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A NUE R Tra. 41 PATENTEIYI Eve: 3
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REF. Expediente No.: 07-012.993
Patente de Invencion: “MOTOR DE COMBUSTION INTERNA PARA UN

VEHICULO CON UN CONDUCTO DE AIRE DE
ENFRIAMIENTO MONTADO EN LA CULATA”
Titular: HONDA MOTOR CO., LTD.

SOLICITUD DE NUMERACION

HUMBERTO RUBIO CAMACHO, mayor de edad, domiciliado en Bogota identificado con la cédula
de ciudadania nimero 17'192.062 de Bogotd, abogado en ejercicio, portador de la Tarjeta
Profesional No. 50.007 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, actuando en caracter de
apoderado de la Sociedad HONDA MOTOR CO., LYD., me permito manifestar:

1.- El dia 9 de febrero de 2007, fue presentada solicitud de registro de la patente de invencion
MOTOR DE COMBUSTION INTERNA PARA UN VEHICULO CON UN CONDUCTO DE
AIRE DE ENFRIAMIENTO MONTADO EN LA CULATA, a favor de mi representada la
Saciedad HONDA MOTOR CO., LTD., solicitud acompariada del comprobante de pago No.
07-10,703 de 6 de febrero de 2007, por medio del cual se acredita el pago de tasas oficiales
en 1as que se incluye la publicacién y numeracion del respectivo certificado de registro, cuyos
originales reposan en el expediente.

2. Conforme a la solicitud descrita en e! numeral anterior y cumpliendo con el trémite de rigor,
mediante resolucion No. 47193 de 31 de Agosto de 2011, fue concedido el respectivo
registro.

3.- Teniendo en cuenta lo anterior respetuosamente solicito sea numerado el Certificado de

Registro de la Patente de Invencion enunciada anteriormente.

(e

Atentamente,

HUMBERTO RUBIO CAMACHO

C.C. 17.192.062 de Bogota

T.P. 50.007 Consejo Superior
de 1a Judicatura

COoD. 4134

1689/P000630
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REF. Expediente No.: 07-032.450
Patente de Invencidn: "ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE CARROCERIA
DE VEHICULO EN UNA MOTOCICLETA"
Titular: HONDA MOTOR COQ,, LTD.

SOLICITUD DE NUMERACION

HUMBERTO RUBIO CAMACHO, mayor de edad, domiciliado en Bogota identificado con la cédula
de ciudadania numero 17'192.062 de Bogota, abogade en ejercicio, portador de la Tarjeta
Profesional No. 50.007 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, actuando en carécter de
apoderado de la Sociedad HONDA MOTOR CO., LTD., me permito manifestar:

1.- Ei dia 30 de Marzo de 2007, fue presentada solicitud de registro de la patente de invencicn
ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE CARROCERIA DE VEHICULO EN UNA
MOTOCICLETA, a favor de mi representada la Sociedad HONDA MOTOR CO., LTD.,
solicitud acompanada del comprobante de pago No. 07-20,624 de 12 de Marzo de 2007, por
medio del cual se acredita el pago de tasas oficiales en las gue se incluye la publicacién y
numeracion del respectivo certificado de registro, cuyos originales reposan en el expediente.

2.- Conforme a la solicitud descrita en el numeral anterior y cumpliendo con el tramite de rigor,
mediante resolucidn No. 47191 de 31 de Agosto de 2011, fue concedido el respectivo
registro.

3.- Teniendo en cuenta lo anterior respetuosamente solicito sea numerado el Certificado de

Registro de fa Patente de Invencion enunciada anteriormente.

Atentamente,

(&

HUMBERTO RUBIO CAMACHO

C.C. 17.192.062 de Bogota

T.P. 50.007 Consejo Superior
de la Judicatura

COD. 4134

1689/P000639
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Division de Signos Distintivos L

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMER ©.10-159156- -00004-0

Fecha: 2011-09-13 14:24:58 Dep. 2010 DIR.SIGNOSDIS
E. S. D. Tra.1 MARCAS Eve:1 REGDEPOSITO
. Act. 449 RESPUESCPCSICI  Folios: 8
REF: Expediente No.  10-159.156
Marca: ‘f/ + Disefio
Clase: 16 internacional
Titular: WATERMAN SAS

Destice: 01/01/449

CONTESTACION AL ESCRITO DE OPOSICIONES
FORMULADAS POR SISTEMA RADIOPOLIS, S.A. DE
C.V.

