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Ref. Expediente N° SD2025/0053756

Por la cual se decide una solicitud de registro

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

CONSIDERANDO

Que por escrito presentado el dia 5 de junio de 2025, la sociedad MARKATRADE INC.,
solicité el registro de la Marca NOXADINE (Nominativa) para distinguir productos
comprendidos en la Clase 5 de la Clasificacion Internacional de Nizal.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1071 del 26 de junio de 2025, la
sociedad Merck Sharp & Dohme LLC. present6 oposicion con fundamento en el Literal
a) del Articulo 136 de la Decision 486 de la Comunidad Andina.

Lo anterior con fundamento, entre otros, en los siguientes argumentos:

“La marca solicitada NOXADINE (nominativa) incurre en esta causal de
irregistrabilidad, pues reproduce la marca previamente registrada NOXAFIL, sin contar
con elementos adicionales que permitan su diferenciacion, generando asi un inevitable
riesgo de confusién desde el punto de vista visual, ortografico y fonético, eliminando
cualquier posibilidad de diferenciacion por parte del consumidor.

La marca solicitada NOXADINE (nominativa) reproduce la marca registrada NOXAFIL,
generando en el consumidor la misma impresién ortografica y dando la idea de tratarse
de marcas relacionadas que tienen el mismo origen empresarial.

Dicha similitud se ve agravada por el hecho de que la marca solicitada NOXADINE
(nominativa) no cuenta con elementos adicionales distintivos que permitan
diferenciarla de la marca registrada NOXAFIL. Por ello, existe el riesgo inminente de
gue el consumidor incurra en confusioén directa e indirecta.

La impresion visual que generan las marcas enfrentadas es altamente similar, en la
medida en que la marca solicitada NOXADINE (nominativa) no cuenta con elementos
adicionales frente a la marca registrada NOXAFIL, dando la idea de tratarse de marcas
relacionadas y, por lo tanto, con un mismo origen empresarial.

Asi las cosas, en el presente caso es posible concluir que las marcas enfrentadas son
similares desde el punto de vista ortografico, fonético y visual, ya que, al observarlas
en su conjunto y de manera desprevenida como lo hace el consumidor, generan la
misma impresion como resultado de la reproducciéon que hace la marca solicitada
NOXADINE (nominativa) de la marca previamente registrada NOXAFIL.

En este caso, encontramos que las marcas NOXADINE (CI. 5) y NOXAFIL (Cl. 5)
identifican productos farmacéuticos. Consecuentemente, el consumidor podra sustituir
los productos al contar ambos con la misma naturaleza, caracteristicas, finalidad,
mercado y género. (...)

Teniendo en cuenta la alta similitud entre las marcas y la evidente relacion de
intercambiabilidad y complementariedad entre los productos identificados por las

1 5: Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico;
alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; suplementos alimenticios para personas o
animales; emplastos, material para apoésitos; material para empastes e impresiones dentales; desinfectantes; preparaciones para
eliminar animales dafinos; fungicidas, herbicidas.
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marcas confrontadas, resulta claro que el consumidor podria considerar
razonablemente que los mismos provienen de un mismo origen empresarial. En
efecto, el consumidor bien podria estimar que mi representada Merck Sharp & Dohme
LLC ha decidido expandir su negocio y crear una nueva marca denominada
NOXADINE (nominativa) para distinguir productos de la clase 5 internacional.

Como quedd demostrado, los productos identificados por la marca solicitada
NOXADINE (nominativa), se relacionan directamente con aquellos identificados por la
marca previamente registrada NOXAFIL (nominativa) de Merck Sharp & Dohme LLC.,
en la medida en que ambas marcas identifican productos farmacéuticos. Por lo tanto,
solicito a ese Despacho realizar un analisis mas estricto y riguroso en la medida en
que, el perjuicio que la coexistencia de estas causard al publico consumidor es
incalculable ya que, de crearse confusion entre éstos, sin duda se afectara la salud del
paciente, pudiendo incluso atentar contra su vida.”

Que la sociedad MARKATRADE INC. dio respuesta a la oposicién dentro del término
concedido para tal efecto, argumentando:

“Lo primero que es necesario advertir es que NO, no es cierto que se trate de marcas
gue sean potencialmente confundibles por el consumidor, pues los elementos DINE y
FIL, no presentan coincidencia alguna.

