CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Bogota, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PENA GARZON

NUamero Gnico de radicaciéon: 11001-03-24-000-2020-00098-00
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Actora: NEOM LTD.

TESIS: ENTRE EL SIGNO CUESTIONADO “"NEOM"”, SOLICITADO POR
LA ACTORA, Y LA MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA, “"NEIM”,
EXISTEN SEMEJANZAS ORTOGRAFICAS Y FONETICAS
SIGNIFICATIVAS, ASI COMO CONEXIDAD COMPETITIVA ENTRE LOS
PRODUCTOS QUE DISTINGUEN EN LAS CLASES 32 Y 25 DE LA
CLASIFICACION INTERNACIONAL DE NIZA.

SENTENCIA DE UNICA INSTANCIA

La Sala decide, en Unica instancia, la demanda promovida por la
sociedad NEOM LTD., mediante apoderada y en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el
articulo 138 del CPACA, tendiente a obtener las siguientes

declaraciones:

13, Son nulas las resoluciones nums. 18777 de 31 de mayo de 2019,
“Por la cual se decide una solicitud de registro”, expedida por la

Directora de Signos Distintivos (E) de la Superintendencia y Comercio?;

1En adelante SIC.
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y 72547 de 10 de diciembre de 2019, “Por la cual se resuelve un
recurso de apelacion”, emanada del Superintendente Delegado para

la Propiedad Industrial de dicha entidad.

23, Que, como consecuencia de la declaracion de nulidad de las
resoluciones en mencidn, a titulo de restablecimiento del derecho, se
ordene a la SIC conceder el registro como marca del signo *"NEOM”
para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificacidon

Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas?.

33, Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicacién

en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO

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

sintesis, los siguientes:

1°- Que el 3 de enero de 2019 presentd solicitud de extensidén territorial
del registro como marca del signo nominativo, “NEOM"”, para

identificar productos comprendidos en las clases 32 y 433 de Ia

2 En adelante Clasificacion Internacional de Niza.

3 El signo fue solicitado para distinguir los siguientes productos: "[...] Clase 33: jabones; perfumes y
productos de perfumeria; aceites esenciales y vegetales,; productos cosméticos y de tocador; incienso;
productos para aromatizar el ambiente; aceites de perfumeria; popurris aromaticos.
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Clasificacién Internacional de Productos y Servicios para el Registro de

las Marcas®.

2°- Indicé que, publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad
Industrial, la sociedad COMERCIALIZADORA SILVER S.A.S. formuld
oposicién contra el mencionado registro, Unicamente respecto de la
citada Clase 32, por estimar que era similarmente confundible con su
marca previamente registrada, "NEIM”, que distingue productos de la

Clase 25 de la Clasificacion Internacional de Niza.

30- Sefald que mediante la Resolucion nium. 18777, de 30 de mayo de
2019, la Directora de Signos Distintivos de la SIC (E) declard fundada
la oposicion presentada por la sociedad COMERCIALIZADORA
SILVER S.A.S. y, en consecuencia, denegé el registro como marca del
sigho nominativo "NEOM”, para distinguir productos de la Clase 32 de

la Clasificacion Internacional de Niza.

40- Sostuvo que contra la citada disposicion interpuso recurso de

apelacion, siendo resuelto de manera confirmatoria a través de la

Clase 42: Velas, velas de aromaterapia, velas perfumadas; materias de alumbrado, cirios, lamparillas,
mechas y aceite para lamparas. [...]”.

4 En adelante Clasificacion Internacional de Niza
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Resolucién nim. 72547 de 10 de diciembre de 2019, emanada del

Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC.

I.2.- Fundamentod, en sintesis, los cargos de violacion, asi:

Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas viol6 el articulo 136,
literal a), de la Decision 486 de 14 de septiembre de 2000, de la
Comision de la Comunidad Andina>, por falta de aplicacién e
interpretacion errada, por cuanto, a su juicio, denegd indebidamente el
registro como marca del signo nominativo "NEOM” en la Clase 32 de la
Clasificacion Internacional de Niza, bajo el errado pretexto de que era

similarmente confundible con la marca previamente registrada "NEIM”.

