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

Resolucién N° 51909
Ref. Expediente N° SD2025/0103742
Por la cual se decide una solicitud de registro

LA DIRECTORA DE SIGNOS DISTINTIVOS (E)
en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

Que por escrito presentado el dia 8 de octubre de 2025, la sociedad HEALTHY AMERICA
COLOMBIA S.A.S., solicito el registro de la marca ALIVE (mixta) para distinguir productos
comprendidos en la Clase 5 de la Clasificacién Internacional de Niza?.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial N°1083 del 30 de octubre de 2025, la
sociedad NATURE'S WAY PRODUCTS, LLC, present6 oposicion con fundamento en la
causal de irregistrabilidad establecida en el articulo 7 de la Convenciéon General
Interamericana de Proteccién Marcaria y Comercial de Washington en materia de marcas:
Convencion Interamericana (Washington).

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

“Desde una perspectiva visual, se observara con claridad que los signos comparados
generan una impresién idéntica, principalmente porque la marca solicitada reproduce
la totalidad de las marcas opositoras.

La marca solicitada es de naturaleza mixta, en tanto se encuentra conformada por el
elemento denominativo ALIVE, representado mediante una tipografia especifica,
acompafiado de una configuracion grafica particular que incluye trazos definidos y el
uso de un color verde.

Por su parte, las marcas opositoras presentan naturaleza mixta y nominativa
integrada por la palabra ALIVE y ALIVE!.

Desde el punto de vista visual, resulta evidente que los signos en conflicto coinciden
plenamente en su elemento denominativo principal, esto es, la expresion “ALIVE”, la
cual es reproducida de manera integra en la marca solicitada. Dicha coincidencia
adquiere especial relevancia si se tiene en cuenta que el componente verbal suele
ser el elemento que mayor impacto genera en la percepcion del consumidor y el que
este retiene con mayor facilidad al momento de identificar el origen empresarial de
los productos o servicios. En ese sentido, existe una identidad visual clara en el
elemento denominativo que domina la impresion de conjunto de los signos.

Los elementos graficos incorporados en la marca solicitada carecen de fuerza
distintiva propia y no cumplen una funcion diferenciadora real, toda vez que se limitan
a una presentacion tipografica y cromatica comun en el mercado, insuficiente para
neutralizar la coincidencia total en el elemento denominativo. Conforme al criterio
reiterado de la Superintendencia de Industria y Comercio, cuando una marca mixta
incorpora un elemento denominativo que coincide plenamente con una marca
nominativa previamente registrada, dicho elemento verbal prevalece en la
apreciacion del signo y define la impresién de conjunto.

En consecuencia, la marca solicitada no introduce diferencias visuales relevantes
frente a las marcas opositoras, sino que reproduce de manera integra y directa el

1 5: Medicamentos de fitoterapia; medicamentos fitoterapéuticos para el consumo humano; preparaciones de fitoterapia para uso
médico.
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signo “ALIVE”", lo que conduce a que el consumidor perciba los signos como idénticos
0, cuando menos, como provenientes del mismo origen empresarial. Por ello, la
supuesta adiciébn de elementos gréficos no resulta suficiente para desvirtuar la
identidad visual existente ni para eliminar el evidente riesgo de confusién y de
asociacion entre los signos enfrentados.

(..)

Desde el punto de vista ortogréfico, resulta evidente que la marca solicitada y las
marcas opositoras son idénticas, en la medida en que todas se encuentran
conformadas por la misma expresién “ALIVE”, sin variacidn alguna en su estructura,
namero de letras, orden ni composicion. La presencia de un signo de exclamacién en
una de las marcas opositoras no altera el nucleo ortografico del signo ni introduce
una diferencia relevante, pues dicho elemento no modifica la escritura ni la
percepcion del vocablo principal.

De igual forma, desde una perspectiva fonética, los signos en conflicto se pronuncian
de manera exactamente igual, al estar integrados por la misma expresién “ALIVE”, lo
que conduce a una coincidencia total en su sonoridad, ritmo y acentuacion. En
consecuencia, al momento de ser solicitados verbalmente por el consumidor, los
signos resultan indistinguibles, reforzando la identidad entre la marca solicitada y las
marcas opositoras y acentuando el riesgo de confusién y de asociacion en el
mercado.

(..)

Los productos que la marca solicitada pretende identificar en la clase 5, a saber,
medicamentos de fitoterapia, medicamentos fitoterapéuticos para el consumo
humano y preparaciones de fitoterapia para uso médico, guardan una relacién directa
y estrecha con los productos amparados por las marcas opositoras en la misma
clase, consistentes en suplementos dietéticos y nutricionales, vitaminas,
suplementos minerales, complementos alimenticios y bebidas nutricionales
enriquecidas, razén por la cual entre ellos existe una clara conexidad competitiva.

En primer lugar, desde la perspectiva del grado de sustitucién o intercambiabilidad,
es evidente que los productos comparados pueden ser percibidos por el consumidor
como alternativas razonables para atender necesidades similares relacionadas con
el cuidado de la salud, el bienestar general y el fortalecimiento del organismo. En la
practica del mercado, los medicamentos fitoterapéuticos y los suplementos
nutricionales comparten un mismo espacio de decisién de consumo, en la medida en
gue ambos son adquiridos para prevenir, aliviar o coadyuvar en el tratamiento de
afecciones comunes, mejorar el estado general de salud o reforzar funciones
especificas del cuerpo humano. Asi, frente a una misma necesidad, el consumidor
puede optar indistintamente por un medicamento fitoterapéutico o por un suplemento
nutricional, lo que evidencia una relacion de sustitucion razonable entre estos
productos.

Adicionalmente, existe una clara relacién de complementariedad entre los productos
en conflicto, toda vez que el consumo de medicamentos fitoterapéuticos suele ir
acompafiado, de manera habitual, del uso de suplementos dietéticos, vitaminicos o
minerales como apoyo al tratamiento o como parte de un enfoque integral de
bienestar y cuidado de la salud. En ese contexto, el uso de uno de estos productos
genera o refuerza la necesidad de consumir el otro, lo que demuestra que no se trata
de categorias aisladas, sino de productos que se integran dentro de un mismo
esquema de consumo y que el consumidor asocia de forma natural.

