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RESUMEN

TITULO
EL DERECHO MARCARIO SUS MECANISMOS DE PRQTECCION Y
PROCEDIMIENTO LEGAL EN EL SISTEMA JURIDICO COLOMBIANO

AUTORES
LIZETH CAROLINA HORTUA MORENO
CESAR AUGUSTO LUNA BARAJAS

PALABRAS CLAVES
LEGISLACION SUPRANACIONAL
PROPIEDAD INDUSTRIAL
SIGNOS DISTINTIVOS

MARCA REGISTRADA
COMPETENCIA DESLEAL
OPOSICION

DESCRIPCION

Los signos distintivos estan amparados por la legislacion nacional y subregional,
principalmente cuando distinguen bienes y servicios de otros similares
comercializados dentro de un mercado comun. A partir de la integracién econémica
de Bolivia, Colombia, Ecuador, Pert y Venezuela en torno a la Comunidad Andina, se
aplica en dichos paises la Decision 486 de 2000, norma prevalente de derecho
internacional que consagra mecanismos de proteccion ante el uso indebido de
derechos marcarios por parte de terceros no autorizados.

No podran registrase como marcas aquellos signos que sean idénticos o se asemejen
a denominaciones comerciales protegidas. El hecho de no haber formulado oposicion
en el curso del tramite administrativo ante la Superintendencia de Industria y
Comercio, no impide que la parte interesada acuda posteriormente ante el Consejo de
Estado en ejercicio de la accion de nulidad y restablecimiento para que se pronuncie
sobre las condiciones de legalidad en que fue concedida la marca.

Sera en la integracion juridica en la que habran que hallarse formulas que permitan a
los titulares de estos derechos ejercer debido control sobre sus signos distintivos en lo
relacionado con los beneficios econdémicos que de ellos se derivan en la
comercializacion de bienes y servicios dentro del mercado globalizado. Se propone
entonces, que sus cifras de movimiento y registro constituyan un indicador valido para
determinar en su conjunto el crecimiento econémico nacional.

" Monografia
Facultad de Humanidades. Escuela de Ciencias Humanas. Derecho. Director Dr.
Luis Raul Carvajal Almeida



SUMMARY

TITTLE
THE MARK LAW, ITS PROTECTION MECHANISMS AND THE LEGAL
PROCEDURE IN THE COLOMBIAN JURIDICAL SYSTEM

AUTHORS
LIZETH CAROLINA HORTUA MORENO
CESAR AUGUSTO LUNA BARAJAS

KEY WORDS:

SUPRANACIONAL LEGISLATION
INDUSTRIAL PROPERTY
DISTINCTIVE SIGNS

TRADE MARK

DISLOYAL COMPENTECE
OPPOSITION

The distinctive signs are protected by the national and subregional legislation, mainly
when they're distinguishing products and services from others similar to those ones
that also can be commercialised inside a common market. Since Bolivia, Colombia,
Ecuador, Peru and Venezuela got integrated around The Andean Community, it's
applied in those countries the 486 Agreement of 2000, a prevailing norm of the
international law, that consecrates the protection mechanisms for the improper use
from thirds parties or people of the mark rights delivered from the industrial property.

It can't be registered as marks those signs which are identical or similar to protected
commercial denominations. The fact that an opposition was not formulated on the
course of administrative carrying steps before the Commerce and Industry
Superintendence, doesn't impede goes to go in search of
the practice of the null action and re-establishment, so this entity passes at The State
Council, in about the legality conditions on which the mark was granted.

The commercialisation guarantees required to the products of management origin
inside a globalized mark, however, it'll be on the very juridical integration where will be
found the formulas which allows to the titulars of this rights to practice the control over
their distinctive signs as far as it concerns with the economical benefits delivered from
those rights. So it is proposed that its accomplishment and recording constitutes a
pattern for determination the national economic growth of the associated countries.

" Monograph
Faculty of Humanities. Human Sciences. Straight. Director. Dr Luis Raul Carvajal
Almeida



INTRODUCCION

La institucién de las marcas tiene desde tiempos inmemorables el objeto de
distinguir lo propio de lo ajeno, de ahi, que todas las legislaciones modernas
le presten particular atencion a su amparo, verbigracia, promoviendo su
estimulo, simplificando los tramites gubernamentales y prohijando el

desarrollo empresarial dentro de la legitima competencia al respecto.

Este trabajo de investigacion juridica consiste en un manual interactivo de
procedimiento marcario, por medio del cual se trata todo el tema procesal
para la obtencién del registro de una marca y se contempla brevemente, el
concepto de las marcas en la propiedad industrial. No se profundizara en
disefios industriales, patentes, nombres de dominio, entre otros temas
pertenecientes a la subclase de la propiedad industrial, para asi obtener un
optimo resultado investigativo dada la importancia y extension del tema, asi
logrando uno de los primeros manuales de este tipo en Colombia.

