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Radicacion : 5.128687- -5-0 Fecha: 2009-06-09 08:52:35
Tramite ; 11 PATENTEIYI

Evento : - 378 FASENACIONALI

Actuacion : ' 432 COMUNICACTODADM

Destinatario : EMILIQC FERRERO Folios 1

Senor (a} (es)

EMILIO FERRERD

CARRERA 4 No. 72 - 35
BOGOTAD.C.

Referencia RESOLUCION : 28822

Fecha: 08/06/2009

Expedients : 5-128687 . :

Tramite : 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS 1 Y |I
Evento : 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULC |
Actuacion : 432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO

Comedidamenie |e solicito presentarse a este Despacho ubicade en |la Carrera 13 No. 27 -
00 Piso Quinto (5), de la ciudad de Bogeta D.C., dentro del término de cinco (5) dias habiles
contados a partir del envio de la presente citacion, en horario de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.
jornada continua, con el fin de notificarle personalmente el contenido de |a resolucién de la
referencia proferida dentro del expediente tramitada con el nimero de radicacion citado en
el asunto. :

De no hacerse presente en el término indicade anteriormente, la providencia en mencion se
notificara por edicto, el cual se fijara por el término de diez (10) dias en el Centro de
Documentacidn e fnformacidn.

Para su comodidad el texto compleio de la resolucién se encontrara disponible en la pagina
web de la Entidad desde el dia habil siguiente al de su notificacion, la cual podra ser
consultada desde un computador con acceso a Internet, en la pagina www.sic.gov.co, con el
numero de resolucion a través de la opcidn servicios en linea bases de datos - otros
servicios - consulta actos administrativos.

En caso de que se haya notificado, haga casc omiso de este aviso.

Secretaria General
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 2, 5, 7 y 10 PBX: 5870000
Al contestar favor Indique el numero de Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55 int. 2 Tel 5880070
radicacidn consignade en el stigker Call Center 6513240 . Linea 01800-910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
, Begotd D.C. Colombia
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Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMEIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Y ‘

RESOLUCION ¢30%
Por la cual se otorga una patente de invencién
CERTIFICADO
Rad. PCT/05-128687

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E)
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se cenfiriercn en el articulo
4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que ia solicitud internacional PCT/EP 2004/006722 de fecha 10 de junio del
2004, correspondiente a la patente de invencién titulada “DISPOSITIVO DE CIERRE PARA
RECIPIENTES DE LIQUIDOS, PARTICULARMENTE BOTELLAS PARA LICORES”, fue
radicada en esta Superintendencia el 21 de diciembre del 2005 bajo el numero 05128687,
para los efectos de que se dé comienzo a la fase nacional, en virtud del Tratado de
Cooperacion en Materia de Patentes (PCT).

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad
Industrial N° 570 del 30 de noviembre del 2006, sin que se hubieran presentado oposiciones
por parte de terceros.

TERCERO: Que en virtud de lo dispuesto en el articulo 14 de la Decisién 486 expedida por
ia Comisidn de La Comunidad Andina se otorgaran patentes "..para /as invenciones, sean

¢dle producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnologia, siempre que sean

nuevas, tengan rivel inventivo y sean susceptibles de aplicacion industrial”.

CUARTO: Que en el presente caso cumplen los requisitos indicados en el numeral anterior
las reivindicaciones 1 a 13 contenidas en los folics 32 a 36, razén por la cual este Despacho
encuentra procedente conceder para las mismas el privilegic solicitado.

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERQ: Otorgar el privilegio de patente de invencidn a fa solicitud que entrd

en fase nacicnal en virtud del Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes (PCT), parala
creacion denominada;

" DISPOSITIVO DE CIERRE PARA RECIPIENTES DE LIQUIDOS,
PARTICULARMENTE BOTELLAS PARA LICORES "

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5,7y 10
Sede CAN: Tr. 404 No. 38-50 Conmutadoer: 3820840

Fax: 382 26 95. Linea 9600-91C 185

Weh: www.sic.gov.co a-mail: info@sic.gov.co
Bogota D.C. - Colombia
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Industria y Comercio
SUPERINTENDENC ' A

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 233 %
Por la cual se otorga una patente de invencién
CERTIFICADO

Rad. PCT/05-128687
Clasificacion IPC: B 65 D 49/00, B 65 D 41/34, B 65 D 55/02.
Reivindicacién{es): 1a13 Folio(s): 32 a 36.
Titular(es): GUALA CLOSURES PATENTS B.V.
Domicilio(s): Amsterdam, Paises Bajos.
Inventor{es): Piero Battegazzore.
Prioridad N°: MI 2003 A 001279 Fecha: 24 de junio del 2003 Pais: IT.
Solicitud Internacional N°: PCT/EP 2004/006722 Fecha: 10 de junio del 2004.
Vigente desde; 10 de junio dei 2004 Hasta: 10 de junio del 2024

ARTICULO SEGUNDO: El titular tendra los derechos y las obligaciones establecidos en la
Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina y demas disposiciones legales
vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente [a patente se
debera cancelar 1a tasa anual de mantenimiento conforme lo dispone el articulo 80 de la
referida norma comunitaria.

