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SENTENCIA DE UNICA INSTANCIA

La Sala decide, en Unica instancia, la demanda que instauré la apoderada judicial
de la sociedad Novartis A.G, a efectos de que se declare la nulidad de las
Resoluciones numeros 42581 de 27 de agosto de 2009, 50941 de 30 de septiembre
de 2009 y 65091 de 16 de diciembre de 2009, por medio de las cuales, la
Superintendencia de Industria y Comercio — en adelante SIC- concedi6 el
registro del signo «I-TINIB» (nominativo), para distinguir productos comprendidos
en la clase 52 del nomencléator de la Clasificacion Internacional de Niza, a favor de
la sociedad Colinbrus Ltda.

I--. ANTECEDENTES

.1. La demanda

1. Mediante escrito radicado ante la Secretaria de la Seccién Primera del Consejo
de Estado, la apoderada judicial de la sociedad Novartis A.G., obrando en ejercicio
de la accion de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el articulo 85
del Cdédigo Contencioso Administrativo, que se interpreta como de nulidad
absoluta conforme al inciso 1° del articulo 172 de la Decision 486 de 2000 de
la Comisiéon de la Comunidad Andina?l, presenté demanda en contra de la SIC,
con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas:

«1. Que se declare nula la Resolucién numero 42581 expedida el 27 de Agosto
de 2009 por la Jefe de la Divisién de Signos Distintivos de la Superintendencia
de Industria y Comercio, por medio de la cual se declar6 infundada la oposicion

1 Toda vez que en el asunto que nos ocupa, se demanda la nulidad de unos actos administrativos respecto del
cual se concedi6 un registro marcario, con fundamento en la presunta infraccién del articulo 135 de la Decision
486 de 2000; y al invocarse prohibiciones y/o causales absolutas de irregistrabilidad concretas, las cuales fueron
desarrolladas en el libelo de la demanda ordinaria impetrada.
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presentada por NOVARTIS A.G. y se concedio el registro de la marca I-TINIB
(Nominativa) en la clase 5 de la clasificacion internacional.

2. Que se declare nula la Resolucion numero 50941 expedida el 30 de
Septiembre de 2009 por la Jefe de la Division de Signos Distintivos de la
Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se resolvio el
recurso de reposicién interpuesto contra la Resolucién nimero 42581 expedida
el 27 de agosto de 2009 confirmandola, y se concedié el recurso de apelacion.

3. Que se declare nula la Resolucion nimero 65091 expedida el 16 de
Diciembre de 2009 por el Superintendente Delegado para la Propiedad
Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual
se confirm6 la decisién contenida en la Resolucion 42581 expedida el 27 de
agosto de 2009 y se declaré agotada la via gubernativa.

4. Que, con fundamento en dichas declaraciones, se ordene a la
Superintendencia de Industria y Comercio la declaracion de fundada de la
oposicion interpuesta por NOVARTIS AG y que por ende se niegue el
otorgamiento y registro de la marca I-TINIB (Nominativa) en la Clase 5 de la
Clasificaciéon Internacional, de acuerdo con los antecedentes que obran bajo el
Expediente No. 08-137.374.

5. Que, finalmente, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio la
publicacién de la sentencia que acceda a las pretensiones en la Gaceta de
Propiedad Industrial».

I.2. Los hechos

2. El apoderado judicial de la parte demandante manifesté que, mediante escrito de
29 de diciembre de 2008, la sociedad Colinbrus Ltda., solicito el registro del signo
«I-TINIB» (nominativo) para distinguir productos comprendidos en la clase 52 de la
Clasificacion Internacional de Niza.

3. Indicé que la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial No.
601 de 27 de febrero de 2009, frente a lo cual la sociedad NOVARTIS A.G. presentd
oposicién por su alto parecido con la expresion genérica IMATINIB.

4. Informé6 que mediante Resolucion No. 42581 de 27 de agosto de 2009, la Jefe de
Divisiébn de Signos Distintivos, de la SIC decidi6 declarar infundada la oposicién
formulada y concedié6 el registro de la marca nominativa «I-TINIB» a la sociedad
Colinbrus Ltda.

