CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., Veintiséis (26) de abril de dos mil trece (2013).
    CONSEJERO PONENTE: DOCTOR MARCO ANTONIO VELILLA MORENO.

REF: Expediente núm. 2007 00231.

Acción: Nulidad.

Actora: LABORATORIOS BUSSIE S.A.
La sociedad LABORATORIOS BUSSIE S.A., a través de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpretó como acción de nulidad, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones números 27129 de 19 de octubre de 2006 y 3050 de 12 de febrero de 2007, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por las cuales se concedió el registro de la marca mixta “D. ROJAS MULTIFORTI” para distinguir productos de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO

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

I.1.1. Manifiesta que la sociedad LABORATORIOS BUSSIE S.A., es titular de la marca “MULTIFORCE”, concedida mediante Resolución 8334 de 22 de abril de 2005, con el certificado 295946, vigente hasta el 22 de abril de 2015.

I.1.2. Expresa que LABORATORIOS BUSSIE S.A., comercializa desde hace dos años un producto farmacéutico con la marca “MULTIFORCE”, la cual ha posesionado dentro del mercado a través de gigantescos esfuerzos económicos y humanos.
I.1.3. Que el 30 de diciembre de 2005, el señor JORGE ENRIQUE ROJAS QUICENO solicitó el registro de la marca mixta “D. ROJAS MULTIFORTI”, para distinguir productos de la clase 5ª Internacional.

I.1.4. Aduce que el 30 de diciembre de 2005, la solicitud de la marca fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial 559.

I.1.5. Mediante Resolución 27129 de 19 de octubre de 2006, la División de Signos Distintivos declaró infundada la oposición y concedió el registro del signo “D. ROJAS MULTIFORTI”.

I.1.6. Que interpuso recurso de apelación.

I.1.7. A través de la Resolución 3050 de 28 de febrero de 2007, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, resolvió el recurso de apelación, confirmando la decisión adoptada.

I.2. En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, lo siguiente:

Que se violaron los artículos 136 literal a) y 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y 78 del Decreto 677 de 26 de abril de 1995.

I.2.1. Aduce que la Superintendencia de Industria y Comercio, no tuvo en cuenta la suficiente precaución cuando se trata de los nombres de los medicamentos como sucede con las marcas “MULTIFORCE” y “MULTIFORTI”, puesto que no identifica la falta de diferencias entre las mismas, para que puedan coexistir en el mercado sin generar confusión.
Señala que las dos expresiones son evidentemente confundibles, y que los elementos gráficos en las marcas que identifican no son predominantes, como para representar diferenciación alguna, generando un riesgo importante cuando se involucra la vida y la integridad física de las personas.

Concluye que la confundibilidad fonética y gráfica entre las partes denominativas de las expresiones, son aspectos de juicio que prohíbe el artículo 136 de la Decisión 486 para la concesión de una marca; además, la legislación y la jurisprudencia han establecido que basta la confundibilidad en cualquiera de estos aspectos para que la solicitud de registro sea negada.

II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN
A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA.

II.1.1. La Superintendencia de Industria y Comercio a través de apoderado contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones adujo, en esencia, que carecen de fundamento jurídico.

Aduce que al efectuar el análisis de confundibilidad en conjunto desde el punto de vista de las reglas que se deben tener para las marcas farmacéuticas, es decir, operando de forma fraccionada y sin tener en cuenta el prefijo MULTI, tenemos que la marca solicitada está estructurada por 16 letras y la marca registrada está estructurada de 10 letras, por lo que visualmente se hace diferente.

Que en cuanto a las semejanzas o similitudes de los signos en el caso de las marcas farmacéuticas aunque el prefijo es el mismo, las letras de las palabras y la desinencia no son semejantes.
II.1.2. El señor Jorge Enrique Rojas Quiceno, tercero interesado en las resultas del proceso, contestó la demanda indicando, entre otros aspectos, lo siguiente:

Expresa que la marca “MULTIFORCE” es meramente nominativa, mientras que el signo “D. ROJAS MULTIFORTI” es mixto que contiene además de su aspecto nominal, varios elementos visuales que lo diferencian de la marca previamente registrada como son: el acompañamiento de fondo de un paisaje en el que se evidencia una cascada, rocas y dos hojas de helecho gigante muy común en nuestras selvas húmedas.