Adujo que la expresion cuestionada es de origen britanico, por lo que
debe ser pronunciada en la forma en la que efectivamente naci6 a la

vida, es decir, como “N/-OM”.

Sefald que, en relacidn con los puntos de vista ortografico y fonético,
el signo y marca enfrentados presentan diferencias evidentes, dado que
cuentan con distinta secuencia vocalica, niumero de silabas, silaba

tonica y terminaciones, pues el signo solicitado, “NEOM”, esta

5 En adelante Decision 486.
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conformado por dos vocales (I-0) y dos silabas (Ni-OM), mientras que
las marcas previamente registradas, “NEIM”, estan conformadas por

dos vocales (E-I), una silaba (NEIM) y termina con la particula (IM).

Que, dadas las diferencias anteriormente sefaladas, a su juicio, no
existe coincidencia en ninguno de los criterios para determinar que

exista similitud ortografica o fonética.

Adujo que no es posible predicar que existan semejanzas conceptuales
o ideoldgicas, pues al ser las expresiones enfrentadas de fantasia se
encuentran revestidas de mayor carga distintiva, por lo que no se

asocian de ninguna forma con los productos que identifican.

Menciond que el signo cuestionado, “NEOM”, esta conformado por las
letras iniciales de los nhombres de los socios fundadores, esto es, Nicola

Elliot y Oliver Mennel.

Concluydé que los signos distintivos enfrentados no son idénticos ni
semejantes de acuerdo con los criterios que para ese efecto ha trazado
el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y, en consecuencia, no
se hace necesario entrar a realizar el andlisis de conexidad entre los

productos que distinguen, pues al no estar presente una de las
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condiciones para la configuracién de la causal de irregistrabilidad
prevista en el articulo 136, literal a), de la Decisidn 468, su andlisis

resulta inoficioso.

II.- CONTESTACION DE LA DEMANDA

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

vigentes en materia marcaria.

Asegurd que al apreciar en conjunto las expresiones comparadas
"NEIM” y "NEOM” se advierten significativas similitudes desde los
puntos de vista ortografico y fonético, en tanto que el signo solicitado
contiene el mismo numero de silabas e igual estructura consonantica;
y que si bien es cierto que difieren en las vocales “0” e “I"”, también
lo es que ese cambio no es suficiente para dotarlo de la distintividad

requerida.

Sefald que al pronunciar el signo y marca enfrentados se genera un
impacto sonoro similar, en razén a la disposicion de los fonemas

utilizados, por lo que un consumidor al encontrarse desprevenido
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podria creer erroneamente que se encuentra ante el mismo signo
distintivo que ya conoce, generandose asi un riesgo de confusion

directa e indirecta en el adquirente.

Manifestd que los productos que identifican el signo y marca cotejados
son conexos, habida cuenta que es usual encontrar en el mercado que
una marca que identifica prendas de vestir, saque una nueva linea de
productos de perfumeria y de tocador, ya que se trata de elementos
gue comunmente son adquiridos de manera conjunta a través de los
mismos canales de comercializacién y divulgacion, por lo que el
consumidor podria creer, errobneamente, que en ambos casos se

comparte el mismo origen empresarial.

II.-2. La sociedad COMERCIALIZADORA SILVER S.A.S., tercero
con interés directo en las resultas del proceso, pese a haber sido

notificado en debida forma®, guardo silencio.

III.- TRAMITE DE LA ACCION

Mediante providencia de 24 de junio de 2021, se ordend prescindir de

llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el articulo 180 del

5 Folio 50 del cuaderno fisico principal.
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CPACA, en aplicacion de lo previsto en el numeral 1 del articulo 13 del
Decreto 806 de 4 de junio de 20207, adicionado hoy en dia por el
articulo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 20218, toda vez que se
trata de un asunto de puro derecho y en el que, ademas, no se
formularon excepciones previas y no habia prueba alguna que
practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran

documentales.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas,

no se adoptd decision al respecto.