Ahora bien, si la sociedad opositora lo que pretende es apropiarse con exclusividad
del prefijo NOXA tampoco le es dado hacerlo, pues el mismo resulta evocativo en
tratdndose de medicamentos.

Desde el punto de vista ortogréafico no hay riesgo de confusion alguno entre los signos
en conflicto, pues, por una parte, la longitud y complejidad del signo solicitado es muy
diferente de aquella que comprende el signo opositor; por otro, DINE no encuentra
similitud alguna con final del signo opositor, FIL.

Desde este punto de vista tampoco hay riesgo de confusion alguno entre los signos
en conflicto, pues DINE no presenta ninguna silaba en comun con el signo opositor,
es impensable asumir que la pronunciacion es siquiera similar.

Casi que sorprende qué la sociedad opositora divida la marca para alegar similitud con
base en elemento noxa, omitiendo las evidentes diferencias, visuales y fonéticas entre
los signos en conflicto.

Es preciso advertir que el elemento NOXA resulta evocativo para algunos productos
de la clase 5, por lo que no le es dado a ningun titular marcario apropiarse con
exclusividad de estos elementos, sino que, al contrario, debe soportar su uso dentro
del conjunto marcario de otros signos distintivos.”

El escrito de réplica presentado por la sociedad opositora no sera objeto de valoracion
toda vez que no existe dentro del tramite de registro marcaria una etapa dispuesta para
este efecto. El Articulo 146 de la Decision 486 es claro en establecer la oportunidad para
interponer oposiciones fundamentadas tendientes a desvirtuar la solicitud de registro de
marca, determinando que podra realizarse por una sola vez dentro del plazo de treinta
dias siguientes a la fecha de la publicacién. Ademas, previo la posibilidad de otorgar, a
solicitud de parte, por una sola vez, un plazo adicional de treinta dias con el fin de
presentar las pruebas que sustenten la oposicién.

Que para decidir acerca de la solicitud de registro marcario de la referencia, esta Oficina
procedera a realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta todos los
argumentos que hayan sido planteados, asi como las pruebas presentadas por las partes.
Lo anterior, en atencion a lo previsto en los articulos 146, 148 y 150 de la Decisién 486
de la Comisioén de la Comunidad Andina. Adicionalmente, el estudio del presente tramite
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administrativo puede comprender asuntos que aparezcan con ocasion de la realizacion
del examen de registrabilidad.

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal a) del articulo 136 de la Decision 486

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

a) sean idénticos 0 se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o
registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, 0 para productos o
servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusién
o de asociacion.

Concepto de lanorma

De acuerdo con la disposicion andina citada, para que el registro de una marca sea
negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho.

En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o
registrado por un tercero?, esto es, que sea una reproduccién exacta de éste y no permita
ninguna clase de diferenciacion entre los dos, 0 que existan semejanzas entre los signos
a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relacién existente entre los
productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente
solicitada o registradas.

Finalmente, la norma exige que dicha identidad o semejanzay relacion de los signos y de
los productos o servicios identificados por los signos, sea suficiente para generar un riesgo

2 sLa comparacion, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe
analizarse con una visién de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortogréafica, auditiva e ideolégica.

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

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

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

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

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

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

c) Laposibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexién
cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podria asumir como razonable que los productos o servicios en cuestion
provienen del mismo empresario. Asi, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua
embotellada.
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de confusion o de asociacion, que se entiende debe recaer en los destinatarios de los
productos o servicios, esto es el publico consumidor.

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

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marcas previamente registradas

La marca opositora es la siguiente:

Tipo Signo Titular Expediente | Niza | Clase | Tramite Estado Vigencia
S Merck Sharp & . 27 de abril
Nominativa | NOXAFIL Dohme LLC. 97047125 7 5 Marca Registrada de 2028

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

Tipo Sigho Titular Expediente | Niza | Clase | Tramite | Estado Vigencia
Nominativa | Nasodine | FrePrick Pharma | opyo0500063008 | 11 5 Marca Registrada 14 de julio
Limited de 2030
BUCKMAN 8d
L - LABORATORIES . e mayo
Nominativa | Oxamine INTERNATIONAL, 12177543 9 5 Marca Registrada de 2033
INC.
9de
Nominativa | Oxadina PROCAPS S.A. 10081480 9 5 Marca Registrada d'c'ez%g{)e de

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado

NOXADINE

(Nominativo)

El signo solicitado para registro es nominativo y consta de la expresion “NOXADINE”.

