica, auditiva e ideologica.

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

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

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

8 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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En aras de la aplicacion de la referida causal, es necesario definir el concepto de nombre
comercial, su proteccion y aplicacion.

Nombre comercial protegido

El articulo 190 de la Decisidén 486 consagra la definicion de nombre comercial:

“Se entendera por nombre comercial cualquier signo que identifigue a una actividad
econdmica, a una empresa, 0 a un establecimiento mercantil.

Una empresa o0 establecimiento podra tener mas de un nombre comercial. Puede
constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su
denominacion social, razon social u otra designacion inscrita en un registro de personas
0 sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales
de las personas juridicas, pudiendo ambas coexistir”.

Por su parte, el articulo 191 de la misma norma supranacional determina el momento a
partir del cual se adquiere el derecho sobre un nombre comercial y cesa el mismo:

“El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el
comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa
o del establecimiento que lo usa”.

A su vez, el articulo 193 de la misma normatividad otorga a la Oficina Nacional
Competente de cada pais la facultad de elegir entre el sistema de registro o depdsito del
nombre comercial, asi:

“Conforme a la legislacion interna de cada Pais Miembro, el titular de un nombre comercial
podra registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depdsito
tendra caracter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirira en los
términos previstos en el articulo 191",

Asi, en concordancia con las disposiciones citadas, el Codigo de Comercio colombiano
adopta el sistema de depdésito de nombres comerciales, de acuerdo a lo expresado en su
articulo 603, de la siguiente manera:

“Los derechos sobre el nombre comercial se adquieren por el primer uso sin necesidad
de registro. No obstante, puede solicitarse su depdésito. Si la solicitud reune los requisitos
de forma establecidos para el registro de las marcas, se ordenara la concesiéon del
certificado de depdsito y se publicard”.

Debido a ello, el articulo 605 de nuestro Cédigo de Comercio se refiere al efecto juridico
del depdsito de un nombre comercial, en el sentido de elevarlo a presuncion legal de la
fecha del primer uso del signo en el comercio y de su conocimiento por parte de terceros.
En efecto, el articulo 605 C. Co. expresa que:

“El depo6sito o la mencién de depdsito anterior no constituyen derechos sobre el nombre.

Se presume que el depositante empezé a usar el nombre desde el dia de la solicitud y
gue los terceros conocen tal uso desde la fecha de la publicacion”.

Asi, jurisprudencialmente se ha establecido que el uso del nombre comercial debe ser
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personal, es decir que su utilizacion y el ejercicio de la actividad que distingue debe ser
efectuada por parte de su propietario; publico, es decir, cuando se ha exteriorizado y salido
de la oOrbita interna; ostensible, cuando puede ser advertido por cualquier participante en
el mercado; y continuo, cuando se usa de manera ininterrumpida, ya que el derecho sobre
el nombre se adquiere por el uso y se pierde por el no uso, que deben ser definitivos y no
ocasionales.

Por lo tanto, quien alegue derechos sobre una ensefia o0 un nombre comercial determinada
debera acreditar su utilizacion real y efectiva en el comercio para identificarse a si mismo
0 a su actividad mercantil, no siendo el depdsito del nombre o de la ensefia comercial
justificacion para relevarse de la exigencia de probar el uso respectivo del mismo, pues la
sola presuncién no es suficiente para evidenciar el uso cualificado del signo. Es decir, el
depdsito no prueba un uso continuo, publico y ostensible.

Riesgo de confusion con un nombre comercial

Una vez establecida la existencia del nombre comercial, previa a la solicitud de registro
de marca, el estudio recae sobre la existencia o no de un riesgo de asociacion entre este
y el signo solicitado a registro.

De acuerdo con la disposicion andina citada, para que el registro de una marca sea
negado por confundibilidad, se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho.
En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico al nombre comercial previamente
usado en el comercio por un tercero®, esto es, que sea una reproduccién 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 relacién
existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y
el nombre comercial previamente usado en el comercio por un tercero?°.

9 eLa 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 ideoldgica.

*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 como el producto o servicio es captado por el publico consumidor. (...)".

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

a) El grado de sustitucion (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexion 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 consideraciéon
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 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
(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) 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. Asi, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua
embotellada.
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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.

Literal e) 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:

e) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas juridicas con o
sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratandose del nombre, apellido,
firma, titulo, hipocoristico, seudénimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta
del solicitante o identificada por el sector pertinente del publico como una persona distinta
del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese
fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos.

Concepto de lanorma

De acuerdo con la norma transcrita, si el signo que se pretende registrar como marca
corresponde al nombre, apellido u otros atributos de la personalidad de una persona
natural, el nombre de una persona juridica distinta al solicitante, o el nombre de una
persona natural o juridica reconocida por el sector pertinente del publico como distinta del
solicitante, siendo susceptible de afectar la identidad o prestigio de esa persona natural o
juridica, no procederd su registro. Lo anterior, salvo que el solicitante demuestre dentro
del proceso que cuenta con el consentimiento de dicha persona o de sus causahabientes,
segun el caso, para registrar tal nombre como marca.

En cuanto a los nombres de personas naturales, las consideraciones relativas al nombre
completo y apellido son, asi mismo, aplicables a los seudénimos, firmas, caricaturas,
retratos de las personas, a los que deben aplicarse los mismos criterios siempre y cuando
identifique realmente a una persona individual.

La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha entendido que la
identidad de una persona natural es generalmente su nombre y apellido, o su sélo apellido
cuando es notorio, explicando que la causal de irregistrabilidad en comento constituye un
mecanismo de defensa al derecho personal que tienen las personas sobre su imagen e
intimidad, y que la pretension juridica de la norma esta fundamentada en la proteccion de
los derechos de la personalidad.

En ese orden de ideas, cuando el nombre solicitado en registro como marca es un nombre
o apellido comuan o frecuente, quedara sometido a las reglas generales sobre el riesgo de
confusién o asociaciéon, es decir, puede llegar a ser registrado siempre y cuando sea
distintivo y no sea confundible con otros signos registrados para distinguir productos
idénticos o similares. Sin embargo, si el nombre o apellido solicitado en registro, coincida o
no con el nombre del solicitante, corresponde a un nombre o apellido capaz de individualizar
a una persona de notoriedad destacada y reconocida por el publico como alguien distinto del
solicitante, su registro solamente sera viable en la medida en que el solicitante cuente con
la autorizacion de esa persona reconocida o de sus herederos.
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De otro lado, respecto a las personas juridicas, se entiende como el nombre de estas la
denominacion o razon social que permite identificar su naturaleza y su existencia, segun
las normas aplicables a la materia. La proteccion del nombre de una persona juridica
surge del interés de proteger no solo su identidad sino también su prestigio, interés que,
en palabras del Tribunal, debe ser manifestado a través de los representantes legales de
la persona juridica portadora del nombre.

En relacion con el ‘prestigio’ del que puede gozar una persona juridica, este puede ser
entendido como “la percepcion favorable o positiva de esta por parte del publico
consumidor pertinente (...)'” la cual proviene de un esfuerzo propio ejercido por esa
persona juridica. Dicho prestigio lo ha relacionado el Tribunal con la valoracion positiva
gue tiene ese publico consumidor relevante respecto a la actividad comercial o mercantil
ejercida por la persona juridica.

En ese orden de ideas, al examinar la registrabilidad de un signo que consista en el
nombre de una persona juridica distinta al solicitante, primero se debe acreditar la
existencia del nombre (denominacion o razén o social) de la persona juridica y, en
segundo lugar, se debe tener en cuenta la afectacion que podria tener el registro del signo
sobre la identidad o prestigio del que goza aquella persona juridica. De ser este el caso,
sera procedente verificar si se cuenta con la debida autorizacion emitida por el
representante legal de la persona juridica correspondiente, pues de lo contrario no seria
viable su registro.

Literal h) 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:

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

Concepto de 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 se presente como una reproduccion, imitacién, traduccién,
transliteracion o transcripcion, total o parcial de un signo notoriamente conocido,
cualesquiera sean los productos o servicios identificados por los signos.

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

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

1 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretacion Prejudicial - Proceso 290-1P-2016.
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Reproduccidn, imitacién, traduccion, transliteracién o transcripcion

La causal de irregistrabilidad en estudio protege al signo notorio frente a actos de
reproducciont?, imitacién!3 traduccién!# transliteracién!® o transcripciont® total o parcial,
gue frente al mismo pretendan efectuarse por parte de terceros.

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

Signo notorio

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

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

De acuerdo con la definicion del Diccionario de la Lengua Espafiola, la caracteristica de
notorio se predica de algo que es publico y sabido por todos, ademas de claro y evidente?”.
En efecto, la calificacién de notorio de un objeto o una persona esté estrechamente ligada
al sentimiento generalizado de que dicho objeto o persona son ampliamente conocidos
por un sector determinado.

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

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

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

1 Traducir.(Del lat. traducére, hacer pasar de un lugar a otro).1. tr. Expresar en una lengua lo que est4 escrito o se ha expresado antes
en otra.2. tr. Convertir, mudar, trocar.3. tr. Explicar, interpretar. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espafiola
[En linea). Vigésima Segunda Edicién. Disponible en www.rae.es.

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

16 Transcribir. (Del lat. transcribére).1. tr. copiar (Il escribir en una parte lo escrito en otra). 2. tr. transliterar.3. tr. Representar elementos
fonéticos, fonolégicos, Iéxicos o morfolégicos de una lengua o dialecto mediante un sistema de escritura. Tomado de Diccionario de la
Real Academia de la Lengua Espariola [En linea]. Vigésima Segunda Edicién. Disponible en www.rae.es.

17 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espafiola [En linea). Vigésima Segunda Edicién. Disponible en www.rae.es.
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informacion de dichas calidades o caracteristicas dada mediante la amplia y constante
publicidad del signo.