El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto
fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los

documentos aportados por las partes.

Mediante providencia de la misma fecha se suspendid el proceso para

efectos de elaborar y remitir via electrénica por la Secretaria de la

Seccidn Primera, la solicitud de interpretacion prejudicial.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION

7 “Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologias de la informacion y las
comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atencion a
los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Econémica, Social y Ecolégica.”
8 “Por medio de la cual se reforma el Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestion en los
procesos que se tramitan ante la jurisdiccion”,
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IV.-1. La actora insistid en que se acceda a las pretensiones de la
demanda y, ademas, senald que las expresiones enfrentadas pueden

coexistir de manera pacifica en el mercado.

Aseguro que el signo solicitado a registro debe su existencia al ingenio
y creatividad de sus creadores, que sin significado alguno han querido
posicionar en el mercado, de manera que el consumidor no se vera
afectado en ninguna medida por el aspecto conceptual respecto de un
signo que no tiene definicién y que, por ende, no comparte esa

vocacion frente a la marca opositora.

IV.-2. La SIC reiterd los argumentos expuestos en la contestacion de
la demanda. Ademas, sefald que las expresiones NEOM / NEIM
presentan similitudes susceptibles de inducir a error al publico

consumidor.

IV.-3. El Agente del Ministerio Publico, mediante Concepto num. 22-
144, solicitd denegar las pretensiones de la demanda. Para el efecto,
alegd que el signo y la marca enfrentados son similarmente
confundibles y aunque el signo "NEOM” cuenta con elementos
denominativos diferentes, éstos no son suficientes para diferenciarlo

de la marca previamente registrado "NEIM”, pues al ser pronunciados
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generan un impacto sonoro similar.

IV.-4. En esta etapa procesal, el tercero con interés directo en las

resultas del proceso guardé silencio.

V.- INTERPRETACION PREJUDICIAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la

solicitud de Interpretacidn Prejudicial de la norma comunitaria invocada

como violada en la demanda, concluyé®:

"[...] 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Riesgo de confusion directo, indirecto y de asociacion.
Similitud ortografica, fonética, conceptual o ideolégica y
grafica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos
distintivos.

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

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

[.]

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

° Proceso 182-IP-2021.
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a) Ortografica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos
en conflicto desde el punto de vista de su configuracion, esto es,
tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las
palabras, el numero de silabas, las raices, o las terminaciones
comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en
mayor grado a que el riesgo de confusion sea mas palpable u obvio.

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

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

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

[.]

1.5. Una vez sefaladas las reglas y pautas expuestas, es importante
que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los
signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que
pueden presentarse, para de esta manera establecer si el
consumidor podria incurrir en riesgo de confusion y/o de asociacion.

1.6. Sin embargo, no seria suficiente basar la posible confundibilidad
Unicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus
formas, pues el andlisis debe comprender todos los aspectos que
sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los
signos en conflicto. En ese sentido, se debera verificar si existe o0 no
confusion respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y
reglas antes expuestas.

2. Comparacion entre signos mixtos y denominativos

[..]

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

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

b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo,
debera realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas
para el cotejo de signos denominativos:

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

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

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

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

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

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

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

(iii) Se debe tener en cuenta la silaba tdénica de los signos a
comparar, pues si ocupa la misma posicion, es idéntica o muy
dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podria ser
evidente.
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(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se
encuentran en el mismo orden asumiran una importancia decisiva
para fijar la sonoridad de la denominacion.

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

[.]

3.Conexion entre productos y/o servicios de Ia
Clasificacion Internacional de Niza.

[..]

3.4. Para determinar si existe vinculacion, conexion o relacion
entre servicios corresponde tomar en consideracion el grado
de similitud de los signos objeto de analisis y cualquiera de los
siguientes tres criterios sustanciales:

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

[..]

b) La complementariedad de los productos o servicios

[..]

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

[..]

3.6. Los siguientes criterios, en cambio, por si mismos son
insuficientes para acreditar relacién, vinculacion o conexion
entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente
tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres
criterios sustanciales antes referidos:

- La pertenencia a una misma clase de los productos o
servicios de la Clasificacion Internacional de Niza.