Marca opositora

NOXAFIL

(Nominativa)

La marca opositora es nominativa y consta de la expresion “NOXAFIL".

Antecedentes

NASODINE, OXAMINE y
OXADINA

(Nominativas)

Las marcas halladas de oficio son nominativas: “NASODINE”, “OXAMINE” y “OXADINA”".
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Reglas jurisprudenciales y doctrinales aplicables a la comparacion de marcas

Comparacion entre signos nominativos

En cuanto a la comparacion de signos nominativos, el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina ha reiterado que deben ser tenidas en cuenta las siguientes reglas
de comparacion:

“(i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad
fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las
palabras que poseen una funcion diferenciadora en el conjunto, debido a que esto
ayudaria a entender como el signo es percibido en el mercado.

(i) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una
palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y
el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista Iéxica de las
derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.
Como ejemplo tenemos el lexema deporten: deport-e, deport-ivo, deport-istas,
deportologo.

Los segundos, son fragmentos minimos capaces de expresar un significado y que
unido a un lexema modifica su definicion. Si los signos en conflicto comparten un
lexema o raiz |éxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

* Por lo general el lexema es el elemento que mas impacta en la mente del consumidor,
lo que se debe verificar al hacer un andlisis gramatical de los signos en conflicto.

* Por lo general en el lexema esta ubicada la silaba ténica.

* Si los signos en conflicto comparten un lexema, podria generarse riesgo de confusion
ideoldgica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideol6gico debe estar
complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusién en los signos
en conflicto.

(iii) Se debe tener en cuenta la silaba ténica de los signos a comparar, pues si ocupa
la misma posicion, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos
podria ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el
mismo orden asumirdn una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la
denominacion.

(v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera mas fuerte en la mente
del consumidor, pues esto mostraria como es captada la marca en el mercado”.*

Andlisis comparativo con la marca opositora
Dando lugar al andlisis de registrabilidad del signo solicitado, se trata de un signo de

naturaleza nominativa, conformado por la expresion NOXADINE. Por su parte, la marca
opositora es igualmente nominativa y conformada por la expresion NOXAFIL.

4 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretacion Prejudicial. Proceso 78-1P-2019.
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Al realizar el analisis de conjunto, puede observarse que ambos signos comparten la raiz
Iéxica NOXA, la cual constituye el elemento de mayor impacto y fuerza diferenciadora en
las denominaciones. Al ser esta secuencia de caracteres la que inicia ambos términos, se
genera una impresidn general de similitud ortografica que prevalece sobre las
terminaciones, ya que el consumidor tiende a fijar su atencion en el primer segmento de
las marcas para identificarlas en el mercado. En el presente caso, la raiz comun no posee
un caracter evocativo, lo que refuerza su capacidad de recordacion y, por ende, el riesgo
de que el publico considere que ambos signos provienen de un mismo origen empresarial.

Desde una 6ptica fonética, la identidad de las dos primeras silabas establece un ritmo
auditivo muy similar que puede inducir a error al consumidor promedio. A pesar de las
diferencias en las silabas finales, la sonoridad de la raiz compartida domina la
pronunciacion, lo cual resulta particularmente delicado en el sector de productos médicos.

De tal modo y bajo la teoria de la interdependencia -como se vera en el apartado
subsiguiente-, la proteccion para el mercado objetivo al que se dirigen ambos signos debe
ser reforzada, pues una minima confusion acustica entre NOXADINE y NOXAFIL podria
derivar en consecuencias imprevistas para la salud del consumidor, quien podria asociar
los signos como variaciones de una misma linea meédica o terapéutica.

A juicio de esta Direccion, existe un evidente riesgo de confusion y asociacion entre los
signos objeto de cotejo. La coincidencia en el lexema principal y la semejanza en la
estructura fonética inicial materializan dichos riesgos, toda vez que el signo solicitado no
logra distanciarse lo suficiente de la marca opositora para garantizar una identificacion
clara e independiente por parte de los usuarios de productos farmaceuticos.