Sector pertinente

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

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

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

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

Y aflade que:

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

Criterios para determinar la notoriedad

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

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

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

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

c) la duracién, amplitud y extensién geografica de su promocion, dentro o fuera de
cualquier Pais Miembro, incluyendo la publicidad y la presentacion en ferias, exposiciones
u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los
gque se aplique;

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

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

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

g) el valor contable del signo como activo empresarial;
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h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia
del signo en determinado territorio; o,

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

j) los aspectos del comercio internacional; o,

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

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

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

Prueba de la notoriedad

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

Identidad o semejanza de los signos

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

Existira semejanza conceptual cuando los dos signos evoquen una idea idéntica o
semejante.

La similitud ortogréafica se presenta por la semejanza de las letras entre los signos a
compararse. La sucesion de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el nUumero de
silabas, las raices o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusion.

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

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

El riesgo de confusién o de asociacién

El riesgo de confusion es la posibilidad de que el consumidor adquiera un producto o
servicio pensando que estad adquiriendo otro (confusion directa), o que adquiera un
producto o servicio pensando que éste tiene un origen empresarial distinto al que
realmente vincula (confusién indirecta).
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Por su parte el riesgo de asociacion se presenta cuando a pesar de no existir confusion
se vincula econdmica o juridicamente a uno y otro oferente de los productos o servicios
identificados por las marcas respectivas.

Aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio

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

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

Dilucién de la fuerza distintiva del signo notorio

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

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

Al respecto sefiala el autor F.G. JACOBS: “La esencia de la dilucién en este sentido
clasico es que la difuminacion del caracter distintivo de la marca implica que ésta ya no
provoca la asociacién inmediata con los productos para los que esta registrada y es usada.
Asi pues, citando de nuevo a Schechter, «por ejemplo, si se autorizan restaurantes Rolls
Royce, cafeterias Rolls Royce, pantalones Rolls Royce y caramelos Rolls Royce, en diez
afnos ya no existira la marca Rolls Royce»19”.

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

“(...) Suponga que un restaurante de lujo se llama “Tiffany”. Existe muy poco riesgo que
el publico consumidor considere pensar que esta celebrando negocios con una seccién
de las tiendas de joyas “Tiffany” si estos [es decir el publico] se vuelven clientes regulares
del restaurante. Pero, cuando los consumidores ven al lado el nombre “Tiffany” ellos
puede que piensen tanto en el restaurante como la joyeria, y si es el caso la eficacia del
nombre en identificar la tienda se vera deteriorada. Los consumidores tendran que pensar

18Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 108 IP-2006 marca KRISTAL ESSENCE

19CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL. S.R. F.G. JACOBS presentadas el 10 de julio de 2003 (1) Asunto C-408/01 Adidas-
Salomén AG and Adidas Benelux BV contra Fitnessworld Trading Ltd.
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mucho mas — incurrir como si fuese un mayor costo de imaginacion — en reconocer el
nombre como el nombre de la tienda...][...Asi que “blurring” [empafiamiento] es una forma
de dilucion.” (TY Inc. V. Ruth Perryman; 2002)”

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

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

“Tanto en derecho comunitario como en los Estados Unidos, el concepto de proteccion
frente a la dilucién se refiere especificamente a dos fenébmenos:

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

Aprovechamiento del valor comercial o publicitario del signo notorio

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

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

“La capacidad de una marca renombrada de trasladar la imagen determinada de un
producto o servicio a otro producto o servicio confiere a terceras personas un interés por
aprovecharse del valor comercial de tal renombre, en la medida en que esta utilizacion de
la marca renombrada para productos o servicios diferentes para facilitar la promocion
comercial de éstos”.

Acervo probatorio

Al expediente fueron allegadas las siguientes pruebas por parte de la sociedad opositora
ALUNA SUSTAINABILITY SAS:

» Certificado de Existencia y Representacion Legal.

» 46 facturas expedidas entre los afios 2023 y 2025.

» Certificacion contable de ingresos desde el afio 2021 hasta el afio 2025.

» Contratos suscritos correspondientes a la cobertura del nombre comercial ALUNA
SUSTAINABILITY.

Asimismo, al expediente fueron allegadas las siguientes pruebas por parte de la sociedad
opositora FUNDACION ALUNA:

20TY Inc. v. Ruth Perryman; 2002
2tAsunto C-323/09 Interflora Inc Interflora British Unit contra Marks & Spencer plc Flowers Directs Online Limited.
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 Certificado de Existencia y Representacion legal de la FUNDACION ALUNA.

* Dossier de uso continuo del nombre comercial ALUNA.

» Enlace sitio web https://aluna.org.co/

» Certificacion del reconocimiento otorgado por el Concejo Distrital de Cartagena

* Informe Social ALUNA 2024

* Publicacion académica titulada “Impacto de los programas de primera infancia de
la Fundacion ALUNA (2008-2017)”

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

El signo solicitado a registro es:

Signo solicitado

ALUNNA

El cual pretende identificar los siguientes servicios de la Clasificacion Internacional de
Niza:

35: Asesoramiento y consultoria en negocios.
41: Coaching [formacion].

Analisis de la causal de irregistrabilidad contenida en el literal b) del articulo 135 de
la Decision 486

Carezcan de distintividad

Esta Direccion, luego de dar aplicacion a las normas legales vigentes sobre la materia,
debera determinar si la expresion solicitada a registro “ALUNNA” posee aptitud distintiva
con relacién a los servicios que pretende identificar en la clase 41 de la clasificacion
internacional de Niza.

Frente a lo relacionado con la distintividad de un signo se puede observar que esta tiene
un doble aspecto:

1) Distintividad intrinseca o en abstracto, la cual supone que el signo cuyo registro se
solicite sea apto para identificar productos o servicios, independientemente de la clase a
la que pertenezca este tipo de distintividad se encuentra regulada en el articulo 135 literal
a) de la Decision 486.

2) Distintividad extrinseca o en concreto, la cual ademas de exigir que el signo
contenga distintividad intrinseca, requiere que éste sea capaz de diferenciar el producto
o0 servicio de otros de la misma clase, y se encuentra recogida en el articulo 135 literal b)
de la normativa en mencion.

Cuando el articulo 135 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina incluye
la carencia de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad, se refiere ésta a la
distintividad intrinseca, mas no a la distintividad extrinseca.
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Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado:

“La falta de distintividad intrinseca esta contemplada en el Literal b) del Articulo 135
de la Decisién 486, en dicho articulo se exige que no podran registrarse como marcas
los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de
distintividad intrinseca”.

Asi las cosas, en el presente caso, el signo solicitado es de naturaleza mixta, conformado
por la expresion “ALUNNA” en tipografia especial gruesa en colores degradados, sin
elementos graficos adicionales mas alla del tratamiento grafico de la denominacion. No
obstante, el examen de registrabilidad debe efectuarse respecto del conjunto solicitado y
no sobre alguno de sus componentes aisladamente considerados.

Por otro lado, si bien la sociedad opositora FUNDACION ALUNA sostiene que la
expresion “ALUNNA” carece de distintividad por su similitud fonética con la expresion
“ALUNA", lo cierto es que la causal contenida en el literal b) del articulo 135 de la Decision
486 se refiere a la distintividad intrinseca o en abstracto del signo, esto es, a su aptitud
individualizadora considerada en si misma, con independencia de otros signos
previamente solicitados o registrados, andlisis que corresponde realizarse bajo las
causales del articulo 136 de la misma normativa.

Adicionalmente, la expresion “ALUNNA”", ostenta aptitud distintiva intrinseca, en la medida
en gue corresponde a una denominacion fantasiosa, como quiera que se trata de un
vocablo arbitrario, que carece de significado propio. Dicha expresion no posee carga
conceptual alguna que la asocie con una idea especifica, y mucho menos describe, evoca
o informa sobre las caracteristicas, naturaleza, calidad, finalidad o cualquier otro atributo
de los servicios de asesoramiento y consultoria en negocios (clase 35) y coaching
[formacion]_(clase 41) que pretende identificar.

En ese sentido, esta Direccion considera que, el signo solicitado a registro ostenta la
distintividad requerida, toda vez que incorpora elementos nominativos y graficos que
analizados en conjunto, lo dotan de la distintividad requerida para cumplir su funcion
marcaria en el mercado, en tanto la fuerza distintiva intrinseca del mismo hace que sea
susceptible de identificar los productos y servicios solicitados y por contera, ser asociado
por el consumidor con su respectivo origen empresarial.

Andlisis de la causal de irregistrabilidad contenida en el literal c) del articulo 135 de
la Decision 486

Formas usuales de los productos o caracteristicas impuestas por la naturaleza

La causal de irregistrabilidad contenida en el literal ¢) del articulo 135 de la Decision 486
del 2000 se refiere a aquellos “signos que consistan exclusivamente en formas de uso
comun de los productos o de sus envases, 0 en formas impuestas por la naturaleza o la
funcién del producto, de sus envases o envoltorios”; por su parte, “las formas usuales o
de uso comun son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado
en relaciéon con determinado grupo de productos o sus envases 0 envoltorios. En este
caso, el publico consumidor no relaciona dichas formas con los productos o envases de
un competidor especifico, ya que en su mente se relacionan con el género de productos
y no con una especie determinada??”. Dicha forma usual debe ser tenida en cuenta en
relacion con los productos de la correspondiente clase de la Clasificacion Internacional
de Niza que el signo pretende amparar.