5. Contra la mencionada decision, la sociedad demandante interpuso recursos de
reposicion y, en subsidio, de apelacion, los cuales fueron resueltos a traves de las
Resoluciones Nos. 50941 de 30 de septiembre de 2009 y 65091 de 16 de diciembre
de 2009, en el sentido de confirmar el acto administrativo impugnado, que concedio
el registro marcario.
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I.3.- Los fundamentos de derecho y el concepto de violacién

6. Manifesté la parte actora que, con ocasion de la expedicion del acto
administrativo demandado, la Superintendencia de Industria y Comercio, viol6 los
literales b) y f) del articulo 135 de la Decision 486 de 2000 de la Comision de la
Comunidad Andina y el articulo 61 de la Constitucidn Politica.

7. Menciond que la marca solicitada no cumplia con los requisitos de registrabilidad
puesto que en efecto es un signo que carece de distintividad al ser altamente
confundible con un nombre genérico (IMATINIB).

8. Indico que la expresion IMATINIB ha sido ampliamente utilizado por diferentes
casas farmaceéuticas para designar cientificamente aquellas moléculas o
ingredientes farmacoldégicamente activos que bloguean o inhiben el complejo
enzimatico BCR-ABL de la tirosina quinasa. Impidiendo que el sustrato natural de
dicha enzima sea fosforilado.

9. Expreso que la empresa farmacéutica que desarrollo el primer medicamento, es
decir IMATINIB, no registré esta expresion como marca, ya que desde su inicio tuvo
conciencia del caracter genérico de la misma.

10.Finalmente, argumentdé que la marca registrada podria catalogarse como
engafiosa al ser altamente confundible con el término genérico IMATINIB e
intentarse su apropiacion exclusiva como marca para cualquier producto
farmacéutico que podria no ser destinado al tratamiento del cancer.

Il.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS
AL PROCESO

II.1. Intervencion de la Superintendencia de Industriay Comercio-.

11. La apoderada judicial de la entidad demandada adujo que con la expedicion de
los actos administrativos acusados no se incurrié en violacion alguna de las normas
contenidas en la Decision 486 de 2000, pues los mismos se ajustaron plenamente
a derecho y a lo establecido en las mismas.

12. Manifest6 que la marca concedida posee la fuerza distintiva para ser registrada,
por cuanto no reproduce la expresion genérica y, por el contrario, se aleja
ortograficamente, siendo a lo sumo evocativa de ella.

13. Afirmo que la ubicacién y disposicion especial de las letras en la solicitada I-TINIB
y la genérica IMATINIB, determina que tienen diferente extension y estructura
ortografica.
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14. Concluy6 que, la marca I-TINIB posee la fuerza distintiva requerida para ser
registrada como marca, sin que sea confundible con la denominacion genérica
IMATINIB, como acertadamente se determiné en la actuacion administrativa.

I1.2. Intervencion de la Sociedad Colinbrus Ltda.

15. El apoderado judicial de la tercera con interés directo en las resultas del proceso
preciso que el signo I-TINIB no tiene connotacion de signo genérico, pues el nombre
es capaz de individualizar el producto a que aplica, inclusive con la denominacion
genérica IMATINIB.

16. Anotd que, no existe impedimento para que I-TINIB como producto farmacéutico
tenga una relativa semejanza con expresion IMATINIB, en razén a que el sufijo
TINIB es de comun utilizacion en el campo farmacéutico para productos contra el
cancer.

17. Mencion6 finalmente que de la simple lectura del signo y de la expresion
genérica resultan claras las diferencias ortograficas, fonéticas y visuales de las
mismas.

ll. LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA
COMUNIDAD ANDINA

18. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina -en adelante el Tribunal-
emitio la Interpretacion Prejudicial 073-1P-2013 de fecha 17 de abril de 2013, en la
gue se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria
y que a juicio de dicha Corporacion son aplicables al asunto bajo examen; en
particular, respecto del articulo 135 literales b) y f) de la Decision 486 de 2000 de la
Comision de la Comunidad Andina. De oficio, interpretd los articulos 134 literal a) y
135 literal i). Tras realizar una interpretacion del alcance y contenido de dichas
disposiciones, formul6 las siguientes conclusiones:

19. En ese orden de ideas, el Tribunal se pronuncié en los siguientes términos:

PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si retne los requisitos
de distintividad y susceptibilidad de representacion gréfica y, ademas, si el signo
no esta incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad sefialadas en los
articulos 135y 136 de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina.
La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los
sentidos.

SEGUNDO: 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 que haga parte, teniendo presente que una o varias palabras
podran ser genéricas en relacion con un tipo de productos o servicios, pero no
en relacion con otros. Ademas, la dimension genérica de tales palabras puede
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desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y
fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca.