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta necesario entrar a verificar la cobertura de los
signos confrontados, en aras de establecer si se cumple con el segundo de los requisitos
exigidos por la causal de irregistrabilidad en estudio.

Conexion competitiva
El signo solicitado pretende distinguir:

5: Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos
higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso meédico
o veterinario, alimentos para bebés; suplementos alimenticios para personas o animales;
emplastos, material para apdsitos; material para empastes e impresiones dentales;
desinfectantes; preparaciones para eliminar animales dafinos; fungicidas, herbicidas.

El signo confrontado identifica:
Expediente Productos

97047125 (5): Productos farmacéuticos.

Con base en los criterios de conexidad competitiva, especialmente los dispuestos por la
IP-100 de 2018 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esta Direccion
observa que en el presente caso se dan los siguientes presupuestos definitivos para
concluir que hay relacién o conexidad entre los productos que identifican los signos objeto
de comparacién, como se procede a explicar.
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Analisis de Conexidad Competitiva entre la clase 5 de la solicitante y la clase 5 de
la opositora

La Direccion observa identidad en parte de los productos de la clase 5 que identifican los
signos en conflicto, tal como procede a explicarse. Lo anterior encuentra sustento en el
hecho que el signo solicitado pretende identificar: Productos farmacéuticos, mientras que
la marca registrada identifica igualmente: Productos farmacéuticos.

En ese orden de ideas, no deviene necesario establecer conexion competitiva entre los
mismos y el riesgo de confusidn existente, no solo se desprende de la estrecha similitud
entre los signos, sino que también concurre al presente caso una equivalencia entre los
productos identificados por los mismos. De esta manera, sin efectuar mayor analisis, dado
su grado de similitud, es claro que los productos comparten la misma naturaleza, finalidad
y estan dirigidos al mismo consumidor, lo cual supone que al momento de pretender
adquirirlos incurra en riesgo de confusion al pensar erradamente que los productos
provienen de un Unico empresario. En efecto, a mayor similitud de los signos, mayor
diferenciacion debe haber entre los productos, y a la inversa, lo cual no se da en el
presente caso, donde se trata de productos idénticos para marcas altamente similares.

Anélisis comparativo con la marca hallada de oficio NASODINE

Dando lugar al analisis de registrabilidad del signo solicitado, se trata de un signo de
naturaleza nominativa, conformado por la expresibn NOXADINE. Por su parte, la marca
hallada de oficio es igualmente nominativa y conformada por la expresion NASODINE.

Al realizar un analisis de conjunto, se advierte que ambos signos guardan una estructura
gramatical y fonética equivalente, compuesta por ocho letras y cuatro silabas que
comparten una secuencia casi idéntica de vocales y consonantes. La impresion general
gue generan en el consumidor es de una profunda semejanza, pues la coincidencia
absoluta en la terminacion DINE —que abarca el 50% de la expresion— sumada a la
identidad en la consonante inicial "N" y las vocales intermedias "A" y “O”, crean una
estructura ritmica y visual sumamente cercana. Si bien existen variaciones en las
consonantes intermedias (X-S), asi como cambios posicionales en las vocales, estas se
diluyen ante un examen sucesivo, donde el recuerdo de la marca previa NASODINE se
traslapa con la percepcién de la solicitada para el consumidor promedio.

Desde la perspectiva fonética y el estudio del lexema, puede observarse que la raiz final
DINE actiia como el elemento de mayor impacto debido a que sobre la silaba "DI" recae
la mayor fuerza de voz. Esta identidad en la silaba tonica y en el remate del signo eclipsa
las leves variaciones del prefijo, especialmente en el mercado colombiano, donde la
pronunciaciéon de la "X" en NOXADINE suele asimilarse a un sonido cercano a la "S", lo
gue aproxima auditivamente la expresion "NOXA" a " NASQO".

En conclusion, en el presente caso se puede concluir que existe un riesgo de confusion
directo entre los signos NOXADINE y NASODINE. Bajo el estandar de analisis reforzado
exigido por el Tribunal Andino en el sector de la salud, la minima diferenciacion ortografica
entre los signos resulta insuficiente para evitar que el paciente o consumidor asocie ambos
productos a una misma linea terapéutica o a un Unico origen empresarial. La identidad en
la terminacion y la similitud fonética de los prefijos impiden que el signo solicitado cuente
con la fuerza distintiva necesaria para atenuar y eliminar el riesgo de confusion.