.......................................................................

MARCA SOLICITADA MARCA BASE DE LA OPOSICION

RADIO

HUMBERTO RUBIO CAMACHO, mayor de edad, domiciliado en Bogota, D.C., con
oficina 506 de la carrera 7 No. 74-64 de Bogota, Abogado en ejercicio portador de la
Tarjeta Profesional No. 50.007 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura,
actuando en caracter de apoderado de la Sociedad WATERMAN SAS, con domicilio
en 122, avenue du Général Leclerc, 92100 Boulogne-Billancourt, Francia;
encontrandome dentro de la oportunidad procesal, me permito dar respuesta a la
oposicién presentada por la SISTEMA RADIOPOLIS, S.A. DE C.V., por intermedio de
apoderado.

En éste escrito de contestacion haré referencia a los planteamientos de la actora en
el mismo orden propuesto en la respectiva oposicion.



HUMBERTO RUBIO & CIA.
ABOGADOS - LAWYERS
www.rubiolawyers.com

PETICION ESPECIAL: De manera atenta solicito a su Despacho, tener en
consideracion, entre otros, el siguiente registro marcario a favor mi
representada la sociedad WATERMAN SAS:

lf/ + Diseno en clase 16. Certificado de Registro No. 162.512, vigente hasta
el 31 de mayo de 2.014.

Al estar concedida la marca &+ Disefio, el signo Vf/ + Disefio, ahora solicitado, es
una modalidad de una marca previamente registrada, con la cual se quiere ampliar la
cobertura amparada incluyendo otros articulos de la clase 16. Al respecto la Division
de Signos Distintivos ha sostenido que:

“El propietario de la marca registrada podrad presentar
nuevas solicitudes de registro respecto de aquellos
elementos que puede usar como variaciones no
sustanciales y que eventuaimente pueden conformar un
nuevo signo marcario. Signos que constituyan una
derivacién o aproximacion de la marca ya protegida y por
tanto del derecho previamente adquirido.””

El citado registro resulta fundamental, ya que la actual solicitud de registro es una
modalidad casi idéntica de un signo previamente registrado, sobre el cual el titular
tiene un derecho previamente adquirido.

1.-  PETICIONES.-
Respetuosamente elevo ante su despacho las siguientes peticiones:

a-) Que se declare infundada la oposicién presentada por la SISTEMA

RADIOPOLIS, S.A. DE C.V., contra la solicitud de registro If/ + Diseiio,
clase 16 internacional, de ia sociedad WATERMAN SAS

' Superintendencia de Industria y Comercio. Division de Signos Distintivos. Resolucion No. 8564 de 25 de febrero de 2009
proferida dentro del Expetiente Administrativo No. 07-28920.

Pg2/8
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b-) Que como consecuencia de la anterior declaratoria, se ordene el
registro de la marca lf’ + Disefo para proteger productos especificos
de la clase 16 Internacional, a favor de WATERMAN SAS

INTERES LEGITIMO-

Me atengo a lo probado; no sin antes advertir a su Despacho, que la marca

solicitada a registro por mi representada, corresponde al signo indivisible IX’ +
Disefio, para proteger productos comprendidos en la clase 16 Internacional, 1a
cual fue otorgada por esa entidad antes de otorgar las marcas base de la
oposicion, ademas difiere ostensiblemente de la marca base de la oposicién,
{la cual estad formada por las expresiones indivisibles W RADIO + Disefio
especial y caracteristico.

HECHOS.-

3.1.-

3.2.-

3.3.-

3.4.-

3.5.-

Es cierto, mi representada ta Sociedad WATERMAN SAS, solicité el 17

de diciembre de 2.010, el registro de la marca Pf/ + Disefio para
proteger productos de la clase 16 Intemacional.

