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Comedidamente le solicito presentarse a este Despacho ubicado en la Carrera 13 No. 27 -
00 Piso Quinto (5), de la ciudad de Bogota D.C., dentro del término de cinco (5) dias hablles
contados a partir del envio de la presente citacién, en horario de 8:00 a.m. a8 4:30 p.m.
jomada continua, con el fin de notificarle personalmente el contenido de la resolucién de la
referencla proferida dentro del expediente tramitado con el nimero de radicacién cltado en
el asunto.

De no hacerse presente en el término indicado anteriormente, la providencla en mencién se
notificard por edicto, el cual se fljard por el tdrmino de dlez (10) dias en el Centro de
Documentacién e Informacién.

Para su comodidad el texto completo de la resolucién se encontrara disponible en la pagina
web de la Entidad desde el dia habil siguiente al de su notificacién, la cual podra ser
consultada desde un computador con acceso a Intemet, en la pégina www.slc.gov.co, con el
namero de resolucién a través de la opcién servicios en linea - caracter general - consulta
actos administrativos.

Secretaria General
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Seda Ceniro: Casmera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5y 10
Al contestar favor Indique el ndmero de Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 PBX: 3 82 08 40
radicacién consignedo en el sticker Feo: 3 82 28 65 3 50 52 20. Linss 018000 810185
Web: www.sic.gov.co s-mall: nfofalc.gov.co
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Industria y Comercio

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION: . 4819
Por la cual se nlega una patente de Invencién

Rad. N° 01-24184

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el articulo
4, numeral 5 del decreto 2153 de 1892, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 27 de marzo del
2001, bajo el nimero 01024184, se presentd ia solicitud de patente para la invencién
denominada: “TRIARILIMIDAZOLES SUSTITUIDOS CON PIRIDILO, METODO PARA SU
PREPARACION Y SU USO EN MEDICINA", contenida en el expediente de la referencia.

SEGUNDO: Que efectuado el axamen de forma en cuanto a los requisitos que debe lienarla
solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordené publicar el extracto sin que se
hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que el articulo 45 de la Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina
establece que: “Si la oficina naclonal competente encontrara que la Invencién no es
patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Declsién para
la concesién de la patsnte, lo notificaré al solicitants. Este deberé responder a la notificacién
dentro del plazo de sesenta dlas contados a partir de la fecha de la notificacitn. Este plazo
podré ser proirogado por una Sola vez por un perfodo de treinta dlas adicionales... si el
solicitante no respondiera a la notificacion dentro del plazo sefialado, o 8l a pesar de la
respuesta subsistieran los impedimentos para la concesién, la oficina nacional competente
denegaré la patente”.

CUARTO: Que realizado el examen de fondo, se requirié al solicitante en los términos del
articulo 45 de la Declsion 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, para que presentara
respuesta a las observaciones de caricter técnico visibles a folios 79 a 83 del cuademo
administrativo, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos
astablecldos por esta Decisién para la concesién da la patente. Frente a dicho requerimiento
no hubo pronunciamiento alguno por parte del mismo, motivo por el cual es procedente
reg::ﬂ el gnvilegio de patente solicitado con fundamento en lo dispuesto en el articulo 45 de
a sldn 486.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patents de invencién para la solicitud
correspondients a “TRIARILIMIDAZOLES SUSTITUIDOS CON PIRIDILO, METODO PARA
SU PREPARACION Y SU USO EN MEDICINA".

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 8,7y 10
Sada CAN: Tr. 40A No. 38-530 Conmutador; 3820840
Fex 382 28 86. Linea 8800010 188
w*:mm th“:m
Bogotd D.C. - Colombla
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Industria y Comercio
REPUBLICA DE COLOMBIA SUPERINTENDENCIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUGIGN. . 4819

Por la cual se niega una patente de invenclén

Rad. N° 01-24184

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenide de la presente resolucion
al doctor Germén Castillo Grau, 0 a quien haga sus vaces, en su calidad de apoderado de
Smithkiine Beacham Corporation., entregédndole copia de la misma, advirtiéndole que contra
ella procede el recurso de reposicidn interpuesto ante el Superintendente de Industria y
Comercio, al momento de la notificacion o dentro de los 5 dias hablles siguientes a ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogotd, D.C., a los 26 i3, 207

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIb.