22 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretacién Prejudicial. Proceso 384-1P-2017.
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Teniendo en cuenta lo anterior, la causal de irregistrabilidad contenida en el literal c) del
articulo 135 de la Decision 486 se refiere especificamente a signos tridimensionales que
consistan exclusivamente en formas usuales de los productos, de sus envases 0
envoltorios, o en formas impuestas por la naturaleza o la funcién del producto o servicio.
Al respecto y, en relacion con las marcas tridimensionales mixtas, el Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina se ha pronunciado en los siguientes términos:

“Si la mencionada marca estuviese compuesta por formas de uso comdn o
necesarias en relacion con los productos de la correspondiente clase de la
Clasificacién Internacional de Niza, quiere decir que su titular tendria que soportar
gue otros empresarios en el mercado las utilicen.

(...) Si la forma tridimensional solicitada a registro consiste en una forma usual o
comun de los productos que pretende distinguir o de sus envases o envoltorios y
ademas cuenta con elementos adicionales que no logran dotar de distintividad a
dicha forma, esta se encontraria incursa en la prohibicién de registro estipulada en
el Literal b) del Articulo 135 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina.

(...) Sila forma tridimensional solicitada a registro consiste exclusivamente en una
forma usual o comun de los productos que pretende distinguir o de sus envases 0
envoltorios, dicha forma se encontraria incursa en la prohibicion de registro
estipulada en el Literal ¢) del Articulo 135 de la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina.

(...) Si la forma tridimensional solicitada a registro consiste en una forma usual o
comun de los productos que pretende distinguir o de sus envases o0 envoltorios,
pero cuenta con elementos adicionales que permitiran que el publico consumidor
les asigne un origen empresarial determinado, correspondera acceder a su registro;
sin embargo, el titular de la forma tridimensional no podra impedir que terceros
utilicen la mismaz".

En el caso concreto, el signo solicitado a registro ALUNNA es un signo de naturaleza
mixta, el cual cuenta con un elemento nominativo adicional que le otorga distintividad, no
es posible impedir su registro aduciendo que este es una forma usual, pues la proteccién
del signo recae sobre su conjunto, mas no sobre los elementos aisladamente
considerados; ademas dicho composicidon no constituye una forma tridimensional ni
reproduce configuracion alguna de productos, envases o envoltorios.

En consecuencia, al no configurarse ninguno de los supuestos de hecho previstos en el
literal c) del articulo 135 de la Decision 486, los argumentos de la FUNDACION ALUNA
no estan llamados a prosperar respecto de esta causal.

Andlisis de la causal de irreqgistrabilidad establecida en el literal a) del articulo 136
de la Decision 486

Confundibilidad con marcas previamente registradas
Facultad oficiosa de la Administracion
La Oficina Nacional Competente tiene la obligacion de efectuar el examen de

registrabilidad del signo solicitado en registro frente a todos los antecedentes existentes y
frente a todas las causales de irregistrabilidad previstas en la Decision 486 del 2000.

23 |bidem.
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Conforme lo anterior esta Direccion en cumplimiento de sus deberes legales, encuentra
gue los siguientes registros marcarios deben ser tenidos en cuenta para la adopcién de la
decision de fondo en el caso de la referencia.

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

Tipo | Signo Titular Expediente | Niza | Clase | Tramite Estado Vigencia
ALUNA RETRO 35, 36, . .
Marca BEACH | PROYECTOS S.A.S. SD2020/0077237 | 11 37 Mixta Registrada 21 abr. 2032
Marca | ALULA THE ROYAL SD2020/0020936 | 11 41 Mixta Registrada 19 ene. 2031
COMMISSION FOR
Marca | ALULA ALULA COUNTY SD2020/0020944 | 11 41 Mixta Registrada 19 ene. 2031

Los signos comparados son los siguientes:

Signo solicitado

ALUNNA

El signo solicitado es de naturaleza mixta, compuesto por la expresion “ALUNNA” en
minuscula con tipografia especial gruesa en colores degradados.

Signos Antecedentes

ALULA
(mixtas)

Ll

ALUNA BEACH
(mixto)

Por su parte los signos antecedentes de naturaleza mixta se encuentran conformados por
la expresion “ALULA”, en tipografia especial acompafiada de elementos gréaficos, en uno
de ellos el elemento nominativo aparece sobre un fondo oscuro junto con simbolos o
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trazos ubicados en la parte superior; el otro se presenta en disposicion vertical dentro de
una figura rectangular también acompafiada de signos graficos y caracteres.

Y el signo “ALUNA BEACH?” presentado en tipografia especial con el elemento figurativo
en la parte superior del conjunto consistente en una figura circular formada por lineas
espirales.

Reglas jurisprudencia y doctrinal aplicable ala comparacién de marcas

Comparacion entre marcas mixtas

Se debera tomar en consideracién que dentro del Proceso 72-IP-2013 de 8 de mayo de
2013, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado sobre la comparacion
entre signos mixtos, lo siguiente:

“El signo mixto puede estar conformado por una parte denominativa compuesta,
integrada por dos 0 mas palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No
existe prohibicion alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras,
cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos 0 mas
palabras, con o sin significacién conceptual, con o sin el acompafiamiento de un
gréfico (...)".

Sobre el tema, la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido lo siguiente:

“La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado 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”. (Proceso 56-
IP-2013, marca: WESCO COLOR CENTER (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 221
de 22 de julio de 2013, citando al Proceso 55-1P-2002, disefio industrial: “BURBUJA
VIDEOS 2000", publicado en la Gaceta Oficial 821 de 01 de agosto de 2002).

De igual manera ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar 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”. (Proceso 56-1P-2013, ya citado, citando al Proceso
26-1P-98, marca: (mixta) “C.A.S.A”, publicado en la Gaceta Oficial 410 de 24 de febrero
de 1999).

En este caso, se deberd determinar el elemento caracteristico del signo mixto v,
posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento predominante
es el denominativo, el cotejo entre signos debera realizarse de conformidad con las reglas
para la comparacion entre signos denominativos.

Prevalencia del elemento nominativo

Una vez determinado en el presente andlisis 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
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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 tonica 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 comun preponderante o relevante en
ambos signos?*”.

Andlisis comparativo del signo solicitado “ALUNNA” frente a la marca antecedente
“ALULA”"

Teniendo en cuenta la naturaleza de los signos en cotejo y dejando de presente que es el
elemento denominativo el preponderante en estos, por cuanto son las palabras las que
usaria el consumidor para demandar los productos y servicios identificados con los signos,
esta Direccion encuentra que los signos bajo estudio apreciados en conjunto de manera
sucesiva y no simultdnea presentan similitudes susceptibles de generar confusién o de
inducir a error al publico consumidor.

Esta Direccion encuentra que entre los signos confrontados existen similitudes que los
hacen confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto de manera sucesiva y no
simultanea se observa que son ortografica y fonéticamente similares, comoquiera que el
signo solicitado ALUNNA y la marca antecedente ALULA comparten una estructura
denominativa proxima, integrada por el mismo namero de silabas y una impresion en
conjunto similar asi: A-LUN-NA / A-LU-LA

Asi mismo, al ser pronunciadas las denominaciones se genera un impacto sonoro similar,
derivado de la coincidencia en su estructura principal y la acentuacién de sus vocablos,
sin que la variacion entre las consonantes “N” y “L”, ni la duplicidad en la letra “N” en el
signo solicitado a registro resulten suficientes para evitar la confusion, pues dichas
variaciones no modifican en mayor medida la impresién sonora del conjunto.

En tal sentido, las diferencias gréficas que presentan los signos enfrentados no resultan
suficientes para desvirtuar las similitudes ortogréficas, fonéticas y conceptuales
identificadas, por lo que esta Direccion considera que los signos no cuentan con la eficacia
diferenciadora necesaria para coexistir pacificamente en el mercado, sin generar riesgo
de confusion o asociacién en el publico consumidor respecto de su origen empresarial.

Adicionalmente, es necesario recordar que el consumidor medio, habitualmente, no vera
los signos simultdneamente, sino que guardara simplemente un recuerdo imperfecto en
su memoria de los signos en cuestién y que, ademas el consumidor tiende a recordar las
similitudes antes que las diferencias entre los signos. En ese orden de ideas, es probable
es que el publico cuando se encuentre ante las marcas enfrentadas asuma que la marca
solicitada es una variacion de los signos previamente registrados.

24 TJCA, Proceso N° 127—IP—2016_
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De aceptarse dichos criterios como elementos diferenciadores entre los signos, se estaria
permitiendo que terceros se apropiaran de signos registrados, so pretexto de que la
inclusion de nuevos elementos en el signo solicitado despierta una impresion de conjunto
diferente a los signos registrados.

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.

Andlisis comparativo del signo solicitado “ALUNNA” frente a la marca antecedente
“ALUNA BEACH”

Habiéndose establecido la naturaleza de los signos en cotejo, esta Direccion debe
precisar que, si bien los signos forman una conjuncion de elementos que no es susceptible
de ser dividida en sus partes y que debe ser analizada en su conjunto, ello no obsta para
gue, dentro del conjunto marcario, se analicen aguellos componentes que ostentan una
mayor o menor carga distintiva frente a la percepcion del consumidor, pues dicho analisis
es necesario para determinar si los signos son susceptibles de generar riesgo de
confusion o asociacion.

Al analizar los signos confrontados, se observa que es el elemento nominativo el
preponderante en sus conjuntos, por cuanto son las palabras las que causan mayor
impacto en el consumidor por ser aquellas que usaria para pedir los productos
reivindicados con estos signos y debido a la fuerza natural y recordacién que tienen las
palabras en la mente de los consumidores. Aunado a esto, usualmente es por medio de
las palabras que el consumidor recuerda, busca, solicita o adquiere los productos o
servicios identificados con una marca, por lo que no resulta extrafio que en la mayoria de
los casos sea este elemento el que sobresalga en los conjuntos mixtos

Bajo esas consideraciones, esta Direccidn encuentra que los signos ALUNNA vs ALUNA
BEACH presentan similitudes relevantes susceptibles de generar riesgo de confusién y/o
asociaciéon en el publico consumidor. En efecto, apreciados en su conjunto, los signos
presentan semejanzas ortograficas, fonéticas y conceptuales que pueden llevar al
consumidor a considerar que provienen del mismo origen empresarial o de empresas
vinculadas entre si.