TERCERO: 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 confusion, ésta es una excepcion al principio de que el
cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visién 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

CUARTO: La marca evocativa sugiere en el consumidor o en el
usuario ciertas caracteristicas, cualidades o efectos del producto o
servicio, exigiéndole hacer uso de laimaginacion y del entendimiento para
relacionar aquel signo con este objeto. A diferencia de la descriptiva, la
marca evocativa cumple la funcién distintiva de la marca y, por tanto, es
registrable.

QUINTO: Los signos engafiosos son aguellos que hacen referencia a la
posibilidad de que estos induzcan a engafio al publico o a los medios
comerciales, sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricacion, las
caracteristicas o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o
servicios, desnaturalizando la funcién distintiva de la marca.

Los signos descriptivos no son registrables cuando refieren a los consumidores
exclusivamente lo concerniente a las propiedades o caracteristicas de los
productos o de los servicios que pretenden amparar, salvo que estén
acompafiados de uno o varios elementos que le proporcionen la suficiente
distintividad.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION

20. Mediante auto de 8 de abril de 20212, se corrié traslado a las partes, intervinientes
y al Ministerio Publico para que en el término de diez (10) dias presentaran sus
alegatos de conclusion, la parte demandante reiterod en esencia sus argumentos. La
parte demandada, el tercero interviniente y el Ministerio Publico no se pronunciaron
en esta etapa procesal.

2 Folio 231 cuaderno principal
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V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA
V.1.- El problema juridico

21.Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la apoderada de
la sociedad demandante en contra de las Resoluciones numeros 42581 de 27 de
agosto de 2009, 50941 de 30 de septiembre de 2009 y 65091 de 16 de diciembre
de 2009, por medio de las cuales, la Superintendencia de Industria y Comercio -
en adelante SIC- concedid el registro del signo «I-TINIB» (nominativo), para
distinguir productos comprendidos en la clase 52 del nomenclator de la Clasificacion
Internacional de Niza, a favor de la sociedad Colinbrus Ltda.

22.La parte actora sefialé que los actos administrativos acusados son nulos, en tanto
la SIC concedi6 el registro del signo en comento desconociendo que el mismo
carece de distintividad al reproducir la expresion genérica IMATINIB.

V.2.- Las causales de irregistrabilidad en estudio

23. En la Interpretacion Prejudicial solicitada por esta Corporacion, el Tribunal de
Justicia estim6 que para el caso sub examine era viable la interpretacion de articulo
135 literales b) y f); y de oficio de los articulos 134 literal a) y 135 literal i) de la
Decision 486 de 2000 de la Comunidad Andina, cuyo texto es el siguiente:

«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 ningan caso sera
obstaculo para su registro.

Podran constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:
a) las palabras o combinacién de palabras;
Articulo 135- No podran registrarse como marcas los signos que:

[..]

b) carezcan de distintividad;

[..]

f) consistan exclusivamente en un signo o indicacion que sea el nombre
genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;

[..]

i) puedan engafiar a los medios comerciales o al publico, en particular sobre la
procedencia geografica, la naturaleza, el modo de fabricacion, las
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caracteristicas, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios
de que se trate;».

V.3.- Los requisitos para el registro de una marca

24. En la interpretacion allegada al presente proceso se enunciaron los requisitos
para el registro de una marca de la siguiente manera:

«Segun el Régimen Comun de Propiedad Industrial contenido en la citada
Decision, los requisitos para el registro de marcas son: distintividad vy
susceptibilidad de representacion grafica. A pesar de no mencionarse de
manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar que
éste es un elemento que forma parte de la esencia de la marca.

Sobre la perceptibilidad el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La
perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicacion
que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca
penetre en la mente del publico, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la
percepcion sensorial 0 externa de los signos se utiliza en forma méas general el
sentido de la vista, han venido caracterizandose preferentemente aquellos
elementos que hagan referencia a una denominacion, a un conjunto de palabras,
a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”. (Proceso 132-1P-2004.
Marca: “DIADICON?”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1146, de 1 de diciembre
de 2004).

En relacion con los dos requisitos previstos en la norma, se tiene:
—La distintividad.

La distintividad es la capacidad intrinseca que debe tener el signo para distinguir
unos productos o servicios de otros. El caracter distintivo de la marca le permite
al consumidor realizar la eleccién de los bienes y servicios que desea adquirir;
también permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de
otros similares que se ofertan en el mercado.