[..]

- Los canales de aprovisionamiento, distribucion o de
comercializacion; los medios de publicidad empleados; la
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tecnologia empleada; la finalidad o funcion; el mismo
género; o la misma naturaleza de los productos o
servicios.

[...]

3.7. Por tal razén, para establecer la existencia de relacion,
vinculacion o conexidon entre productos y/o servicios la autoridad
consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos
existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad
o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario.

[.]"

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las
resoluciones nims. 18777 de 31 de mayo de 2019 y 72547 de
10 de diciembre de 2019, denego el registro como marca del signo
nominativo “NEOM” a la actora, para amparar productos
comprendidos en la Clase 32 de la Clasificacion Internacional de Niza,
al estimar que resultaba similarmente confundible con la marca mixta
“"NEIM”, previamente registrada a favor de la sociedad
COMERCIALIZADORA SILVER S.A.S., tercero con interés directo en
las resultas del proceso; y que entre los productos que distinguian

existe conexidad competitiva.

A juicio de la demandante, el signo y marca enfrentados presentan
diferencias evidentes, dado que cuentan con distinta secuencia
vocalica, numero de silabas, silaba ténica y terminaciones, pues el signo

solicitado, "NEOM”, estd conformado por dos vocales (I-O) y dos
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silabas (Nf-OM), mientras que las marcas previamente registradas,
“NEIM”, estan conformadas por dos vocales (E-I), una silaba (NEIM)

y termina con la particula (IM).

Por su parte, la SIC sefiald que al apreciar en conjunto las expresiones
comparadas “NEIM” y ™“NEOM”, se advierten significativas
similitudes desde los puntos de vista ortografico y fonético, habida
cuenta que el signo solicitado contiene el mismo numero de silabas e
igual estructura consonantica; y que si bien es cierto que difieren en
las vocales “0” e “I"”, también lo es que ese cambio no es suficiente

para dotarlo de la distintividad requerida.

El Tribunal, en la Interpretacion Prejudicial solicitada por esta
Corporacion, estimdé que para el caso sub examine era viable la
interpretacion de los articulos 136, literal a), y 15110 de la Decisién

486, “[...] por ser pertinente [...]".

Asi las cosas, el texto de las normas aludidas es el siguiente:

Decision 486.

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

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

[..]

Articulo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los
cuales se aplican las marcas, los Paises Miembros utilizaran la
Clasificacion Internacional de Productos y Servicios para el
Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15
de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes. Las clases de
la Clasificacion Internacional referida en el parrafo anterior no
determinaran la similitud ni la disimilitud de los productos o
servicios indicados expresamente. [...]"

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las expresiones en
controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo

marcario, que sefialo el Tribunal en este proceso, asi:

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

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

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

c) El analisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no
las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede
percibir el riesgo de confusion o de asociacion.

d) Al realizar la comparacion es importante colocarse en el
lugar del consumidor y su grado de percepcion, de
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conformidad con el tipo de productos o servicios de que se
trate [...]".

Para efectos de realizar el cotejo a continuacidn se presentan el signo
y la marca en conflicto, asi:

NEOM

SIGNO NOMINATIVO CUESTIONADO!!

neim:|

MARCA MIXTA PREVIAMENTE REGISTRADA!?

Como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta, "“NEIM”,
como lo es la previamente registrada a favor del tercero con interés
directo en las resultas del proceso, con un signo nominativo, *“NEOM"”,
solicitado por la actora, es necesario establecer el elemento que
predomina en la mixta, para lo cual se requiere que el examinador se
ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cual de los
elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor

recordacion en la mente del consumidor.

1 Folio 11 del cuaderno fisico principal.
2 Cabe sefialar que, de acuerdo con el formulario Unico de registro de signos distintivos, radicado por el
tercero con interés directo en las resultas del proceso ante la entidad demandada el 11 de mayo de
2016, la marca previamente registrada se solicité como “NEIM"”, como puede observarse a continuacion:
T Cwrwctoristion del Sgm
Dvmemtinaion NEIM

Asi las cosas, la Sala precisa que el
elemento nominativo que conforma la marca previamente registrada es “NEIM”.
13 Folio 11 del cuaderno fisico principal.