ARTICULO TERCERO: Entregar al titular copia auténtica de esta resolucion y el certificado
de patente, previas las anotaciones en los libros de registro.

ARTICULQO CUARTO: Notificar el contenido de la presente resolucion al doctor Emilio
Ferrero, en su calidad de apoderado de Guala Closure Patents B.V., 0 a quien haga sus

Sede Centro: Camera 13 No. 27-00 Pisos 2,5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 3B-50 Cenmutader: 3820840
Fax 3982 26 95. Linea 9800-910 165

Waeb: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogota D.C. - Colombia
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- Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION V33547

Por la cual se otorga una patente de invencion

CERTIFICADO
Rad. PCT/05-128687
sus veces, entregandole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso

de reposicion ante el Superintendente de Industria y Comercio, del cual podra hacer uso al
momento de la notificacion personal o dentro de los 5 dias habiles siguientes a ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota, D.C..alos 0 & JUN. 7509

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),

Doctor

EMILIO FERRERO
Carrera 4 N° 72 — 35.
Bogota D.C.

M

202021

®

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador; 3820840

Fax: 382 26 95. LInea 9800-910 165

Web: www.sic.qov.co e-mail: info@sic gqov.co
Bogota D.C. - Colombia
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. REPUBLICA DE COLOMBIA -
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

- Resolucion Na. agﬁ 09
Ref. Expedlente No 05 12886? '

- Porla cual se decide una salicitud de regnstm de marca

LA JEFE DE LA DIVISION DE SIGNOS DIS“N“\I'OS
en ejercicio de sus fatuﬂadES legales, v

CDHSIDERAHDD

PRIMERD: Que medlante escrito radicado el 2.'-"_ de d:membre da 2005 el sefor Victor

‘Manusl Pachén, solicité el registro como marca del signo CHALLEHGEST»
. (nominativa) para distinguir productos comprendidas en |a clase 16 de la Clasifi cacmn

Intarnacicnal de lea octava edicion, |

SEGUNDO: Cue publicado gl extracte en la Gacela de la Propredad Industrlal can el
lenc de los requisitos de ley, la sociedad Chatfenger S.A.; por medio de apudera-:iu
interpuso  oposicion contra la solicitud de registro menmonada an el considaranda
anterior. En la opasicién se soficitd la negacién de registro solicitado y se fundamenté
en que el signo sclicitade se encuentra incurso en |a causal de- iwregistrabilidad
contenida en el articulo: 135 Ilteral h) de la Decisidn 488 dé la Comisién de la
Comunidad Andina. ' o L0

‘TERCERO: Ctue dentro del término cuncedndo para 2l efecta la sacredad soncriante no
- se pronuacio frents a la oposicion presentada :

GUARTO: De conformidac con Io previsto en los articulos 148, 148 y 150 de ta Decisidn
486 de la Comisian de la Comunidad Andina, la Oficina Nacional Competeme realizarad

¢l examen de registrabilidad teniendo en cuenta los argumentos y. pruebas de’la
oposicion, asi comp de la respuesta allegada por el solicitante. Adicidnalmente, el
estudio comprendera  cuestiones que aunque no hayan sido ‘planteadas en ia
oposicion’, aparezcan eon ocasion del examen de reglstrabllldad en Ios siguientes
términcs: : . . P

Notoriedad

1 Satme La funcitn de 1a oficing nagionz! compatante de reallzar de oficle o eeluflo da raglsirzhllldad, €8 Tribwual da Jisslicia c‘e la Carmunidad -
Ancing, en e ppresn P99, marce OFRAZOLE ha exgresado o sfgifenio: ‘La funcidn corderida 213 ¢S¢ina nacional compedande, de reglizar

£ exemen o fondo goboe 13 reg.slrﬂhlllda:l det signo, &4 una obligacidn que precede at elargamients ded regisiie marcaro. L elsienc de
‘chsereationes’ compromeit al funcianatn & |a raalizazitn del examen da foadd; pere, L inesdslends g2 las mismas no lg libera e la
uhbganilm Iagal ¢ praciitans. Esio parqua £ ohjglivo de fa noma, o5 que €l examen e fondo 5E5 una el:lpa d]llga'lnrla G 1'.1 procosn di
conteslta o

*Finalments, $& debe Inmar en oensidsracitn que |3 exlividad de 1 ofting naclonal compateria no ccbe consmtarse axduswarnama A andlisis
oo l3s gbservatiores coma en un primer momenio poxdrla. desprondeme el incisy sﬁundn €8 arlicifn 85, smo qm paia 3 “denegaciin ¢
rAncsiin’ del raﬂglstm dabers reallzar un sidisis cxhaustivn ¥ purner-anzama:e Ia selicilud de registia frente a.les prﬂhlhlunrues corienidas
¥ B3 e ta Decisidn 344 .

Saee Caning SET0re 13 Mo, 27-00 Fiaas &, 5, 7y 10
St GAN; Tr. 4402 Mo, 38-50 PBA: 3 62 08 40

Frac 357 52 20 - 2827 2805 Lines 9B0ME1D 105

Coll Cendor 523 14 31 Bogows D.C. X

Weds: P Sig o, Cp 0-met: MnfafEL fov 0o

nq;f:un.c - Calemia ) Uﬁg)[?