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta necesario entrar a verificar la cobertura de los

signos confrontados, en aras de establecer si se cumple con el segundo de los requisitos
exigidos por la causal de irregistrabilidad en estudio.
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Conexion competitiva
El signo solicitado pretende distinguir:
5: Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos
higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico
o0 veterinario, alimentos para bebés; suplementos alimenticios para personas o animales;

emplastos, material para apdsitos; material para empastes e impresiones dentales;
desinfectantes; preparaciones para eliminar animales dafinos; fungicidas, herbicidas.

El signo confrontado identifica:
Expediente Productos

SD2020/0063208 (5): Preparaciones farmacéuticas antibacterianas; yodo para uso
farmacéutico; preparaciones farmacéuticas; preparaciones
farmacéuticas para el cuidado de la salud; preparaciones
farmacéuticas para uso humano; preparaciones farmacéuticas para
uso nasal; productos farmacéuticos de uso bucal; preparaciones
farmacéuticas para uso personal; productos farmacéuticos para uso
topico; productos farmaceéuticos; productos farmaceéuticos para el
consumo humano; preparaciones que se aplican en el cuerpo
(productos farmacéuticos).

Con base en los criterios de conexidad competitiva, especialmente los dispuestos por la IP-
100 de 2018 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esta Direccién observa que
en el presente caso se dan los siguientes presupuestos definitivos para concluir que hay
relacion o conexidad entre los productos que identifican los signos objeto de comparacion,
como se procede a explicar.

Andlisis de Conexidad Competitiva entre la clase 5 de la solicitante y la clase 5 de la
marca hallada de oficio

La Direccién observa identidad en parte de los productos de la clase 5 que identifican los
signos en conflicto, tal como procede a explicarse. Lo anterior encuentra sustento en el
hecho que ambos signos identifican: Productos farmacéuticos.

En ese orden de ideas, no deviene necesario establecer conexion competitiva entre los
mismos Yy el riesgo de confusion existente, no solo se desprende de la estrecha similitud
entre los signos, sino que también concurre al presente caso una equivalencia entre los
productos identificados por los mismos. De esta manera, sin efectuar mayor analisis, dado
su grado de similitud, es claro que los productos comparten la misma naturaleza, finalidad y
estan dirigidos al mismo consumidor, lo cual supone que al momento de pretender adquirirlos
incurra en riesgo de confusion al pensar erradamente que los productos provienen de un
Unico empresario. En efecto, a mayor similitud de los signos, mayor diferenciacion debe
haber entre los productos, y a la inversa, lo cual no se da en el presente caso, donde se trata
de productos idénticos para marcas altamente similares.

Respecto de los productos de la cobertura solicitada que no presentan una identidad literal,
tales como los productos higiénicos y sanitarios para uso médico, alimentos para bebés o
desinfectantes, esta Direccién encuentra que se configura el criterio de razonabilidad. Es
imperativo sefialar que, en la dinamica actual del mercado farmacéutico, es plenamente
razonable que un mismo empresario o laboratorio que produce preparaciones farmacéuticas
(cobertura del signo de oficio) también se dedique a la fabricacion de desinfectantes de grado
clinico o alimentos especializados para bebés con fines médicos. Por tanto, el consumidor,
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al observar el signo NOXADINE en estos articulos, concluira Iégicamente que provienen de
la misma fuente que NASODINE, dado que comparten canales de distribucién
especializados como farmacias y canales institucionales de salud.

Andlisis comparativo con la marca hallada de oficio OXAMINE

Dando lugar al analisis de registrabilidad del signo solicitado, se trata de un signo de
naturaleza nominativa, conformado por la expresién NOXADINE. Por su parte, la marca
hallada de oficio es igualmente nominativa y conformada por la expresion OXAMINE.