Además que la pronunciación de ambos signos los hace perfectamente diferenciables, no obstante que compartan las partículas MULTI y FOR, pues debe tenerse en cuenta que el cotejo no debe realizarse fraccionando las marcas como lo realiza el demandante, sino teniendo en cuenta la unidad jurídica de las marcas, es decir todo el conjunto de sus elementos que dan lugar a la composición del signo.

Indica que en el análisis propuesto por el demandante, se destaca la existencia del vocablo MULTIFORTI, pero injustificadamente desconoce la existencia del vocablo D. ROJAS y elementos visuales que acompañan al signo.
Arguye que mientras el producto MULTIFORCE corresponde según las voces de la demanda a un medicamento farmacéutico, el producto D. ROJAS MULTIFORTI corresponde a un medicamento de origen natural, lo que implica en la práctica que uno y otro se comercialicen mediante canales diferentes, se difundan mediante medios de comunicación y estrategias de ventas distintas, y con una clara percepción por parte del consumidor en cuanto a su origen empresarial.
Sostiene que la segregación o división de la marca “MULTIFORCE” (nominativa) permite evidenciar que se encuentra compuesta en su totalidad por partículas de uso común, a saber: MULTI que significa muchos, múltiple, variado, y, FORCE que es sinónimo de fuerza. La marca “MULTIFORCE”, al encontrase compuesta en su totalidad por las partículas o elementos de uso común es lo que se denomina comúnmente por la doctrina como una marca débil.
III. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO

La Agencia del Ministerio Público, guardo silencio.
IV. ASUNTO PREVIO

Mediante escrito de 24 de abril de 2013, el señor Consejero de Estado, GUILLERMO VARGAS AYALA, manifestó encontrarse impedido para actuar en el proceso de la referencia, de conformidad con la causal prevista en el numeral 12, del artículo 150, del Código de Procedimiento Civil, por cuanto se desempeñó como asesor jurídico externo de la Asociación de Industrias Farmacéuticas Colombianas - ASINFAR, en la que figura como asociada la sociedad LABORATORIOS BUSSIE S.A.

Sobre el particular, observa la Sala que si bien la sociedad demandante hace parte de dicha Asociación, ésta última no ostenta la calidad de parte dentro del presente proceso, con lo cual queda desvirtuada la configuración  de la causal invocada por el doctor Guillermo Vargas Ayala, y en razón de ello la manifestación de impedimento  se declara infundada.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, concluyó:
“1. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos.
2. Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Los signos denominativos compuestos son los que se encuentran integrados por dos o más palabras.
En una marca denominativa compuesta habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de ella, resaltando, necesariamente, el elemento más caracterizado del conjunto marcario y que le otorga una distintividad propia al signo por registrarse.
Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

Al comparar una marca denominativa y una mixta con parte denominativa compuesta se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

3. No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión y/o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.
4. El riesgo de confusión y/o de asociación deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos.
5. El examen de marcas farmacéuticas debe ser riguroso, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan, teniendo presente que, de generarse error, éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas, por esta razón se recomienda al examinador, aplicar un criterio riguroso.

Al efectuar el examen comparativo de marcas farmacéuticas no deben tomarse en cuenta las partículas evocativas o de uso general o común, a efectos de determinar si existe confusión, ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión 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 condición de signo de fantasía del conjunto marcario.

El signo registrado como marca, es susceptible de convertirse en débil, cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas o palabras de uso común, 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 apropiación exclusiva” (folios 159 a 160).
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial 92-IP-2010, solicitada por esta Corporación, señaló que es conducente interpretar el artículo 136 literal a), más  no el artículo 155 literal d) de la Decisión 486 por ser impertinente; e, interpretar de oficio, el artículo 134 de la misma Decisión.
DECISIÓN 486

“Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a)las palabras o combinación de palabras; (…)”.
 b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

c) los sonidos y los olores;

d) las letras y los números;

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

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

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”.
“Artículo 136.- No podrán registrase 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 o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”; 
Además, la sociedad demandante arguye que fue vulnerado el artículo 78 literal h) del Decreto 677 de 1995, el cual dispone:

“DE LOS NOMBRE DE LOS MEDICAMENTOS. Los nombres de los medicamentos deberán ajustarse a términos de moderación científica y, por lo tanto, no serán admitidas en ningún caso las denominaciones que estén dentro de las siguientes circunstancias:

(…).

h) Los que incluyan la palabra doctor o se refieran a otros títulos o dignidades o sus abreviaturas”.