Es un hecho que en la economia globalizadora los capitales no conocen
fronteras, ni son fieles a una determinada nacionalidad. Solo se benefician
de los réditos de la inversion industrial los paises que ofrecen reglas

certeras para la proteccion de los derechos de propiedad.

Los abogados y estudiantes de derecho poseen conocimientos muy vagos
sobre el tema del procedimiento marcario, este problema se presenta debido
a que dentro de los programas académicos de pregrado no se acomete a
fondo el estudio sobre la propiedad industrial y marcas. El interés en la
materia se ve estimulado por la vigencia de la nueva de Decision 486 de la

Comunidad Andina el 1 de diciembre de 2000, mediante la cual se deroga la



Decision 344 de 1994 y se regula el tema de procedimiento marcario, por lo
tanto, dentro de la doctrina es escasa la existencia de un manual de tal
naturaleza adecuado a la nueva legislacion y a la vanguardia que a
comienzos del siglo XXI nos impone cambios estructurales en la progresiva
pauta de la integracion econdomica mundial reflejada en los tratados de
cooperacion andinos, los cuales tienden a integrar conceptos Yy

procedimientos sobre el derecho marcario.

El pilar fundamental de este aspecto es la creacién y confeccion de una
descripcion actualizada de los resultados ontolégicos enfrentados a los
bienes juridicos tutelados por el derecho marcario, mediante la observacion
directa del fendbmeno de la aplicacion del ritual procesal administrativo, penal

y civil.

Finalmente, el aspecto tedrico de la investigacion acometida involucra el
estudio de las familias, clasificacion y divisiones en las que se encuentra
compuesto el derecho marcario, sus fuentes, sus caracteristicas, sus rangos
de valores de proteccion y las herramientas y procedimientos vigentes en

nuestro sistema juridico colombiano.



OBJETIVOS

Conocer la legislaciéon vigente y aplicable en Colombia sobre marcas y

patentes.

Con esta investigacion juridica se busca implementar con fines de
aplicacion practica una herramienta de consulta actualizada sobre el area
de la propiedad industrial y las marcas, la cual se encuentra dinamizada
con los formularios y procedimientos legales que le permiten orientacion

al usuario dentro del sistema juridico colombiano.

Se persigue conocer la realidad juridica y preponderancia efectiva en el
contexto patrio sobre las formas de uso, manejo, control, registro y
utilizacién en el mercado interno de las marcas desde la problemética real
de la legislacion existente. Ello contribuye a crear un diagnostico, en aras
de conocer las implementaciones que cohesionan el ordenamiento

juridico sobre la materia.

Se determinan las instituciones juridicas que validan los mecanismos
juridicos utilizado para la proteccion marcaria, de tal fin que mediante el
analisis comparado entre la legislacion nacional y la de otros paises se
genere una reflexion sobre las formulas que dinamicen la efectividad de

los derechos tutelados mediante el registro de las marcas.



PROBLEMA JURIDICO

¢ Cual es el procedimiento y efectividad legal que el sistema juridico
colombiano ofrece para proteger los derechos de marcas en Colombia? Y

¢, Como se encuentran estructurados tales derechos en Colombia?

TEMA

EL DERECHO MARCARIO, SUS MECANISMOS DE PROTECCION Y
PROCEDIMIENTO LEGAL EN EL SISTEMA JURIDICO COLOMBIANO.

IDENTIFICACION DEL TEMA

La titularidad sobre la propiedad intangible de marcas y patentes confiere
desde el acto de registro multiples derechos a su propietario, quien deriva de
él ganancias, e igualmente percibe dafios por el indebido uso de terceros,
vulneraciones, resarcibles en la medida en que operen con eficacia las
reglas juridicas desplegadas por el Estado para la tramitacion y solucion de
los conflictos suscitados en torno al manejo, posesion, registro, transmision y

utilizacién de las marcas.



1. GENERALIDADES

1.1 HISTORIA DE LA LEGISLACION MARCARIA

A través del tiempo, el hombre ha buscado realizarse por medio de sus
obras demostrando el interés de identificarse asi mismo y de identificar las
cosas que hace y las que le pertenecen, para lo cual se ha servido de
signos™. Este busca diferenciar sus cosas con el fin de individualizarse,
dejando caracteristicas de su propia personalidad. Por esta razén, primero le
dio un nombre a las cosas, y posteriormente les asigndé marcas o signos que

las distinguieron de otras de su misma especie.