Al realizar el andlisis de conjunto, puede observarse que ambos signos comparten la
secuencia central OXA vy el sufijo INE, los cuales constituyen los elementos de mayor
impacto y fuerza en las denominaciones. Al estar integrados por esta estructura de
caracteres casi idéntica, se genera una impresion general de similitud ortografica que
prevalece sobre la consonante inicial "N" y la variacion entre la "D" y la "M", ya que el
consumidor tiende a percibir la grafia de forma global. En el presente caso, la coincidencia
en la mayoria de las letras de la marca previa dentro del signo solicitado refuerza el riesgo
de que el publico considere que ambos signos provienen de un mismo origen empresarial
0 que se trata de variaciones de una misma linea.

Desde una Optica fonética, la identidad en la secuencia vocalica y la acentuacion en la
penultima silaba establecen un ritmo auditivo sumamente similar que puede inducir a error
al consumidor promedio. A pesar de la leve diferencia en las consonantes intermedias, la
cadencia compartida domina la pronunciacion, lo cual resulta determinante al no existir un
significado conceptual claro que permita distinguir los signos por su idea o0 mensaje. De
tal modo, la semejanza ritmica entre NOXADINE y OXAMINE no permite una
diferenciacion espontanea, facilitando la confusion acustica en el mercado.

A juicio de esta Direccion, existe un evidente riesgo de confusion y asociacion entre los
signos objeto de cotejo. La coincidencia en el nacleo denominativo y la semejanza en la
estructura fonética materializan dichos riesgos, toda vez que el signo solicitado no logra
distanciarse lo suficiente de la marca de oficio para garantizar una identificacién clara e
independiente por parte de los usuarios.

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta necesario entrar a verificar la cobertura de los
signos confrontados, en aras de establecer si se cumple con el segundo de los requisitos
exigidos por la causal de irregistrabilidad en estudio.

Conexion competitiva
El signo solicitado pretende distinguir:

5: Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos
higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso medico
o veterinario, alimentos para bebés; suplementos alimenticios para personas o animales;
emplastos, material para apdsitos; material para empastes e impresiones dentales;
desinfectantes; preparaciones para eliminar animales dafinos; fungicidas, herbicidas.

El signo confrontado identifica:
Expediente Productos

12177543 (1): Productos quimicos para su uso en el tratamiento del agua,
agentes para el tratamiento de agua; preparaciones para el
tratamiento de agua; sustancias para el tratamiento de agua; p
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productos quimicos para su uso en sistemas de agua; productos
guimicos para su uso en el tratamiento de agua utilizada en la
industria o para el agua potable.

(5): Microbicidas para uso en sistemas de agua; microbicidas para su
uso en el tratamiento del agua; preparaciones guimicas para la
destruccion de animales dafiinos; preparaciones quimicas para uso

pesticida.

Con base en los criterios de conexidad competitiva, especialmente los dispuestos por la
IP-100 de 2018 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esta Direccion
observa que en el presente caso se dan los siguientes presupuestos definitivos para
concluir que hay relacion o conexidad entre los productos que identifican los signos objeto
de comparacién, como se procede a explicar.

Identidad de Productos en Clase 5

La Direccidn observa identidad en los productos de la clase 5 que identifican los signos
en conflicto, tal como procede a explicarse: Lo anterior encuentra sustento en el hecho
gue el signo solicitado pretende identificar: preparaciones para eliminar animales dafinos;
fungicidas, herbicidas mientras que la marca registrada identifica: preparaciones quimicas
para la destruccion de animales dafiinos; preparaciones quimicas para uso pesticida. En
ese orden de ideas, no deviene necesario establecer conexibn competitiva entre los
mismos y el riesgo de confusidn existente, no solo se desprende de la estrecha similitud
entre los signos, sino que también concurre al presente caso una equivalencia entre los
productos identificados por los mismos.

De esta manera, sin efectuar mayor analisis, dado su grado de similitud, es claro que los
productos comparten la misma naturaleza, finalidad y estan dirigidos al mismo
consumidor, lo cual supone que al momento de pretender adquirirlos incurra en riesgo de
confusién al pensar erradamente que los productos provienen de un Unico empresario. En
efecto, a mayor similitud de los signos, mayor diferenciacion debe haber entre los
productos, y a la inversa, lo cual no se da en el presente caso, donde se trata de productos
idénticos para marcas altamente similares. Cabe precisar que, bajo la relacion género-
especie, los fungicidas y herbicidas solicitados se subsumen plenamente en la categoria
de preparaciones quimicas para uso pesticida de la marca de oficio, configurando asi una
identidad técnica y juridica que refuerza la imposibilidad de coexistencia.

