REGISTRO MARCARIO - Reglas para cotejo de marcas / PRODUCTOS
FARMACEUTICOS - Registro de marcas / MARCAS FARMACEUTICAS -
Rigurosidad de examen de confundibilidad / MARCAS FARMACEUTICAS -
Andlisis mas riguroso por efectos en salud del consumidor

Por tratarse de un signo denominativo deben aplicarse los criterios generales para
analizar la existencia o no del riesgo de confusion entre la marca “ATORVASTAN” y
el nombre genérico “ATOSVASTATINA”, tal como se enuncia en la demanda. Para
tales efectos, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y de
esta Corporacion, han acogido las siguientes reglas para la realizacion del cotejo
marcario: “Regla 1.- La confusion resulta de la impresion de conjunto despertada por
las marcas. “Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no
simultdneamente. “Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las
diferencias que existen entre las marcas. “Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe
colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del los
productos” BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de marcas de Fabrica y de
Comercio. Editorial Robis. Buenos Aires. Pag. 351 y ss. Estas reglas técnicas deben
aplicarse con mayor rigorismo, en tratAndose de marcas que amparan productos
farmaceéuticos, tal como lo precisa el Tribunal Andino, de la siguiente manera: “... en
cuanto a marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe tener un estudio y
analisis mas prolijo evitando el registro de marcas cuya denominacion tenga una
estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto
confundiéndose con otro, o que en determinadas circunstancias puede causar un
dafio irreparable a la salud humana, mas aun considerando que en muchos
establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta
médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno” (folio 409).

ATORVASTAN - Improcedencia de su registro como marca / SIGNO GENERICO
- Alcance / ATORVASTAN - No es registrable como marca al evocar producto
genérico ATORVASTATINA / ATORVASTAN - Carece de distintividad para ser
registrada como marca farmacéutica / RIESGO DE CONFUSION - Existencia
entre marca ATORVASTAN y producto genérico ATORVASTATINA

Sentados los presupuestos juridicos antes citados, es preciso analizar si el signo
denominativo “ATORVASTAN” es genérico, ya que la actora aduce que las escasas
diferencias entre los términos ATORVASTATINA y ATORVASTAN, no le otorgan la
suficiente distintividad “... para identificar producto farmacéutico alguno en el
mercado y en cualquier caso, el consumidor medio, no versado en términos
farmaceéuticos, se encontrara frente a dos términos que por sus caracteristicas, lo
inducirian a concluir su caracter genérico” (folio 168). Al respecto, el Tribunal de
Justicia Andino sostiene que “La dimensién genérica de un signo debe apreciarse en
concreto, segun el criterio de los consumidores y la relacion del signo con el producto
que pretende distinguir, considerando las caracteristicas de éste y el nomenclator de
gue haga parte, teniendo presente que una o varias palabras podran ser genéricas
en relacidon con un tipo de productos o servicios, pero no en relacion con otros.
Ademas, la dimension genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse
parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para
ser registrada como marca” (folio 408). En efecto, tal como lo ha sefialado el Tribunal
de Justicia Andino y lo ha acogido esta Corporacion, es necesario formular la
pregunta ¢qué es? frente al producto o servicio de que se trata, con el fin de
establecer si mediante la respuesta del consumidor, el signo por ser tal se encuentra
incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad. Entonces, ante el interrogante
¢qué es ATORVASTAN?, a juicio de la Sala, la respuesta del consumidor estaria
haciendo relacion directa a la denominacion del producto genérico
ATORVASTATINA, ya que le evocaria tal producto, con la proximidad que le atribuye



la actora. Pues, ademas de que el signo cuestionado contiene las tres primeras
silabas idénticas ATORVAS, su desinencia no marca gran diferencia, respecto al
nombre del producto genérico, veamos: ATORVASTAN - ATORVASTATINA
ATORVASTAN — ATORVASTATINA. En este orden de ideas, la marca registrada
“ATORVASTAN", no es lo suficientemente distintiva frente al producto genérico
denominado ATORVASTATINA de la clase 52y, por ende, a juicio de la Sala, genera
riesgo de confusion al publico consumidor. Aunado a lo anterior, se tiene que la
particula TAN de la marca cuestionada, se ha tornado en banal, pues las evidencias
allegadas por la actora son suficientes para demostrar la utilizacion de esta particula,
especialmente las que anuncia en su demanda: LOSARTAN, VALSARTAN vy
OLMESARTAN. Asi las cosas, las semejanzas observadas son suficientes para
determinar que exista riesgo de confusion y, por consiguiente, que la Administracion
haya vulnerado las normas de la Decision 486, analizadas por el Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina. De manera que los cargos efectuados por la demandante
tienen vocacion de prosperar.
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Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: ACCION DE NULIDAD