Doctor

GERMANCASTILLO GRAU
Carmrera 13 N° 37 — 43, Piso 12.
Bogota D.C.

cmtu:c:nmyuam.zr-oomz.u.rym

Sade
Sede CAN: Tr. No. 38-50 Conmutador: 3820840
Faxc 382 28 £5. Linaa G800-010 165
Web: o-mall;
Bogold D.C. - Colombia
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIAY COMERCIO SUPERINTENDENCIA

Resolucion N° #0502 7
Ref. Expediente N° 06 004404

Por la cual se decide una solicitud de registro de marca
LA JEFE DE LA DIVISION DE SIGNOS DISTINTIVOS
en ejercicio de sus facultades legales, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Mediante escrito de fecha 18 de enero de 2008, la socledad C.A. Clgarrera
Bigott, Sucs, prasentd solicitud de registro de la marca BELMONT TROPICAL MIX
(Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 34 da la Clasificacién
Intemacional de Niza, octava edicion.

SEGUNDO: Publicado el extracto en la Gaceta de la Propledad industrial y con el lieno
de los requisitos de ley, la sociedad Productos Tabacalera de Colombia S.A. Protabaco
S.A.. mediante apoderado, Interpuso oposicibn contra la solictud de registro
mencionada en el considerando anterior. El objeto de la oposicion es que se niegue el
registro solicitado, y se fundamenta de la siguiente manera:

*...Consecuentements la marca solicitada en este expediente, al contener la
totalldad de la marca TROPICAL registrad por mi representada, no posee Ila
capacidad de identificar, es decir de permitir al publico el reconocimiento de los
productos por ellas Identificados. Por ende el publico, al ver la marca
BELMONT TROPICAL MIX asumiré que esta es otra presentacion de la marca
TROPICAL de propiedad de ml representada. Alternativamente, al enconirarse
presente la marca BELMONT dentro de la marca solicitada, ello puede conducir
al publico a pensar que BELMONT TROPICAL MIX es un producto fabricado
en asocio con el titular de la marca TROPICAL, y que por tanio se trata de un
producto con la marca compartida, producido conjuntamente por Productora
Tabacalera de Colombla S.A. y C.A. Clgarrera Bigotf, situacién esta que no
puede estar mas lejos de la realidad.

"Al analizar en su conjunto la marca solicitada BELMONT TROPICAL MX frente
a la marca TROPICAL, observando los elementos que Ia integran, su estructura
general y su unidad fonética, no cabe duda que la marca solicitada, dado el
hecho de que contlene completamente Ila marca registrada por mi
representada, ocasionara error y confusién en el publico consumidor, error que
irfa en detrimento de mi representada puesto que darfa un aprovechamiento
econdmico injusto a favor del solicitante.

Respuesta a la oposicién

La sociedad solicitante en su oportunidad respondié la oposicién presentada, en los
siguientes términos: y
D“sw.\"\

“Como se ha establecido con an ésB" ‘:ano el elemento
nominativo predominante en la \wﬂ%ﬁ'w ok

s/ se compara este elemento comﬂ)‘ nominaivd de : ;
protabaco, enconiramos que no existen sa
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conceptuales capaces de inducir al publico consumidor a emror. Se excluye de
esta comparacién denominativa, la expresion TROPICAL MIX porque, como se
anallza mas adelante, la misma constituye un elemento accesorio y explicativo
dentro del confunto marcario solicitado y por tanfo, no debe considerarse como
un elemento integrante de la marca BELMONT.