Enngaa:lﬁnde las margas, ] r
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Resalucidn No:
- Ref. Expediente 05 128867

1. -Marco normativo

'

El articulo 136 literal h} de la Decisién 486 de la Comisidn de la Comunidad Andina,
sefafa que na podrén reglstrarse como marca |os mgnus que: ' .

Consntuyan una rsproducc:dn, imftacion, rmduccrdn transtiteracitn o
frascripcidn, {otal o parcial, de un signo disbintivo natoriamente conocido cLyo
titutar sea un tercaro, cualesguiera que sean los praductos ¢ servicios a fos que
se aplique ef signo, cuando su use fuese suscephible de causar un- nesgc te
confusion o de asociacion con ese Iercers o Coft Sus prodiuctos o senvigios; un
- aprovechamiente infusto de! prestigic del signo; o fa difucion de su fue:za
aislintiva o de su valor uomemra.f 0 pub!rcrfanc

En sste sentldo 2] aﬂiculu 224 de la migma Decistén define la marca notoria de 2
srgunente manera: ;

Se entiande por signo distinfivo notonamente conacido e! que fuese reconocide

como tal en cualguier Pais Miembro por el seclor pertinents, md&pend;en!‘emente ;

de fa manera o ef media por ! cual se hubiese hecho conocido. -

2. Pautas para determinar 1a notorledad de un signo

La declaratona de noloriedad de un signo y pur consiguiente, el gue la misma pueﬁa
conslituirse en causal de irregistrabilidad del signo al que se opone, exige la verificacidn
~ de los hechos €n que se sustenta y su encuadramiento dentro del ambito normativo,
Asl, en el analisis de Ia notoriedad debemos lener en cuenta Ius siguientes aspectns

» Seré notorio un signo cuando se haya dado su reconocimiento come tal en

‘cualquier pais mizmbro de la comunidad andina, por el sector perinente; la

cafificacién .de notorio estd  estrechamente ligada' con - &l sentimiento.

-generalizado de que ess signo es amphamente cenacido. por un sector
determinado; serd considerade ‘como sector pertinente el grupo de

consumldores reales o potenciales del lipo de productos o servicios a los que se

- aplique, las | personas. gque participan en los canales de -distribucion o
comercializacidn del tipo de productos 0 servicios a los que se aplique o, Ios

circulps empresariales gue actdan en giros reélatives al tipo de establacnmlento .

‘actividad, productas 0 servicios a 1os que s& apligua.

. 'F'ara_detenninar Ia notoriedad de un sigho distintivo, es preciso que se haya
difundide dentro de un territorio y durante un tiemgo determinado, toda vez, que
la tnica manara de lograr el conocimiento d& un signo es par medio de su

 difusién lzy reconocimiento, lo cuat de SUYO |mpl|ca un armbito temparal y
tertitorial. La-actual Decisién sefiala que no tendra incidencia en Ia declaratoria
de notoriedad la manera o gl medio por el cual el signo se hubigra hechu

*prooess 14P- 2600, mikrea CRIST#.L ORD "La doctrna ¥ 13 junaprdencia han carwlenzadu la marca nohm pm sus Airihuing o 'III‘|IJ gigm" v
"recanncimlenla® bogrados denirg del <freul e conzumidnres dal producl 0 sarvisio que can o s idenfiies, ® . )

2 ‘
' Sadecqm:cmm1nmzr-mprmgz.5.7 Rl
Sicdn CAM; Tr. 40A Na. 38.50 PaX: ] 87 0§ 40
Fax: 350 53 20 = 142 20 82, Llndh QEG-R10 485%
Call Cerdar 423 11 31 mg-:na D.C.

“Web: v 2IL 0.0 el e A0y
Bogald DL - Dolanhia
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Industrin ¥ Comcmu
up _ii'ﬁ‘reuuenmn

mnucldn dando cabida ala pndemsa fuerza de Jos medlos de comunicacién y a
la. Iniemet entre otros.

« No se precisa el cardcter de registrado o an tférﬁiié de registro en <! Pals
. Miembro o en g extranjero del signo respecto del cuaf sé& alega su noleriedad,
: para que se praceda a su recunoalmnema e _

s Agl mismo, no se negaré la calidad de notoric @ un signo por el hecha de nho
haber sido usado o haberse descontinuade su Uso pare identificar actividades o
establecimiantos .en ¢l Pals Mlambm o cuando el signo no sea notoriamente
conocldn en &l exiranjers. ’

» Quien pretenda [a reivindicacién de notoriedad de un slgno debera aportar las
pruebas que permilan & la administracion -detemminar que el signo en el que
sustenta su npus:mﬁn es, en efecto, notoriamente conccido. La carga probatoria

corresponde a quien presenta la apasician, bajo observancia de lo dispuestoc en

el arleule 228 de la Decision 485 de la Comunidad Andina, el cual contiene
factores no taxatives Que encausan al examinador sobre la viabilidad de

_ reconocer 1a notoriedad. Lo anterior, concuerda con lo establecido en el articulo
177 del ebdigo de procedlmlento civil, conforme al cual,. “Incumbe a las partes
probar &l wpuesm de heaho de las ngrmas que consagran el efecto juridico que
ellas persuguen