1.- Requisitos para el registro de una marca:
Indica el Tribunal de Justicia Andino, respecto a los requisitos para el registro de una marca, lo siguiente:

“El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.
La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca” (folio 149).
De modo que los únicos requisitos para que proceda el registro de una marca son los exigidos en la norma comunitaria, respecto a los cuales, la Superintendencia de Industria y Comercio debe sujetarse. Otra cosa distinta, son los requisitos que la norma interna (Decreto 677 de 1995) exige para el registro de un producto farmacéutico en el INVIMA.

Lo anterior en virtud de que la sociedad demandante afirma que el nombre del producto que viene utilizando hace años, es MULTIFORCE y, que por consiguiente, la Entidad demandada vulneró el literal h) del artículo 78 del Decreto 677 de 1995.

Por otra parte, mediante la Secretaría de la Sección Primera, se pidió prueba de ello, al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos –INVIMA-, quien contestó:

“Atentamente informo a usted que en la Base de Datos de la Subdirección de Registros Sanitarios del INVIMA, actualmente en proceso de depuración, no figura el producto farmacéutico de nombre MULTIFORCE, ni se están adelantando trámites para formalizar su registro” (folio 119).

Lo que significa que la afirmación de la sociedad demandante no se ajusta a la verdad, ya que el documento transcrito, prueba todo lo contrario, máxime que dicha evidencia no fue debatida ni objetada por la actora. Por consiguiente, no existe violación alguna al artículo 78 literal h) del Decreto 677 de 1995.

2.- Análisis riguroso de las marcas farmacéuticas:

Como se trata de dos marcas farmacéuticas, el análisis debe ser más riguroso, tal como lo ha sostenido el Tribunal Andino y esta Corporación en infinidad de providencias. Examen en el que debe tenerse en cuenta la posición de los consumidores medios, es decir, el examinador, necesariamente, debe ubicarse en el lugar en que se encuentra el público consumidor de productos farmacéuticos, para efectos de determinar el riesgo de confusión directa o indirecta entre las marcas en conflicto.
3.- Elemento que predomina en las marcas mixtas:
De igual manera y teniendo en cuenta que el signo cuestionado “D. ROJAS MULTIFORTI” es mixto y la marca previamente registrada “MULTIFORCE” es denominativa, se debe proceder a cotejarlas, teniendo en cuenta el elemento que predomina en la mixta, si es el denominativo o el gráfico. Así lo indica el Tribunal de Justicia Andino, en los siguientes términos:

“El Juez Consultante, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas con parte denominativa compuesta debe identificar, como ha sido dicho, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico; pues, de acuerdo a la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores
” (folio 151).
Las marcas en conflicto están estructuradas de la siguiente forma:

MARCA CUESTIONADA:


       MARCA REGISTRADA

D. ROJAS MULTIFORTI
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MULTIFORCE
Como puede apreciarse, en la marca mixta “D. ROJAS MULTIFORTI”, predomina el elemento denominativo, pues la estructura y ubicación de la expresión, permite al consumidor percibirla y retenerla en su mente más fácilmente que la figura.

4.- La identidad y la semejanza:
En el cotejo marcario se aplicarán las reglas recomendadas por la doctrina respecto a las marcas denominativas, es decir, aquellas relativas a la existencia de identidad o similitud gráfica, fonética o ideológica, así como la conexión competitiva entre los signos en disputa, tal como la anota el Tribunal de Justicia Andino.