—La susceptibilidad de representacion gréfica.

Es la posibilidad de que el signo a registrar como marca sea descrito mediante
palabras, gréaficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus
componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta caracteristica es
importante para la publicacion de las solicitudes de registro en los medios oficiales.

En conclusion, para que un signo sea registrado como marca debe ser distintivo
y susceptible de representacién grafica, de conformidad con el articulo 134 de
la Decisién 486; asimismo, debe ser perceptible, ya que, como se menciond,
dicho requisito se encuentra implicito en la nocién de marca.

El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si la marca a
registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego, determinar si el
signo no esta inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad sefialadas
en los articulos 135 y 136 de la Decision 486. ».
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V.4.- Los signos genéricos

25.Sobre los signos genéricos, el Tribunal Andino de Justicia en la interpretacion
allegada al presente proceso, manifesto:

« [...] El Tribunal, al referirse al signo genérico, ha sostenido 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 que haga parte”,
teniendo presente que una o varias palabras podran ser genéricas en relacion
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 registradas como marca”. (Proceso 17-1P-2003, MARCA: “TUBERIAS Y
PREFABRICADOS DE CONCRETO S.A. ‘TUBESA S.A.”, publicado en la
Gaceta Oficial N° 917, de 10 de abril de 2003).

Al respecto el Tribunal ha expresado, “(...) para fijar la genericidad de los signos
es necesario preguntarse ¢Qué es?, frente al producto o servicio de que se
trata”, por cuanto si la respuesta emerge exclusivamente de la denominacién
genérica, ésta no sera lo suficientemente distintiva en relacion a dicho producto
0 servicio, no pudiendo, por tanto, ser registrada como marca. (Proceso 7-I1P-
2001, marca: LASER, publicado en la Gaceta Oficial N° 661, de 11 de abril de
2001).

Al momento de realizar el correspondiente examen de registrabilidad no
deben tomarse en cuenta los elementos genéricos, a efectos de
determinar si existe confusién; ésta es una excepcién al principio de que
el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visiéon de
los signos que se enfrentan. En el caso de los elementos genéricos, la
distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo.

Sin embargo, al igual que se manifestd en el punto anterior, el signo compuesto,
formado por uno o0 mas vocablos genéricos, tiene la posibilidad de ser registrado
siempre que formen un conjunto marcario suficientemente distintivo. A pesar de
esto, el titular de un signo con dichas caracteristicas, tiene que ser consciente
de que no puede impedir la utilizaciéon del signo genérico y, por lo tanto, su
marca seria consideraba débil. [...J» (Resaltado fuera de texto).

V.5.- El caso concreto

26. En caso sub examine, la Sala encuentra que la marca solicitada es I-TINIB
(nominativa), la cual pretende amparar productos de la clase 5% del nomenclator
internacional.

27. La sociedad opositora, Novartis AG, alegd que el signo solicitado reproduce la
expresion genérica IMATINIB, la cual se utiliza en pacientes con cancer. En
efecto, mencion6 que la marca solicitada no cumplia con los requisitos de
registrabilidad puesto que en efecto es un signo que carece de distintividad al ser
similar con un nombre genérico (IMATINIB).
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28. lgualmente, argumentd que la marca registrada podria catalogarse como
engafosa al ser altamente confundible con el referido término genérico.

29. Al respecto y para decidir, la Sala considera que al realizar el analisis de ambas
expresiones se puede concluir que el signo solicitado tiene la fuerza suficiente
distintiva para ser registrada como marca, ya que de manera alguna reproduce
la expresion genérica alegada3, al contrario, se aleja ortograficamente, visual y
fonéticamente de la misma y podria llegar a ser evocativa de ella.

30. Las expresiones son las siguientes:

Marca Registrada Expresién Genérica
[-TINIB IMATINIB

31.Al comparar las expresiones, la Sala observa que, desde el punto de vista
ortografico, el signo registrado esta conformado por una expresion (I-TINIB) que
estd compuesta por tres (3) silabas, tiene seis (6) letras y un guion, con tres (3)
consonantes (T - N- B) y tres (3) vocales (I — I- I), mientras que la expresion genérica
(IMATINIB) esta compuesta por cuatro (4) silabas, por ocho (8) letras, con cuatro
(4) consonantes (M-T-N-B) y cuatro (4) vocales (I -A- I- 1).