Finalmente, desde el criterio de razonabilidad, resulta perfectamente plausible que el
consumidor asuma que los medicamentos fitoterapéuticos y los suplementos
nutricionales provienen de un mismo empresario 0 de empresas vinculadas,
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especialmente si se tiene en cuenta la realidad del mercado farmacéutico y
nutracéutico, en el cual es comdn que un mismo titular comercialice, bajo una misma
marca, tanto medicamentos de origen natural como suplementos dietéticos,
vitaminas y complementos alimenticios. Esta practica refuerza la expectativa legitima
del consumidor de que los productos en conflicto tienen un origen empresarial comun,
expectativa que se ve intensificada cuando los signos que los identifican son
idénticos.

En consecuencia, atendiendo al grado de sustitucion existente, a la relacion de
complementariedad entre los productos y a la razonable percepcién del consumidor
sobre su posible origen empresarial comun, resulta claro que los productos
identificados por la marca solicitada y aquellos amparados por las marcas opositoras
son conexamente competitivos, lo que, sumado a la identidad marcaria previamente
demostrada, incrementa de manera significativa el riesgo de confusién y de
asociacion en el mercado.

Asi, al ser el signo solicitado susceptible de generar riesgo de confusion frente a los
signos previamente registrados, este se encuentra incurso en la causal de
irregistrabilidad citada, siendo imposible acceder a un registro, toda vez que debe
prevalecer la proteccion de los derechos previos del titular del signo previamente
registrado junto con los derechos de los usuarios y consumidores a escoger
libremente y sin distorsiones los productos ofrecidos en el mercado.

(..)

En efecto, la sociedad opositora NATURE’S WAY PRODUCTS, LLC es titular de las
marcas ALIVE, las cuales han sido registradas, usadas y explotadas de manera
continua y sostenida en los Estados Unidos de América —pais miembro de la
Convencion de Washington— por un periodo cercano a diez (10) afios, circunstancia
gue le ha permitido consolidar una presencia significativa y reconocible dentro del
mercado de productos de la clase 5, particularmente en el segmento de suplementos
y productos orientados al bienestar y la salud.

Dicha trayectoria no es meramente formal o registral, sino que se traduce en un uso
real, efectivo y masivo de la marca ALIVE, el cual se evidencia, entre otros aspectos,
en la comercializacién constante de multiples productos identificados con dicho
signo, en su promocion a través de canales digitales oficiales, y en su acceso directo
al consumidor final mediante plataformas de comercio electrénico y distribucion
especializada, como se desprende de la informacion publica disponible en el sitio
web oficial de la opositora (Search: 160 results found for "alive” — Nature's Way®).
Este uso serd acreditado de manera amplia y detallada con el material probatorio que
se allegara dentro del término de prérroga solicitado.

Bajo este escenario, no resulta razonable ni verosimil sostener que un solicitante que
pretende registrar en Colombia la marca ALIVE para identificar productos de la clase
5 — esto es, el mismo sector econdmico y la misma categoria de productos—
desconaociera la existencia y uso previo del signo ALIVE en Estados Unidos. Por el
contrario, atendiendo a la realidad del mercado, a la identidad denominativa del signo
y a la coincidencia en el ambito de aplicacién de los productos, se impone concluir
qgue el solicitante necesariamente tuvo o debié tener conocimiento de la marca
previamente utilizada por la sociedad opositora.

Sobre este punto, la propia Superintendencia de Industria y Comercio ha reconocido
gue, para efectos de la Convencion de Washington, el conocimiento del solicitante
puede acreditarse mediante indicios, tales como la identidad o alto grado de similitud
entre los signos, la coincidencia en el sector econémico y la condicién de empresario
del solicitante dentro del mismo mercado relevante. En particular, la Direcciéon ha
seflalado que cuando concurren estas circunstancias, se presume el conocimiento
previo de la marca usada en otro Estado Contratante, aun cuando dicho conocimiento
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no se pruebe de manera directa.

En el presente caso, dichos indicios concurren de manera inequivoca. La marca
solicitada reproduce integramente el signo ALIVE; los productos que se pretenden
identificar pertenecen a la clase 5, al igual que aquellos comercializados por la
opositora; y el solicitante actia dentro de un mercado en el cual resulta habitual la
consulta previa de antecedentes marcarios y comerciales relevantes, especialmente
tratindose de signos utilizados de forma intensiva y prolongada en mercados
internacionales de referencia como el estadounidense.

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que las marcas ALIVE de NATURE'S WAY
PRODUCTS, LLC no son signos aislados 0 marginales, sino marcas que hacen parte
de un portafolio consolidado de productos, con presencia continua en el mercado, lo
gue refuerza la inferencia razonable de que su adopcién posterior por un tercero no
obedece a una simple coincidencia, sino a un aprovechamiento indebido del
posicionamiento previo del signo”.

Que dentro del término concedido para tal efecto, la sociedad HEALTHY AMERICA
COLOMBIA S.A.S., dio respuesta a la oposicion argumentando:

“Durante mas de una década:

* El signo ALIVE es usado por HEALTHY AMERICA COLOMBIA S.A.S., en Colombia
desde el afio 2012.

* No existe evidencia de conflicto o de confusién, porque el producto del Opositor NO
TIENE REGISTRO SANITARIO concedido por el INVIMA y NO PUEDE SER
COMERCIALIZADO en Colombia, porque equivaldria a que quien lo haga, incurriria
en las conductas penales Contrabando, Evasion Fiscal, Enriquecimiento llicito y
posible Lavado de Activos.

Lo que demuestra inexistencia de riesgo real

(..

HEALTHY AMERICA COLOMBIA S.A.S., NO conocia la marca extranjeray NO tenia
el deber de conocerla, porque si uno escribe “marca ALIVE” en el motor de busqueda
Google.com no aparece ninguna mencién a la marca del Opositor, o escribe “ALIVE”"
en el buscador de la plataforma SIPI de la SIC, no aparece esta marca como
registrada, por ninguna Empresa, en la Clase 5 de la Clasificacion Niza.

En cambio, si uno escribe “marca ALIVE” o “ALIVE de Healthy America”, podra
comprobar con facilidad, que esta marca se comercializa en muchisimas tiendas
virtuales y presenciales de todo el territorio colombiano.