Los primeros signos conocidos con esta funcion probablemente fueron las
marcas de hierro para identificar al ganado, y es asi como mucho tiempo
después en la antigua Roma se usaban expresiones como signum o
signatio o super scripto; de igual forma, se han encontrado marcas
comerciales, en primitivas piezas de porcelana China, en recipientes de
ceramica de Grecia y Roma, y en otros articulos de la india. “La utilizacién de
marcas con propositos distintos, similares a los propios de los signos
modernos, aparece en el imperio Romano, con la particularidad demostrativa
de esos propdsitos del prestigio adquirido por las marcas correspondientes al
haberse detectado falsificaciones de los signos marcarios™; Sin embargo, “el
crecimiento explosivo de las marcas tubo lugar durante el siglo XIX, cuando

los articulos empaquetados individualmente reemplazaron a las mercaderias

! ALEMAN, Marco Matilde. “MARCAS NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS
DE PRODUCTOS Y SERVICIOS". Editorial TOP MANACEMENTE INTERNACIONAL .
Bogota. Pag. 63.

> BERTONE, Luis Eduardo, CABANELAS DE LAS CUEVAS, Guillermo.

5



empacadas a granel, y los fabricantes se apoyaban en la publicidad con el

objeto de vender sus productos directamente al pablico” 3

Desde entonces la marca ha evolucionado para cumplir otras funciones,
ademas de la identificativa, sirviendo también para sefialar el origen del
producto (la persona que lo fabrica) o de un servicio ( quien lo presta); de
garantia en cuanto a la calidad de los mismos o incluso de evocacién del tipo

de producto o actividad a la que se esta destinado y/o se dedica el servicio.

La costumbre surgio con el correr del tiempo, y se reguld este fenémeno con
lo que hoy conocemos como derecho de marcas. Con el tiempo se fueron
dando nombres y sefiales de origen a los diferentes productos. La difusiéon
publicitaria de las marcas crea vinculos perdurables con los consumidores,
los siguientes son tan solo algunas de las imagenes mas memorables que se
han usado a lo largo de los ultimos afios y que han pervivido en el habito de

los consumidores a nivel mundial:

A. El Striding Man de JOHNNIE WALKER, aparecido por primera vez en
1909. La imagen fue creada por John Brown, un popular caricaturista de
la época, en conmemoracion de John Walker, fundador de la Compafia y
maestro mezclador de Whiskys.

® Morgan. Hall. Los Simbolos de América, Detalles curiosos a cerca de los Simbolos. 18 de
Enero de 2001.



B. La Marca comercial con el nombre de Coca Cola, fue creada en 1887 por
Frank Robinsén, el contador de la compafiia, quien también fue el

responsable de haber sugerido el nombre de coca Cola.

C. En 1895 fue creado Mr. BIB, quien es la imagen y marca inconfundible de
los neumaticos MICHELIN. Esta compafiia fue fundada en Ciermont-
Ferrand, en Francia, por dos hermanos que introdujeron la primera llanta

neumaética desprendible del mundo en 1891. *

MICHELIN

D. En 1916, la entonces “Fabrica Nacional de Galletas y Confites” , empresa
que luego se transforma en la actual “Compafia de Galletas Noel”,
empezd su produccidbn de galletas con varias marcas de las cuales

sobreviven hoy en dia las Sodas”. °

* Morgan. Hall. Los Simbolos de América, Detalles curiosos a cerca de los Simbolos. 18 de

Enero de 2001.

® Noel. Acerca de Noel. Historia de Noel. Medellin, Colombia. 2001



E. “En 1941 SNAP, CRACKLE Y POP, aparecen por primera vez en la caja

de cereal RICE KRISPIES producido por la multinacional Kellogg's.” ©

F. En 1953 TONY THE TIGER, hace su aparicion en las cajas de Zucaritas
producidas por la empresa de comestibles Kellogg's, protagonizando la

publicidad de las populares hojuelas de maiz tostado 6 froasted flakes.

® Morgan. Hall. Los Simbolos de América, Detalles curiosos a cerca de los Simbolos. 18 de
Enero de 2001.



Por el desarrollo de nuevas tendencias comerciales incluyendo la
internacionalizacion del mercado, hoy dia materializada con las
negociaciones nacionales respecto de la adhesion a Tratados de
colaboracion e intercambio comercial como el APTA; el ejercicio del
comercio; la contratacion comercial; el impulso del sector servicios y la
proteccion del consumidor, surgié la necesidad de hacer una regulaciéon

frente a la propiedad industrial.