Esta Direccion observa que el signo solicitado incorpora el elemento denominativo
“ALUNNA” el cual reproduce la parte relevante del signo antecedente ALUNA BEACH, sin
gue los componentes adicionales establezcan una distincion suficiente, coincidiendo en
las primeras letras “ALU" y las finales “NA” con el signo previamente registrado. La Unica
variacion radica en la duplicidad de la letra “N” en el signo solicitado: ALUNNA / ALUNA
BEACH, modificacién menor que resulta insuficiente para diferenciarlos visualmente, de
ello también se deriva que, desde el punto de vista fonético, al ser pronunciados generan
un impacto sonoro idéntico, en razén a la disposicion de los fonemas utilizados.

Adicionalmente, la coincidencia entre los signos confrontados en el uso de la particula
“ALUNNA/ALUNA”", elemento sobre el cual el consumidor fijar4 su atencién y dada su
connotacion fantasiosa, implica que el consumidor promedio no tendra la capacidad de
distinguir entre uno y otro signo, o bien podria generar que los consumidores crean que
estan adquiriendo productos y/o servicios que comparten el mismo origen empresarial, y
por ende, las mismas caracteristicas, cuando en realidad se trata de empresarios distintos.

En tal sentido, las diferencias gréaficas que presentan los signos enfrentados no resultan
suficientes para desvirtuar las similitudes ortograficas, fonéticas y conceptuales
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identificadas, por lo que esta Direccion considera que los signos no cuentan con la eficacia
diferenciadora necesaria para coexistir pacificamente en el mercado, sin generar riesgo
de confusion o asociacion en el publico consumidor respecto de su origen empresarial.

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

Conexion competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

35: Asesoramiento y consultoria en negocios.

41: Coaching [formacion].

Los signos antecedentes identifican:

Expediente

SD2020/0077237

Productos y servicios

(35): Administracion hotelera; administracion hotelera por cuenta de
terceros; servicios de consultoria en administracion y gestién hotelera;
administracion de programas de promocion de hoteles por cuenta de
terceros; gerencia administrativa de hoteles; suministro de informes
comparativos de tarifas de hoteles.

(36): Administracion de bienes inmuebles; adquisicion de bienes
inmuebles para terceros; alquiler de bienes inmuebles; alquiler de
oficinas [bienes inmuebles]; consultoria en administracion de bienes
inmuebles; corretaje de bienes inmuebles; cotizacibn de bienes
inmuebles; estimacién de declaraciones de siniestro relacionadas con
bienes inmuebles en el ambito de los seguros; evaluaciones
financieras en materia de seguros, banca y bienes inmuebles;
evaluacion financiera [seguros, bancos, bienes inmuebles]; gestién de
activos financieros, inversiones y bienes inmuebles; obtencién de
bienes inmuebles por cuenta de terceros; servicios de administracion
de bienes inmuebles relacionados con centros comerciales; servicios
de administracion de bienes inmuebles relacionados con centros de
esparcimiento; servicios de administracion de bienes inmuebles
relacionados con comercios minoristas; servicios de administracion
de bienes inmuebles relacionados con complejos inmobiliarios;
servicios de administracion de bienes inmuebles relacionados con
edificios comerciales; servicios de administracibon de bienes
inmuebles relacionados con edificios residenciales; servicios de
administracion de bienes inmuebles relacionados con locales
industriales; servicios de administracion de bienes inmuebles
relacionados con locales de oficinas; servicios de administracion de
bienes inmuebles relacionados con urbanizaciones; servicios de
administracion fiduciaria de inmuebles; servicios de adquisicién de
bienes inmuebles; servicios de agencias inmobiliarias dedicadas al
arrendamiento de bienes inmuebles; servicios de cesién de
arrendamiento de bienes inmuebles; servicios de corretaje,
administracion y tasacion de bienes inmuebles; servicios de corretaje,
alquiler y arrendamiento de bienes inmuebles; servicios inmobiliarios
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relacionados con la venta, compra y alquiler de bienes inmuebles;
servicios de inversion inmobiliaria de compra y venta de inmuebles
para terceros; servicios prestados por agencias de bienes inmuebles
comerciales y residenciales; servicios de renovacion de contratos de
arrendamiento de bienes inmuebles; servicios de retasacion de
bienes inmuebles; tasacion de bienes inmuebles; tasacion financiera
de bienes muebles e inmuebles; tramitacion de contratos de
arrendamiento y alquiler de bienes inmuebles; valoracion financiera
de bienes inmuebles.

(37): Construccion y mantenimiento de casas de veraneo, colonias de
vacaciones, alojamientos temporales, hoteles y hoteles residenciales.

SD2020/0020936 (41): Educacién; formacion; servicios de entretenimiento; actividades
deportivas y culturales.

SD2020/0020944 (41): Educacion; formacion; servicios de entretenimiento; actividades
deportivas y culturales.

Andlisis de conexidad competitiva entre servicios de la clase 35 solicitada y la clase
35 antecedente

Con base en los criterios de conexidad competitiva, especialmente los dispuestos por la
IP-100 de 2018 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esta Direccion
observa que en el presente caso se dan los siguientes presupuestos definitivos para
concluir que hay relacién o conexidad entre los productos que identifican los signos objeto
de comparacién, 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 relacién, vinculacién o conexién 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 agente del mercado (...)%%".

Desde la perspectiva del consumidor medio, resulta razonable suponer que los servicios
de Asesoramiento y consultoria en negocios (clase 35) provengan del mismo origen
empresarial que los servicios de consultoria en administracién y gestién hotelera
(clase 35), en la medida en que todos se encuentran vinculados en el ambito de la gestion,
administracion y consultoria empresarial, compartiendo finalidad econdémica, publico
objetivo y canales de oferta en el mercado. Ello obedece a que, en la dinamica actual del
mercado, es comun que un mismo operador econémico participe simultaneamente en la
prestacion de los servicios generales de consultoria de negocios y, a la vez, servicios
especializados de consultoria en administracién aplicados a un sector especifico, como el
hotelero. En ese contexto, el consumidor puede asumir razonablemente que dichos
servicios provienen del mismo origen empresarial.

El criterio de razonabilidad da cuenta de aquella posibilidad de que un mismo empresario
pueda incursionar paralelamente en ambas actividades, tesis que se funda en la tendencia
del mercado; patron que debe haber adquirido cierta reincidencia y, por ello, el consumidor
medio puede arrojar a uno y otro el mismo origen empresarial. En consecuencia, tales

25 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N°20-IP-2022.
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servicios pueden ser percibidos por el consumidor como parte de una misma oferta
empresarial.

Por lo tanto, a la similitud entre los signos y a la relacion existente entre los servicios que
identifican, el consumidor podra asumir de manera razonable que tienen el mismo origen
empresarial, lo cual puede llevar a que se configure riesgo de confusion indirecto en el
consumidor, definido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de la siguiente
forma:

“(...) El riesgo de confusién, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de
confusién directo, esta caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al
adquirir un producto o servicio determinado, crea que esta adquiriendo otro. Y el
segundo, riesgo de confusion indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a
dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial
diferente al que realmente posee”.

En consecuencia, dada la cobertura de los signos enfrentados, esta Direccidn encuentra
gue es posible que los mismos sean ofrecidos por el mismo empresario, determinando la
posibilidad real de que los consumidores se vean inducidos en falsas asociaciones
derivadas de las practicas habituales en el mercado, méxime cuando se trata de
configuraciones marcarias semejantes.

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

Analisis de conexidad competitiva entre servicios de la clase 41 solicitada y las
clases 41 antecedentes

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

Identidad: De acuerdo con lo anterior y en atencién a los factores de vinculacion,
conexidad o relacibn competitiva, esta Direccion evidencia que el signo solicitado
pretende identificar servicios idénticos a los que se encuentran dentro de la cobertura de
la marca opositora de la clase 41, existiendo la posibilidad de intercambio en lo que
corresponde a “formacion”. Asi, de encontrarse en un mismo mercado, el consumidor
podria optar por uno u otro con relativa facilidad, guiado por criterios de calidad y precio.

Asi entonces, esta Direccion estima innecesario adelantar un analisis profundo en lo que
a este punto respecta, siendo evidente que los servicios de los signos cotejados no solo
comparten la misma naturaleza y finalidad al satisfacer las mismas necesidades del
consumidor, sino que al ser idénticos existe una presuncion incontrovertible sobre la
existencia real de conexidad competitiva entre ellos.

Por todo lo anterior, se concluye que las coberturas de los signos comparados guardan
una conexidad competitiva que genera una confusién en el pablico consumidor, por lo que
no es posible el permitir la coexistencia.
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Analisis de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal b) del articulo 136 de
la Decision 486

Confundibilidad con nombre o ensefia comercial ALUNA SUSTAINABILITY

La sociedad opositora ALUNA SUSTAINABILITY SAS alega un mejor derecho sobre el
siguiente signo:

Signho Titular Actividades

Empresario como tal dedicado a la
realizacion de las siguientes
actividades: servicios de consultoria y
capacitacion en gerencia de proyectos;
servicios de consultoria, capacitacion,
estructuracion e implementacion de
proyectos de gestibn empresarial,

estrategia organizacional,
responsabilidad social empresarial,
sostenibilidad, inversion social,

innovacion social, innovacion
y aluna ALUNA tecnoldgica; servicios de evaluacion
C inat SUSTAINABILITY | econémica de proyectos; servicios de
SAS realizacion de estudios
socioecondmicos, de factibilidad,
actuariales y desarrollo de modelos
matematicos, econométricos y
estadisticos; servicios de asesoria,
interventoria y consultoria para el
disefio, implementacion, implantacion,
proteccién, mantenimiento e
integracién de sistemas de informacion.
Actividades relacionadas en las clases
35, 41 y 42 de la clasificacion
internacional de Niza.