Por lo que HEALTHY AMERICA COLOMBIA S.A.S., ACTUO dentro del marco legal
y por esto la buena fe permanece intacta.

(..)

Por lo tanto: No pueden constituir un obstaculo véalido para el registro solicitado en
Colombia.

La invocacion de registros extranjeros sin acreditar su vigencia material, uso efectivo
y mantenimiento conforme al régimen del USPTO convierte la oposiciébn en un
ejercicio meramente formal, carente de soporte juridico real. No puede desplazarse
un signo legitimamente utilizado en Colombia durante mas de una década, con base
en titulos cuya eficacia no ha sido demostrada y cuya existencia material en el trafico
economico es incierta.
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Ahora bien, si el Opositor le dio a conocer estas supuestas evidencias de vigencia
material a la SIC, NO nos las dio a conocer a Nosotros, por lo que es INOPONIBLE
en el presente tramite por violacién del debido proceso consagrado en el articulo 29
de la Constitucion Politica de Colombia.

Una prueba resulta inoponible frente a la contraparte cuando:
* No fue puesta en su conocimiento dentro de la oportunidad procesal, o

« No tuvo posibilidad real de controvertirla (objetarla, solicitar aclaraciones,
contrainterrogar, pedir pruebas en contrario).

Teniendo en cuenta que el Codigo General del Proceso, exige que toda prueba: sea
solicitada, decretada e incorporada en debida forma; y, esté sujeta a contradiccion;
Y, que la Corte Constitucional de Colombia, ha reiterado que: Ninguna prueba puede
valorarse si no ha sido conocida y controvertida por la parte contra quien se aduce;
TENEMOS QUE, en la eventualidad de haberse allegado ante esta Instancia
Administrativa, las evidencias de vigencia material de la marca del Opositor, estas
pruebas son INOPONIBLES de puro derecho, en la medida en que NUNCA nos
fueron puestas en conocimiento, ni se brindé la posibilidad real de ejercer su
contradiccion, en abierta vulneracién del derecho fundamental al debido proceso
consagrado en el articulo 29 de la Constitucion Politica.

En consecuencia, mal podria otorgarsele valor probatorio alguno, pues su
incorporacioén irregular impide que produzca efectos juridicos en contra de mi
representada.

(.

En el presente caso NO SE ENFRENTAN DOS SIGNOS EN COMPETENCIA
DENTRO DEL MERCADO COLOMBIANO, sino un signo legitimamente utilizado,
autorizado y consolidado durante mas de una década, en el mercado colombiano
(como es el producto ALIVE de HEALTHY AMERICA COLOMBIA S.A.S.), frente a
una marca extranjera sin presencia real en el pais.

En estas condiciones, la oposicién no solo carece de sustento juridico, sino que
pretende desconocer la realidad econémica del mercado colombiano y el principio de
territorialidad que estructura el sistema de propiedad industrial”.

Que para decidir acerca de la solicitud de registro marcario de la referencia, esta Oficina
procedera a realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta todos los
argumentos que hayan sido planteados, asi como las pruebas presentadas por las partes.
Lo anterior, en atencién a lo previsto en los articulos 146, 148 y 150 de la Decisién 486
de la Comision de la Comunidad Andina. Adicionalmente, el estudio del presente tramite
administrativo puede comprender asuntos que aparezcan con ocasion de la realizacion
del examen de registrabilidad.

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal a) del articulo 136 de la Decision 486

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

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

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

La proteccion especial de la Convencidén General Interamericana de Proteccion
Marcariay Comercial de Washington en materia de marcas

El articulo 7 de la Convencion General Interamericana de Proteccién Marcariay Comercial
establece:

“Todo propietario de una marca legalmente protegida en uno de los Estados Contratantes
conforme a su legislacion interna, que tenga conocimiento de que alguna persona o entidad usa
0 pretende registrar o depositar una marca sustancialmente igual a la suya o susceptible de
producir confusién o error en el adquirente o consumidor de los productos o mercancias a que se
apliquen, tendra el derecho de oponerse al uso, registro o depdsito, de la misma, empleando los
medios, procedimientos y recursos legales establecidos en el pais en que se use o pretenda

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

*En la comparacion, 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. (...)".

3 A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretacion Prejudicial proferida en el
Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por si mismos la existencia de relacion, vinculacion o conexion 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 sustitucién 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
0 servicios se tiene en consideracion el precio de dichos bienes o servicios, sus caracteristicas, su finalidad, los canales de
aprovisionamiento o de distribuciéon o de comercializacion, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de
que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal
que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratandose de las infusiones en
la forma de bolsas filtrantes, el anis, el cedrén, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre si.

b) Lacomplementariedad 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
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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registrar o depositar dicha marca, probando que la persona que la usa o intenta registrar o
depositar, tenia conocimiento de la existencia y uso en cualquiera de los Estados Contratantes,
de la marca en que se funde la oposicion y que ésta se usaba y aplicaba y continla usandose y
aplicandose a productos o mercancias de la misma clase, y, en consecuencia, podra reclamar
para si el derecho de usar preferente y exclusivamente o la prioridad para registrar o depositar su
marca en el pais en que se trate siempre que llene las formalidades establecidas en la legislacién
interna y en esta convencion”.

Concepto de lanorma

Al respecto entendemos que “La confusién en materia marcaria puede obedecer a la
incapacidad de un signo para distinguir los productos o servicios que ampara, de otros
gue puedan inducir al consumidor a error”.

Ahora bien, la Convencion de Washington posee sus propias normas "sustantivas", con
el afan de crear un sistema "uniforme" de proteccion.

Entre dichas normas sustantivas, encontramos el articulo 7 de la Convencién, el cual
establece un sistema especial y excepcional de proteccion marcaria, la cual extiende sus
efectos a los signos que son amparados en cada uno de los Estados Contratantes,
siempre que concurran los siguientes requisitos:

1. Que exista una marca legalmente protegida en uno de los Estados contratantes.

2. Que exista la pretension de registrar o depositar una marca sustancialmente igual a
aquella o susceptible de producir confusion o error en el adquirente o consumidor de los
productos o mercancias a que se apliquen.

