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

Resoluciéon N° 362
Ref. Expediente N° SD2025/0018627
Por la cual se niega un registro

EL DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS
en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el dia 5 de marzo de 2025, Laboratorios Biomont
S.A., solicitd el registro de la Marca DEXALAN (Nominativa) para distinguir productos
comprendidos en la clase 5 de la Clasificacion Internacional de Niza.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1062, no se
presentaron oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que atendiendo las disposiciones establecidas en la Decision 486 de la
Comunidad Andina, encuentra la Direcciéon que de conformidad con el articulo 150 de
aquella, es deber de la oficina realizar el estudio de registrabilidad de un signo teniendo
en cuenta todas y cada una de las causales de irregistrabilidad determinadas por los
articulos 135 y 136 de la Decision. Sobre este particular, ha expuesto el Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina lo siguiente:

“...a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de
registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aun en el caso de
gue no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad
Competente en ningun caso queda eximida de realizar el examen de fondo
para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas
oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciara acerca de ellas
asi como acerca de la concesion o de la denegacion del registro solicitado.”

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal a) del articulo 136 de la Decisidon 486

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

a) sean idénticos 0 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.

Concepto de la norma
De acuerdo con la disposicion andina citada, para que el registro de una marca sea

negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que
el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero?,

1 5: Preparaciones farmacéuticas para uso veterinario.

2 «L a comparacion, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe
analizarse con una vision de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortogréafica, auditiva e ideologica.

*En la comparacién, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es
procedente realizar un andlisis simultaneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes
momentos.

Pagina 1 de 5
Sefior ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: MNuestro aporte es
Teléfono en Bogota: 601 592 04 00 - Linea gratuita a nivel nacional: 01 8000 910 165 - | fundamental al usar menos
Direccidn: calle 24 #7-43 local 108, Bogotd D.C., Colombia - Teléfono: 601 587 00 00 papel contribuimos con el

www.sic.gov.co — e-mail: contactenos@sic.gov.co = medio ambiente



Superintendencia de
Industria y Comercio

Resolucion N° 362
Ref. Expediente N° SD2025/0018627

esto es, que sea una reproduccion exacta de éste y no permita ninguna clase de
diferenciacion entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El
segundo supuesto de hecho es la identidad o relacion existente entre los productos o
servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o
registradas.

Finalmente, la norma exige que dicha identidad o semejanzay relacion de los signos y de
los productos o servicios identificados por los signos, sea suficiente para generar un riesgo
de confusion o de asociacion, que se entiende debe recaer en los destinatarios de los
productos o servicios, esto es el publico consumidor.

De acuerdo con lo anterior, el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace
gue la marca sea registrable.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado
Confundibilidad con marcas previamente registradas

Visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, se encontré la siguiente informacion
relevante para el presente examen de registrabilidad:

Tipo Signo Titular Expediente | Niza | Clase | Trdmite | Estado | Vigencia
ZODIAC 07 jun
Nominativa | DEXILANT INTERNATIONAL 11173202 9 5 Marca Registrada 2032'
CORPORATION
ZODIAC 07 jun
Nominativa | DEXILANZ INTERNATIONAL 11173164 9 5 Marca Registrada 2032'
CORPORATION

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado Las marcas registradas
DEXALAN DEXILANT
DEXILANZ

«Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas Ultimas es donde se percibe el riesgo de confusién o de
asociacion.

«Al realizar la comparacion, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para
el examinador, es determinar cémo el producto o servicio es captado por el piblico consumidor. (...)".

3 A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretacion Prejudicial proferida en el
Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por si mismos la existencia de relacion, vinculacion o conexion entre
productos y/o servicios:

a) El grado de sustitucion (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexién 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 en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideracion
el precio de dichos bienes o servicios, sus caracteristicas, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribucién o de
comercializacion, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto
(o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa
facilidad. A modo de ejemplo, tratandose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anis, el cedron, la manzanilla, etc., suelen
ser productos sustitutos entre si.

b) La complementariedad entre si de los productos o servicios. Existe conexién cuando el consumo de un producto genera la
necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Asi, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta
complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Asi, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes
(dentifrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto
puede ser el servicio educativo con el material de ensefianza.

c) Laposibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexién
cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podria asumir como razonable que los productos o servicios en cuestion
provienen del mismo empresario. Asi, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua
embotellada.
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Jurisprudencia
El Tribunal Andino de Justicia, en el Proceso 0118-IP-2013, ha sostenido que:

“Al momento de realizar la comparacién entre dos signos denominativos, el
examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios: Se debe analizar cada
signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo,
es importante tener en cuenta, las silabas o letras que poseen una funcion
diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaria a entender cémo el signo es
percibido en el mercado. Se debe igualmente precisar acerca de la silaba tonica de
los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posicion, es idéntica o muy dificil
de distinguir, la semejanza entre los signos podria ser evidente. Se debe observar
el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominacién. Se debe
determinar el elemento que impacta de una manera mas fuerte en la mente del
consumidor, porque esto mostraria como es captada la marca en el mercado”.

Andlisis comparativo

Esta Direccion encuentra que los signos analizados DEXALAN / DEXILANT / DEXILANZ
son similarmente confundibles en su conjunto.

Respecto de los signos DEXALAN / DEXILANT, en efecto, al apreciarlos en su
comparativa con el signo solicitado se observa que son ortogréfica y fonéticamente
similes, comoquiera que el signo solicitado reproduce las siguientes letras presentes en
el antecedente traido a colaciéon, a saber: (D-E-X-L-A-N), bajo el mismo orden
consonantico y vocalico. Sin que el cambio de la “I” por la “A” en la silaba “XI”, ni la
supresion de la “T” sea derrotero diferenciador.