Entrando en materia de legislacion marcaria en Colombia, en principio
encuentra su regulacion en las normas que tratan sobre la propiedad
industrial de forma ambigua desde 1812 y 1815 con la entrada en vigor de la
Constitucion que rigio la Republica de Cundinamarca, la cual solo reconocio
derechos a los inventores, inclusive fue en el proyecto de la Constitucion
Bolivariana y en la constitucién de la Republica de Colombia en 1885, donde

se incluyeron los articulos que trataron las invenciones y los privilegios. ’

Uno de los primeros Decretos que regulo el registro de marcas fue el Decreto
22 del 21 de agosto de 1900, “Donde se regulo el registro de las marcas de
fabrica y comercio en el sentido que se elevan los derechos a favor del
tesoro nacional(...) y el Decreto Ley 475 del 14 de marzo de 1902, mediante

el cual se regulo el registro de marcas de fabrica y de comercio “®

A continuacién se realizard un breve recuento de las Leyes, Tratados,
Convenios, Decretos y Resoluciones que regularon anteriormente el tema de
la Propiedad industrial en Colombia y siendo este complementado con lo

existente en la actualidad de la siguiente forma:

" CARRILLO BALLESTEROS, Josefa M. MORALES CASAS, Francisco. LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL. Editorial TEMIS. Bogota. 1973. p.21.

8 Ibidem P.21



LEYES

e Ley 18 de 1913, por la cual se aprueba un Acuerdo sobre patentes y

privilegios de invencién. (Acuerdo Bolivariano).

e Ley 46 de 1919, por las cuales se crea un Laboratorio Oficial de higiene

en la Capital de la Republica.

e Ley 63 de 1925, sobre la identificacion de los productos de la industria

Nacional

e Ley 32 de 1931, dio facultades al Gobierno para reglamentar lo relativo a
las marcas de ganado.

e Ley 59 de 1936, por la cual se aprueba una convencion sobre proteccion
marcaria y comercial .(Convencion de Washington).

e Ley 155 de 1959 , por la cual se dictan algunas disposiciones sobre

practicas comerciales restrictivas.

e Ley 2 de 1960 , por la cual se dictan medidas para la defensa del idioma

patrio.

e Ley 46 de diciembre 7 de 1979, por medio de la cual se autoriza al
Gobierno nacional para suscribir la adhesiéon de Colombia al Convenio

gue establece la Organizacién Mundial de Comercio (OMC).

e Ley 170 de Diciembre 15 de 1994, por medio de la cual se aprueba el
Tratado de libre Comercio entre los Gobiernos de estados Unidos

Mexicanos, la Republica de Colombia y la Republica de Venezuela.

10



e Ley 178 de Diciembre 28 de 1994, por medio del cual se aprueba el
Convenio de Paris para la proteccién de la Propiedad industrial.

e Ley 599 de 2000, por medio del cual se regula penalmente temas de
propiedad industrial.

LEGISLACION SUPRANACIONAL

e Convencion en Francia, de 1901, Acta de canje de 1904, Decreto 597 de

1904, por la cual se promulga La Convencion.

e Convencional Internacional de Ginebra de 1906.

e Tratado de Montevideo, en cuyo desarrollo parece el Decreto ejecutivo
1245 de 1969, contentivo de la Decision 24 del Acuerdo de Cartagena,
este Acuerdo de Integracién Subregional Andino, el cual fue suscrito el
26 de mayo de 1969 y entro en vigencia el 27 de Noviembre 1969.

e Protocolo Interamericano sobre Uniformidad del régimen legal de
Poderes, 1940.

e Convenio que establece la Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI). Firmado en Estocolmo el 14 de Julio de 1967,
enmendado el 28 de Septiembre de 1979.

e Convenio de Paris. Disposiciones de Convenio de Paris para la

Proteccion de la Propiedad industrial 1967.

e Convenio sobre propiedad industrial con Francia, Tratados y Convenios,
Francia, 1901.

11



Convencién General Interamericana sobre proteccion marcaria y
comercial, firmado en Washington el 20 de Febrero de 1929. Aprobado
por la Ley 59 de 1936. Depositada la ratificacion del 22 de julio de 1936 .

El Protocolo de Lima adicional al Acuerdo de Cartagena, suscrito en Lima
el 30 de Octubre de 1976, el cual fue aprobado en Colombia en 1978, y
entro en Vigencia para Colombia el 25 de Abril de 1979.

El Protocolo de Arequipa adicional al Acuerdo de Cartagena, suscrito en
Arequipa el 21 de Abril de 1978 y el cual entr6 en Vigencia en Colombia el
25 de Abril de 1979.

El Protocolo de Quito, suscrito en Quito el 12 de Mayo de 1987, por medio
del cual se modifico el Acuerdo de Cartagena, y fue ratificado en
Colombia el 13 de Abril de 1988 y entro en vigencia el 25 de Mayo de
1988.

Acuerdo de Cartagena, suscrito en Truijillo, Peru, el 10 de Marzo de 1996
por medio del cual se crea la Comunidad Andina y se hacen otras

modificaciones al Acuerdo y entra en vigencia el 2 de junio de 1997.
El Tratado de creacién del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena

y su protocolo modificatorio, suscrito en Bolivia, EI 28 de Mayo de 1996 y

aprobado por Colombia en 1998.