3. Que se pruebe que la persona que la usa o intenta registrar o depositar, tenia
conocimiento de la existencia y uso en cualquiera de los Estados contratantes, de la marca
en que se funde la oposicién, y que ésta se usaba y aplicaba y continda usandose y
aplicAndose a productos o mercancias de la misma clase.

Requisitos para su aplicacion

Con miras a la realizacion del analisis de registrabilidad correspondiente, es necesario
entonces referir los supuestos contemplados por el articulo 7 de la Convencion de
Washington, con base en los cuales se evaluara la posibilidad de otorgar proteccion al
nacional (o extranjero residente) de uno de los paises miembros, propietario de una marca
registrada en un pais contratante, cuando pretenda oponerse al registro de una marca
idéntica o similar a la suya en otro pais contratante, y segun la normas de este ultimo. Si
alguno de dichos requisitos no es cumplido no es viable dar aplicacion a la disposicion
citada:

1. Que la marca fundamento de la oposicion se encuentre debidamente protegida en un
pais contratante, segun su legislacion interna.

2. Que la marca solicitada a registro sea sustancialmente igual a la suya o susceptible de
producir confusion o error.

3. Que la persona gque la usa o intenta registrar o depositar, tenia conocimiento de la
existencia y uso en cualquiera de los Estados Contratantes, de la marca en que se funde
la oposicion.

4. Que la marca en que se funda la oposicion se usaba y aplicaba y continla usandose y
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aplicandose a productos o mercancias de la misma clase.

Acervo probatorio.

Al expediente fueron allegadas las siguientes pruebas por parte de la sociedad opositora
NATURE'S WAY PRODUCTS, LLC:

e Certificate of Good Standing” (Certificado de Vigencia o de Buen Estado) y la
certificacion extraida de la base de datos oficial del Departamento de Instituciones
Financieras del Estado de Wisconsin.

e Certificados de registro de las marcas fundamento de la oposicién.

e Links de las siguientes paginas web:

https://www.naturesway.com/Product-Catalog/Alive-Prenatal-Multi-Vitamin-
Gummies

https://www.amazon.com/Natures-Way-Multivitamin-Potency-
FoodBased/dp/BOO3UEKH92/ref=sr 1
4?dchild=1&keywords=nature%?27s+way&qid=1585256263&sr=8-4

https://naturesway.com/products/alive-max-potency-liquid-
multivitamin?variant=43405102874838

https://naturesway.com/products/alive-garden-goodness-for-
women?variant=43405102776534

https://naturesway.com/products/alive-max-potency-liquid-
multivitamin?variant=43405102874838

https://www.naturesway.com/products/alive-garden-goodness-for-women
https://www.naturesway.com/products/alive-max-potency-liquid-multivitamin

Al expediente fueron allegadas las siguientes pruebas por parte de la sociedad solicitante
HEALTHY AMERICA COLOMBIA S.A.S.

e Copiadel Certificado de Camara de Comercio de HEALTHY AMERICA COLOMBIA
S.AS.

e Registros sanitarios del producto denominado ALIVE.
Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Analisis de la causal de irreqgistrabilidad establecida en el literal a) del articulo 136 de
la Decisidn 486

Confundibilidad con marca previamente registrada

Visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, se encontrd la siguiente informacién
relevante para el presente examen de registrabilidad:
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Tipo Sigho Titular Expediente | Niza | Clase | Tramite | Vigencia | Estado
GLAXOSMITHKLINE
I CONSUMER .
Nominativa | ALIVEA HEALTHCARE (UK) SD2022/0092553 11 5 Marca 29/11/2031 | Registrada
IP LIMITED

Los signos comparados son los siguientes:

Signo solicitado Signo opositor

Alive ALIVEA

(nominativa)
ALIVE

Reglas jurisprudencia y doctrinal aplicable ala comparacion de marcas

Comparacion entre signos nominativos y mixtos

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

Se debera establecer cudl es el elemento predominante en el signo mixto.

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

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 denominaciéon 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 gréfico.

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
gue 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
gréfica 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 (...).

4 TJICA, Proceso N° 224-|P-2015.
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Sobre el elemento denominativo integrado en una marca mixta puede influir
negativamente, en segundo término, la circunstancia de que en el conjunto de la
marca el componente denominativo ocupa un puesto secundario.

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

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

Prevalencia del elemento nominativo

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

“a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir sin descomponer su unidad
fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras
que poseen una 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 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 sighos™.

Andlisis comparativo

Dando lugar al andlisis de registrabilidad del signo solicitado, es preciso indicar que se
trata de un signo de naturaleza mixto, compuesto por la expresion “ALIVE” en una
tipografia de letra especifica. De otro lado, la marca registrada es de naturaleza
nominativa, compuestas principalmente por la expresion “ALIVEA”.

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible observar que el signo solicitado reproduce casi
en su totalidad la marca registrada ALIVE, conllevando a que las marcas al momento de
ser confrontadas presenten similitudes del orden fonético y ortografico que hacen
materializable el riesgo de confusion y/o asociacion.

En efecto, los signos en confrontacion tienen una secuencia vocalica y consonantica que
generan la pronunciacién de fonemas similares ALIVE / ALIVEA situacion que puede
generar riesgo de confusion en el publico consumidor, dado que la omision de la letra “A”

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

6 “Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en mdltiples providencias, entre las cuales se
destacan: Interpretacién Prejudicial del 15 de Agosto de 2007 en el proceso 84-IP-2007 y la Interpretacion Prejudicial del 29 de mayo
de 2014 en el proceso

7 TJCA, Proceso N° 127-1P-2016
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gue hace parte integral de la terminacion de la marca registrada, asi como la inclusién de
una tipografia especifica, desde el plano fonético no logra proporcionar una pronunciacion
diferente.

Asi las cosas, al dar aplicacion a los criterios anteriormente establecidos encontramos que
entre los signos confrontados existen similitudes que los hacen confundibles entre si. En
efecto, al apreciarlas en conjunto se observa que son fonéticamente similares. Por lo
tanto, los referidos signos no pueden coexistir en el mercado sin generar confusion en el
consumidor respecto a su procedencia empresarial.

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

Conexion competitiva
El signo solicitado pretende distinguir:

5: Medicamentos de fitoterapia; medicamentos fitoterapéuticos para el consumo humano;
preparaciones de fitoterapia para uso médico.