32.De lo anterior se desprende que, las expresiones no tienen la misma extension,
no comparten el mismo namero de silabas y letras, y difieren en su conformacién
en la consonante (M), en la vocal (A) y en el guion (-).

33.En efecto, la Sala observa que las expresiones «I-TINIB» y «IMATINIB»
comparten las consonantes «T», «N» y «B» y la vocal «I» en la misma posicion
dentro de cada palabra; sin embargo, las mismas estan acompafiadas en el primer
caso por un guion «-» y en el segundo caso, el elemento adicional que difiere es la
consonante «M» Yy la vocal «A», lo cual le otorga suficiente distintividad.

34.Aunado a lo expuesto, de la revision tanto del signo registrado como la expresion
genérica, se puede concluir que visualmente no se presenta similitud que pueda
ocasionar un riesgo para el publico consumidor. Ello se puede confirmar con el
analisis sucesivo de las expresiones:

% https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/meds/a606018-es.html. El imatinib se usa para tratar
ciertos tipos de leucemia (cancer que empieza en los glébulos blancos) y otros canceres y trastornos
de las células sanguineas. El imatinib también es Gtil para tratar ciertos tipos de tumores del estroma
gastrointestinal (GIST, por sus siglas en inglés; un tipo de tumor que crece en las paredes del aparato
digestivo y que puede propagarse a otras partes del cuerpo). El imatinib también se usa para tratar
el dermatofibrosarcoma protuberante (un tumor que se forma debajo de la capa superficial de la piel)
cuando no es posible extirparlo quirdrgicamente, cuando ya se propagé a otras partes del cuerpo o
cuando reaparece después de la cirugia. El imatinib pertenece a una clase de medicamentos
llamados inhibidores de la cinasa. Actla al bloquear la accién de la proteina anormal que les indica
a las células cancerosas que deben multiplicarse. Eso ayuda a detener la propagacion de las células
cancerosas.


https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/meds/a606018-es.html
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I-TINIB — IMATINIB = I-TINIB — IMATINIB
I-TINIB = IMATINIB = I-TINIB — IMATINIB

35.Ahora bien, la Sala encuentra que, desde el punto de vista fonético, al
pronunciarse cada uno de los signos en controversia de manera sucesiva y
alternativa su sonoridad resulta disimil.

36.La Sala pone de presente el hecho de que las expresiones tengan inicios
diferentes (I- Tl - IMA) hace que tanto el impacto fonético como el visual no sea
igual, pues tanto el prefijo «I-TI» como el prefijo «IMA», le imprime una sonoridad
diferente las expresiones.

37.Cabe resaltar que el acento recae en silabas distantes NIB vs MA, lo cual le
confiere a cada expresion individualmente considera una sonoridad y distintividad
suficiente, siendo el signo solicitado I- TINIB tan solo una evocacién del genérico
plurimencionado, como bien lo consideré la autoridad administrativa en los actos
acusados.

38.La Sala advierte que por el simple hecho de que la expresién IMATINIB resulte
ser genérica, no hace que cualquier expresion o signo que contenga la alguna de
sus silabas (Tl = NIB) sea irregistrable, en tanto como lo consider6 el Tribunal de
Justicia es procedente el registro de marcas evocativas del genérico mismo.

39.Bien lo menciond el Tribunal de Justicia cuando sefial6 que de conformidad con
el articulo 134 literal a) constituird marca cualquier signo que sea apto para distinguir
productos o servicios en el mercado, especialmente el que consista en la
combinacion de palabras, tal y como ocurre en el caso en analisis.

40.Notese que, en el analisis de registrabilidad de un signo, la regla para determinar
si un signo es 0 no genérico es formulandose la pregunta ¢,qué es? el producto o
servicio al que se refiere el signo, de manera que, si la respuesta corresponde a la
designacion del producto o servicio como tal, habra lugar a establecer su naturaleza
genérica.

41.En este caso y como se concluy6 con antelacion, el signo cuyo registro se solicitd
no consiste en una expresion con la que se designa de manera directa el producto
al que se refiere la solicitud.