12



DECRETOS

e Decreto 2069 de 1931, por el cual se prohibe la circulacion de billetes
Nacionales o del Banco de la Republica con fines de propaganda

comercial.

e Decreto 2758 de 1942, por el cual se reglamentan varias disposiciones de
las, Leyes 31 de 1925y 94 de 1931.

e Decreto 138 de 1943, por el cual se reglamentan algunas disposiciones
de la Ley 31 de 1925.

e Decreto 1998 de 1944, por el cual se reglamentan algunas disposiciones
de la Ley 31 de 1925, adicionalmente se establece una nomenclatura
para la clasificacion, por asuntos, de las patentes de privilegio de

invencion y los registros de modelos Industriales.

e Decreto - Ley 209 de 1957, por el cual se dictan algunas disposiciones

sobre Propiedad industrial.

e Decreto 2494 de 1964, por el cual se reglamenta el articulo 9 del Decreto
legislativo 209 de 1957.

e Decreto 189 de 1964, por el cual se reglamenta la Ley 22 de 1960, sobre
la defensa del idioma patrio.

e Decreto 1819 de 1964, por el cual se modifican y adicionan los Decretos
528 y 1358 de 1964 y se dictan otras disposiciones.

13



Decreto 1269 de 1955, sobre Régimen de Cambios internacionales y de

Comercio internacional y exterior.

Decreto Ejecutivo 2379 de 1970, por el cual se reglamenta el articulo 2 de
la Ley 94 de 1931, Reforma de Clasificacion de marcas.

Decreto - Ley 410 de 1971, por el cual se modifican algunos de los

impuestos de sello y timbre nacionales.

Decreto 753 de 1972, se reglamentan algunas normas del Cdédigo de

Comercio, sobre propiedad industrial.

Decreto 755 de 1972, por el cual se reglamentan los articulos 543, 574 y
591 del Decreto - Ley 410 de 1971, y se establecen las clasificaciones

para patentes, marcas modelos y dibujos industriales.

Decreto 2153 de Diciembre 30 de 1992, por el cual se reestructura la

Superintendencia de Industria y Comercio.

Decreto 2591 de 2000, por el cual se reglamenta parcialmente Decision
486 de la Comisién de la Comunidad Andina.

RESOLUCIONES

Resolucion 873 de 1947, sobre intervencion del abogado en las

solicitudes de patentes y marcas.

Resoluciéon 853 de 1958, por el cual se reglamentan algunas

disposiciones del Decreto ejecutivo 2494 de 1957.

14



e Resolucion 34 de 1959, por la cual se autoriza la continuacion de la
“Gaceta de la Propiedad industrial.”

e Resolucion 09 de 1967, por la cual se adiciona la Resolucién numero
661 de 1967.

e Resolucion 681 de 1967, por la cual se confiere una delegacion y se

dictan otras disposiciones en material de Propiedad industrial.

Acercandonos a la actualidad podemos hablar de la Ley 46 del 7 de
diciembre de 1979, por medio de la cual se autoriza al Gobierno Nacional
para suscribir la adhesion de Colombia al Convenio que establece la
Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual. Con la Ley 178 de
Diciembre 28 de 1994, se aprob6 el Convenio de Paris para la proteccion de
la propiedad industrial y Colombia se hace miembro formal del Convenio de
Paris a partir de 1996. Dentro de este Convenio se regula en materia de
marcas las condiciones de registro, independencia de la proteccion de la
misma marca en diferentes paises, las prohibiciones, las transferencias de

las marcas y las clases de marcas.

Las Decisiones que nos han regulado durante los ultimos afios son las

siguientes:

e La Decision 344 de 1994 de la COMISION DEL ACUERDO DE
CARTAGENA, por medio de la cual se establece EL REGIMEN COMUN
SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

e La Decisién 486 de 2000 de la COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA,
por medio de la cual se sustituye la Decision 344 de 1994 por la Decision
nominada REGIMEN COMUN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL.
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También es importante tener en cuenta que para la obtencién del registro de
una marca, es obligatorio tener en cuenta el arreglo de Niza el cual es un
Tratado multilateral administrado por la OMPI. El arreglo de Niza es relativo
a la clasificacion internacional de productos y servicios concertado en 1957.
Esta clasificacion es conocida comunmente como la clasificacion de Niza. El
arreglo de Niza se encuentra abierto a los Estados parte en el Convenio de

Paris para la proteccion de la Propiedad industrial.

El Codigo de Comercio regula el tema de los signos distintivos,
especificamente las marcas, en el libro tercero, titulo segundo ( de la
Propiedad Industrial) capitulo segundo (signos distintivos), en la seccion
segunda (marcas de productos y servicios) y en la seccion tercera (marcas
colectivas). EIl Cddigo de Comercio en sus articulos 584 al 593 y 595, 598 al
602 remite a la Decision 344 de 1994, la cual ha sido sustituida por la
Decision 486 de 2000.