La sociedad PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS., a través de apoderado, en
ejercicio de la accion de nulidad, presentd demanda ante esta Corporacion tendiente
a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones numeros 16653 de 26 de
julio de 2004, 29961 de 30 de noviembre de 2004 y 4300 de 28 de febrero de 2005
expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se
concedid el registro de la marca nominativa “ATORVASTAN” para distinguir

productos comprendidos en la clase 52 de la Clasificacion Internacional de Niza.



I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO

I.1. Como hechos relevantes de la demanda, se sefialan los siguientes:

[.1.1. Manifiesta que el 15 de septiembre de 2003, la sociedad CIFAR S.A., solicito el
registro de la marca “ATORVASTAN” para distinguir productos de la clase 52

Internacional.

[.1.2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial

nim. 534 de 28 de noviembre de 2003.

.L1.3. Contra la anterior solicitud la sociedad PFIZER IRELAND
PHARMACEUTICALS formulé oposicion por irregistrabilidad del término genérico
ATORVASTATINA (en ingles ATORVASTATIN), con el cual se denomina un
principio activo farmaceéutico para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares y

reduccion de colesterol.

[.1.4. Mediante Resolucion 16653 de 26 de julio de 2004, la Division de Signos
Distintivos declaré infundada la oposicion y concedid el registro de la marca

“ATORVASTAN" a favor de la sociedad CIFAR S.A.

.L1.5. Contra la anterior decision, la sociedad PFIZER IRELAND

PHARMACEUTICALS, interpuso recurso de reposicion y en subsidio de apelacion.

[.1.6. Mediante Resolucion 29961 de 30 de noviembre de 2004, la Division de Signos

Distintivos confirmé la resolucion recurrida y concedio el recurso de apelacion.



[.1.7. A través de la Resolucion 4300 de 28 de febrero de 2005, el Superintendente
Delegado para la Propiedad Industrial, confirmé la Resolucion 16653 de 26 de julio

de 2004.

[.2. En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en sintesis, lo siguiente:

Que se violaron los articulos 135 literales a), b), f) e i) de la Decision 486 de la

Comision de la Comunidad Andina.

[.2.1. Aduce que se violo el articulo 135 de la Decision 486, toda vez que el
proposito de cualquier marca comercial radica en la posibilidad real de que el signo o
la expresion sirva de indicacion sobre el origen empresarial del producto frente a los
consumidores y concurrentemente lo identifique frente a la multiplicidad de productos

en el mercado.

Manifiesta que los términos ATORVASTAN y ATORVASTATINA coinciden en el

prefijo ATORVAS mientras que su terminacion coincide en sus letras TA y N.

Afirma que las terminaciones TAN y TATINA son conocidas desinencias utilizadas
dentro de denominaciones farmaceéuticas tales como LOSARTAN, VALSARTAN,
OLMESARTAN, ROSUBASTATINA, LOVASTATINA, todos nombres genéricos de

principios activos farmacéuticos, como lo demuestra la literatura farmaceéutica.

Agrega que es evidente que el consumidor medio no esta en capacidad de
diferenciar los términos “ATORVASTATINA” y “ATORVASTAN”, este ultimo con el

gue se pretende identificar un producto farmaceéutico.



Anota que el término ATORVASTATINA denomina una sustancia farmacéutica
destinado al tratamiento de problemas cardiacos y reduccion del colesterol el cual en
el medio farmacéutico es conocido como un nombre genérico sobre el que no puede

recaer derecho marcario alguno.