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



18

NUmero Unico de radicacidon: 11001-03-24-000-2020-00098-00
Actora: NEOM LTD.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en
la marca mixta previamente registrada, no asi las graficas que lo
acompafan, pues son las palabras las que cumplen un papel
diferenciador porque su sola lectura es la que trae en la mente del

consumidor la informacién que la distingue.

Cabe precisar que la Interpretacién Prejudicial enfatiza en que si el
elemento determinante es el denominativo el cotejo se debera realizar
de conformidad con las siguientes reglas para la comparacion entre

signos y marcas denominativas:

“[...]

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad
prevista en el literal a) del articulo 136 de la Decisidon 486 exige que
se consideren probados dos requisitos: i) la semejanza determinante
de error en el publico consumidor; y ii) la identidad o similitud entre
los productos que se pretenden proteger con la marca, al punto de

poder causar confusion en aquél.

A efectos de evaluar la similitud entre los signos y marcas, es necesario
considerar los siguientes conceptos aludidos en Ila precitada
Interpretacién Prejudicial:

“[...] a) Ortografica: Se refiere a la semejanza de las letras de

los signos en conflicto desde el punto de vista de su

configuracion; esto es, tomando en cuenta la secuencia de
vocales, la longitud de la o las palabras, el numero de silabas, las
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raices, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto,
los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusion sea
mas palpable u obvio.

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

c) Conceptual o ideolégica: Se configura entre signos que

evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante [...]".
Ahora, en cuanto a la similitud ortografica entre el signo
cuestionado, "NEIM” y la marca previamente registrada "NEOM"”, |a
Sala advierte significativas similitudes, que pueden inducir a mayor
grado de confusion, teniendo en cuenta que la expresidon solicitada
reproduce la mayoria de las letras contenidas en la marca
previamente registrada “NEIM”; y que la Unica diferencia radica en
la sustitucién de la vocal “I" de la ya registrada, por la vocal "0”, en

signo controvertido.

Al respecto, se precisa que si bien es cierto que la marca opositora
esta compuesta por una vocal diferente, esto es, la vocal “I”, ello no
desvirtua el riesgo de confusién en el presente caso, teniendo en
cuenta que las expresiones enfrentadas guardan similar disposicion,
numero de palabras, secuencia consonantica (N-M), iguales raices

("NE") y terminacion (*"M”), lo que lleva a que el signo cuestionado
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"NEOM” no sea suficientemente distintivo y diferente a las

previamente registradas.

En relacion con la similitud fonética, la Sala senala que su
pronunciacion es similar, por razon a la semejanza de las expresiones
que integran el signo y marca enfrentados; y aunque la marca
opositora tiene una letra diferente en su conjunto frente a la marca
cuestionada, esto es, la vocal “I”, no resulta ser una variacion

determinante, por cuanto generan el mismo impacto sonoro.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal

semejanza:

NEOM - NEIM - NEOM - NEIM - NEOM - NEIM - NEOM - NEIM
NEOM - NEIM - NEOM - NEIM - NEOM - NEIM - NEOM - NEIM
NEOM - NEIM - NEOM - NEIM - NEOM - NEIM - NEOM - NEIM
NEOM - NEIM - NEOM - NEIM - NEOM - NEIM - NEOM - NEIM

En cuanto a la similitud ideoldgica o conceptual, la Sala estima que
las marcas objeto de controversia son de fantasia porque no tiene un

significado conceptual propio en el idioma castellano que sea
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identificable por el consumidor promedio colombiano4, razén por la

gue no se pueden cotejar desde este aspectol>.

Asi las cosas, la Sala concluye que al encontrarse semejanzas
significativas ortograficas y fonéticas entre el signo solicitado y la

marca previamente registrada existe riesgo de confusién directa.