El signo registrado identifica:
Expediente Productos

SD2022/0092553 5: Parches adhesivos para uso médico; parches adhesivos para uso
quirdrgico; vacunas; vitaminas, minerales y suplementos alimenticios;
preparaciones dietéticas; sustancias dietéticas, incluidos alimentos y
bebidas para uso médico; alimentos para nifios y enfermos;
preparaciones para perder peso; preparaciones medicinales para
cuidados bucales, a saber, pastas de dientes medicionales,
enjuagues bucales medicinales; preparaciones medicinales para
blanquear; preparaciones para esterilizar dentaduras postizas; goma
de mascar y pastillas medicinales para higiene dental; adhesivos para
dentaduras postizas, fijadores para dentaduras postizas, geles
dentales medicinales; preparaciones para dejar de fumar.

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: Conforme a los criterios de conexidad competitiva, es importante destacar
la teoria de la interdependencia, sobre la cual, el Tribunal Andino de Justicia en el Proceso
N° 135-IP2004 manifesto:

“la doctrina advierte que “cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor
debera ser la diferenciacién exigible entre los productos o servicios a los que se aplican.
Y alainversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares,
mayor deberé ser la diferenciacion exigible entre los signos enfrentados (STJCE, de 22
de junio de 1999... Caso Lloyd)"” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho
Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - Espafia, 2003, p. 475)".
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Por lo anterior, dada la alta similitud entre los signos, esta Direccion destaca el principio de
razonabilidad, el cual en términos del Tribunal Andino®, es definido como:

“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”.

Teniendo en cuenta la cobertura de los signos cotejados, no resulta extraiio que un
empresario que se desempefia en un sector especifico como lo es la de fabricacién y
preparacion de productos, tales como Parches adhesivos para uso médico; parches
adhesivos para uso _quirdrgico; vacunas; vitaminas, minerales y suplementos
alimenticios; preparaciones dietéticas; sustancias dietéticas, incluidos alimentos y
bebidas para uso médico; alimentos para nifios y enfermos; preparaciones para
perder peso; preparaciones medicinales para cuidados bucales, a saber, pastas de
dientes medicinales, enjuagues bucales medicinales busque ampliar su esquema de
negocios e incursione en la preparacion y comercializacion de Medicamentos de
fitoterapia; medicamentos  fitoterapéuticos para el consumo___humano;
preparaciones de fitoterapia para uso médico.

En virtud de lo anterior, el consumidor facilmente entendera que quien se encarga de una
serie de elementos ahora incursione en un sector afin. Al darse tal circunstancia, el riesgo
de asociacion se incrementa hasta el punto de impedir el registro del signo solicitado, pues
busca desempefiarse en un sector afin al del antecedente antes mencionado.

Dada la cobertura de los signos enfrentados, esta Direccion encuentra que 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, maxime cuando se trata de configuraciones semejantes que
buscan satisfacer la misma necesidad de preparaciones medicinales en el mercado.

Andlisis de la causal de irregistrabilidad contenida en la Convencién General
Interamericana sobre Proteccion Marcariay Comercial respecto de marcas

Valoraciéon del acervo probatorio

De las pruebas aportadas por la sociedad opositora se puede observar que, efectivamente
las marcas ALIVE se encuentran debidamente registradas en Estados Unidos, uno de los
Estados Contratantes de la Convencion General Interamericana sobre Proteccion
Marcaria y Comercial — 1929 (Convencion de Washington), para la Clase 3 Internacional,
tal y como se expone a continuacion®:

. . : Fecha de Fechade
Signo Clase Titular Registro . .
solicitud Registro
ALIVE 5 3924473 17/03/2009 01/03/2011
el

5 NATURE S 4316212 11/07/2012 09/04/2013

» WAY

PRODUCTS,

LLC
ALIVE 5 4316214 12/07/2012 09/04/2013
ALIVE 5, 29, 30 5064538 04/04/2013 18/10/2016

8 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Interpretacion prejudicial, 100-1P-2018
9 https://tmsearch.uspto.gov/search/search-results
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Es de anotar que la sociedad opositora NATURE'S WAY PRODUCTS, LLC, quien es
titular de las marcas antes descritas, es una sociedad constituida y domiciliada en el
estado de Wisconsin de Estados Unidos de América y con certificado de registro No.
N028502, cumpliendo asi con el requisito previsto en el articulo 1 de la Convencion
General Interamericana de Proteccion Marcaria y Comercial de Washington.

Incluso las solicitudes de registro que se encuentran en tramite cuentan con el mismo
solicitante y domicilio. Por su parte, el articulo 7 de la Convencién de Washington,
establece la posibilidad de otorgar proteccion al nacional (o extranjero residente) de
uno de los paises miembros, propietario de una marca registrada en un pais contratante,
cuando pretenda oponerse al registro de una marca idéntica o similar a la suya en otro
pais contratante, y segun la normas de este ultimo, siendo necesario del cumplimiento de
todos estos requisitos:

I. Que la marca fundamento de la oposicion se encuentre debidamente protegida en un
pais contratante, segun su legislacion interna.

II. Que la marca solicitada a registro sea sustancialmente igual a la suya o susceptible de
producir confusion o error.

lll. Que la persona que la usa o intenta registrar o depositar, tenia conocimiento de la
existencia y uso en cualquiera de los Estados Contratantes, de la marca en que se funde
la oposicion.

IV. Que la marca en que se funda la oposicién se usaba y aplicaba y continla usandose
y aplicandose a productos o mercancias de la misma clase.