‘La socledad C.A. Cigarrera Bigotft Sucesores no prelende derechos de
exclusiva sobre la expresién TROPICAL MIX. La inclusion de dicha expresion
en el conjunto marcario se hace a tiulo explicativo de las propledades del
clgarrilio que se pretende distinguir con dicha marca, particularmente en lo que
so refiere a su sabor con nolas caribefias y paradisiacas. No obstante, si se
pretende derechos de exclusiva sobre el color y el tipo de letra con los que la
expresién esté escrita en el conjunto solicitado

TERCERO: De acuerdo con lo pravisto en los articulos 146, 148 y 150 de la Declsién
486 de la Comisién de la Comunidad Andina, la oficina naclonal competente realizara
el examen de registrabilidad teniendo en cuenta los argumentos y pruebas de la
oposicion y de la respuesta allegada por el solicikante. Adicionalmente, el estudlo
comprende cuestiones que aunque no hayan sido planteadas en la oposicion’,
aparezcan con ocaslon del examen de registrabllidad en los sigulentes términos:

1. Confundibliidad con marca

1.1. Nomna aplicable

El articulo 138 literal a) de la Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina,
sefiala que no podran registrarse como marca los signos sean “idénticos o se
asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un
tercero, para los mismos productos o servicios, 0 para productos 0 servicios respecto
de los cuales el uso de la marca puede causar un riesgo de confusién o de asoclacién®.

1.2. Reaquisitos

Para que exista el riesgo de confusién o de asociacién que requiere la causal en
estudio es preciso que concurran dos circunstancias que determinan el
comportamiento del consumidor, en tanto Influyen en la elecclén del producto o
sarvicio. El primer elemento hace referencla a los signos, entre los cuales debe existir
identidad o semejanzas de tipo visual, conceptual o fonético. En segundo lugar, es
necesario analizar los productos o servicios que identifiguen las marcas en conflicto. En

1 Sobre la funcidn de la oficine naciona! compatents de realizar de oficlo el estudio de registrabllidad, el Tribunal de Justicla de la
Comunidad Andina, en el proceso 2-1P-89, marca OPRAZOLE ha expresado [o sigulenta: "La funcidn conferida a la oficina nacional
compatents, de realizar ol examen da fondo sobre Ia registrabllidad det slgno, es una cbiigacidn que preceds &l otorgamienio del
registro marcario. La exdstencia de ‘observaciones’ compromets al funclonario en la realizacién del @mmen da fondo; pero, la
Immhmmmbbuaﬂhmdanlmdepmb.Eﬂomuudob]oﬂuodallrmm o8 que &l examen
de fondo sea una stapa obiligatoria en ol proceso de concesidn ¢ denegacién de las marcas.
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efecto, el ‘principio de especialidad circunscribe la proteccién de una marca a los
productos o servicios descritos en el reglstro y asl éste alcance o cobertura incide en el
derecho a evitar el registro de una solicltud marcaria, para solo aquellos signos que
pretendan los mismos productos o servicios o si quiera relaclonados en alguna medida.
Asl las cosas, para que se niegue una solicitud de registro de marca se requlere que
concurran los dos elementos mencionados, pues uno de ellos, no es suficiente para
aplicar la causal relativa a la confundibllidad.

1.3. Comparacion de los signos

Revisados los registros de la propiedad industrial en busca de los antecedentes que se
alegan en la oposicién, aparecen los siguientes registros:

Marca |Expedients]  Solicitante  |Glase| Tipo |Certificado| Vigencia

PRODUCTORA
TABACALERA DE

TROPICALI9S 087657] COLOMBIA SA. 34 MIXTA | 228867 R4/07/2010f
PROTABACO S.A.

PRODUCTORA

TABACALERA DE
TROPICAL|03 0230847} COLOMBIASA. | 34 MIXTA | 300181 [20/10/201)

PROTABACO S.A.

Las marcas a comparar se reproducen de la siguiente manera:

Marca Solicitada Marca Registrada

Interpretacién Prejudicial del Tribunal de Justicla de la Comunidad Andina 48-1P-89, al desarolfar el principlo de Ila espacialided
se exprasd; "Por su parte Zuccherino manifiesta “La regla de especigiidad de la marca requiers que [a misma conflara derechos
sdio en relacidn a los bienes o servicios designados en la solicid de registro. Elmdﬂoudm mmmu
Mmmamdbuaﬂﬂnmhmrhmbeddndddcadnmﬂo.m Axide-8 lospie oa-vl&lplrllu
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Ahora bien, cuando se va a comparar una marca mixta con otras denominativa o
mixtas entre si hay que tener en cuenta que estas Uitimas por su naturaleza requieren
un anélisis especial®’. En efecto, si bien a marca mixta cuenta con una parte gréfica y
otra denominativa, hay que extraer el elemento que predomina, pues es éste el que el
consumidor capta y el que recuerda en el mercado. Asl las cosas, el examinador de
marcas debe ponerse en lugar del consumidor adquirente del producto o servicio y de
una visiéon de conjunto determinar el elemento sobresaliente. No obstante, la practica
nos ensefia que la parte destacada en las marcas mixtas normalmente es la
nominativa, ya que las palabras son Instrumento de comunicacion y a su vez tienen la
fuerza expresiva para que el consumidor solicite la marca en el mercado. Asi las cosas,
si predomina la denominacién, ia comparacién debe atender a una visién de conjunto lo
que evita el fraccionamiento de los signos y lleva a la extraccion de la dimensién
caracteristica de los mismos. De Igual forma, la comparacién debe ser sucesiva, ya
que el consumidor al acudir al mercado percibe las marcas de forma individualizada.
Adicionalmente, se deben tener en cuenta las semejanzas y no las diferenclas, ya que
asl actia el consumidor. Finaimente, dado que estamos anallzando la parte
denominativa es Importante anallzar la fonética de las marcas.

En el caso que nos ocupa, si blen las marcas enfrentadas son mixtas, el elemento
determinante y predominante es el nominativo, dada la fuerza propia de las palabras.
Por lo tanto, el andlisis comparativo deberda centrarse en sus denominaciones
(BELMONT TROPICAL MIX / TROPICAL), lo cual no obsta para que en caso dado el
elemento gréfico pueda ser determinante®.

La Divisién luego de analizar los argumentos del opositor y con base en los criterios
Jurisprudenclales y doctrinarios de confundibilidad considera que el signo BELMONT
TROPICAL MIX y las marcas opositoras TROPICAL, no se genera confusién directa o
indirecta luego de un primer Impacto general. En primer lugar, encontramos diferente
extensién, por un lado tres palabras y por el ofro una. S| bien ambos comparten la
expresion TROPICAL, tenemos que las expresiones que agrega el signo solicitado
"BELMONT MIX", confleren en su conjunto, una visualizacién y pronunclacién Gnica y
suficlentemente distintiva, que sumadas al elemento grifico que en la marca solicitada
consiste en una etiqueta donde en la parte superior se encuentra escrita en letra
mayuscula la expresiéon BELMONT, debajo de dicha palabra hay una especie de linea
ondulada en color azul y en la parte Inferior se encuentra un fondo de colores azul, rojo,
verde y amarillo, elementos que ayudan a que un consumidor no incurra en error
respecto del origen empresarial de los productos que pretenden distingulr los signos.

De lo expuesto, resulta que las marcas BELMONT TROPICAL MIX y TROPICAL, no
presentan semejanzas que puedan causar riesgo de confusidon o de asoclaclén, como
8@ expuso cada una cuenta con elementos que permiten diferenclarias. Por lo anterlor,

Sobre la comparacion de marcas mixias o de marca mbda y denominativa, @ Tribunal de Justicia de la Comuniied Anding, en el
procaso 36-1P-88 marca FISKIES, ha expresado ko sigulente: “El cotejo 0 comparacion enire marces, para detsnminar el riesgo de
confusién o simiiliud confusionista, se nicia con la identiftcacién de e clase de marca; en el presente ceso de Interpretaciin, e
estixiio lleva o! andlisls de |a marca mixia, Is cusal se compone de una denominacién y un grifico. En este tipo de marca sa debe
rnﬂru_.ldeuhadudmmlundquopadomlna.uluﬂoporbumunlhpubdmlﬂnhqueﬂnmm

* TJCA, Proceso 17-1P-2003) "El elemenio denominativo de /a marca mixia suole ser ol mda carecluristico o determinanie,
fenlando en cueria e fuerm expresive propla da las palahras, ias que por definicldn son pronunciables, io que no obeta para que
on algunos casos se le recanarce priaridad al elemento grifico, fenfendo en cuenta xu tamafia, color y colocacion de la gnifica, que
on 131 momenio dado pueden ssr definitivos” (Sentencia dictade el @ de diclembre de 1688 en el 04-IP-88, publicada en le
G.OAC. N* 35, del 20 de anaro de 1686, caso "DAIMLERY). E mﬁLSTRU"
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el consumidor no se confundiria al elegirilas en el mercado, teniendo claro el origen o
procedencia empresarial de los productos identificados con cada una, de esta forma
queda a saivo el interés del consumidor y no se afacta el derecho de exclusividad que
el opositor tlene sobre su marca.