42. Ahora bien, la Sala no comparte la conclusion a la cual llegé el perito* designado
dentro del proceso en la medida que considerd que la marca I-TINIB es semejante

4 Perito designado a través de auto de fecha 20 de agosto de 2019. Dictamen rendido el 4 de enero
de 2021 y en el cual se concluyd lo siguiente: 1. La marca I-TINIB es semejante al nombre DCI
IMATINIB siendo confundible. Considero que la similitud es notable y relevante. 2. Al ser similar la
marca |- TINIB al DCI IMA TANIB le da mayor recordacién a la marca al ser asimilable al nombre
genérico preexistente. 3. La marca I- TINIB no es distintiva del DCI IMATINIB debido a su similitud
incumpliendo el literal b del articulo 135. 4. La marca I-TINIB responde a una derivacion del DCI
IMATINIB conteniendo raices comunes.
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al nombre IMATINIB siendo confundible, en la medida que, como se concluyd con
antelacion, el signo solicitado no es una reproduccion exacta de la expresion
genérica y que, si bien es cierto, incluye un el sufijo del mismo, también lo es que la
marca resulta ser evocativa del mismo.

43.Err6 el perito al considerar que las expresiones son asimilables, toda vez que el
signo solicitado no es una copia exacta de la misma.

44.Aunado a lo anterior, es pertinente indicar que es a esta Sala a quien le
corresponde realizar el examen de registrabilidad atendiendo a los criterios
esbozados en la interpretacion prejudicial allegada a este proceso, los cuales
resultan vinculantes conforme al articulo 35 de la Decision 486 de 2000°.

45.De otra parte, la Sala considera que no es de recibo el argumento de la parte
actora en cuanto a que la marca registrada podria catalogarse como engafiosa, en
la medida que, como se preciso lineas atras, el signo no es una reproduccion del
término genérico IMATINIB, pues como se ha mencionado dentro del presente
proyecto existe una distintividad entre la marca registrada y la expresion genérica.

46. Tampoco es de recibo el argumento del perito, que la marca I-TINIB es una
derivacién del signo genérico IMATINIB, pues si bien es cierto comparten algunas
letras existe diferencias evidentes desde el punto de vista ortografico, visual y
fonético.

47.Los signos engafiosos segun el articulo 135 literal i) son aquellos que hacen
referencia a la posibilidad de inducir a error al publico o a los medios comerciales,
sobre al procedencia, la naturaleza, el modo de fabricacién, las caracteristicas o
cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios, desnaturalizando
la funcion principal de la marca cual es la de distinguir en el mercado unos productos
0 servicios de una persona de los de similares o idénticos pertenecientes a otros
persona.

48.Para la Sala, no se encuentra demostrado en el plenario el supuesto engafio que
se produce al momento en el cual el consumidor distorsiona la realidad acerca de
la naturaleza del bien y, mucho menos, frente a las caracteristicas, su procedencia
y modo de fabricacion.

49. En suma, si bien es cierto que el signo registrado reproduce alguna de las silabas
del genérico IMATINIB, esto no determina que un empresario no pueda utilizar
alguna de esas silabas para registrar su marca, maxime que en el caso que nos
ocupa, existen elementos distintivos en la marca registrada y no hay una
reproduccion exacta de mencionado genérico, por lo que no se puede afirmar

> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccién Primera, sentencia de 3 de junio de 2021,
Exp. No. 11001-0324-000-2011-00085-00 C.P. Nubia Pefia Garzén.
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violacion alguna a lo dispuesto en el articulo 135 literales b), f) e i) de la Decision
486 de 2000.

50. Finalmente, la parte actora no desarrollé el concepto de violacion en relacion con
la presunta vulneracion a la proteccion de la propiedad intelectual consagrada en el
articulo 61 de la Constitucion Politica, por lo que la Sala se releva de se analizara
dicho cargo.

V.7.- Conclusién

51. En conclusion, la Sala considera el signo solicitado tiene la distintividad requerida
para ser registrada como marca, en tanto que no reproduce exactamente el nombre
genérico, razén por la cual se negaran las pretensiones de la demanda, como en
efecto se dispondra en la parte resolutiva de esta providencia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Seccion Primera, administrando justicia en nombre de la
Republicay por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el articulo 128 de la
Decision 500 de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las
anotaciones de rigor.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leida, discutida y aprobada
por la Sala en la sesion de la fe

OSWALDO GIRALDO LOPEZ NUBIA MARGOTH PENA GARZON
Consejero de Estado Consejera de Estado
Presidente
HERNANDO SANCHEZ SANCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDES
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electronicamente por los integrantes de la Seccion Primera
en la sede electrénica para la gestion judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservacion y posterior consulta, de conformidad con la ley. (P:27)