Al respecto, vale la pena traer a colacidn la sentencia de 5 de mayo
de 202315, en la que la Sala precis6 que existia semejanza ortografica
y fonética entre las marcas enfrentadas al presentarse una
reproduccion en la mayoria de las letras contenidas en la previamente
registrada, a pesar de que la unica diferencia radicaba en el
intercambio de la penultima vocal que conformaba a las expresiones

alli confrontadas.

En efecto, en esa oportunidad, la Sala sefial6 lo siguiente:

"[...] Ahora, respecto a la similitud ortografica entre la
marca cuestionada, "BIOMEX"” y las marcas previamente
registradas “"BIOMIX”, la Sala advierte significativas
similitudes, que pueden inducir a mayor grado de

confusion, teniendo en cuenta que Ila marca

cuestionada reproduce la mayoria de letras contenidas
en las marcas previamente registradas "BIOMIX"” y que

4 No obra en el plenario medio probatorio que determine que la traduccidn de las palabras "NEOM”, y
“NEIM"” sean de conocimiento generalizado. Criterio sefialado por la Sala en sentencia de 18 de marzo
de 2021, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccién Primera, C.P. Roberto
Augusto Serrato Valdés, nim. Unico de radicacién 2011-00321-00.

5 Criterio sefialado en sentencia de 1° de julio de 2021. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Secciéon Primera, C.P. Nubia Margoth Pefia Garzén, nim. Unico de radicacion 20212-
00055-00.

16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion Primera, C.P. Nubia Margoth Pefia
Garzdn, nim. Unico de radicacién 2015-00405-00.
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la unica diferencia radica en la sustitucion de la vocal

"“"E” de la marca cuestionada, por la vocal "I”, contenida
en las marcas opositoras.

Al respecto, se precisa que si bien es cierto que las

marcas opositoras estan compuestas por una vocal
diferente, esto es, la vocal "I”, ello no desvirtia el

riesgo de confusion, en el presente caso, teniendo en
cuenta que las expresiones enfrentadas gquardan
similar disposicion, nimero de palabras, secuencia
consonantica (B-M-X), iguales raices ("BIO”) y
terminacion (“X”), lo que lleva a que la marca
cuestionada "BIOMEX” no _sea _suficientemente
distintiva y diferente a las previamente registradas.

En relacién con la similitud fonética, la Sala sefala que su
pronunciacion es similar, por razéon a la semejanza de
las expresiones que integran las marcas enfrentadas; y

aunque las marcas opositoras tienen una letra
diferente en su conjunto frente a la marca cuestionada,
esto es, la vocal "I”, no resulta ser una variacion

determinante por cuanto generan el mismo impacto
sonoro.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal
semejanza:

BIOMEX - BIOMIX - BIOMEX - BIOMIX - BIOMEX -BIOMIX
BIOMEX - BIOMIX - BIOMEX - BIOMIX - BIOMEX -BIOMIX
BIOMEX - BIOMIX - BIOMEX - BIOMIX - BIOMEX -BIOMIX
BIOMEX - BIOMIX - BIOMEX - BIOMIX - BIOMEX -BIOMIX

En cuanto a la similitud ideolégica o conceptual, |a Sala
estima que las marcas objeto de controversia son de fantasia
porque no tiene un significado conceptual propio en el idioma
castellano que sea identificable por el consumidor promedio
colombiano, razdn por la que no se pueden cotejar desde este
aspecto.

Asi las cosas, la Sala concluye que al encontrarse semejanzas
significativas ortograficas y fonéticas entre la marca
cuestionada y las marcas previamente registradas existe
riesgo de confusion directa.

Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del articulo 136,
literal a), de la Decision 486, en cuanto a que la coexistencia
de las marcas podria generar riesgo de confusion en el
consumidor. [...]" (Destacado fuera de texto).
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Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del articulo 136, literal a),
de la Decisidn 486, en cuanto a que la coexistencia de las marcas
podria generar riesgo de confusidn y asociacion para el publico

consumidor.