Debldo a la conclusién del pamrafo precedente, encontramos gue no es necasario
pronunclamiento alguno encaminado a demostrar la relacién de productos o serviclos.
Pues, nada obsta para que coexistan dos marcas que Identifican productos o servicios
conexos o Incluso Idénticos, sl los signos son diferentes y por ende no son susceptibles
de causar riesgo de confusién o de asoclacion, tal como sucede en este caso.

Cabe sefialar que la socledad solicitante ya es titular de las marcas BELMONT,
registradas en las clases 18, 21 34, 38 y 41.

En consecuencia, la marca objeto de la solicitud no estd comprendida en las causales
de Irregistrabilidad establecidas en el articulo 136 literal a) de la Declsién 486 de la
Comisién de la Comunidad Andina.

Finalmente, realizado de oficlo el examen de registrabllidad atendiendo a las demas
causales establecidas en las normas vigentes, el signo solicitado no se encuentra

incurso en causal alguna que impida su registro y el consiguiente uso exclusivo como
marca.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Declarar infundada la oposicién mencionada en la parte
considerativa de ésta resolucién.

ARTICULO SEGUNDO: Conceder el registro de

Lamarcamixta : BELMONT TROPICAL MIX (Seglin Modelo Ajunto)
N
!

Titular : C.A. Clgarrera Bigott, Sucs

Para Distinguir : "Clgamillos, tabaco, productos del tabaco, elementos para

fumador, encendedores y f6sforos.” Productos comprendidos
en la clase 34 de la octava ediclén de la claslficacidon

Internacional de Niza.

Domicilio :  Caracas, Dlstntog“qggmhe&uala

Camara 13 No. 27-00 Plsoa 2,8, 7 y 10
Tr. 40A No. 38-50 PEX: 3 B2 08 40
h B2 20 — 382 26 05. Linea 6800-010 165
Call Conter 523 11 31 Bogoth D.C.
Web: www.alc.o0v.co e~mail: infofisic.gov.co
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Direcclén Avenida Francisco de Miranda, Frente a Campo Claro, los dos
Caminos, Estado de Miranda.

Vigencia : Diez (10) afios contados a partir de la fecha de la presente
resolucién.
Certificado

ARTICULO TERCERO: Notiflquese personalmente a los doctores Alvaro Correa
Ordéfiez, y Luz Helena Villamil Jiménez., apoderados del solicitante y opositor,
respectivamente, 0 a quienes hagan sus veces, el contenido de la presente resolucién,
entregandoles copla de la misma, advirtiéndoles que contra ella proceden los recursos
de reposicion, ante la Jefe de la Divisién de Signos Distintivos, y el de apelacién, ante
el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, interpuestos dentro de los
cinco (5) dias hdblles siguientes a la fecha de la notificacién.

ARTICULO CUARTO: Asignar nimero de certificado al derecho concedido, previa la
anotacion en el Registro de la Propledad Industrial.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dado en Bogoté, D.C., a los 2 7 FEB. 2007

La Jefe de la Divisién de Signos Distintivos,
CIELO ANGELA PER\ RODRIGUEZ

Msbermsla par: Joln Sdnohea
Raviesdis por. Tarsida Fomeaca

Netificaciones

Solicitants

Apodarado

Nombre : Alvaro Corres Ordofiez
Direccitn : Avenkia 82 No, 10-82
Chxiad : Bogoth D.C.

Opositor

Apoderada

Nombre : Luz Halans Vilamd Jiménaz
Dimccidn : Calla 63 A No. 14-17 Oficina 809
Cludad : Bogetd D.C.
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R

Espacic resarvado pera of sdhesive de redicecién

FORMULARIO UNICO DE SOLICITUD DE PATENTE
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