TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2012-1176-TRA-PI

Oposicion a la solicitud de registro de la Marca: “AZETIRIZINA”
NEWPORT PHARMACEUTICAL OF COSTA RICA S.A, Apelante
Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2011-11283)

[Subcategoria: Marcas y otros signos]

VOTO No. 803-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas cinco

minutos del veinticinco de junio de dos mil trece.

Recurso de Apelacion interpuesto por la Licenciada Laura Castro Coto, mayor, casada,
Abogada, vecina de Heredia, titular de la cédula de identidad numero 9-025-731, en su condicion
de Apoderada generalisima sin limite de suma de la empresa NEWPORT
PHARMACEUTICAL OF COSTA RICA, S.A, de esta plaza, en contra de la resolucién
dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas treinta y ocho minutos

diecinueve segundos del dieciséis de agosto de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de
noviembre de 2011, la Licenciada Laura Castro Coto, de calidades y en su condicién antes
citadas, solicito la inscripcion de la marca de fabrica y de comercio “AZETIRIZINA”, para
proteger y distinguir en clase 05 de la nomenclatura internacional: “Productos farmaceéuticos,
veterinarios e higiénicos; productos dietéticos para nifios y enfermos; emplastos, material para
vendajes; materiales para empastar dientes y para improntas dentales; desinfectantes;

preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dariinos”
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SEGUNDO. Que una vez publicado el edicto de ley, se opuso el licenciado Sergio Solano
Montenegro en su condicion de apoderado especial de la compafiia APOTEX INC alegando que
su representada es titular de la marca no inscrita APOCETIRIZINA, presentando con base en el

articulo 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos la solicitud de Registro del signo.

TERCERO: Que mediante resoluciéon dictada a las quince horas treinta y ocho minutos
diecinueve segundos del dieciséis de agosto de dos mil doce, el Registro de la Propiedad
Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “POR TANTO / Con base en las razones
expuestas (...) se resuelve: Se declara sin lugar la oposicién planteada por SERGIO JOSE
SOLANO MONTENEGRO, apoderado de APOMAX INC, contra la solicitud de inscripcion
de la marca “AZETIRIZINA” en clase 05 internacional; presentada por LAURA CASTRO
COTO, como apoderada especial de la empresa NEWPORT PHARMACEUTICAL OF
COSTA RICA, S.A, la cual se deniega por falta de distintividad. Asimismo, se acoge la marca
“APOZETIRIZINA”, solicitud presentada por SERGIO JOSE SOLANO MONTENEGRO,
apoderado de APOMAX INC...”

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la
Propiedad Industrial el 03 de setiembre de 2012, la Licenciada Laura Castro Coto, en
representacion de la empresa NEWPORT PHARMACEUTICAL OF COSTA RICA, S.A,
apelo la resolucion referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal,

expreso agravios.

QUINTO. Que a la substanciacion del recurso se le ha dado el tramite que le corresponde y no
se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefension de
los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictandose esta resolucion fuera del plazo
legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no conté con el Organo Colegiado del 12
de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.
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Redacta la Jueza Ureiia Boza, y;
CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este
Tribunal no advierte hechos, Utiles para la resolucion de este asunto, que tengan el caracter de

probados y no probados.

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCION IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS
ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la
Propiedad Industrial, rechaza la inscripcion de la marca solicitada, fundamentado en lo dispuesto
en el articulo 7 inciso f) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos al sefialar: “(...)
Primeramente se realiza el cotejo grafico y se determina que la marca solicitada
AZETIRIZINA, estd compuesta por la letra A y el genérico ZETIRIZINA. Vemos que la
CETERIZINA es “utilizado para el tratamiento de alergias. Es un antihistaminico considerado
de segunda generacion por no provocar somnolencia” (...) Por lo que se puede aseverar que es
un término no susceptible de apropiacion particular,...) La distintividad en el caso de términos
genéricos va a provenir de los otros elementos que compongan la marca que en el caso de la
marca solicitada seria Unicamente la letra A ya que el cambio de la letra C por la Z es un
cambio gramatical que no otorga distintividad alguna (...) Por lo anterior se concluye que la
marca solicitada AZETIRIZINA no puede ser inscrita como marca para proteger productos
farmacéuticos ya que no cuenta con la distintividad necesaria para otorgarle derechos
marcarios, por tratarse basicamente de una letra considerada aisladamente, sin ninguna

distintividad para ser reconocida por el consumidor promedio”.

Por su parte, los alegatos sostenidos por la representante de la empresa recurrente en su escrito
de apelacion y de expresion de agravios, van en el sentido de que el Registro no lleva razén en
rechazar la solicitud del signo AZETIRIZINA, ya que al realizar un analisis entre el distintivo

APOCETIRIZINA vy el signo solicitado por su representada no existe similitud fonética,
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gramatical ni ideoldgica que impida la coexistencia registral como lo intenta demostrar el
apoderado de APOTEX INC. Agrega que los medicamentos cuentan en su formulacion quimica

con un principio activo que es el que le da fundamento al uso especifico de un producto.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. Una marca es aquel bien inmaterial
destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que, siendo
intangible, requiere de medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que el consumidor

pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.

Es por ello que la distintividad resulta ser, entonces, una particularidad de la marca y representa
su funcidn esencial, toda vez que su misién estd dirigida a hacer posible que el consumidor
pueda distinguir y con ello ejercer su derecho de eleccién entre unos productos o servicios de

otros similares que se encuentren en el mercado.