Una vez cumplié con los requisitos de Ley, fue ordenada su publicacion,
en [a Gaceta de [a Propiedad Industrial No. 625 de 21 de febrero de
2.011,

Es cierto, la Sociedad SISTEMA RADIOPOLIS, S.A. DE C.V,, es titular
de la marca W RADIO + Disefio, para proteger productos
comprendidos en la clase 16 Intemacionai, marca gue evidentemente
presenta mas diferencias que semejanzas con la marca solicitada, por
lo que su coexistencia en el mercado es totalmente viable, ya que ésta
no generaria ningun tipo de confusion entre el publico consumidor.

Es cierto, mi representada la Sociedad WATERMAN SAS, no tiene
ningun tipo de vinculo con la opositora, SISTEMA RADIOPOLIS, S.A.
DE C.V.

No es cierto, la marca solicitada a registro por mi representada,
corresponde a un disefio especial y caracteristico, el cual difiere
ostensiblemente de la marca registrada, tal y como se puede apreciar
en una simple comparacién de los signos:
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MARCA SOLICITADA MARCA REGISTRADA

RADIO

3.6.- No es cierto. Los productos solicitados por la marca de mi
representada, son tan especificos, que pese a corresponder a la misma
clase de los protegidos por ia marca base de la oposicidén, no presentan
ningun tipo de confundibilidad entre el publico consumidor.

4.- FUNDAMENTOS DE DERECHO:

4.1.- El actor invoca como fundamento de 1a oposicion el literal a) del articulo
136 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Anding, el cual
dispone que no podran registrarse como marca aquellos signos que:

a)- Sean_idénticos o se asemejen, a una
marca anteriormente solictada para
registro o registrada por un tercero, para
los mismos productos 0 servicios, 0 para
productos o0 servicios respecto de los
cuales el uso de la marca pueda causar
un riesgo de confusion o asociacion.
(Subrayado mio)

Supuestos no aplicables al presente caso, pues la marca solicitada a

registro por mi representada lf/ + Disefto, posee todas y cada una de
las caracteristicas requeridas para ser registrada como marca de
fabrica y de comercio para proteger productos comprendidos en la
clase 16 Internacional.

Al tomar el conjunto y todo indivisible de los signos en cotejo resulta
evidente que el elemento sustancial, esencial y predominante dentro
de cada uno de ellos corresponde a los diferentes diserios, y en el
caso de la marca base de la oposicién, a las diferentes expresiones
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gue la componen, pues mientras en la marca solicitada ésta se limita a

una unica tetra W/, la marca base de la oposicién, esta conformada por
las expresiones indivisibles W RADIO + Disefic especial y
caracteristico, como se acredita con una comparacién de los signos:

Marca Solicitada

Marca Opositora

RADIO

Nétese el diferente impacto generado por los diferentes fonemas que
componen de forma esencial y predominante cada una de las marcas,

pues en la solicitud de registro W presentada por mi mandante esta
corresponde a un unico fonema, mientras que la marca base de la
oposicion corresponde a las palabras indivisibles W RADIO, exigiendo
asi una pronunciacién totalmente diferente, que a su vez se refleja en
la mayor extension del signo.

El opositor con el animo de crear similitudes inexistentes entre los
signos, limita su marca al mero uso de la letra W, al respecto nos
permitimos transcribir el concepto emitido por esa entidad:

Al respecto, esta oficina ha entendido que en las marcas
conformadas por una letra, el monopolio y como consecuencia de
ello el derecho de exclusiva recae no sobre la letra misma sino
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sobre el disefio que se le imprime a la letra; es decir, nadie puede
abrogarse e} derecho exclusivo sobre el uso de una letra, pero si
puede, y estd en todo su derecho, de abrogarse el uso exclusivo del
disefio que se le da a la letra utilizada como elemento distintivo de
sus productos o servicios en el mercado. En otras palabras, (a
fuerza distintiva de los signos constituidos por una letra del alfabeto
se concentrard més bien en la peculiar configuracion gréfica. Ello
indica que el componente fonético en la comparacion entre signos
compuestos por una letra, pasa a un segundo ptano™

El anterior concepto es perfectamente aplicable al caso que nos ocupa,
y respalda el hecho que 1a sociedad opositora pretende abrogarse el
derecho al uso exclusivo a la letra W, omitiendo, primero que su marca
esta formada por las expresiones indivisibles W RADIO + Diseiio, y
segundo, que mi representada es la legitima titular del Certificado de

Registro No. 162.512, correspondiente a la marca lrf’ + Diseio.