En el presente asunto es inaplicable los efectos de la norma enunciada, en la medida que
de acuerdo a la evidencia probatoria antes enunciada, no se cumplen todos los requisitos
antes enunciados, especificamente los siguientes:

I. Que la marca fundamento de la oposicidon se encuentre debidamente protegida en
un pais contratante, seqgun su leqgislaciéon interna

En ese orden de ideas, se observa con respecto al primero de los supuestos dentro del
expediente de la referencia que, existen elementos que dan certeza de la existencia de
derechos marcarios en los Estados Unidos, reconocidos por cuenta de la Oficina Nacional
Competente del pais miembro de la Convencion (USPTO), mediante documentos
debidamente aportados, como lo es la copia del certificado de registro de la marca que
fundamenta la oposicién, encontrandose probado el primero de los elementos
anteriormente referidos:

. , , Fecha de Fechade
Signho Clase Titular Registro L .
solicitud Registro
ALIVE 5 3924473 17/03/2009 01/03/2011
- ’

5 NATURE'S 4316212 11/07/2012 09/04/2013

» WAY

PRODUCTS,

LLC
ALIVE 5 4316214 12/07/2012 09/04/2013
ALIVE 5, 29, 30 5064538 04/04/2013 18/10/2016

Es de anotar que la sociedad opositora, NATURE'S WAY PRODUCTS, LLC, quien es
titular de la marca antes descrita, es una sociedad constituida y domiciliada en el estado
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de Wisconsin de Estados Unidos de América, cumpliendo asi con el requisito previsto en
el articulo 1 de la Convencién General Interamericana de Proteccién Marcaria y Comercial

de Washington.

I[I. Que la marca solicitada a registro sea sustancialmente igual a la suya o
susceptible de producir confusidén o error

En el presente examen nos encontramos frente al analisis comparativo de un signo mixto
Yy Unos signos nominativos y mixtos.

Signo solicitado Signos opositores

Al- ALIVE / ALIVE / ALIVE
Ive (NOmi‘r:ativas)
ALIVE A l ’Ve!

Reglas jurisprudencia y doctrinal aplicable a la comparacion 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 o
mas palabras, con o sin significacion conceptual, con o sin el acompafiamiento de un
grafico (...)1".

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
56-1P-2013, marca: WESCO COLOR CENTER (mixta), publicado en la Gaceta Oficial
221 de 22 de julio de 2013, citando al Proceso 55-IP-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 definiciébn son
pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento
gréfico, teniendo en cuenta su tamafio, color y colocacion, que en un momento dado pueden ser
definitivos. El elemento gréafico 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).

10 Proceso 13-1P-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA
COMUNIDAD ANDINA.
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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 comparacién entre signos denominativos.

Comparacion entre signos nominativos y mixtos

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

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

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

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

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

El tratadista Carlos Fernandez-N6évoa 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
gréfica 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.

ii) 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!3 para el
cotejo entre los mismos:

11 TJCA, Proceso N° 224-IP-2015
12 FERNANDEZ-NOVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edicién, 2001, pag. 256

13 “Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en mdltiples providencias, entre las cuales se
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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
gue 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 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

Al analizar los signos en conflicto en su conjunto, esta Direccion encuentra que los mismos
presentan similitudes susceptibles de inducir a confusion al publico consumidor. En efecto,
se observa que, el elemento preponderante en el signo solicitado es el nominativo, por lo
gue el signo solicitado reproduce en su totalidad la marca previamente registrada, pues la
integra integralmente el término ALIVE.

Por lo anterior, la coexistencia de los signos en el mercado podria suscitar un riesgo de
confusién o asociacion pues el consumidor desprevenido podria creer erroneamente que
en ambos casos se trata del mismo signo (confusion directa) o que los signos en conflicto
comparten el mismo origen empresarial (confusion indirecta).

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

Conexién competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

5: Medicamentos de fitoterapia; medicamentos fitoterapéuticos para el consumo humano;
preparaciones de fitoterapia para uso médico.

Los signos registrados identifican:

Registro Productos

destacan: Interpretacion Prejudicial del 15 de Agosto de 2007 en el proceso 84-IP-2007 y la Interpretacion Prejudicial del 29 de mayo
de 2014 en el proceso
14 TJCA, Proceso N° 127-1P-2016
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3924473 5: Vitaminas, suplementos minerales y suplementos dietéticos.
4316212 5: Suplementos dietéticos y nutricionales.

4316214 5: Suplementos dietéticos y nutricionales.

5064538 5: Suplementos vitaminicos y minerales para uso como ingredientes

en la industria alimentaria; suplementos nutricionales en forma de
batidos nutricionalmente enriquecidos usados como sustituto de
comida; aditivos alimentarios nutricionales como los suplementos
alimenticios; suplementos alimentarios; suplementos nutricionales en
la naturaleza de bebidas alimentarias a base de lacteos, frutas y
verduras enriquecidas nutricionalmente utilizadas como sustituto de
comidas; suplementos nutricionales en la naturaleza de bebidas
sustitutivas de comida enriquecidas nutricionalmente a base de agua.

29: Bebidas alimentarias a base de frutas que contienen nutrientes
fortificados para su uso como tentempié saludable; Bebidas
alimenticias a base de frutas y verduras que contienen nutrientes
fortificados para su uso como tentempié saludable.

30: Bebidas alimentarias a base de cereales y herbales que contienen
nutrientes fortificados para su uso como tentempié saludable.

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: Conforme a los criterios de conexidad competitiva, es importante destacar
la teoria de la interdependencia, sobre la cual, el Tribunal Andino de Justicia en el Proceso
N° 135-IP2004 manifesto:

“la doctrina advierte que “cuando los signos sean idénticos 0 muy semejantes, mayor
debera ser la diferenciacién exigible entre los productos o servicios a los que se aplican.
Y alainversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o0 muy similares,
mayor debera ser la diferenciacion exigible entre los signos enfrentados (STJCE, de 22
de junio de 1999... Caso Lloyd)” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho
Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - Espafia, 2003, p. 475)".

Por lo anterior, dada la alta similitud entre los signos, esta Direccion destaca el principio de
razonabilidad, el cual en términos del Tribunal Andino?®, es definido como:

“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”.

Teniendo en cuenta la cobertura de los signos cotejados, no resulta extraiio que un
empresario que se desempefia en un sector especifico como lo es la de fabricacién y
preparacion de productos, tales como Medicamentos de fitoterapia; medicamentos
fitoterapéuticos para el consumo _humano; preparaciones de fitoterapia para uso

15 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Interpretacion prejudicial, 100-1P-2018
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medico busque ampliar su esquema de negocios e incursione en la preparacion y
comercializacion de Suplementos vitaminicos y minerales para uso_como
ingredientes en la industria alimentaria; suplementos nutricionales en forma de
batidos nutricionalmente enriquecidos usados como sustituto de comida; aditivos
alimentarios nutricionales _como los suplementos alimenticios; suplementos
alimentarios; suplementos nutricionales en |la naturaleza de bebidas alimentarias a
base de lacteos, frutas y verduras enriquecidas nutricionalmente utilizadas como
sustituto _de comidas; suplementos nutricionales en la naturaleza de bebidas
sustitutivas de comida enriquecidas nutricionalmente a base de agua.