Jurisprudencia

Prueba de uso del nombre comercial y ensefia comercial:

En relacion con la valoracion del acervo probatorio que debe ser considerado para
declarar el derecho sobre el nombre comercial y/o ensefia comercial la doctrina ha
establecido:

“Uso real, efectivo y continuo. El articulo 191 de la Decision Andina 486 de 2000
sefiala que el derecho al nombre comercial se adquiere por el uso del signo. La
jurisprudencia y la doctrina coinciden en sefialar que ese uso debe ser calificado,
es decir que debe ser un uso real, efectivo y continuo. La carga probatoria recae,
por supuesto, en quien pretende que se reconozca el derecho al nombre comercial.
Es él quien tendria que demostrar que ha usado el signo de manera real, efectiva 'y
continua en el mercado.

Esa carga probatoria debe ser suficiente para soportar el derecho alegado. Para
ello, el titular debera recaudar y aportar toda aquella documentacién que demuestre
la forma como se ha identificado en el trafico mercantil, como se ha presentado ante
sus clientes, ante sus propios competidores y, por supuesto, la forma como es
reconocido en el mercado.
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Resulta util en estos casos aportar facturas, hojas de presentacion de la empresa,
propuestas comerciales, folletos, volantes (...). Estos documentos deben
corresponder al periodo de tiempo durante el cual se pretende probar el uso del
signo?”.

Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado en relacién
con el acervo probatorio pertinente para determinar el uso real, efectivo y continuo, sin
constituir tarifa legal alguna:

“Conforme a las indicadas disposiciones, quien alegue el uso anterior del nombre
comercial deberd probar por los medios procesales al alcance de la justicia
nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el &mbito jurisdiccional «que
el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad (...).

La simple alegacién del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para
hacer prevalecer sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de
un sistema de registro o de depésito que, sin ser esenciales para la proteccion,
proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario?.

La persona que alegue tener un nombre comercial debera probar su uso real y
efectivo en el mercado de acuerdo con la legislacion de cada Pais Miembro. Sin
embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y
efectivo en el mercado del nombre comercial se encuentran las facturas
comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoria que demuestren
la regularidad y la cantidad de la comercializacién de los servicios identificados con
el nombre comercial, entre otros.

Asimismo, constituiran uso de un signo en el comercio, entre otros, los siguientes
actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o
servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con
ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos
comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de
comunicacion empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad.

Respecto a la prueba del uso constante del nombre comercial debemos sefialar
gue la norma comunitaria no exige que se acredite el uso del nombre comercial
cada instante desde su primer uso, pero si que se presenten pruebas que acrediten
el uso de este desde esa fecha en el mercado, debiendo ser un uso real y efectivo,
considerando los productos y servicios que distingue el signo?®”.

Aunado a lo anterior, el Tribunal de la Comunidad Andina, dentro del Proceso 75 IP de
2013, establecio las caracteristicas que debe tener un nombre comercial para que le
otorgue derechos de exclusiva a su titular. De esta manera, el Tribunal manifest6é que todo
aquel que pretenda alegar los derechos sobre un nombre comercial debe probar su uso
real, efectivo y constante respecto del establecimiento o actividad econdmica que distinga,
pues esas caracteristicas son las que permiten que se consolide el derecho de exclusiva
del titular?®. Lo anterior, toda vez que: “(...) a diferencia de lo que sucede con el sistema
atributivo del registro de marcas, donde el derecho surge del registro, el de proteccion del
nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos. Es decir, el derecho
sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripcién o depdsito, sino con su primer
uso (...)30".

26 Rengifo Garcia, E. "El nombre comercial”, La Propiedad Inmaterial, n.° 17, noviembre de 2013, pp. 187-203.
27 32 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Interpretacién Prejudicial. Proceso 3-1P-1998.

28 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Interpretacion Prejudicial. Proceso 221-1P-2019.

2% Tribunal de la Comunidad Andina. Proceso 75 IP de 2013

30 jbidem
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De acuerdo con lo anterior, es indispensable tener en cuenta que el uso del nombre
comercial y/o ensefia comercial debe ser personal, publico, ostensible y continuo, de
manera que quien alegue derechos sobre un nombre o0 ensefa, debera acreditar su
utilizacion real y efectiva en el comercio para identificarse a si mismo o a su actividad
mercantil, no siendo el depdsito del nombre o de la ensefia comercial justificacion para
relevarse de la exigencia de probar el uso respectivo del mismo, pues la sola presuncion
no es suficiente para evidenciar el uso cualificado del signo.

Valoracion probatoria

En relacién con los requisitos que deben reunir las pruebas, el Consejo de Estado,
mediante auto de 26 de septiembre de 2019, indico:

“[...]1) la pertinencia de una prueba debe revisar que la prueba guarde relacién con
los hechos que se pretenden demostrar; ii) 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 razén de ser, porque ya estan
probados los hechos o porque el hecho esta exento de prueba [...]%0".

De igual forma, la doctrina, en palabras de Jaime Azula Camacho, ha conceptualizado la
carga de la prueba en los siguientes términos:

“la carga de la prueba se considera una regla de conducta para las partes, por
concretarse a observarla mediante la realizacion de todas las actuaciones necesarias
para establecer los hechos que apoyan su derecho en el proceso, pretensiones o
excepciones; mientras que para el juzgador es una regla de juicio, por indicarle la
forma como le corresponde pronunciarse y, concretamente, decidir en contra de la
parte sobre la cual ella gravita3'”.

En consecuencia, con base en los parametros jurisprudenciales y doctrinales previamente
expuestos, y a partir del andlisis del acervo probatorio obrante en esta actuacion
administrativa, esta Direccion evaluard si el nombre comercial alegado ha sido
efectivamente utilizado por la opositora de manera personal, publica, ostensible y
continua, conforme lo exige la normativa andina para su proteccion.

En el caso concreto, la sociedad ALUNA SUSTAINABILITY SAS aporto: i) certificado de
existencia y representacion legal, ii) facturas expedidas entre los afios 2023 y 2025, iii)
Certificacion contable de ingresos desde el afio 2021 hasta junio de 2025 y iv) contratos
suscritos correspondientes a la cobertura del nombre comercial.

Es fundamental precisar que el certificado de existencia y representacion si bien genera
una presuncién sobre la existencia y el uso del nombre comercial alegado, no constituye
prueba suficiente para su declaracion, sin embargo, si acredita la existencia de la sociedad
como empresario dedicado a la “consultoria, capacitacién, gestion empresarial,
estrategia organizacional, sostenibilidad, innovacién, estudios socioeconémicos,
sistemas de informacion y educacion”, desde enero de 2021, con domicilio en Bogota
D.C.

31 Azula Camacho, Jaime. La prueba en el proceso civil colombiano. Sexta edicion. Ediciones Libreria del Profesional, Bogotéa, 2016,
p. 62.
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CON FUNDAMENTO EN LA meRiCm E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL
REGISTRO MERCANTIL, LA CAMARA DE COMERCIO CERTIFICA. CONSTITUCION

NOMERE IDENTIFICACION Y DOMICILIO

71 de Accionista Unico,
o de 2021, con el Ne
sociedad de naturaleza

nero de 20

TERMINO DE DURACICN

La perscna juridica no se encuentra disuelta y su duracién es
indefinida.

De otra parte, como lo ha indicado la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina para demostrar el uso real y efectivo en el mercado es necesario
aportar, entre otras:

"La persona que alegue tener un nombre comercial debera probar su uso real y
efectivo en el mercado de acuerdo con la legislacion de cada Pais Miembro. Sin
embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y efectivo
en el mercado del nombre comercial se encuentran las facturas comerciales,
documentos contables, o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad
y la cantidad de la comercializacion de los servicios identificados con el hombre
comercial, entre otross3?”,

Ciertamente, las facturas allegadas al expediente permiten advertir el uso del signo
ALUNA SUSTAINABILITY en el trafico mercantil, en la medida en que reflejan su
utilizaciéon en documentos comerciales emitidos por la opositora dentro del desarrollo de
su actividad empresarial. En tal sentido, dichas piezas documentales constituyen un
elemento relevante para concluir que el signo ha sido empleado frente a terceros como
identificador del empresario en el mercado y resultan aptas para tener por acreditado,
para efectos del presente tramite, el uso real, efectivo y constante del nombre comercial
invocado

e Muestra facturas:

32 Apartado 2.10 del andlisis realizado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 135-1P-2018
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Adicionalmente, obra en el expediente certificacion contable expedida por el Contador
Puablico de la sociedad ALUNA SUSTAINABILITY S.A.S. en la que se deja constancia de
ingresos derivados de la actividad desarrollada por la sociedad opositora, asi como
diversos contratos suscritos en ejecucion de su objeto empresarial. Tales documentos
resultan pertinentes para evidenciar el desarrollo real y continuo de la actividad econémica
de la sociedad ALUNA SUSTAINABILITY S.A.S.

ftades que le confiere el Art @ de la Ley 45 de
acuerdo con la informacion que tuvo a disposicion
certificamos:

ntable, segiin |a Ley 43 de 1990, la
inistracion de la compafiia y va ligada

Dada en Bogotd D.C.. alos nueve (08) dias del mes de julio de 2025

CC 1.000.580.583 de Bogota
Mévil 321 24876 73

ALUNA SUSTAMABRITY 585
Cr 19 No. 16448 Bir Tobecin Bogotd - Colombia
PEX+37 318 3623328

Sobre el particular, los articulos 37.4 y 70 de la Ley 43 de 1990, precisa:

“37.4 Responsabilidad. Sin perjuicio de reconocer que la responsabilidad, como
principio de la ética profesional, se encuentra implicitamente comprendida en todas y
cada una de las normas de ética y reglas de conducta del Contador Publico, es
conveniente y justificada su mencién expresa como principio para todos los niveles de
la actividad contable. En efecto, de ella fluye la necesidad de la sancién, cuyo
reconocimiento en normas de ética, promueve la confianza de los usuarios de los
servicios del Contador Publico, compromete indiscutiblemente la capacidad calificada,
requerida por el bien comun de la profesion.”