Ahora bien, respecto de los signos DEXALAN / DEXILANZ al pronunciar las expresiones
de manera sucesiva no simultdnea generan un impacto sonoro simil, al estar integrados
por igual nimero silabas (3), tener igual sucesién consonantica “D-X-L” “y similar vocalica
“E-A-A” “E-I-A”, de manera que, las marcas son similes fonéticamente, pues al
pronunciarlas generan un impacto sonoro parecido DEXALAN / DEXILANZ / DEXALAN /
DEXILANZ / DEXALAN / DEXILANZ dados los fonemas que las integran.

De esta forma, y ante la presencia del primer presupuesto, esto es, que los signos
presenten similitudes susceptibles de generar confusion, resulta relevante que la
administracion se pronuncie sobre la eventual relacion que pueda existir entre los
productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, para lo cual deberan tenerse
en cuenta las pautas o criterios que permiten conducir a establecer o fijar la similitud o la
conexion competitiva entre los productos y/o servicios?*.

4 A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretacion Prejudicial proferida en el
Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por si mismos la existencia de relacién, vinculacion o conexion entre
productos y/o servicios:

a) El grado de sustitucion (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexion cuando los productos (o servicios)
en cuestion resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podria decidir adquirir uno u otro sin problema alguno,
al ser intercambiables entre si. La sustitucién se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o
servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideracion
el precio de dichos bienes o servicios, sus caracteristicas, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribucién o de
comercializacion, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto
(o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa
facilidad. A modo de ejemplo, tratandose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anis, el cedrén, la manzanilla, etc., suelen
ser productos sustitutos entre si.

b) La complementariedad entre si de los productos o servicios. Existe conexion cuando el consumo de un producto genera la
necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Asi, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta
complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Asi, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes
(dentifrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto
puede ser el servicio educativo con el material de ensefianza.
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Conexion competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 5: Preparaciones farmacéuticas para uso veterinario.
Los signos previamente registrados identifican:

Expediente 11173202

Clase 5: Preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de enfermedades
gastrointestinales.

Expediente 11173164

Clase 5: Preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de enfermedades
gastrointestinales.

Conexidad entre los productos de la Clase 5 internacional (Principio de
Razonabilidad)

El criterio de razonabilidad establece que existe conexion competitiva cuando el
consumidor, considerando la realidad del mercado, podria asumir como razonable que los
productos en cuestion provienen del mismo empresario.

Para esta direccion existe conexidad entre los productos cotejados tomando en cuenta
gue pertenecen a un mismo campo relacionado con los productos farmacéuticos, si bien
unos estan dirigidos para uso humano y otros para uso veterinario, lo cierto es que, dadas
las similitudes de los signos y la conexidad existentes es razonable que puedan ser
relacionados a un mismo origen empresarial, hecho que es contrario a la realidad.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha manifestado respecto del andlisis de los
signos similares para identificar productos disimiles de la clase 5 internacional lo siguiente:

“(...) Es muy posible que al ser confundible una marca que ampara productos
herbicidas, fungicidas o veterinarios, con una que ampara un farmaco de uso humano,
el consumidor que por alguna razon tiene a su alcance los productos pueda caer en
un error, lo que podria convertirse en fatal para su salud o para la salud los animales
o plantas a los que se aplica. En este aspecto el sélo riesgo para la salud puede
resultar suficiente en la adopcion de las conclusiones del examen de registrabilidad™.

En este orden de ideas, la decision de la administracion no solo debe velar por los intereses
del empresario que registré un signo previamente, sino también debe propender por el
cuidado de la salud de los consumidores, tomando en cuenta que podria poner en riesgo su
bienestar al darle, por error, un uso médico a productos veterinarios, dada la configuraciéon
conceptual de los signos cotejados, de alli a que no sea posible acceder al registro del signo
solicitado.

Asi, un signo susceptible de acarrear riesgo de confusién frente a un signo previamente

c) Laposibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexion
cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podria asumir como razonable que los productos o servicios en cuestiéon
provienen del mismo empresario. Asi, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua
embotellada.

S Interpretacion Prejudicial 59-1P-2018.
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registrado o solicitado en registro estara incurso en la causal analizada siendo imposible
por tanto acceder a su registro, toda vez que el ordenamiento protege tanto los derechos
del titular del signo previamente registrado como los derechos de los usuarios y
consumidores a escoger libremente y sin distorsiones los productos y servicios ofrecidos
en el mercado.

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud estd comprendido en la causal de
irregistrabilidad establecida en el articulo 136 literal a) de la Decisién 486 de la Comision
de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Direccion,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca DEXALAN (Nominativa) para
distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificacion Internacional de Niza®,
solicitada por Laboratorios Biomont S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de
la presente resolucion.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar de esta resolucion a Laboratorios Biomont S.A.,
solicitante del registro marcario, entregandole copia de la mismay advirtiéndole que contra
ella procede el recurso de apelacion ante la Superintendente Delegada para la Propiedad
Industrial, el cual debera interponerse dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su
notificacion.

ARTICULO TERCERO: En firme esta resolucion archivese el expediente.

Notifiguese y Cumplase.
Dado en Bogota D.C., el 2 de enero de 2026

DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

6 5: Preparaciones farmacéuticas para uso veterinario.
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