4.1- Respecto al aspecto ortográfico, se aprecian las siguientes observaciones:

D. ROJAS MULTIFORTI: es una marca compuesta que contiene la letra D. y dos palabras, para un total de dieciséis letras, seis vocales, seis sílabas y diez consonantes.
MULTIFORCE: es una marca simple que contiene diez letras, cuatro vocales, cuatro sílabas y seis consonantes.

De lo anterior se observa que varían en el número de letras y vocales, así como en el número de sílabas.

4.2.- En lo atinente a la fonética es preciso indicar que el signo mixto cuestionado “D. ROJAS MULTIFORTI” tiene su acento prosódico en cada una de las palabras que la componen, así: RO en la primera y FOR en la segunda, mientras que la marca “MULTIFORCE”, tiene la sílaba tónica en la penúltima sílaba FOR. Los prefijos, raíces y desinencias, no presentan similitudes, a pesar de contener algunas letras idénticas: MULTIFOR del último vocablo de la marca cuestionada con respecto a la previamente registrada MULTIFORCE.

4.3.- En cuanto al aspecto ideológico o conceptual, cabe precisar que no se encuentran semejanzas, ya que ninguna de las dos marcas tienen significado en nuestra lengua, razón por la cual, puede afirmarse que pertenecen a la clase de signos denominados de “fantasía”.
Así las cosas, el resultado del estudio arroja que ambas marcas en sus estructuras ortográfica, fonética y conceptual no generan riesgo de confusión, dadas sus ostensibles diferencias, veamos:

D. ROJAS MULTIFORTI-MULTIFORCE D. ROJAS MULTIFORTI- MULTIFORCE  D. ROJAS MULTIFORTI-MULTIFORCE 
Por lo tanto, se evidencia sin dificultad alguna que el signo mixto cuestionado “D. ROJAS MULTIFORTI”, para amparar los productos comprendidos en la clase 5ª Internacional, no es confundible con la marca previamente registrada “MULTIFORCE” que distingue también los productos de la misma clase.

5.- Partículas evocativas y de uso común en marcas farmacéuticas. La marca débil:
Aunado a lo anterior, y teniendo en cuenta que el tercero interesado en las resultas del proceso, adujo que “La segregación o división de la marca MULTIFORCE (Nominativa) permite evidenciar que se encuentra compuesta en su totalidad por partículas de uso común, a saber: MULTI que significa muchos, múltiple, variado, y, FORCE que es sinónimo de fuerza. La marca MULTIFORCE, al encontrase compuesta en su totalidad por las partículas o elementos de uso común es lo que se denomina comúnmente por la doctrina como una marca débil”, estima el Tribunal adecuado referirse al tema: de las partículas evocativas y de uso común en marcas farmacéuticas.
Al respecto el Tribunal de Justicia Andino anota:

“Según la doctrina, “la presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro”. Asimismo, el texto citado agrega que, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal “por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro (...).

Otamendi, por su parte, destaca que el titular de una marca débil, al contener ésta “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario (…). Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente
” (folio 158).
Sobre este particular, es preciso señalar que para la Sala, es irrelevante, si la denominación de la marca previamente registrada “MULTIFORCE” contiene partículas de uso común como lo son MULTI y FORCE, pues de todas maneras la distintividad del signo mixto cuestionado “D. ROJAS MULTIFORTI”, respecto a la marca opositora, radica esencialmente en que ésta última contiene otras partículas que la diferencian, como son la letra  D. y la palabra ROJAS, cuyas ubicaciones, esto es, al comenzar la denominación de la misma, resaltan la disimilitud entre ellas. 
De modo que al no existir riesgo de confusión directo e indirecto entre ambas marcas, se considera que éstas pueden coexistir pacíficamente en el mercado de los productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, que ambas distinguen. 
En consecuencia, debe la Sala denegar las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:
Primero.- DECLÁRASE infundado el impedimento manifestado por el señor Consejero GUILLERMO VARGAS AYALA para intervenir en el proceso de la referencia.  
Segundo.- DENIEGÁNSE las pretensiones de la demanda.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

 MARCO ANTONIO VELILLA MORENO     MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
      Presidente

   MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO         GUILLERMO VARGAS AYALA
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