»  Las pruebas allegadas tendientes a acreditar Ja notonedad de un signo deben
corresponder a hechos gue tuvieron ocurrencia antes de la presentacion de la
solicitud de registro que se estudia. En. virlud de lo anterior, la pertinencia,
conducencia y. utilidad de las pruebas aportadas se, ‘convierten en el Lhico

" gaming para 1Iegar a concluir que una marca es notoria 3

¢« Entre el signo solicitado ¥ la marca respecto de la cual se élega Ja notoriedad
deba haber. mpmducclén imitacién, traduccién, transliteracion o trascripeion,
total o parcial.

s Be mmpara el principio de la especnalpdad so!amenle si se causa un riesgo de

_confusion o de asocracion can los productes o servicios a distinguir con el signo
solicitado y de manera proporcional con el conacimiento probads. Dicho de otra
manera, se requiere gue exista una posibilidad lbgica y real, en la que el
consumidor - Juego de un razonamtiento espontaneo logice crea que los
productos o servicios en cuestion, podrian ser producidos o comercializados por

el titular de. la marca o nombre comercial notorip, lo que depende en gran
mednda del nivel de mnuamlarrtu gue se haya probado

"3 Gisian arega la nolgrigdad d: Ia mosea deborg probar tal 'calidag, es Im.ponnnbr: senalar Que & fin da pmhar I3 raipmednd de

mireh. ¢5 fnclible hacer uso da los diferantes megss probaloros disgonibles én el respective sistema judicial nacknal v qes ko |

prisrhas aporiadad deben or valorddos por ol adminsiador o juez oempalene, come an todo rocese, 0o 2cucnds 2 18 BanY CIiticE;
«| gesomingr & la marea poses 3 Solided do nolatia o 6o, e un dapecte que debo sOr enelzeds cukdsexamente por 3 autpridad
DRGONAD compelande ya que 130 calificaclin serd |8 base jundica para que ol 5kno regiIece poce 48 wna WIGRtekn dEposial pemm
Gelsna:omn man;ama HJAG 12-IP 2005 h".ﬁRCﬁ. LC}NSDALE} .

St Conttes Cnrrero 13 No, 2700 Plsoa 2, BTy 10
Scde CAN: T 404 Np, 3850 PAX: 3 B2 08 40
Fpx: 250 52 M = 352 28 BE, Linga 9EQ0-E1D0 1685

Call Cantgr 523 1131 Bogeid OG0, 7
Wb weyr S gov,c Emal:
Boqod N,E, - Coomtia
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Rel. Expediente 05 128857 Industria y Comercio

SUFERINTENOENEIK\

= El signo notorio se protegs contra el riesgo de confusitn, asocnamﬁn ditucion y
de usc parasitario, La declaratona de notoriedad busca la proteccién de los
signos de cuatre rlesgus a los que sE verian expuestus el nasgo de canfusmn
de asumacl-:&n de dilucidn v de uso parasdanu .

Can el neavgu de confusion y de asucracuﬁn s:a pretende ewtar que g| publlcn

consumidor caiga en el error de adguirir delerminados productos ¢ servicios
pensando que estd adquiriendo aguellos gue se identifican con el signo
notoriamente ‘conocido, © que -atendiendo a la identidad o semejanza de las
marcas-, pisnse eguivocadaments que los productos o servicios poszen el
mismo origen empresarial. Por su parte, el riesgo de dilucién protege el signo
notariamente conocido respecto de cualfuier ugo de otras marcas idénticas o

similares que pusdan distinuir su-extraordinaria fuerza distintiva. Finalmente, gl

riesgo de uso parasitario, por ditimsg, procura impadir que lerceros se
aprovechen de manera |Iegrt|ma dsl prashgm que ha ganado en ai mercado ra
marca notarlamente concc:da ' . A

3. Caso en estudic .

3.1. Valoracién probatoria

" A efectos de acreditar Ja notoriedad del signo GHALLENGER en que se fundamenta Ia
opos;cu&n presentada 'S& angxaron los mgunentes documentos: : ,

. ANEXO A FacIuras dg promncmn y publicidad de |a mareca- CHALLENGER,
. presentadas én-. cop!as simples carreapundlentes a- Fos afigos 1981 v

- 1984 1884, 1986 1988,1988 a 2004,
Facturas de’ pmmmmfm ¥ publlcudad de la marca CHALLENGER autent:cadas
carrespondientes al afip 2005

» ANEXOC B: Certificaciones de diferentes dlstrlbuldores de pmductos.

CHALLENGER, en originales.
* ANEXO C: Copia simple de ias declaraciones de renta de lag compaﬁlas
UNILEHM LTDA e INELSO LTDA, actuaimente CHALLENGER §. A
ANEXOC D: Fotografias de exhibiciones y fachadas.

registros de marca de la CHALLENGER,
ANEXO F: Impresiones de la pagina Web de CHALLENGER

“ANEXQ G Procedimientos da Gestign comercial
ANEXD H; Impresiones de la presentacrﬁ:n de CHALLENGER :
ANEXO | Originales y copias auténticas de Ios articulos de prensa y
publicaciones de la marga,
ANEXC J: Balances generales de PEFII:JdO cnmprendldn entre 1998 a 2005,
ANEXD K: Originales y copias auténticas de Ins fulietos y matenal publmrtarm de
fa marca CHALLENGER.