“(...)

Articulo 70. Para garantizar la confianza publica en sus certificaciones dictdmenes u
opiniones, los Contadores Publicos deberan cumplir estrictamente las disposiciones
legales y profesionales y proceder en todo tiempo en forma veraz, digna, leal y de
buena fe, evitando actos simulados, asi como prestar su concurso a operaciones
fraudulentas o de cualquier otro tipo que tiendan a ocultar la realidad financiera de sus
clientes, en perjuicio de los intereses del Estado o del patrimonio de particulares, sean
estas personas naturales o juridicas”.

Conforme lo expuesto, el valor de los datos financieros ya esbozados son consorte del
Contador Publico o Revisor Fiscal, en la medida que el ejercicio de su profesién respalda
la autenticidad de la informacion sin que sea necesario entrar a comprobar mayormente
otros documentos que resultan ser soporte de aquella declaracion valorada por la mayoria
de las autoridades como idénea, circunstancia que aplica al caso concreto.
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En consecuencia, de la valoracién conjunta del material probatorio allegado, esta
Direccion concluye que se encuentra acreditado el uso real, efectivo y constante del signo
ALUNA SUSTAINABILITY en el mercado, por lo cual se tiene por demostrado el nombre
comercial invocado por la sociedad opositora.

Asi las cosas, resulta procedente llevar a cabo la confrontacion del nombre y ensefa
comercial con el signo solicitado, a fin de determinar la existencia o no de un riesgo de
confusion entre ellos, para lo cual deben tenerse en cuenta los aspectos de orden visual,
fonético y conceptual mencionados anteriormente y su naturaleza.

Los signos bajo estudio son los siguientes:

Signo solicitado Nombre comercial opositor

ALUNNA ALUNA SUSTAINABILITY

Reglas jurisprudencia y doctrinal aplicable ala comparacion de marcas

Comparacion entre marcas mixtas

Se debera tomar en consideracion que dentro del Proceso 72-IP-2013 de 8 de mayo de
2013, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado sobre la comparacion
entre signos mixtos, lo siguiente:

“El signo mixto puede estar conformado por una parte denominativa compuesta,
integrada por dos 0 mas palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No
existe prohibicién alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras,
cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos 0 mas
palabras, con o sin significacién conceptual, con o sin el acompafiamiento de un
grafico (...)".

Sobre el tema, la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido lo siguiente:

“La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado 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”. (Proceso 56-
IP-2013, marca: WESCO COLOR CENTER (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 221
de 22 de julio de 2013, citando al Proceso 55-1P-2002, disefio industrial: “BURBUJA
VIDEOS 2000, publicado en la Gaceta Oficial 821 de 01 de agosto de 2002).

De igual manera ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar 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”. (Proceso 56-1P-2013, ya citado, citando al Proceso
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26-1P-98, marca: (mixta) “C.A.S.A”, publicado en la Gaceta Oficial 410 de 24 de febrero
de 1999).

En este caso, se deberd determinar el elemento caracteristico del signo mixto v,
posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento predominante
es el denominativo, el cotejo entre signos debera realizarse de conformidad con las reglas
para la comparacion entre signos denominativos.

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

b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten el mismo lexema (...)

c) Se debe tener en cuenta la silaba ténica de los signos a comparar, ya que, si ocupa
la misma posicidn, 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 comun preponderante o relevante en
ambos signos®®”

Andlisis comparativo frente Nombre Comercial “ALUNA SUSTAINABILITY”

Esta Direccién encuentra que el signo solicitado y el nombre comercial opositor, al
apreciados en conjunto de manera sucesiva, presentan similitudes susceptibles de
generar riesgo de confusion en el publico consumidor.

Pues, de una vision en conjunto se advierte que el signo solicitado incorpora el vocablo
“ALUNNA” que hace parte integral y que ademas prevalece en el nombre comercial
“ALUNA SUSTAINABILITY” invocado por la opositora, diferencidndose solo por la
duplicidad de la consonante “N”, variacion minima que no desvirtla la semejanza ni impide
gue el consumidor los relacione en el mercado.

Resulta necesario recordar que el consumidor medio habitualmente no vera los signos
simultdneamente, sino que guardara de estos un recuerdo imperfecto en su memoria.
Asimismo, aquel tiende a recordar mas las similitudes antes que las diferencias, por lo
gue es probable que el publico cuando se encuentre ante los signos enfrentados asuma
gue tienen el mismo origen empresarial por las similitudes en la denominacion “ALUNNA/
ALUNA” (confusién indirecta).

Frente a la comparacion originada entre una marca que reproduce otra ya registrada, el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha manifestado de la siguiente forma:

33 TJCA, Proceso N° 127-1P-2016.
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“Cuando se reproduce una marca prioritaria o parte esencial de la misma en una
segunda marca y se le agregan vocablos u otras denominaciones, al hacerse una
comparacion entre ellas debe prescindirse del vocablo o de la denominacién que se
agrega, pues de aceptarse tal mecanismo como un criterio valido de diferenciacion,
cualquier marca podria apropiarse por un tercero, so pretexto de que la marca
compuesta despierta una impresion de conjunto diferente a la de la marca unitaria®”.

Asi, se hace evidente que, al contar con componentes nominativos sustancialmente
iguales, sobre los cuales recae en parte la carga distintiva los signos, el consumidor puede
asumir erroneamente que las marcas protegen productos y/o servicios que tienen algun
vinculo u origen empresarial comun, razon por la cual los referidos signos no pueden
coexistir en el mercado sin generar confusién indirecta en el consumidor.

De esta forma, ante la presencia del primer presupuesto, esto es, que los signos presenten
similitudes susceptibles de generar confusion, procedera a pronunciarse la administracion
sobre la eventual relacion que pueda existir entre los productos que estos distinguen, para
lo cual deberan tenerse en cuenta las pautas o criterios que permiten conducir a
establecer o fijar la similitud o la conexién competitiva entre estos.

Conexién competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

35: Asesoramiento y consultoria en negocios.

41: Coaching [formacion].

El nombre comercial ALUNA SUSTAINABILITY opositor identifica las siguientes
actividades comerciales:

Empresario como tal dedicado a la realizacion de las siguientes actividades: servicios de
consultoria y capacitacion en gerencia de proyectos; servicios de consultoria,
capacitacion, estructuracion e implementacion de proyectos de gestion empresarial,
estrategia organizacional, responsabilidad social empresarial, sostenibilidad, inversién
social, innovacién social, innovacién tecnoldgica; servicios de evaluacion econdmica de
proyectos; servicios de realizacion de estudios socioeconémicos, de factibilidad,
actuariales y desarrollo de modelos matematicos, econométricos y estadisticos; servicios
de asesoria, interventoria y consultoria para el disefio, implementacién, implantacién,
proteccién, mantenimiento e integracion de sistemas de informacion. Actividades
relacionadas en las clases 35, 41 y 42 de la clasificacion internacional de Niza.

Conforme a lo anterior, esta Direccidn evidencia una estrecha relacion competitiva que
conlleva un riesgo de confusién. Esto se debe a que identifican servicios y actividades
comerciales que estan razonablemente vinculadas en el mercado.

Por tanto, se debe determinar si a los ojos de un consumidor, considerando la realidad del
mercado, podria asumir como razonable que determinados productos o servicios
provengan del mismo empresario. Esta tesis del Tribunal Andino se funda en la tendencia
del mercado, empleando patrones que han demostrado ser recurrentes y a través de los
cuales el consumidor medio puede atribuir a un producto o servicio un mismo origen
empresarial.

34 Tribunal de Justicia Andino, Proceso 7-1P-98 , marca PALMA FRIT
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En el presente caso, la realidad del mercado muestra que un empresario dedicado a la
consultoria empresarial, la asesoria en gestién organizacional y la formacion tiende a
diversificar su portafolio hacia la prestacion de servicios estrechamente vinculados entre
si, tales como asesoramiento y consultoria en negocios (clase 35), educacién, formacién
y capacitacion (clase 41), e incluso otros servicios especializados de apoyo a la gestion.
Ello obedece a que se trata de actividades que se desarrollan dentro de un mismo ambito
econdomico, comparten finalidad empresarial, pueden estar dirigidas al mismo publico
objetivo y suelen ofrecerse a través de canales de promocion y contratacién similares,
razon por la cual el consumidor puede considerar razonablemente que provienen de un
mismo origen empresarial o de empresas vinculadas entre si.

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 confusion en el pablico consumidor, por lo que
no es posible el permitir la coexistencia.

Confundibilidad con nombre o ensefia comercial FUNDACION ALUNA

La sociedad opositora FUNDACION ALUNA alega un mejor derecho sobre el siguiente
signo:

Signo Titular Actividades
Empresario como tal dedicado a la
realizacion de las siguientes
actividades: Educacion; formacion;
actividades deportivas y culturales.
Educacion, pedagogia y atencion
i integral de nifAas, nifios, jovenes y
FUNDACION adultos con discapacidad cognitiva y
ALUNA multiple, y promotora de la educacion
especial; propiciando el desarrollo de
sus potencialidades para su integracion
en los &mbitos familiar, social, laboral y
cultural. Actividades relacionadas con
la clase 41 de Ila Clasificacion
Internacional de Niza.