Sefiala que quien pretende explotar comercialmente el término ATORVASTAN
obtendria un provecho econémico indebido dado que los participes del mercado

pueden adquirir o suministrar este producto basado en su caracter genérico.

ll-. TRAMITE DE LA ACCION

A la demanda se le imprimio el tramite del procedimiento ordinario, en desarrollo
del cual se surtieron las etapas de admision, fijacion en lista, probatoria y

alegaciones.

[I.1. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA.

[.1.1. La Superintendencia de Industria y Comercio a través de apoderado contesto la
demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones adujo, en esencia, que

carecen de fundamento juridico.

Con relacion al andlisis de registrabilidad de la marca denominativa “ATORVASTAN” para
distinguir productos de la clase 52 se concluye que no esta incursa en ninguna de las
causales de irregistrabilidad previstas en la Decision 486, y en consecuencia, cumple con

los requisitos establecidos en la norma comunitaria para ser registrada como marca.

Sostiene que no cabe duda que la expresion ATORVASTAN goza del elemento de

distintividad de que trata la norma comunitaria y ademas no conllevaria al consumidor a



confusion y a engafo acerca de las caracteristicas, calidad y otras propiedades de los
productos de que trata la clase 52 y contrario a lo afirmado por la parte actora, el
consumidor medio lo va a solicitar tal como esta registrado para los productos que
identifica, puesto que la expresion si bien evoca no es la denominacion exclusivamente

genérica para los mismos.

[.1.2. La sociedad CIFAR S.A., en su calidad de tercero interesado en las resultas del
proceso, a través de apoderado contesto la demanda y para oponerse a la prosperidad de

sus pretensiones adujo, en esencia, lo siguiente:

Indica que en el mercado de farmacos la evocacion de nombres genéricos es comun y cita
como ejemplo de estos casos a AMOXILINA gue es el nombre genérico de un antibiotico
de uso muy comun y que existen mas de 30 marcas que tienen el prefijo AMOX. Cita
también a AMBROXOL que es nombre genérico de un medicamento destinado a corregir
las enfermedades agudas y cronicas del tracto respiratorio, de uso muy comun, sefialando
también a 8 marcas registradas por la Superintendencia de Industria y Comercio que

comienzan con el prefijo AMBRO.

Manifiesta que habra que dejar claro ademas que, aunque hipotéticamente entre los
términos ATORVASTAN y ATORVASTATINA se pudiera hacer el estudio de distintividad,
el resultado seria simplemente que los términos son distinguibles para cualquier persona
gue medianamente sepa leer y escribir, tal como efectivamente lo aclar6 la demandada al
conceder el registro de la marca y resolver los recursos, donde dej6 claro que las
expresiones cuestionadas se alejan tanto ortografica como fonéticamente ya que se

representan y suenan diferente, siendo a lo sumo la una evocativa de la otra.



ll-. ALEGATO DEL MINISTERIO PUBLICO

La Agencia del Ministerio Publico en la oportunidad procesal correspondiente, solicitd
requerir la interpretacion prejudicial al Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena,
en los términos y para los efectos previstos en la ley 17 de 1980, articulo XXVIIl y

s.s. (folio 357).

IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de
interpretacion prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda,

concluyo:

“1. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o
servicios en el mercado y reune el requisito de ser susceptible de representacion
grafica, de conformidad con lo establecido por el articulo 134 de la Decision 486 de
la Comision de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmara si el signo, cuyo
registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de
irregistrabilidad determinadas por los articulos 135 y 136 de la mencionada Decision.
La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los
sentidos.

“2. No son registrables como marcas los signos que no cumplan con lo establecido
por el articulo 134 de la Decision 486, conforme lo sefiala el articulo 135 en su literal
a).

“3. Al comparar marcas denominativas, en principio, debe realizarse una vision de
conjunto, considerando la totalidad de los elementos integrantes y teniendo en
cuenta, en el juicio comparativo, las palabras que las constituyen y las silabas y
letras que conforman los vocablos de las marcas en pugna.

“4. No son registrables los signos que, segun lo previsto en el articulo 83 literal a),
sean idénticos o similares a otros ya solicitados o registrados por un tercero, para los
mismos productos o servicios, 0 para productos o servicios respecto de los cuales el
uso de la marca pueda inducir al publico a error.

“5. El riesgo de confusion debera ser analizado por la Autoridad Nacional
Competente o por el Juez, segun corresponda, sujetandose a las reglas de
comparacion de signos.