. ANEXO L Coptas s-mples de las Certrﬁcacmn\%s de Calidad otorgadas alos

? TUNE, Procesa 13012005, marea TRANSPAGK.

Trkow Cering: Camorg 13 Ne. 2T-00 PR 7.6 Ty 10
Sotfa CAM: Tr. 44A Ma. 30-8) BPX: 39206 40
Fax 150 52 20 = 382 26 05, Linea PRO0-810 184
Cal Corier $72 41 31 Bagaws DG,

Witk vewewr, 51 Ao o a-a]: i [nisie gow oo
£30318 O.C. - Calsmkdn

ANEXO E: Copia . debidamente legallzadas y autenticadas de las -solicitudes y'“

- £00152
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Ref. E:‘tpsd'rante 05 128867

productos CHALLENGER

» ANEXO M:Cuadros elaborados a partlr de libros, mntables y cmnermalea en
relacion can

1. ventas acumuladas da fas productns man:a CHALLENGER

2_ listada da clientes representatives .

3. .grafico de comportamiento por familia de pruductns pur ‘unidades de marca

CHALLENGER
ventas acumiulagdas por ciudad en 2! afg- 2005 ' '
vantas acumuladas dentro dal panndu Eumprend!du entra 1999 a 2005
' comparativos de ventas
«  ANEXO N:Certificacion de Revisor Fuscal ,
ANEXC O:Certificacién del Representante Legal.
ANEXQ P:Resolucién de la DIAN; en &l que se reconoce a CHALLENGEH como
. uUsuano aduanem permanente .
» ANEXO Q: Estudio de marea efectuado por INMP.RK S5A
» ANEXO R: informacion sobre. INMARK S.A.- '

ook

ANEXO 3: Material publicitario: - flaveros; papelerla con Iogo esfems bombas,

CD, tanjelas, vaso, caicorania, video audiovisual de CHALLENGER, casetie de
audin, CB que contizne copia del estudio de ta marca.

En el andlisis de ia nnt_onedad de fa marca CHHLLENGER. debers tenerse en cuenta

tanto el criterio cuantitativo como el cualitativo. El primero, encaminado a determinar los

porcentajes numéricos que acrediten el nivel de conocimienta del signo, fa participacién
en el mercado, la duractdn de su uso y la presencia relevante de la marca en medios de
comunicactan. El segundo, nos permite darde el stefus de marca noteria. al signo cuya

difsién y conocimiento sean -importantes en sectores especificos; sin exigir datos
numéricos de. duracion de uso, porcentajes de conomm!ento 0 de presancna en el

mercado, ETC

'

Con base en ek material probatorio relaclonado esta oficina y tomando en consideracion
- entre otros, |os factores indicados en el amculo 228 de {a Decision 426, llega a las
siguientes conclusiones:

« De acuerdc- a los presupu&stus de. Iegalldad requeridos para su valgracion

probatoria, el aporte de documentos dentro del proceso debe realizarse de
conformidad con o establecide en el artleule 277 del Cédige de Procedimiento
Civi), reformado por el articulo 27 de Ia ley 794 de 2003, De acuerdo con esta

© norma, |z radicacion de los documantes detie hacerse en original ¢ en copia, la
cual, para efectos pmbatonos dehe cumplir con los requisitos-sefalados en el

-art. 254 del C.P.C5 ruzon por la cual no seran cbjelo: de’ vaioracion los
docur;enlas que fuerun presertados SII‘I curnplir con este requlsato comg g5 &f
caso de; ,

¥ Ervanor prnbatorln g6 ks coplas 58 regula por o oslzblanits en el frilcuip 254 del C.P. G, que estabieca: 'I.l'alur probatorig e lnz

copiss. Las coplas fendran el misma volor prabaledo dal ariginal, an los sgrienas cagey:
1, Cuands haysn sids aufwuaﬂ'aa paf notane, diredor de ofleina adrmltfstrdiva o de pokcia, o 5|:crelzﬂo de -:u"-.-.ma judeeial, prava

erdon dellier. donta so’enrunntre &l oeriginal o una copia avienicada.
2. Cuando =ean nutenfisades por notarie, pievin cofte|n can el oagingt o W copia Sutenticada ETLECT ;me-senla
3. Cuanda saen cumpulsadns ded nnglnal o de copls aubenlicada &n ol curso.de inspecsitn Ju:ﬁalal sam que la TEH ulspnnga ora

moga

3
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- Facturas de promocion y publicidad de Ia marca CHF.LLENGER prasentadas en
copias simples mrrespondienles d los anos 1931 19R4,1985,1985,1988,1989 a
2004,

Eup:a simple de las declaraciones de renta de Jas compaﬁlas UNILEHM LTDA e
INELSO LTDA, actuaimente CHALLENGER S.A. (ANEXO C) .
- Copias simples de las Certificaciones de Calldad otorgadas a los productos
- CHALLENGER.(ANEXO L}

s+ Las fa;:turas de publicidad vistas en el anexo A, las cuales se. encuentran
debidamente autenticadas y que carresponden al afio 2005, dan cuenfa de una
suma total de inversion por $877.330.920 millones de pesos, lo cual da cuenta
de un volumen considerabls de inversion efectuada por la sociedad opositara
con el proposite de | promover sus producios bajo la dendminacian
CHALLENGER S A, de igual manera se observa en el anexo [ la forma en que
2 marca CHALLENGER &5 presentada en exhibiciones de prcducms fachadas,

avisos, feras de hogar correspondlantes a los anos 2005 y 2006, y en ef anexo .