Los articulos que adn siguen vigentes son los siguientes:

“Articulo 594 EI Contrato de licencia contendra estipulaciones que aseguren
la calidad de los productos y servicios producidos por el beneficiario de la
licencia. El titular de la marca ejercera control efectivo sobre dicha calidad y
sera solidariamente responsable frente a terceros por los perjuicios

causados.

A peticidon de cualquier persona o de oficio, la oficina encargada del control
de normas y calidad, tomara las medidas adecuadas para garantizar dicha

calidad e impondra las sanciones que fueran del caso”.

“Articulo 596 — El certificado de una marca podra anularse a peticion de

cualquier persona si al expedirse se infringieron las disposiciones de los
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articulos 585 a 586, pero en este ultimo caso la solicitud debera intentarse
dentro de los cinco afios, contados a partir de la fecha de registro de la
marca cuya cancelacion se solicite. De esta accion conocera el consejo de
Estado”. (Este articulo se encuentra parcialmente suspendido, porque segun
el articulo 172 de la Decision 486 de 2000, la accion de nulidad ya no caduca

a los cinco afios pues se puede interponer en cualquier momento.)

“ Articulo 597 — Son aplicables a las marcas, en lo pertinente a los articulos sobre
patentes relativas a la obligacion del extranjero de designar representante, régimen
de las sociedades extranjeras que soliciten y obtengan patentes, régimen de la

comunidad Y disposicion sobre medidas cautelares.”

1.2 LA COMUNIDAD ANDINA

La Comunidad Andina es una organizacion subregional con personeria
juridica internacional constituida por Bolivia, Colombia, Ecuador, Pert y
Venezuela y compuesta por los érganos e instituciones del Sistema Andino

de Integracion (SAl).

Ubicados en América del Sur, los cinco paises andinos agrupan a 120
millones de habitantes en una superficie de 4.710.000 kilometros cuadrados,
cuyo Producto Bruto Interno ascendia en el 2002 a 260 mil millones de

délares.

El Sistema Andino de Integracion (SAI) es el conjunto de o6rganos e
instituciones que trabajan estrechamente vinculados entre si y cuyas
acciones estdn encaminadas a lograr los mismos objetivos: profundizar la
integracion subregional andina, promover su proyeccién externa y robustecer
las acciones relacionadas

con el proceso.
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1.2.1 EI tribunal Andino. Es el érgano jurisdiccional de la Comunidad
Andina, integrado por cinco Magistrados representantes de cada uno de los
Paises Miembros, con competencia territorial en los cinco paises y con sede

permanente en Quito, Ecuador.

El Tribunal controla la legalidad de las normas comunitarias, mediante la
accion de nulidad; interpreta las normas que conforman el Ordenamiento
Juridico de la Comunidad Andina, para asegurar la aplicaciéon uniforme de
éstas en el territorio de los Paises Miembros y dirime las controversias.

Actualmente tiene su sede en la ciudad ecuatoriana de Quito.

Mediante el Protocolo Modificatoria del Tratado de Creacion del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina, aprobado en mayo de 1996 y que entré en
vigencia en agosto de 1999, se asigna a este organo del SAIl nuevas
competencias, entre ellas el Recurso por Omisién o Inactividad, la Funcion
Arbitral y la de Jurisdiccién Laboral. Su nuevo Estatuto, que actualiza y
precisa los procedimientos que se desarrollan ante ese Tribunal, fue
aprobado el 22 de junio del 2001 por el Consejo Andino de Ministros de

Relaciones Exteriores.

Tiene muy en cuenta el Tribunal, al adoptar sus criterios sobre marcas, que
el régimen marcario en la Subregion Andina esta sometido a la regulaciéon
interna que establezca cada uno de los paises miembros, aunque sin
perjuicio claro esta, de la aplicacion preferente del derecho comunitario.
Mediante la Decision 486 de 2000 se reconoce tal hecho, como se observa,
por ejemplo, en la alusién que hace al lenguaje corriente y a las costumbres
comerciales en cada pais ( Art. 58) y en la remision a las oficinas nacionales
competentes en cuanto a los procedimientos de registro.
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2. LAS MARCAS

2.1 CONCEPTO

Para hablar del procedimiento marcario es importante como primera medida,
definir que es una marca desde el punto de vista de la legislacién, la
jurisprudencia y la doctrina, construyendo integralmente con tal analisis una

definicion propia ajustada a derecho.

Para efectos de la Decisidbn 486 de 2000: “Se constituirA como marca
cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el

mercado.”

Es importante hacer referencia a la definicion de la Decision 344 de 1994
debido a lo explicativa y completa que es, aclarando que dicha Decision no
se encuentra vigente. “Se entendera por marca todo signo perceptible capaz
de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos 06
comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o

similares de otra persona” .*°

Dentro de la Ley de Marcas 17011 del 25 de Septiembre de 1998 de
Uruguay, se entiende por marca todo signo con aptitud para distinguir los
productos o servicios de una persona fisica o juridica de los de otra.