Analisis de Conexidad Competitiva entre la clase 5 de la solicitante y laclase 1y 5
de la marca reqgistrada

Con relacibn a los demas productos, tales como los productos farmacéuticos,
preparaciones para uso medico y desinfectantes (cobertura del solicitante) frente a los
productos quimicos para su uso en el tratamiento del agua y microbicidas para uso en
sistemas de agua (coberturas de la marca registrada), esta Direccion halla una conexién
por el criterio de razonabilidad. En la realidad del mercado quimico y farmacéutico, es
comun que grandes laboratorios 0 empresas del sector diversifiquen su produccién hacia
soluciones industriales de saneamiento, tratamiento de aguas y desinfeccion. Por lo tanto,
resulta razonable para el consumidor medio suponer que una empresa que provee
insumos quimicos para potabilizar agua o eliminar microorganismos en sistemas hidricos,
también fabrique productos destinados a la desinfeccion o preparaciones de uso médico.

Analisis comparativo con la marca hallada de oficio OXADINA
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Dando lugar al analisis de registrabilidad del signo solicitado, se trata de un signo de
naturaleza nominativa, conformado por la expresion NOXADINE. Por su parte, la marca
hallada de oficio es igualmente nominativa, conformada por la expresion OXADINA.

Puede observarse que entre los signos en conflicto existe una semejanza que raya en la
identidad, toda vez que comparten el nicleo denominativo OXADIN. Esta secuencia de
caracteres constituye el elemento de mayor impacto y fuerza diferenciadora, ocupando la
posicion central en ambas expresiones y generando una impresion visual y fonética
dominante. La adicion de la consonante inicial "N" en el signo solicitado y la leve variacion
de la vocal final ("E" frente a "A") resultan ser elementos accesorios que no logran romper
la unidad visual y auditiva que el consumidor promedio retiene en su memoria. A juicio de
esta Direccién, el hecho de que la marca previa se encuentre practicamente subsumida
en la marca solicitada impide que esta ultima adquiera la autonomia necesaria para ser
identificada de manera independiente en el mercado.

Desde una 6ptica fonética, la identidad en la ubicacién de la silaba ténica y la coincidencia
en la secuencia de vocales y consonantes principales establecen un ritmo ritmico casi
idéntico. El lexema compartido OXADIN carece de un significado conceptual o ideolégico
en el idioma castellano, lo que refuerza la posibilidad de confusion, pues el publico no
cuenta con una referencia mental distinta para cada signo y se ve obligado a confiar
exclusivamente en una estructura sonora y ortografica que es comun a ambos.

En conclusién, esta Direccion determina que existe un evidente riesgo de confusion y de
asociacién entre los signos objeto de cotejo. La extrema similitud en la conformacion de
las palabras y la falta de elementos diferenciadores con la fuerza suficiente para distanciar
una denominacién de la otra conducen a la materializacién de dichos riesgos. Teniendo
en cuenta lo anterior, resulta necesario entrar a verificar la cobertura de los signos
confrontados, en aras de establecer si se cumple con el segundo de los requisitos exigidos
por la causal de irregistrabilidad en estudio.

Conexion competitiva
El signo solicitado pretende distinguir:

5: Productos farmacéuticos, preparaciones para uso meédico y veterinario; productos
higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico
0 veterinario, alimentos para bebés; suplementos alimenticios para personas o animales;
emplastos, material para apdsitos; material para empastes e impresiones dentales;
desinfectantes; preparaciones para eliminar animales dafiinos; fungicidas, herbicidas.

El signo confrontado identifica:
Expediente Productos

10081480 (5): Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para
la_medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para
bebés; emplastos, material para apoésitos; material para empastar los
dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la
destruccién de animales dafinos; fungicidas, herbicidas.