En virtud de lo anterior, el consumidor facilmente entendera que quien se encarga de una
serie de elementos ahora incursione en un sector afin. Al darse tal circunstancia, el riesgo
de asociacion se incrementa hasta el punto de impedir el registro del signo solicitado, pues
busca desempefiarse en un sector afin al del antecedente antes mencionado.

Dada la cobertura de los signos enfrentados, esta Direccion encuentra que 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, maxime cuando se trata de configuraciones semejantes que
buscan satisfacer la misma necesidad de preparaciones medicinales en el mercado.

Ill. Que la persona que la usa o intenta reqistrar o depositar, tenia conocimiento de
la existencia y uso en cualquiera de los Estados Contratantes, de la marca en que
se funde la oposicidon

Ahora, y con respecto al tercer requisito, correspondiente a que la persona que la usa o
intenta registrar o depositar, tenia conocimiento de la existencia y uso en cualquiera de
los Estados Contratantes, de la marca en que se fundamenta la oposicion, es de
importancia anotar que en lo que se refiere a los indicios que permiten inferir el
conocimiento del signo opositor, al ser las marcas en extremo similares (hasta el punto de
incorporar en ambos casos la misma expresion), y referirse al mismo tipo de productos,
se infiere el conocimiento previo por cuenta del solicitante, dado que resulta poco probable
gue dos empresarios del mismo sector hayan acudido a una expresion tan cercana para
aplicarla a sus productos salvo porque una de ellas haya tenido algun contacto con la que
primero se presentd en el comercio, dada la similitud de los signos (marca de la sociedad
opositora y solicitada), circunstancia que sin un mayor analisis conlleva a confusién o error
maxime en tratandose de los mismos productos.

Comogquiera que en uno y otro caso el objeto de la comercializacion y que se distinguira
con la expresién ALIVE, se infiere el conocimiento que tenia el solicitante del registro de
la existencia y uso anterior de la marca en la distincién de productos que se encuentran
en el mismo nicho del mercado en el cual desarrolla su actividad comercial.

Como se indicé lineas atras esta identidad y conexidad competitiva entre los signos puede
ser tomada como indicio sobre el conocimiento del solicitante de la existencia de la marca
previamente registrada.

Esta Direccion, en reiteradas oportunidades al respecto ha sostenido lo siguiente:

"Es de importancia anotar que en lo que se refiere a los indicios que permiten inferir
el conocimiento del signo opositor, al ser las marcas en extremos similares (hasta el
punto de utilizarse en ambos casos la misma expresion distintiva), y procurar la
proteccién y servicios que se encuentran en la misma clase que los productos y
servicios reivindicados por la marca registrada, se infiere el conocimiento previo por
cuenta del solicitante, dado que resulta precario que dos empresarios del mismo
sector hayan acudido a la misma expresion para aplicarla a sus productos salvo
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porque una de ellas haya tenido algin contacto con la que primero se presenté en el
comercio, dada la extrema similitud de los signos, circunstancia que sin un mayor
andlisis conlleva a confusion o error maxime en tratandose de productos entre los
gue existe conexidad competitival®”.

La demostrada identidad entre las marcas confrontadas no puede observarse como
coincidencia, sino es un evidente conocimiento previo de la marca previamente registrada,
y como consecuencia de ello se observa interés en su apropiacion y provecho por su
reconocimiento.

IV. Que la marca en que se funda la oposicion se usaba y aplicaba y continta
usandose v aplicandose a productos o mercancias de la misma clase

En relacién con el uso anterior y actual de la marca opositora en productos relacionados
con los productos para los cuales se pretende registrar el signo solicitado, debe
subrayarse que, la aplicacién de la norma transcrita no exige la demostracién de un uso
cualificado de la marca, sino de su presencia en el mercado.

Las pruebas aportadas por parte de la sociedad opositora son las siguientes:

¢ https://www.naturesway.com/Product-Catalog/Alive-Prenatal-Multi-Vitamin-

Gummies
I| I |=|I :l Buscar en todo iHerb
Supplements Sports Bath Beauty Grocery Home Baby Pets Brands A-Z  Health Goals

@ Nature's Way, jVivo!® Multivitaminico prenatal Gominola Naranja

y Frambuesa con Limonada, 90 Gominola
By Nature's Way

4.6 Yryrvriryr 1485 v

In stock »2 300+ sold in 30 days

Informacion clave

Serving size Raciones totales
uuﬁﬁfﬁ'&?ﬁhm :' 2 gummies 45

Best by

05/2027

Certifications and diet

CO Vegetarian & Gluten-free
E Sin lacteos }‘f Wheat-free
@ Sin huevo @’? Sin cacahuete

¢ https://www.amazon.com/Natures-Way-Multivitamin-Potency-
FoodBased/dp/BOO3UEKH92/ref=sr 1
4?dchild=1&keywords=nature%27s+way&qid=1585256263&sr=8-4

16 Resolucion N°42645 del 22 de julio de 2013.
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Todos ~  alive

=Todo Prime PrimeVideo OfertasdelDia TarjetasdeRegalo Vender Listas Servicio al Cliente

1a 16 de mds de 80,000 resultados para “alive”

Resefias de Clientes. Resultados
Frdedede 7 omis Consulta cada pagina del producto para ver otras opciones de compra
Marcas Nature's Way Alive! Gomitas multivitaminicas diarias para mujeres de 50+, suplementos para

mujeres, apoya la salud del corazén, cerebro y huesos,* vitaminas B, sabor a bayas mixtas, 150...
Gomita

Nature's Way

Las Mejores Marcas.