° LA COMISION DE LA COMINIDAD ANDINA. Articulo 134 de la DECISION 486 DE 2000.
Por la cual se sustituye la Decisién 344 por la Decision. REGIMEN COMUN SOBRE
PROPIEDAD INDUSTRIAL

191 A COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA. Decisién 344 de 1994. Por la cual se
regula el Régimen comun sobre la Propiedad industrial.
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Segun el Dr. MARCO MATIAS ALEMAN “La marca es un signo del cual se
vale el industrial o comerciante para que el publico escoja a través de la
diferenciacion, sus productos y servicios y aplique a estos —los signos- los
valores empresariales por €l desarrollados a través del conocimiento de su

origen empresarial”. *

Al reunir todos estos conceptos podemos llegar a la conclusién de que una
marca es un signo caracteristico y distintivo de un producto o servicio que
tiene como fin dltimo proteger al comerciante y al publico consumidor dentro
de los giros cotidianos que envuelven las relaciones y el trafico comercial de

las personas.

2.2 NATURALEZA JURIDICA DE LAS MARCAS

La naturaleza juridica de las marcas proviene de la propiedad, siendo estas
un bien inmaterial que hace parte de un derecho real. La marca reviste
caracteristica como un bien intrinseco de la organizacion empresarial
mundial, la cual es utilizada por el empresario para distinguir sus productos y
servicios en el mercado reflejando el origen de los mismos. Podemos,
entonces, definir la marca como un elemento esencial del patrimonio de la

empresa.

A este respecto, es preciso utilizar el derecho comparado para traer las
directrices de la doctrina espafiola que enfoca su vision de las marcas desde
las teorias arraigadas en la irrefutable idea “de que las marcas pueden ser
objeto de un derecho de propiedad. Es a partir de la revolucion francesa
cuando los legisladores y la doctrina reconocen la existencia de un derecho
subjetivo natural del creador de la obra, el invento o la marca.

Reconocimiento que se condiciona al cumplimiento de determinadas

X ALEMAN, OP. Cit. P.76.
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formalidades. Para la proteccion del derecho que se materializa en algo
concreto, se le aplica el concepto mas tradicional, el de derecho inmediato, y

erga ommes , sobre un bien : El derecho de propiedad.”?

De igual forma, dentro de la legislacién colombiana se manifiesta esta teoria
cuando se le da la denominacién de propiedad, a la Propiedad Intelectual en

el articulo 671 del Cdodigo Civil, el cual versa asi:

Articulo 671 “Las producciones del talento o del ingenio son propiedad de sus

autores, esta especie de propiedad seregira por Leyes Especiales’ .

El termino de esta propiedad se expresa especificamente dentro del
Régimen Comun sobre propiedad intelectual en la parte preliminar. Por lo
tanto, la marca hace parte del patrimonio, es transferible y hace parte de un

derecho real.

“La Propiedad Intelectual tiene como objetivos bienes inmateriales, por ello
decimos que se trata de un tipo especial de propiedad, pues dentro del
régimen general del Codigo Civil, la propiedad es un derecho real que recae
sobre bienes corporales. No obstante, el mismo Cédigo dispone que de las

producciones del talento o del ingenio son propiedad de sus autores™

La marca como su misma definicién lo explica, €s un signo, y un signo no es
tangible, “es un bien inmaterial, pero ya que este signo sea exteriorizable se

necesita del producto o servicio que €l identifica y esto se manifiesta a traves

” DE LA FUENTE GARCIA, Elena. “EL USO DE LA MARCA Y SUS EFECTOS
JURIDICOS". Editorial PONS. Madrid 1999. P. 23.

¥ METKE. Ricardo. “PROCEDIMIENTO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL".  Editorial,

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.
Bogota D.C. 1994. P.13.
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de su utilizacion. Los bienes inmateriales “se incorporan en cosas materiales
pero, estan constituidos por un concepto ideal, que es el que permite usarlos
y reproducirlos en forma idéntica e independiente del soporte material en que

se plasmen”.

En definitiva, la naturaleza juridica de las marcas se puede definir como un
bien inmaterial que hace parte del patrimonio, ejerciéndose el derecho de
dominio haciendo de este un derecho real.