4.2.- Me permito reiterar que entre las denominaciones de los signos
enfrentados no existe semejanza alguna que las haga similarmente
confundibles, pues cada signo estd compuesto con elementos
adicionales que los hacen totalmente diferenciables, sin causar riesgo
de error, confusidon o asociacion entre el publico consumidor, por lo
que nada impide la coexistencia pacifica en el mercado de las marcas
enfrentadas.

43.- De Ilo expuesto anterioomente, y al contraric de lo que
equivocadamente afirma la actora, se concluye que el signo iX/ +
Disefio es registrable por las siguientes razones:

- El signo solicitado no se encuentra incurso en la causal de
irregistrabilidad consagrado en el literal a) articulo 136 de la
Decisién 486 de la Comision de {a Comunidad Andina.

- El signo solicitado a registro V(/ + Diseiio, cumple con todos los
requisitos de orden legat para ser registrado como marca para

2 Resolucion No. 13644 de 26 de marzo de 2.009. Tramite de ragistro de la marca “M” + Disefio en clase 39, Expediente No.
07-110078.
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distinguir productos de la clase 16 Internacional, pues presenta
ostensibies diferencias respecto a la marca opositora.

- La marca solicitada es suficientemente distintiva respectc del
registro invocado por la opositora, por [0 que no se crea riesgo de
confusion alguno, como quedo acreditado en el presente escrito.

Las consideraciones expuestas anteriormente nos estan indicando con
claridad que la oposicion presentada no es conducente por lo tanto esa
entidad debera declararla infundada, como respetuosamente lo solicito.

Me permito manifestar y reiterar que entre las denominaciones de los
signos enfrentados, asi como en los productos protegidos por cada una
de ellas, no existe semejanza alguna que las haga similarmente
confundibles, pues cada signo estd compuesto con elementos
adicionales que los hacen totalmente diferenciables, sin causar riesgo
de error, confusidn o asociacion entre el pablico consumidor, por lo que
nada impide la coexistencia pacifica en el mercado de las marcas
enfrentadas.

Reitero que mi representada es titular de la marca ahora solicitada,
de acuerdo al siguiente detalle:

W+ Disefio en clase 16. Certificado de Registro No. 162.512,
vigente hasta el 31 de mayo de 2.014,

y éste hecho es fundamental para que ja improcedente oposicién
formulada sea declarada infundada.

Teniendo en cuenta que no se cumple el supuesto del articulo 136 de
la Decisién 486 de la Comunidad Andina, la marca solicitada cumpie
con los requisitos legales para su concesién, por lo que
respetuosamente solicito a este Despacho declarar INFUNDADA la
oposicion presentada por la sociedad SISTEMA RADIOPOLIS, S.A.

DE C.V., y en consecuencia CONCEDER el registro de la marca lf’ +
Disefio para distinguir productos comprendidos en la clase 16
Internacional.

PRUEBAS.-

Pg7/8



HUMBERTO RUBIO & CIA.
ABOGADOS - LAWYERS
www rubiolawyers.com

Solicito que sean tenidas como pruebas:
5.1.- El todo indivisible del signo solicitado a registro.
5.2.- Eltodo indivisible def signo base de la oposicion.

§.3.- La previa solicitud y concesién de la marca.

lf/ + Diseno en clase 16. Certificado de Registro No. 162.512,
vigente hasta el 31 de mayo de 2.014.

5.4.- La actuacion surtida.
FUNDAMENTQOS DE DERECHO-.

En derecho me fundo en los articulos 134, 135, 136, y demas aplicables
contenidos en la decisién 486, de 1a comision de la Comunidad Andina, en los
articulos pertinentes del Cédigo de o Contencioso Administrativo y del Cédigo
de Procedimiento Civil.

NOTIFICACIONES-.

Mi representada y el suscrito recibiremos notificaciones en la Secretaria de
esa entidad o en la oficina 506 de la carrera 7 No. 74-64 de Bogota, D.C.

Atentamente,

t

HUMBERTO RUBIO CAMACHO
c.C. 17°192.062 de Bogota
T.P.A. 50.007 Consejo Superior
de fa Judicatura
COD. 4134
2931/M013063

cpfm
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