ALUNA

Valoraciéon probatoria

En su escrito de oposicion, la FUNDACION ALUNA alegé un uso previo, real, publico,
efectivo y continuo, sobre el nombre comercial “ALUNA”, para actividades de un
empresario dedicado a los servicios formacion educativa y capacitacion a nifios, nifias y
adolescentes, realizacion de formacion a sus familias y a la comunidad y servicios de
capacitacion externa a profesionales e instituciones.

En el caso concreto, la FUNDACION ALUNA aporté como pruebas: i) Certificado de
Existencia y Representacién Legal suscrito por la Gobernacion de Bolivar mediante
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Resolucidon No. 1689 del 23 de septiembre de 2003, ii) Dossier de uso continuo del nombre
comercial, consistente en capturas de notas de prensa publicadas en medios como El
Universal, ElI Espectador, Mundo Noticias y RCN, asi como referencias a sus redes
sociales con 1.645 publicaciones y 2.564 seguidores; iii) enlace a su sitio web institucional
https://aluna.org.co/; iv) certificacion del reconocimiento otorgado por el Concejo Distrital
de Cartagena mediante boletin de prensa No. 120 de agosto de 2024 con motivo de los
25 afos de la fundacion; v) Informe Social ALUNA 2024 que documenta la atencion de
1.424 personas con discapacidad intelectual y sus familias a través de los programas
Atencion Temprana, ALUNA Movil y Satélite ALUNA; y vi) publicacion académica titulada
“Impacto de los programas de primera infancia de la Fundacion ALUNA (2008-2017)".

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
LA SUSCRITA PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE LA DIRECCION
DE CONCEPTOS, ACTOS ADMINISTRATIVOS Y PERSONERIA
JURIDICA

En ejercicio de las funciones asignadas,
CERTIFICA:

Que revisado los libros de registros que se llevan de las "ESAL” en la Direccign
de fCuﬂL‘EptDS, Actos Administrativos y Personeria Juridica de la Secretaria
Juridica, se pudo constatar que la_FUNDACION ALUNA, identificada con el Nit
No. §96.014.972-9. es una entidad de derecho privado sin animo de lucro, con
domicilio en Cartagena de Indias, dotada de personerfa juridica reconocida
mediante Resolucion No. 1689 de fecha 23 de septiembre de 2003 y reformas
€statutarias aprobadas mediante resoluciones No. 269 de fecha 24 de abril de
2006, Resolucidn No 1333 de fecha 13 de febrero de 2007, Resolucién No 511
de fecha 26 de septiembre de 20124 Resolucion No 41 de fecha enero 31 de
2017, Resolucion No 59 L-de fecha 27 de junio de 2018 ¥ Resolucidn No 140 de
fecha 18 de marzo de 2020, expedidas por la Gobernacién de Bolivar.

Que a folio 371 del Libro de Registro No. XV de la Secretaria Juridica de Ia
Guhsrnaciérl de Bolivar, se encuentra inscrita como Directora y Representante
Legal, la sefiora URSULA SCHLAPPI, identificada con la Cédula de extranjeria
No. E348085 de Macionalidad Suiza ¥ a Folio No 183 del Libro de Registro Mo
_XVII,_ segln Resolucion No 1428 de fecha 25 de julio de 2024, se encuentra
inscrita como secretaria la sefiora LISSET DEL CARMEN GONZALEZ RUBIO
PENA, identificada con C.C No 45,431.285, que de conformidad con el Articulo
34 de los estatutos, es la Representante Legal Suplente,

Dado en Turbaco - Bolivar, a los un (01) dias del mes de julio de 2025.

- z
ltvenof e ré’y/?:.«éj Y
NANCY CASTELLAR SERRANO
. Profésional Especializado
Direccién de Conceptos, Actos Administratives y Personeria Juridica
érez: T Oper

pppppppp  Luis Alfonso Torres Péraz: Tacnica Dperative

Sobre el particular cabe sefialar que si bien el Certificado de Existencia y Representacion
Legal no resulta suficiente por si solo para acreditar el uso del nombre comercial alegado,
si permite generar una presuncion sobre la existencia del titular y constatar la constitucion
juridica de la FUNDACION ALUNA desde el 23 de septiembre de 2003, fecha en la cual
le fue otorgada su Personeria Juridica mediante Resoluciéon No. 1689 expedida por la
Gobernacion de Bolivar, cuyo domicilio es en la ciudad de Cartagena.
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Evidentemente, el uso del signo ALUNA en el sitio web institucional de la opositora, asi
como en los documentos institucionales, académicos y de reconocimiento publico
allegados, permite concluir que dicho signo ha sido utilizado frente al publico como
identificador del empresario y de sus actividades, de manera suficiente para tener por
acreditados, para efectos del presente tramite, los derechos alegados sobre el nombre
comercial invocado.

sk oy

INFORME
SOCIAL

)
0 v o s 1 o dapcied

o
g e genean s e o

i A1 e g s st
T et g

25 ANOS MEJORANDO - -

e e e n s e o,
Mentay o gkt Componc,

LA CALIDAD DEVIDA
DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD ¥
SUS FAMILIAS

INFORME SOCIAL ALUNA 2024

El arte en ALUNA: musicoterapla - danza - teatro
i s

g

i

s
INFORME SOCIAL ALUNA 2024 d‘

Pagina 37 de 44

La Superintendencia de Industria y Comercio ofrece los siguientes canales de atencién:
Teléfono en Bogotd: 601 592 04 00 - Linea gratuita a nivel nacional: 01 8000 910 165 -
Direccién: calle 24 No. 7 - 43 local 108, Bogoté D.C., Colombia - Teléfono: 601 587 00 00 -
WWW.SiC.gov.co

MNuestro aporte es
fundamental al usar menos
papel contribuimos con el
medio ambiente



S/

Superintendencia de
Industria y Comercio

Resolucion N° 39196

Ref. Expediente N° SD2025/0045676

'IMPACTO

de los programas de
: primera infancia de la

- Fundacion

ALUNA

e 2008 = 2017

En la publicacion académica titulada “Impacto de los programas de primera infancia de la
Fundacién ALUNA (2008-2017)” se documenta de manera detallada el desarrollo de los
programas educativos y de atencion temprana adelantados bajo el nhombre “ALUNA”
durante un periodo de nueve afos, evidenciando la continuidad y el reconocimiento
académico de la actividad de la Fundacion.

Después de analizar en detalle los documentos aportados por la opositora, esta Direccion
encuentra acreditado el uso real, publico, efectivo y continuo del signo ALUNA, al menos
desde el afio 2003, y en todo caso, con anterioridad a la fecha de presentacion de la
solicitud objeto del presente tramite. Sin duda, la informacién allegada, los documentos
académicos aportados, el reconocimiento institucional otorgado por el Concejo Distrital de
Cartagena en el afio 2024, asi como la evidencia de uso del signo en su sitio web
institucional, son piezas que permiten verificar el uso real y constante del nombre
comercial alegado.

Por lo tanto, se considera apropiado llevar a cabo la comparacion entre el nombre y
ensefia comercial y el signo solicitado con el fin de determinar si existe o no un riesgo de
confusion entre ellos.

Los signos bajo estudio son los siguientes:

Signo solicitado Nombre comercial opositor
alunna ALUNA
ALUNNA

Reglas jurisprudenciay doctrinal aplicable ala comparacién de marcas

Comparacion entre signos mixtos y nominativos
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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 Andina3>:

e Se deberé establecer cuél es el elemento predominante en el signo mixto.

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

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

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

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

i) Entre los factores que inciden positivamente sobre el componente figurativo

de una marca mixta, sobresalen la notoriedad adquirida por el mismo y la
originalidad intrinseca del correspondiente componente figurativo (...)%".

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

Prevalencia del elemento nominativo

35 TJCA, Proceso N° 224-1P-2015

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

37 “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 84-1P-2007 y la Interpretacién Prejudicial del 29 de mayo
de 2014 en el proceso
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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 posicidn, 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 denominacién.

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 comun preponderante o relevante en
ambos signos3®”.

Andlisis comparativo frente nombre comercial “ALUNA”

La Direccion encuentra que los signos bajo estudio, ALUNNA vs ALUNA apreciados en
conjunto de manera sucesiva y no simultdnea, presentan similitudes susceptibles de
generar un riesgo de confusion o de inducir a error al publico consumidor.

En efecto, se observa que el elemento denominativo dominante del signo solicitado a
registro, esto es la expresion “ALUNNA”, reproduce de manera integra el elemento
principal y de mayor recordacién que constituye el nombre comercial previo de la opositora
(ALUNNA / ALUNA), presentando similitudes sustanciales del orden ortografico y fonético
derivadas de la coincidencia de letras, estructura silabica y vocélica entre ambos signos.

Desde el punto de vista ortogréfico, se observa que el signo solicitado ALUNNA comparte
cinco de las letras que conforman el nombre comercial previo ALUNA, asi como la misma
secuencia vocélica A-U-A y las mismas silabas (A-LU-NA / A-LU-NNA), sin que la
duplicacién de la consonante “N” en el signo solicitado constituya una diferencia capaz de
evitar la confusién, en tanto se trata de una variacién grafica minima que no altera la
impresion general del conjunto.

Aunado a lo anterior desde el punto de vista fonético, la pronunciacién de ambos signos
resulta idéntica, comoquiera que la duplicacion dicha de la consonante “N” en la expresion
“ALUNNA” no genera un sonido diferente.

Asi, se hace evidente que, al contar con componentes nominativos sustancialmente
iguales, sobre los cuales recae la carga distintiva de los signos, el consumidor puede
asumir erroneamente que los servicios identificados con el signo solicitado tienen algun
vinculo, relacion o un origen empresarial comun con los servicios identificados con el
nombre comercial previo de la opositora.