. ) Opciones: 4 tamafios
[ Las Mejores Marcas
45 HARAAV(19.8K)

Especialidad Dietética 6 K+ comprados el mes pasado

Sin Gluten -

Alto Contenido de Proteina Ver opdlones

Natural Mo hay ofertas destacadas disponibles
Orgénico COP 77,270.54 (6 ofertas nuevas)

e https://naturesway.com/products/alive-max-potency-liquid-
multivitamin?variant=43405102874838

ﬁ Shop All v Brands v Health Interests ~  About +  Education Hub v Q

Alive!® Max Potency Complete Liquid
Multivitamin
$41.99 Fedekder 4.3 (48)
Benefits

& Promotes energy metabolism, heart and muscle function*
& With 200% Daily Value of 10 vitamins and minerals per 2-tablespoon serving

> & Drink solo or mix into water, juice, or smoothies

Size: 30.4 fl oz (300 mi) Flavor: Citrus
MAX POTENCY
COMPLETE
1QUID MULTIVITAMIN §1.38 per ounce | Serving Size: 2 tablespoons See Dosage
@ One-time purchase $41.99
P
Subscribe & Save 15% | MOST POPULAR $35.69

Free shipping on US orders $49+

JB ik 0 8 Do )T ()

e https://naturesway.com/products/alive-garden-goodness-for-
women?variant=43405102776534

foei 4 Qe ®

Alive!® Women's Garden Goodness™
Complete Multivitamin
$19.49 O N Jkkkk 50 (3)

Alive!

GARDEN
GOODNESS®

COMPLETE MULTIVITAMIN

sum!mm Metabolism
& Hair, Skin, Nails’

sﬂ“ 2.7Al Lk'-
IES o FRUITS =27

veeS ;
Made wﬂhorﬂﬂnic
kale, agal & raspbermy

60 TABLETS - MUL HAMINSUPPI.EMENT

000 & DR AMASTI
-""‘"""':ﬁm-u -‘;‘1‘ U, OB PRIVERT AT wu
oouct 5 W1
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o g Q®

Alive!® Max Potency Complete Liquid
Multivitamin
$41.99 oM Kkedks 43 (49)

POPULAR

MAX POTENCY |

|
COMPLETE
LIQUID MULTIVITAMIN

Promotes

14 PT) (300 mi.) - MULTIVITAMIN SUFPLE

e https://lwww.naturesway.com/products/alive-garden-goodness-for-women

Alive!®

Find the perfect multivitamin formula for you: traditional tablets, yummy gummies, or
convenient liquid.

[ FILTER 3= J [Sort By: Bestsellers v ]

POPULAR

.“NT

50 TABLETS - MULTIVITAMIN SUPPLEMENT

BIG NEWS!
Alive!® Ultra Multivitamin Alive!® Complete... Your favorite high
potency multivitamin
*‘*(;*S’BT* @ **(:;* D now comes in a mini
Tablet Tablet size, making it easier
o é to swallow énd easier
to manage in your
Men's 50+ High Women's Su.pell'food daily routine.
Potency 50+ Antioxidants

LEARN MORE
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e https://www.naturesway.com/products/alive-max-potency-liquid-multivitamin

= Q@O o

Alive!® Max Potency Complete Liquid
Multivitamin

$41.99 o ﬁ Jokddey 4.3 (48)

POPULAR

(211 SPT) (800 mi - MULTIVITAMN 7.5

En ese sentido, luego de verificado el material probatorio aportado por la sociedad
opositora, es posible concluir que la marca opositora se ha venido usando con anterioridad
a la solicitud de registro contra la que circunscribe la presente actuacién administrativa,
por lo menos desde 1 de marzo de 2011, fecha establecida en el certificado de registro
como primer uso.

De igual forma, algunos de estos usos se ven demostrados en las paginas oficiales que
la sociedad opositora tiene dispuestas para la marca ALIVE, que se allegaron como
pruebas al presente expediente. De acuerdo con la evidencia probatoria relacionada, en
el presente asunto se cumplen todos los requisitos antes enunciados, siendo aplicables
como consecuencia los efectos de la norma enunciada.

Consideracién final

No sobra indicar por cuenta de esta Direccidon que nuestra legislacion no establece un
sistema registral para la proteccion de los nombre comerciales.

El Derecho sobre los mismo no se adquiere mediante el registro sino mediante su primer
uso. Asi, siguiendo lo establecido por el Cédigo de Comercio, en Colombia se adquiere
es el depdsito del nombre comercial, y no su registro; depdsito que no constituye derechos
sobre el signo(Articulos 603 y 605 del Cdédigo de Comercio); de manera que, no es
procedente acceder al registro automatico e inmediato de un signo distintivo en virtud de
la existencia de un nombre comercial.

Conclusioén

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud con oposicion estd comprendido en la
causal de irregistrabilidad establecida en el articulo 7 Convencién General Interamericana
sobre Proteccion Marcaria y Comercial

Adicionalmente, el signo objeto de la solicitud estd comprendido en la causal de
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Industria y Comercio

Resolucién N° 51909
Ref. Expediente N° SD2025/0103742

irregistrabilidad establecida en el articulo 136 literal a) de la Decision 486 de la Comision
de la Comunidad Andina, respecto de la marca hallada de oficio .

En mérito de lo expuesto esta Direccion,
RESUELVE

ARTICULO 1. Declarar fundada la oposicion interpuesta por parte de la sociedad
NATURE'S WAY PRODUCTS, LLC.

ARTICULO 2. Negar el registro de la marca ALIVE (mixta) para distinguir productos
comprendidos en la Clase 5 de la Clasificacion Internacional de Nizal’, solicitada por parte
de la sociedad HEALTHY AMERICA COLOMBIA S.A.S., por las razones expuestas en
la parte motiva de la presente resolucion.

ARTICULO 3. Notificar a la sociedad HEALTHY AMERICA COLOMBIA S.A.S.,
solicitante del registro y a la sociedad NATURE'S WAY PRODUCTS, LLC, opositora, el
contenido de la presente resolucién, entregandoles copia de la misma, advirtiéndoles que
contra dicha resolucion procede el recurso de apelacion ante la Superintendente
Delegada para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) dias hébiles
siguientes a la fecha de notificacion.

ARTICULO 4. En firme esta resolucion archivese el expediente.

Notifiquese y Cumplase.
Dado en Bogotéa D.C., el 8 de julio de 2026

%wW G FDE’NG ;2

MARIA DEL PILAR SERNA ROMERO
DIRECTORA DE SIGNOS DISTINTIVOS (E)

17 5: Medicamentos de fitoterapia; medicamentos fitoterapéuticos para el consumo humano; preparaciones de fitoterapia para uso
médico.
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