“6. Los signos genéricos al no ser suficientemente distintivos no son registrables
como marcas a menos que estén conformados, ademas, por palabras o figuras que



proporcionen una fuerza expresiva suficiente para dotarlos de capacidad distintiva en
relacion con el producto o servicio de que se trate.

“7. El titular de una patente posee el ius prohibendi en contra de terceros, respecto
de la fabricacion y comercializacion de la misma, en las condiciones que la nhorma
comunitaria establece; empero, no posee el derecho de uso exclusivo respecto del
nombre del producto/procedimiento, tal y como lo tiene el titular de una obra bajo el
régimen de los Derechos de Autor; ya que dicho nombre podra se utilizado para
designar al producto protegido por el universo de las personas.

“8. El examen de marcas farmacéuticas debe ser riguroso, a fin de evitar que los
consumidores incurran en confusion entre diferentes productos, por la similitud
existente entre las marcas que los designan, teniendo presente que, de generarse
error, éste podria tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las
personas, por esta razon se recomienda al examinador, aplicar un criterio riguroso.

Al efectuar el examen comparativo de marcas farmacéuticas, no deben tomarse en
cuenta las particulas de uso general o comun, a efectos de determinar si existe
confusién, ésta es una excepcion al principio de que el cotejo de las marcas debe
realizarse atendiendo a una simple vision de los signos que se enfrentan, donde el
todo prevalece sobre sus componentes. En este caso, la distintividad se busca en el
elemento diferente que integra el signo y en la condicion de signo de fantasia del
conjunto marcario.

El signo registrado como marca, es susceptible de convertirse en débil, cuando
alguno de los elementos que lo integran es de caracter genérico, contiene particulas
de uso comun, o si evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca
en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades
que, por su naturaleza, no admiten apropiacion exclusiva”.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretacion prejudicial num.
40-1P-2007, solicitada por esta Corporacion, sefialé que teniendo en cuenta que la
solicitud de registro del signo “ATORVASTAN” fue presentada el 15 de septiembre
de 2003, es procedente la interpretacion de los articulos 134, 135 literal f) y de oficio
el articulo 136 literal a) de la Decisidén 486 de la Comision de la Comunidad Andina.

No se interpretaran los literales b) e i) del articulo 135 de la mencionada Decision

486 por no ser pertinentes al presente caso.

DECISION 486

“Articulo 134.- A efectos de este régimen constituira marca cualquier signo que sea
apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podran registrarse como
marcas los signos susceptibles de representacion grafica. La naturaleza del
producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningun caso sera obstaculo
para su registro.

Podran constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:



a) las palabras o combinacién de palabras;

b) las imagenes, figuras, simbolos, graficos, logotipos, monogramas, retratos,
etiguetas, emblemas y escudos;

c) los sonidos y los olores;

d) las letras y los numeros;

e) un color delimitado por una forma, o una combinacién de colores;

f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

g) cualquier combinacion de los signos o medios indicados en los apartados
anteriores”.

“Articulo 135.- No podran registrarse como marcas los signos que:

a) no puedan constituir marca conforme al primer parrafo del articulo anterior; (...)

f) Consistan exclusivamente en un signo o indicacion que sea el nombre genérico o

técnico del producto o servicio de que se trate;(...)".

“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
0 servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de
confusién o de asociacion; (...)".

Por tratarse de un signo denominativo deben aplicarse los criterios generales para

analizar la existencia o no del riesgo de confusién entre la marca “ATORVASTAN" y

el nombre genérico “ATOSVASTATINA”, tal como se enuncia en la demanda.

Para tales efectos, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
y de esta Corporacion, han acogido las siguientes reglas para la realizacion del

cotejo marcario:

“Regla 1.- La confusion resulta de la impresion de conjunto despertada por las
marcas.

“Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultineamente.
“Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que
existen entre las marcas.



“Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador
presunto y tener en cuenta la naturaleza del los productos” BREUER MORENO,
Pedro C. Tratado de marcas de Fabrica y de Comercio. Editorial Robis. Buenos
Aires. P4g. 351y ss.