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

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

Tratandose de esta materia, esta Seccidn en la sentencia proferida el
26 de noviembre de 20181’ trajo a colacién los criterios expuestos por

el Tribunal, asi:

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

Existe conexion cuando los productos o servicios en cuestion
resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir,
que este podria decidir adquirir uno u otro sin problema
alguno, al ser intercambiables entre si. La sustitucion se
presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio
de un producto o servicio origina una mayor demanda del
otro. Para apreciar la Sustituibilidad entre productos o
servicios se tiene en consideracion el precio de dichos bienes
0 servicios, sus caracteristicas, su finalidad, los canales de
aprovisionamiento o de distribucion o de comercializacion;
etc.

[..]

b) La complementariedad entre si de los productos o
servicios.

17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion Primera, sentencia de 26 de noviembre
de 2018, C.P. Hernando Sanchez Sanchez, expediente identificado con el niUmero Unico de radicacion 2009-
00314-00.
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Existe conexion cuando el consumo de un producto genera la
necesidad de consumir otro, pues este es el complemento del
primero. Asi, el uso de un producto presupone el uso de otro.
Esta complementariedad se puede presentar también entre
productos y servicios.

[..]

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

Existe conexion cuando el consumidor, considerando la
realidad del mercado, podria asumir como razonable que los

productos o servicios en cuestion provienen del mismo
empresario [...]".

Sobre este asunto, la Sala precisa que a fin de verificar la conexidad
entre los productos amparados hay circunstancias en las que uno

o dos criterios son suficientes para establecer la conexidn

competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos

para la consecucidon del propdsito de establecer dicha

conexidad.

En el caso sub lite, el signo cuestionado "NEOM” fue solicitado para
amparar los siguientes productos de la Clasificacion Internacional de

Niza:

.- Clase 33: "[...] Jabones,; perfumes y productos de perfumeria; aceites

esenciales y vegetales; productos cosméticos y de tocador; incienso;
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productos para aromatizar el ambiente; aceites de perfumeria; popurris

aromaticos. [...]".

Por su parte, la marca previamente registrada "NEIM”, distingue los

siguientes productos:

.- Clase 25: Vestuario: camisas, camisetas, chaquetas, faldas, shorts,
jeans, pantalones, buzos, chalecos, bufandas, calzado, articulos de
sombrereria, correas, cinturones de cuero de imitacion, cinturones de
cuero (vestimenta), cinturones de tela (prendas de vestir), cinturones de

materias textiles (prendas de vestir). [...]".

De acuerdo con lo anterior no cabe duda que existe conexidon competitiva,
pues al comparar los productos que reivindica el signo cuestionado en la
Clase 32 y aquellos que distingue la marca previamente registrada en la
Clase 25 de la Clasificacidon Internacional de Niza, a pesar de que no
pertenecen a la misma Clase, se utilizan de manera conjunta o
complementaria; presentan los mismos canales de comercializacion y
medios de publicidad, por cuanto suelen ser expendidos en tiendas o
almacenes y se promocionan a través de la revistas, prensa, radio,
television y redes sociales; y sus consumidores podrian asumir
razonablemente que los productos en cuestién provienen del mismo

empresario, en atencion a la similitud del signo y marca enfrentados.
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En efecto, la Sala considera que las prendas de vestir que identifica
la marca, previamente registrada, normalmente son ofrecidas de
manera conjunta por un mismo empresario con los perfumes y
cosméticos que pretende amparar el signo cuestionado en los mismos
establecimientos de comercio, lo que pone de presente la evidente

conexidad competitiva dichos productos.18

Asi las cosas, al existir semejanza entre las expresiones confrontadas
y una relacién entre los productos que distinguen, debe concluirse que
las mismas no pueden coexistir pacificamente en el mercado porque,
como ya se dijo, podrian generar riesgo de confusidén que llevaria al
consumidor promedio a asumir que dichos productos tienen un mismo
origen empresarial, lo cual beneficiaria la actividad empresarial del

demandante, en caso de registrar su signo.