Y es que, precisamente el analisis de distintividad de los signos marcarios, consiste en el estudio
de sus caracteristicas intrinsecas y extrinsecas a los efectos de determinar su registrabilidad. De
tal manera, las objeciones a la inscripcion por motivos intrinsecos derivan de la relacion
existente entre la marca y el producto que se pretende proteger, respecto de otros productos
similares 0 que puedan ser asociados, que se encuentran en el mercado. Estos motivos
intrinsecos, se encuentran contenidos en el articulo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales
nos interesan para este caso en concreto:

“Articulo 7°- Marcas inadmisibles por razones intrinsecas. No podra ser registrado
CcoOmo marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

(..)

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se
aplica. (...)

De acuerdo con la normativa citada, una marca es inadmisible por razones intrinsecas, cuando no

tiene suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica, siendo que,
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esa distintividad se debe determinar en funcidén de su aplicacién a éstos, de manera tal que

cuanto mas generico sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo seré.

Observa este Tribunal que el a quo fundamenta el rechazo del signo solicitado AZETIRIZINA
con base en el articulo 7 inciso f) de la Ley de Marcas, no obstante por nuestras razones
considera este Organo colegiado que el rechazo se debe fundamentar en lo dispuesto en el

articulo 7 inciso g) ya citado, por las razones que de seguido se analizaran.

El signo propuesto “AZETIRIZINA” no tiene ningln elemento que le otorgue distintividad,
obsérvese que la marca solicitada estd compuesta por la letra A mas el genérico CETIRIZINA
el cual es un Antihistaminico, antialérgico, de lo cual se desprende que es un término no
susceptible de apropiacion particular, ya que en la fabricacion de productos farmacéuticos puede
ser utilizado por cualquier fabricante, pero agregandole eso si, elementos distintivos, que puedan
ser de facil reconocimiento por el consumidor y que tal y como lo indicara el Registro de
Propiedad Industrial, la distintividad en el caso de la utilizacién de términos genéricos, va a
depender de los otros elementos, siendo que en el caso concreto el signo solicitado
“AZETIRIZINA” fue construido a partir del genérico CETIRIZINA, al cual se le agrego la
letra A y sustituyendo la letra C por una Z, lo cual en ningin momento le otorga la distintividad

requerida por la Ley.

Y es que, precisamente el analisis de distintividad de los signos marcarios, consiste en el estudio
de sus caracteristicas intrinsecas y extrinsecas a los efectos de determinar su registrabilidad. De
tal manera, las objeciones a la inscripcién por motivos intrinsecos derivan de la relacion
existente entre la marca y el producto que se pretende proteger, respecto de otros productos

similares o que puedan ser asociados, que se encuentran en el mercado.

Respecto de los agravios del apelante en cuanto sefiala que no lleva razén el Registro en rechazar
la solicitud del signo solicitado por su representada, por existir similitud grafica, fonética, e

ideologica, con el signo APOCETIRIZINA, es importante sefialar que el fundamento del

Voto No. 803-2013 Pagina 5



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

rechazo por el a quo, se realiz6 con base en el articulo 7 inciso f), no obstante que este Tribunal
fundamenta dicho rechazo en el articulo 7 inciso g) por carecer el signo propuesto de

distintividad, razon por la cual dichos agravios deben ser rechazados.

En cuanto a los argumentos esbozados por el apoderado especial de APOTEX INC. en cuanto
sefiala, que no comparte el criterio del Registro al resolver rechazar la oposicion planteada por
su representada contra la solicitud de inscripcion del signo AZETIRIZINA, ya que sefiala que
dicha oposicion debi6 haber sido aceptada y tener por demostrado el uso anterior de su signo
APOCETIRIZINA, y que no obstante que el a quo rechazd dicho signo por carecer de
distintividad solicita que su oposicién sea declarada con lugar, al respecto debe este Tribunal
indicar al oponente que por carecer de interés actual se omite pronunciamiento alguno sobre sus

alegatos.

Por lo anteriormente expuesto, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de
denegatoria, le es aplicable el articulo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos
Distintivos, N° 7978, al contemplarse en el citado articulo la irregistrabilidad de un signo cuando
incurra en prohibiciones intrinsecas, siendo lo procedente declarar sin lugar el recurso de
apelacion interpuesto por la Licenciada Laura Castro Coto, en su condicion de Apoderada
Especial de la empresa NEWPORT PHARMACEUTICAL OF COSTA RICA, S.A, en contra
de la resolucién dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas treinta y
ocho minutos diecinueve segundos del dieciséis de agosto de dos mil doce, la cual en este acto

debe confirmarse.

CUARTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA. Por no
existir ulterior recurso contra esta resolucion, de conformidad con los articulos 25 de la Ley de
Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039, del 12 de

octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J
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de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por

agotada la via administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de
Apelacion interpuesto por la Licenciada Laura Castro Coto, en su condicién de Apoderada
Especial de la empresa NEWPORT PHARMACEUTICAL OF COSTA RICA, S.A, en contra
de la resolucion dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas treinta y
ocho minutos diecinueve segundos del dieciseis de agosto de dos mil doce, la cual en este acto
se confirma, denegandose la inscripcion del signo AZETIRIZINA. Se da por agotada la via
administrativa. Previa constancia y copia de esta resolucion que se dejaran en los registros que al
efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo.
NOTIFIQUESE.-

Norma Urefa Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano llse Mary Diaz Diaz

Kattia Mora Cordero Guadalupe Ortiz Mora

La que suscribe, Norma Urefia Boza, en calidad de Presidenta del Tribunal Registral
Administrativo, hago constar que el juez Pedro Daniel Suarez Baltodano, a pesar de que estuvo
presente en la votacién de este asunto, no firma la resolucién definitiva por encontrarse fuera del

pais. Goicoechea 16 de diciembre de 2013.-
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DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS
TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO
TG: MARCAS INADMISIBLES
TNR: 00.41.33
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