K, 505 folios de rnaterial publicitario, prushs de que la marca CHALLENGER ha
sido difundida por diferentes medios come pryebz del intérés por parte. de
empresario en la explotacion de signo, su difusidn en el comercio y conocimiants
per parte del piblico consumidor en el mercads dé e!ectrodomesllcns con fecha
antertor a la presente solicitud de regrstrc de marca.

+ De las certificaciones apurtadas en debida  forma, provenientes de los
distribuidores y agentes participantes en los canales de comercializacitn da los
productos CHALLENGER, (ANEXO. B), se declara su reconocimisnto en el
mercado desde hace mas de 10 aftos, lo cual constituye un indicio del grado,
duramén ¥ amplllud de su conoclmlentc en el sector de los elentrodoméshcus

* De !cs documentos aportados en &l ANEXD E, se mncluye el interés del
empresario en acceder a otros mercados en paises como Argentina, Bolivia,
Ecuador, Peng,- Costa Rica y Venezuela o cual amplia (a extertsmn geagraﬂca
de st uso,

s Los barancss generales de los afos 1958 a 2005 (ANEXO )y, asi como los
certificadas emitidos por el Revisor Fiscal y Representante Legal {anexos N y O),
sefalan el volumen de ventas de Icrs productos distinguides con 2 marca
CHALLENGER A . , . A

Aﬁo ] — “ T Tntalventas

1994 o i v 3.20.120.320
1985 ) : = $31.870.704
1998 ' +  $36.350.381
1997 s 550.056.478
15958 » $55442715
1999 v $55999 476
2000 v 374.218.793
2001 +  §85.435.989
12002 +- $81:402.397 -
B
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2003 — — « $104.370585 '
2004 | » 5114 267 685,201 _
2005 ' ' v $110.123.849.663

los musmus estable-:en el-estado de la ournpanla rsspecto asus  fi inanzas, como
88 entre olros aspecios, el monto. del. pagiva y del patrlmanm total. De dicha
prugba se puede coneluir que |a sociedad ha estadc en el mercado desplegands
su actividad comercial durante  mds  de diez afios.  La permansncia
ininterrumptda y los valores indican solidez. y estabilidad en el desarrollo de su
objefo social y su preseéncia en el mercado fo gue genera que tanto los
consumidores camo los competidores 1o identifiquen como empresaria que se da
a conocer en 2l sector de las elecirodomésticos. Asi mismo sé establecs que la
marea CHALLENGER, es =& active mas Impﬂl‘tante de la sociedad
CHALLEN GER SA ‘ ' ’

+ En al ANEXO I, 1-:‘.:5 cuadms elabcradca por la Dlrectara Comercial de la

Compafiia a partir de infarmacién contable y financiera de la empresa presenten .

cifras que reflejan el volumen de unidades de wventas de productos
CHALLENGER: desde el afio de 1999 hasta el afic 2005, sumado esto con los
balances y, certificaciones generales mencionados anteriormente (ANEXO 4, N y
0} nos pone de presente |3 fuerte presencia de la marca en el mercada con un
volumen de ventas significativa y una cuota en el mercado de electrodomésticos
considerable con presencia en todo ! territorio necional desde’ 1978, (gualmente
se menciona en dichas certificaciones una inversién en promucmn y publicidad
de la marca CHALLENGER por 33, 656.519.690 en los Cltimos CinGco anus.

. De otra parte en las pmehas praeentadas en el anexo Q se. encuentra un

- estudio élzborade por la sociedad INWARK S.A., donde se evidencia un alto
reconocimients de la marca CHALLENGER como una de las tres primeras
marcas relacionadas para productos relacionados con electrodomésticos,
entrenamiento v gasodomésticos.  Ademds se observa que e piblico
cansumidor consultado hace referencia a consumidores — usuarios de electro y
gasodomésticos, divididos en grupos de edades dé 18 hasta 64 afios, con
especial representacién de los sectores de 18 a 44 afios.. Es decir que fue
consultado &l sector de consumidores que usualmente adquiere los productos
con los cuales la marca CHALLENGER es usada, estudio realizado en ciudades

.- de alta representatividad dentre del teritorio nacional como Bogotd, Medellin,
Bamanguilla, Bucaramanga, Cali y Perelra, Respecto a los resultades arrojados.
se concluye que de los consumidores encueéstados mas de T5% conoce la marga
CHALLENGER. Un 51 % la identifica con .productos de entrstenimiento y
slectrodomésticos, - audio v video, ‘el 23 % con neveras, refrigerados,
congeladores, dispensadores y minibares y un 20% con productos como hornoes,
estufas, campanas y calentadores, o cual demuestra junte a los documentos
vizibles en el ANEXC R que |la marca CHALLENGER ha adouirido
reconocimiento denire del mercado de productos de e1entrndoméstlms y
gasodomesticos. }

En suma pndemns concluir que- 1a marca CHALLENGER es conomda nacmnal
" infernacionalmente, se encuentra excelentmnente posicicnada, es de trayemona
‘ 7
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prestigio y buena reputacion.. Se trata de una marca con una altisima. capacidad
distintiva, ya que es claramente relacionada con su origen empresarial y diferenciada y
preferida frente a olras marcas de electrodomésticos y productes de entretenimiento. Es
un intangible preciade para su titular que: la explota, ta promueve, la pmtege ¥ la
proyecta constantemente y por ende susoeptlble de pru‘tecmén coma marca notaria.