Ello, teniendo en cuenta que en la Interpretacion Prejudicial rendida

en este proceso se sefald lo siguiente:

18 Criterio fijado por la Sala en sentencia de 24 de marzo de 2023, en la cual se preciso, respecto de la
conexidad competitiva entre los productos de la Clase 32 y 25 de la Clasificacion Internacional de Niza
lo siguiente:

“[...] En efecto, la Sala considera que los relojes, joyeria, accesorios (tales como carteras, morrales
y maletines) y ropa que pretenden identificar los signos cuestionados, normalmente son
ofrecidos de manera conjunta por un mismo empresario con los perfumes y cosméticos que

ampara la marca previamente registrada en los mismos establecimientos de comercio, lo que
pone de presente la evidente conexidad competitiva dichos productos. [...]”. Destacado fuera

de texto). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccién Primera, C.P. Nubia
Margoth Pefia Garzon, nium. Unico de radicacién 2014-00239-00.
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"[...] Se debera examinar si entre los signos confrontados existe
identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz
de generar riesgo de confusion (directo o indirecto) o de
asociacion en el publico consumidor [...]”.

En virtud de lo anterior, es evidente que también existe riesgo de
confusion indirecta para el consumidor promedio, en lo tocante al
origen empresarial, por razén de la semejanza antes anotada, lo que
daria lugar a que el consumidor en mencién creyera que los productos

que distinguen ambas expresiones provienen del mismo titular.

Y con fundamento en las mismas razones, la Sala concluye que

también existe riesgo de asociacién debido a que el consumidor podria

pensar errOneamente que los productos identificados con esas

expresiones son productores relacionados econdmicamente.

Frente a la confusidn indirecta y el riesgo de asociacién, esta Seccién
en la sentencia de 5 de febrero de 201519, que ahora se prohija, indicé

lo siguiente:

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

"... El riesgo de confusion es la posibilidad de que el
consumidor al adquirir un producto piense que esta
adquiriendo otro (confusion directa), o que piense que
dicho producto tiene un origen empresarial diferente
al que realmente posee (confusion indirecta).

9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccidon Primera, sentencia de 5 de febrero
de 2015, C.P. Maria Elizabeth Garcia Gonzalez, nim. Unico de radicacién 2008-00065-00.
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El riesgo de asociacion es la posibilidad de que el
consumidor, que aunque diferencie las marcas en
conflicto y el origen empresarial del producto, al
adquirirlo piense que el productor de dicho producto y
otra empresa tienen una relacion o vinculacion
economica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.0.A.C.
NO 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).
(...)

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

iure e in dubio pro signo priori, debe protegerse la marca mixta

previamente registrada, esto es, "“NEIM”. Asi, lo ha sefalado el

Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales??:

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

caso de duda (“in dubio pro signo priori”). [...]".

20 Entre otros, en las interpretaciones prejudiciales emitidas con los niums. 32-IP-96, 13-IP-98 y 59-IP-

2001.
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En este orden de ideas, la Sala concluye que no se violé la norma
alegada como vulnerada por la actora; y que le asistié razén a la SIC
al denegar el registro como marca del signo nominativo "NEOM”,
para amparar productos de la Clase 32 de la Clasificacidon
Internacional de Niza, razén suficiente para que se mantenga
incolume la presuncién de legalidad que ampara a los actos
administrativos acusados, los cuales estan acordes a los parametros
fijados por el ordenamiento juridico comunitario y en los que se
argumentd de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la

decision que en cada uno de ellos se adopto.

En consecuencia, la Sala denegara las pretensiones de la demanda,
como en efecto se dispondra en la parte resolutiva de esta

providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Seccion Primera, Administrando

Justicia en nombre de la Republica y por autoridad de la Ley,
FALLA:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las

razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
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SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el

articulo 128 de la Decision 500 de la CAN.

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas

las anotaciones de rigor.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

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

y aprobada por la Sala en la sesidn del dia 15 de diciembre de 2023.

OSWALDO GIRALDO LOPEZ GERMAN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Presidente
NUBIA MARGOTH PENA GARZON HERNANDO SANCHEZ SANCHEZ

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