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

38 TIJCA, Proceso N° 127-1P-2016.
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exigidos por la causal de irregistrabilidad en estudio.
Conexion competitiva
El signo solicitado pretende distinguir:

35: Asesoramiento y consultoria en negocios.

41: Coaching [formacion].

El nombre comercial opositor identifica las siguientes actividades comerciales:

Empresario como tal dedicado a la realizacion de las siguientes actividades: Educacion;
formacion; actividades deportivas y culturales. Educacién, pedagogia y atencion integral de
nifias, nifos, jovenes y adultos con discapacidad cognitiva y multiple, y promotora de la
educacion especial; propiciando el desarrollo de sus potencialidades para su integracion en
los ambitos familiar, social, laboral y cultural. Actividades relacionadas con la clase 41 de la
Clasificacion Internacional de Niza.

De acuerdo a los factores de conexidad competitiva esta Direccidén concluye que existe una
relacion de conexidad entre los servicios que pretende distinguir el signo solicitado ALUNNA
y los distinguidos por el nombre comercial del opositor ALUNA, pues bien dichas actividades
recaen directamente sobre la prestacion de servicios de educacion, formacion, capacitacion,
instruccién y atencion integral especializada a nifios, nifias, adolescentes, jovenes y adultos
con discapacidad intelectual y sus familias, las cuales guardan una relacién inmediata con
los servicios de coaching [formacidn] comprendidos en la clase 41 que pretende distinguir el
signo solicitado.

Asi las cosas, y aunado a la similitud gramatical ya evidenciada entre los signos
confrontados, se genera riesgo de confusion indirecta entre los consumidores, pudiendo
estos asumir equivocadamente que ambos signos poseen un mismo origen empresarial sin
ser esto real. Lo anterior, comoquiera que las actividades relacionadas con la educacion,
formacion, capacitacion e instruccién comparten similares medios publicitarios y canales de
prestacion, en la medida en que ambas se ofrecen al publico a través de plataformas
digitales, sitios web institucionales, redes sociales, programas presenciales en centros
educativos y formativos, asi como eventos académicos, talleres, conferencias y actividades
de capacitacion, coincidiendo en los espacios y medios promocionales, lo que incrementa la
probabilidad de que el consumidor atribuya un origen empresarial comdn a los signos
enfrentados.

La decision de la administracion debe armonizar 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, prohibiendo que un
tercero saque provecho sobre la base de la actividad comercial ajena.

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

Analisis de la causal de irregistrabilidad contenida en el literal €) del articulo 135 de la
Decisién 486

Afectacion de la identidad o prestigio de una persona natural o juridica

La opositora manifiesta una posible afectacion a la identidad o prestigio de la
FUNDACION ALUNA.

Signo solicitado

ALUNNA

El signo solicitado es de naturaleza mixta y corresponde a la expresion “ALUNNA”, para
distinguir los siguientes servicios:

“35: Asesoramiento y consultoria en negocios.
41: Coaching [formacién]”

Para la aplicacion de la causal de irregistrabilidad es necesario que el signo solicitado a
registro afecte la identidad de una persona (natural o juridica) que tenga fines o no de
lucro. Ahora bien, cuando la norma indica que el signo debe afectar la identidad de la
persona hace referencia al conjunto de rasgos propios del individuo que lo caracterizan
frente a los demés, como puede ser su nombre y apellido, o solo su apellido cuando es
notorio; al referirse al prestigio este se relaciona con el realce, estimacion, renombre y
buen crédito que puede llegar a tener la persona.

Al respecto, ha establecido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que “para
determinar si una marca afecta la identidad o prestigio de las personas es preciso
establecer el conocimiento que pueda existir de éstas en el publico consumidor en
general, aspecto que viene derivado en la mayoria de los casos: de la publicidad, difusién
y explotacién de la imagen que se ha hecho de éstas debido a su profesién o actividad,
de tal manera que el consumidor tiene una clara y directa remision a ellas al escuchar u
observar ciertas denominaciones o imagenes que los identifican”. (Interpretacion
Prejudicial Proceso 82-1P-2010).

En este orden de ideas, con miras a establecer si el registro del signo analizado constituye
una afectacion a la identidad o prestigio del opositor, esta Direccién encuentra necesario
hacer un analisis del material probatorio aportado para determinar si el signo solicitado
afectaria de alguna manera la identidad o prestigio de las personas que se buscan
proteger.

Ahora bien, al realizar el analisis correspondiente al material probatorio allegado por la
opositora FUNDACION ALUNA, esta Direccion encuentra que dicho acervo probatorio no
satisface los requisitos jurisprudenciales y doctrinales establecidos para acreditar una
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eventual afectacion a la identidad o prestigio de la opositora derivada del registro del signo
solicitado. En efecto, las pruebas aportadas resultan idoneas para acreditar el uso publico
y continuo del nombre comercial “ALUNA” (cuyo analisis fue efectuado bajo el literal b)
del articulo 136 de la Decision 486), pero no permiten establecer que el registro del signo
solicitado ALUNNA tenga la capacidad concreta de menoscabar la identidad institucional,
el renombre o el prestigio que la opositora ha consolidado a lo largo de su trayectoria. La
opositora no aportd elementos probatorios especificos que demuestren un dafio
reputacional concreto, una pérdida de identidad institucional o una desvinculacion del
publico respecto del prestigio de la entidad, derivados eventualmente del registro del signo
cuestionado.

Adicionalmente, es preciso sefialar que el supuesto de hecho previsto en el literal e) del
articulo 136 de la Decision 486 esta dirigido a impedir el registro de signos que constituyan
una reproduccion, transcripcion o apropiacion indebida del nombre, seudénimo, firma,
retrato, imagen u otros elementos identificadores de personas naturales o juridicas, situacion
gue no se configura en el presente caso, comoquiera que el signo solicitado ALUNNA no
constituye una transcripcion del nombre completo de la persona juridica opositora
“FUNDACION ALUNA”.

En consecuencia, esta Direccién al analizar el signo solicitado encuentra que no afecta el
prestigio o los elementos individualizadores de la opositora. En efecto, ha de tenerse en
cuenta que la finalidad de la normativa establecida en el literal €) del articulo 136 de la
Decision 486 consiste en evitar la afectacion de los atributos de la personalidad que
lesionen la identidad o prestigio del opositor, lo cual, no se evidencia en este caso.

Andlisis de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal h) del articulo 136
de la Decision 486

Notoriedad del signo distintivo opositor “ALUNA”

Esta Direccion al revisar cada uno de los documentos que obran en el expediente, pudo
constatar que, conforme al Capitulo Primero del Titulo X de la Circular Unica, modificada
por la Resolucion N°3676 de 2025, emitida por esta Superintendencia, el opositor
FUNDACION ALUNA no realizé el pago correspondiente a la invocacion de notoriedad
dentro de un tramite de oposicion, segun lo establecido en el numeral 1.1.2.2.9 de la
mencionada resolucion, restringiendo el pago de la tasa Unicamente a la presentacion de
oposicién, segun lo establecido en el numeral 1.1.2.2.3 del mismo acto administrativo, sin
incluir el rubro adicional exigido para el estudio de la causal de notoriedad invocada bajo
el literal h) del articulo 136 de la Decision 486 de la Comunidad Andina.

En consecuencia, al no haberse cumplido con el presupuesto procesal del pago de la tasa
especifica para el estudio de la notoriedad, esta Direccion se abstendra de pronunciarse
sobre la alegada notoriedad del signo “ALUNA” invocada por la FUNDACION ALUNA.

Conclusion

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud estd comprendido en las causales de
irregistrabilidad establecidas en el articulo 136 literales a) y b) de la Decision 486 de la
Comisién de la Comunidad Andina.

Sin embargo, no se encuentra comprendido en las causales de irregistrabilidad previstas
en los literales b) y ¢) del articulo 135, ni en los literales e) y h) del articulo 136 de la misma
decision.
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En mérito de lo expuesto esta Direccion,
RESUELVE

ARTICULO 1. Declarar fundada la oposicioén interpuesta por la sociedad ALUNA
SUSTAINABILITY SAS frente a la clase 35 solicitada.

ARTICULO 2. Declarar fundada la oposicion interpuesta por la sociedad ALUNA
SUSTAINABILITY SAS frente a la clase 41 solicitada.

ARTICULO 3. Declarar fundada la oposicion interpuesta por la FUNDACION ALUNA
frente a la clase 41 solicitada.

ARTICULO 4. Negar el registro de la marca ALUNNA (mixta) para distinguir servicios
comprendidos en la clase 35 de la Clasificacion Internacional de Niza3®?, solicitada por la
sociedad ALUNNA CONSULTORA SAS, por las razones expuestas en la parte motiva
de la presente resolucion.

ARTICULO 5. Negar el registro de la marca ALUNNA (mixta) para distinguir servicios
comprendidos en la clase 41 de la Clasificacién Internacional de Niza*°, solicitada por
sociedad ALUNNA CONSULTORA SAS, por las razones expuestas en la parte motiva
de la presente resolucion.

ARTICULO 6. Notificar a la sociedad ALUNNA CONSULTORA SAS, solicitante del
registro y a las sociedades ALUNA SUSTAINABILITY SAS y FUNDACION ALUNA,
opositoras, el contenido de la presente resolucion, entregandoles copia de la misma,
advirtiendoles que contra dicha resolucion procede el recurso de apelacion ante la
Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, el cual debera interponerse
dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la fecha de notificacion.

ARTICULO 7. En firme esta resolucion archivese el expediente.

Notifiguese y Cumplase.
Dado en Bogota D.C., el 26 de mayo de 2026

DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

39 35: Asesoramiento y consultoria en negocios.
4041: Coaching [formacién].
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