Por lo anterior ¥ por las consideraciones hechas Gnn ocaSIén de cads prueba aportada,

reconocemos que la marca CHALLENGER, es notoria para Ya industria. de los .

electrodomésticos para el periodo comprendida entre los afos 2000 a 2005.
" 3.2. Ruptura ded pl"iricipio de espegialidad

En e! presente casa, |a teoria relacionada con la rupkdra del principiclde la especialidad,
es determinante, ya que st bien partimos del reconocimiento de la notoriedad de fa

marca CHALLENGER también es cierto que tanio esta marca coma la que se prefends

registrar coinciden en ef sector en el que s comercializan 1os productcrs amparadas por
la respectivas marcas- CHALLENGER en diferentes ¢lases, identificando productos
telacionadas con praductos de uso comun en el hogar y la cficina,

La rarca Notoria
]

CHAWLENGER

En efecto, la'marca CHALLENGER con su forma especial de letrd es notoria para tado

lo relaciohado con . productos eléctricos para ef hogar y la oficina y el signo
CHALLENGEST (NOMINATIVA) solicilado a registro, pretende distinguir los siguientes
‘maquinas de escribir, articulos de oficina {excepte. muebles} en ese casp es avidente
la conexidad competiliva que existe entre los productos al ser comercializados a través
de los mismos canales de comercializacion,

3.3. Identrdad o semejanza entre el signo snncitadn ¥ la marca notoria’

La identidad o semelanza t:nn una marca notorla de acuerdo con Ia nonma ap]mable
incluye  los supuestos de reproduccién, imitacidn, traduccién, transliteracion o
trascripcién total o parcial. La reproduccion es la “Accion de reproducir o reprodugirsa” y
reproducir signifi ga: “Imitar, copiar®. La expresién imitacién, hace referencia a la accién
de imitar que significa “Hacer [una cosal a semelanza de otra; tomarla como modelo,
hacer le misma qua hace [una persuna o ammal] Estos dos dltimes conceptos son
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eqmparables a Ia identidad o mlnudencsa total de elementos dennmmatwos vio
graficos. ,

La expresnﬁn transllteramdn se refiere a !a accibn de’ transllterar £s demr Representar
los signos de un sistema fonétice o gréfico, mediante los signos de-otra™® Fmalmente el
altimo supuesto en el gue ss encontraria un signo se refiere a la trascnpcu‘.:n que se
refiere a la accidn de transcribie el cual significa "Representar elementos fonéticos,
fnnort-glcos léxicos ¢ morfologitos de una lengua o dlalacto mediante un sistemz de
escrilyra’®

En cuanto a la comparacién de los signos, cuando uno es noforia, |a rdentlda-d o
semejanza’’, debe ser analizada a la Wz de Ios criterios reiteradamenie establecidos
por el Tribunal de Jusiicia de fa Comunidad Andina ¥ por esta oficina. Es necesarip
determinar en primer lugar si nos encontramos ‘ante un corflicto. de  signos
denominativos, mixtos o ﬂguratlms ¥ de acuerdn aeilo estab!scer Iz forma adecuada de
cotejar los mgnas

No ubstante entenidemnos que cuando una de las marcas es notoria 1a comparacion de
signos debe ser. més cuidadosa, en atencith a la espemal proteccién que requiaren las
marcas notorias'’ pues si bien estz oficina entiende que la ‘marea notcrra a5
ampliamenle conocida y al parecer facilments diferenciada de otras, lo cierto es que la
pasibiliddd de perjuicio y el eventual riesgo de confusion ¢ dilucién que se podria causar

es de mayor magnitud v se tigne que evitar de forma mas contundente, no solo en

ber‘leﬂcio del titular de la marca nuluria. sino de In::s mnSumidcre?; en general,

En este seniuda refidrase el presente asunto, al analisis de confundlb fidad entre ef
signo sclicitado en _registro. GHALLENGEST (NOMINATWA} y-la -marca notoria
CHALLENGER {mixta),

Los sign'os a cotsjar son los sigufentes:

Marca Solicitada | La marca notoria registrada -

Diceionario on 2 ed Globa dk Compurtersibn www clolonaifon.com
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CHALLENGEST

o : | cHAWENGER
 (NOMINATIVA) - bl

Cuando sa trata de apllcar asta causal, comg ya se menciond, es preciso sef mas
rigurosos en la comparacian téniendo en cuenta la condicién de notoria que tlene una
de las marcas, sumado al hecho que la marca CHALLENGER es notoria con un alto
- grado de conacimlento y en ese sentido’ debe ser protegida contra cualquier minims
intento de copia reprul:luccrﬂn irnitacion, fraduccion, transliieraclén o lrasmpuén total o
. parcial. ‘