Estas reglas técnicas deben aplicarse con mayor rigorismo, en tratdndose de marcas

gue amparan productos farmaceéuticos, tal como lo precisa el Tribunal Andino, de la

siguiente manera:

“...en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe tener un
estudio y andlisis mas prolijo evitando el registro de marcas cuya denominacion
tenga una estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite
un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias
puede causar un dafo irreparable a la salud humana, mas aun considerando que
en muchos establecimientos, ain medicamentos de delicado uso, son expendidos
sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno” (folio 409).

Sentados los presupuestos juridicos antes citados, es preciso analizar si el signo
denominativo “ATORVASTAN” es genérico, ya que la actora aduce que las escasas
diferencias entre los términos ATORVASTATINA y ATORVASTAN, no le otorgan la
suficiente distintividad “...para identificar producto farmacéutico alguno en el
mercado y en cualquier caso, el consumidor medio, no versado en términos

farmacéuticos, se encontrara frente a dos términos que por sus caracteristicas, o

inducirian a concluir su caracter genérico” (folio 168).

Al respecto, el Tribunal de Justicia Andino sostiene que “La dimension genérica de
un signo debe apreciarse en concreto, segun el criterio de los consumidores y la
relacion del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las
caracteristicas de éste y el nomenclator de que haga parte, teniendo presente que
una o varias palabras podran ser genéricas en relacién con un tipo de productos o
servicios, pero no en relacion con otros. Ademas, la dimensién genérica de tales
palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren
significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registrada como marca” (folio
408).

En efecto, tal como lo ha sefialado el Tribunal de Justicia Andino y lo ha acogido esta
Corporacion, es necesario formular la pregunta ¢qué es? frente al producto o

servicio de que se trata, con el fin de establecer si mediante la respuesta del



consumidor, el signo por ser tal se encuentra incurso en alguna de las causales de

irregistrabilidad.

Entonces, ante el interrogante ¢qué es ATORVASTAN?, a juicio de la Sala, la
respuesta del consumidor estaria haciendo relacion directa a la denominacion del
producto genérico ATORVASTATINA, ya que le evocaria tal producto, con la
proximidad que le atribuye la actora. Pues, ademas de que el signo cuestionado
contiene las tres primeras silabas idénticas ATORVAS, su desinencia no marca gran

diferencia, respecto al nombre del producto genérico, veamos:

ATORVASTAN - ATORVASTATINA ATORVASTAN - ATORVASTATINA

En este orden de ideas, la marca registrada “ATORVASTAN”, no es lo
suficientemente  distintiva  frente al producto  genérico  denominado
ATORVASTATINA de la clase 52 y, por ende, a juicio de la Sala, genera riesgo de

confusién al publico consumidor.

Aunado a lo anterior, se tiene que la particula TAN de la marca cuestionada, se ha tornado
en banal, pues las evidencias allegadas por la actora son suficientes para demostrar la
utilizacion de esta particula, especialmente las que anuncia en su demanda: LOSARTAN,

VALSARTAN y OLMESARTAN.

Asi las cosas, las semejanzas observadas son suficientes para determinar que exista
riesgo de confusion y, por consiguiente, que la Administracion haya vulnerado las normas
de la Decision 486, analizadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. De

manera que los cargos efectuados por la demandante tienen vocacion de prosperar.



En consecuencia, la Sala decretara la nulidad de los actos administrativos, como en efecto

lo dispondra en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Seccién Primera, administrando justicia en nombre de la Republica

y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO.- DECLARESE la nulidad de la Resolucion nimeros 16653 de 26 de julio de
2004, 29961 de 30 de noviembre de 2004 y 4300 de 28 de febrero de 2005

expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

SEGUNDO.- Como consecuencia de lo anterior se ordena a la Superintendencia de
Industria 'y Comercio cancelar el registro de la marca denominativa

“ATORVASTAN", clase 52, de la sociedad CIFAR S.A.

TERCERO.- ORDENASE a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la

parte resolutiva de esta sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

CUARTO.- DEVUELVASE a la actora la suma de dinero depositada para gastos

ordinarios del proceso que no fue utilizada.

COPIESE, NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leida, discutida y aprobada por

la Sala en la sesion del dia 08 de abril de 2010.

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO
Presidente



MARCO ANTONIO VELILLA MORENO
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