Con base en los criterios de conexidad competitiva, especialmente los dispuestos por la
IP-100 de 2018 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esta Direccion
observa que en el presente caso se dan los siguientes presupuestos definitivos para
concluir que hay relacién o conexidad entre los productos que identifican los signos objeto
de comparacién, como se procede a explicar.
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Identidad de Productos en Clase 5

La Direccién observa identidad en los productos de la clase 5 que identifican los signos
en conflicto, tal como procede a explicarse: Lo anterior encuentra sustento en el hecho
que el signo solicitado pretende identificar: Productos farmacéuticos, preparaciones para
uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y
sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; suplementos
alimenticios para personas 0 animales; emplastos, material para apositos; material para
empastes e impresiones dentales; desinfectantes; preparaciones para eliminar animales
dafinos; fungicidas, herbicidas, productos que se encuentran contenidos de forma
indistinta en la cobertura de la marca registrada.

En ese orden de ideas, no deviene necesario establecer conexion competitiva entre los
mismos Y el riesgo de confusion existente, no solo se desprende de la estrecha similitud
entre los signos, sino que también concurre al presente caso una equivalencia entre los
productos identificados por los mismos. Bajo la regla de relacion género-especie y el uso
de términos sin6nimos en la clasificacion, puede concluirse que existe una identidad
absoluta; por ejemplo, las preparaciones para uso medico del solicitante se corresponden
integramente con los productos farmacéuticos de la registrada, asi como los suplementos
alimenticios se subsumen en el género de sustancias dietéticas para uso medico.

De esta manera, sin efectuar mayor analisis, dado su grado de similitud, es claro que los
productos comparten la misma naturaleza, finalidad y estan dirigidos al mismo
consumidor, lo cual supone que al momento de pretender adquirirlos incurra en riesgo de
confusién al pensar erradamente que los productos provienen de un Unico empresario. En
efecto, a mayor similitud de los signos, mayor diferenciacion debe haber entre los
productos, y a la inversa, lo cual no se da en el presente caso, donde se trata de productos
idénticos para marcas altamente similares.

Asimismo, se advierte un vinculo directo entre los productos farmacéuticos y las
preparaciones de uso veterinario de la Clase 5 en virtud del criterio de razonabilidad.
Segun reiterada jurisprudencia del TJCAS, esta conexidad se hace extensiva a los
medicamentos para humanos y animales respecto de los productos destinados a la
eliminacién de plagas, fungicidas y herbicidas de la referida clase, toda vez que cualquier
error en la identificacion de estos bienes de la Clase 5 supondria un peligro inminente
para la integridad sanitaria humana, animal y vegetal.

En conclusion, esta Direccion establece la existencia de una conexidad competitiva plena
derivada de la identidad técnica y comercial de los productos amparados por ambos
signos en la clase 5. La coincidencia en los canales de distribucion, la finalidad terapéutica
0 sanitaria y el publico objetivo comun refuerzan la imposibilidad de que ambos signos
coexistan sin generar un riesgo de confusion directo. Al tratarse de coberturas que se
superponen en su totalidad, se materializa la prohibicion de registro establecida en la
normativa andina para proteger la transparencia del mercado y la salud del consumidor.

Conclusion
En consecuencia, el signo objeto de la solicitud estd comprendido en la causal de
irregistrabilidad establecida en el Literal a) del Articulo 136 de la Decision 486 de la

Comision de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Direccion,

5 TCJA: 45-1P-2018, 59-1P-2018 y 62-1P-2013 y 59-1P-2018.
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RESUELVE

ARTICULO 1: Declarar fundada la oposicion interpuesta por la sociedad Merck Sharp &
Dohme LLC.

ARTICULO 2: Negar el registro de la Marca NOXADINE (Nominativa) para distinguir
productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificacién Internacional de Niza®, solicitada
por la sociedad MARKATRADE INC., por las razones expuestas en la parte motiva de la
presente resolucion.

ARTICULO 3: Notificar a la sociedad MARKATRADE INC., solicitante del registro y a la
sociedad Merck Sharp & Dohme LLC. opositora, el contenido de la presente resolucion,
entregandoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolucion procede el
recurso de apelacion ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial,
interpuesto dentro de los diez (10) dias hébiles siguientes a la fecha de notificacion.

ARTICULO 4: En firme esta resolucion archivese el expediente.

Notifiguese y Cumplase.
Dado en Bogota D.C., el 5 de marzo de 2026

DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

6 5: Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico;
alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; suplementos alimenticios para personas o
animales; emplastos, material para apositos; material para empastes e impresiones dentales; desinfectantes; preparaciones para
eliminar animales dafiinos; fungicidas, herbicidas.
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