" Desde ‘el punio de vista gramatmal l& - dénominacion solicitada en - registro

. CHALLENGEST (NOMINATIVA) repraduce casi en su fotaiidad la parte nominativa de

la marca notaria considerada de fantasia'? CHALLENGER, con fo cual, se establecen
las- SEmgjanzas existentes entre log signos en colejo. Para desvinuar esa coincidencia
se deben considerar los elementos disimiles del signo solicitado, es decir, las letras Sy
T al final de fa expresidn, los cuales no soh capaces de otorgarle la suficiente
distintividad al signo solicitado, hecho gue origina en la ments del publico consumidar
-una conexion sicolégica enire dicho prnﬁucto y aquelrns que d:stlngue la marca notoria
CHALLENGER. o

Finalimente, basta con que el slgnu suhcltado |ncluya parté de la marca notoria
- CHALLENGER para que podamos ar rmar que emste rf:pmducmdn E.'n fos tarminos de
a causal en estudio. .

Por 1o tanta, frente a Ias coincidencias anctadas, s6io q‘ueda por dét.ir'que la causal de

irregistrabitidad en estudic opera en toda su extensién, al verificarse 12 aplicacidn de los
otros dos requisitos enunciades. For consiguiente, la marca notoria CHALLENGER
debe ser protegida en razdn a gue su titular ha hecho todes los esfuerzos para
promoverla, difundida, posicionarla, dare reputaclén y prestigio y en ese sentido

Cpualguier intento da |mltac1én reprc:-:lucclﬁn o copia puede generar un aprovechamiento
injustc det prestigio alcanzado o la dilucién de su fuevza distintiva ¢ de: su va!nr'

. comerchal o publrcltarm tal como bien o contempla la causal =Hy estudlo

- En consecuencia, el slgno ubjetu de la suhmtud de registro, se. encuentra camprsndldu' '

&n la causal de’ irregistrabilidad estabiecida en el artn:ulu 136 fiteral h) de Ia Decision
486 de la Comisién de la Comunidad Andina. . . .

'

WTI0A, Proceso 7-P-24, Tarca PALMA FRIT 'Frfnltald mmnamuﬁn o.nglnada enlre a3 Marce eempucala quo regroducs dénlicarenca a
w2 marcamiamasla 43 raglsteada ef Tribumd e Juslcia Anino, se ha menilealade en varias posianes do 7 siguists Tome: *Cuends
%8 reprodue wmd marcs prioritaria o pats esenckl de la misema en una SegUda Minda ¥ S& b #Qrega vocahlos u s denomnecione:,

- b haceisa una compareciin erle ellag: debe. preadindrae def vocablo o de 13 deasminscitn que 48 Sgrega, pues de aceplarse ia -

mecaniens enme un mieria w3l de dierenciadin, cuakuie maca pedrla apreslaree e un lgmem. 50 peledo de quo Ia Mares
campuesta stpl&na unz mresh'l da eorfumley dlfar&'lre &l de la merca unﬂaﬂa .
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En virtud de lo expuesto,
RESUELVE .

.ARTICULO PRIMERD Declarar fundada Ia npnslclbn de quse da Cueinta el art‘icuru
sagundo de Ja parle oonsnderahva

ARTICULC SEGUNDD Reconocer la NOTORIEDAD de la marca CHﬁLLENGER |

(NOMINATIVA)Y en los términos expuestos. '

ARTICULOD TERGERD Negar el registro de la marca GHALLENGEST {NOMINATIVAY
solicitado por Victor Manuel Pachén, para distinguir productos wmprendrdos en la clase
16 de la Crasmcac:an Internacional de lea octava edicidn. R

ARTIGULO TER!‘:EFN.'.IL MNotifiquese persunalmen'te al salicitants Vietor Manue! Pachﬁn

. apuderadaf{a) del solicitanta y al {ius} doctoi{es) Manica Lozano, apaderado {s) de fafs}

socledadies) opositora(s), o a gquienes hagan sus veces, el contenide de la presenie
resolucién, entregéndoles copia de la misma, advirtiéndoles contra ella procedsn los
recursos de repdsicién, ante la Jefe de la Diyision de Signcs Oistintivos, y el de
apelacion, ante' el Superintendente de Industria y Comercio, mterpuestos dentro de los
cince {5} dias habiles siguientes a la fecha de la notificacién,

ARTICULO CUARTO: Héganse las ~anotaciones respechuas en fime Ia actuacidn
-archivese el expadlante
' NDTIFiQUESE Y CUMPLASE

‘Dadu en Bogota, D.C., alos 27 NOV. gu“‘

- Ld Jefe de la Division da Signos Distintivos,

-I.:LiL?M{%LQ\iHQ;UbIMEMEZ

Froyegtadas por PGullémez
Ravleada por. Yerias

Nombro . H VICTOR ANUEL PACHON

Dirgeelén : CRA 182 N. T-25

Ciudad o Bt

Hombre : MONIGA LOEZAND
Dlraccidn - Lo CALLE 5B A BIG HO. ¢ A4.33

Clager . : Bégeia
' 11
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