2.3 FUNCIONES Y FINES DE LAS MARCAS

a. FUNCION DE DISTINGUIR. Una de las funciones principales de la
marca es la de incorporar un signo para distinguir o identificar productos
y servicios en el mercado, buscando en algunos casos indicar su origen o
procedencia . Esta funcion distintiva persigue que los productos o
servicios sean reconocidos como tales y no sean susceptibles de
confusién. A esta funcidn corresponde la finalidad de imponer los
productos conservando y acrecentando la clientela. De tal manera se
encuentra establecido en la Decision 486 de 2000, en su articulo 135
literal b, que estatuye: “No podran registrarse como marcas los signos

que B) Carezcan de distintividad...”*

b. FUNCION DE PROTEGER. El registro de la marca tiene como interés el
amparo del producto tanto para el productor como para el consumidor,
evitando el uso del mismo por terceros y otorgandole mecanismos de
proteccion como se explicara mas adelante. Al productor, la Ley le

permite que sus productos circulen con exclusividad. Al consumidor, el

1 Ibidem. P.25
> LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA. DECISION 486 DE 2000. Op. Cit. Articulo
135
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C.

registro le permite saber la procedencia de quien produce determinados
bienes y servicios para asi tener la seguridad de los que adquiere y la
calidad de los mismos. Esta funcion facilita y busca como fin evitar la
competencia desleal sin estar obligatoriamente contenida de forma
taxativa en la Ley; aunque la funcion de proteger se encuentre implicita

en toda la Decisién 486 de 2000, en su capitulo dedicado a las marcas.

FUNCION DE INDICAR LA PROCEDENCIA. El registro de la marca
busca designar o indicar de donde provienen los bienes, aunque sea de
manera indirecta, permitiendo con esto proteger al publico sobre el origen
de sus articulos, ya que muchas veces se suelen indicar con el nombre
ciertas calidades o caracteristicas especiales de las mercancias con
cierta procedencia. La indicacion de procedencia es la sefializacion, ora,
mencion de las personas que producen, distribuyen, facilitan o prestan el

servicio de manera directa o indirecta.

. FUNCION SOCIAL. “Los bienes tienen mayor o menor importancia segun

el papel que desempefien dentro del grupo social que se les considere™®.

Al consumidor le interesa encontrar un producto o servicio que ha
merecido buena reputacion segun su trayectoria, por lo cual se obliga
indirectamente al productor a garantizar la calidad de los productos o
servicios, llegando asi a convertirse en una de las finalidades de las
marcas. Esta funcién comprende el interés general, como es en efecto

garantizar la calidad del producto o mercancias.

FUNCION DE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD. La marca tiene un poder
publicitario que se deriva del uso exclusivo que no se le puede
desconocer. Sitia al consumidor en la posibilidad de identificar la

mercancia y de asociar la marca con el producto o servicio y con su

® CARRILLO. Op. Cit. 212
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calidad, para que asi se le de una competencia justa. El mayor éxito de
una marca, en términos comerciales puede consistir en la capacidad que
ella tenga para asociar ideas y despertar el interés de quienes las
perciben y las adquieran. En este caso, el fin, es buscar un rendimiento

comercial optimo.

2.4 CARACTERISTICAS ESENCIALES

Se hace un pequefio bosquejo de lo que indica cada caracteristica para mas

adelante profundizar en el tema:

a. DISTINTIVIDAD. La novedad y la especialidad se integran a la marca,
haciéndola efectivamente distintiva. Una marca es diferente de otra
cuando no es posible confundirlas entre si, mediante la normal atencién
de quien es el consumidor. No podran ser registradas como marcas las
que no sean distintivas. No seré distintiva una marca que no permita
diferenciar los productos o servicios de un empresa a los de los de otra.
La marca debera especializar, individualizar o singularizar. La finalidad

de la marca es identificar.

b. ESPECIALIDAD. Una marca es especial cuando comprende varios puntos

de vista, a saber:

- Denota que la marca sea particularmente identificable

- Significa que la marca no adolece de simplicidad, genericidad y

descriptividad.

- Cada marca se utiliza para los productos o servicios respecto de las

cuales fue registrada.
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c. NOVEDAD: La marca debe ser novedosa, de no serlo, provocaria
confusiones en el mismo publico consumidor, siendo su finalidad
precisamente lo contrario. La novedad y especialidad integran el
concepto que la caracteriza. Esta novedad se refiere a que el signo no se
este utilizando para distinguir productos o servicios de la misma clase. Es
una novedad relativa, basta que no lo sea en su aplicaciéon, a saber: Que
no haya sido empleada para caracterizar productos, servicios o
mercancias de una industria o empresa del mismo tipo o clase. Por lo

tanto, si una marca es novedosa la hace distintiva.

d. LICITUD DE LA MARCA. Esto es, que no se contravenga las
disposiciones legales sobre la adopcion de signos distintivos. Los
ordenamientos juridicos sefialan los requisitos que debe llevar un signo
para tener la calidad de marca. También indica la Ley que hay signos
gue carecen de aptitud para constituir marcas. La Ley Colombiana habla
de cuales signos pueden ser marcas y cuales no, como se explica en el
aparte de los requisitos para tramitar el registro de una marca. Las que
sean contrarias a las buenas costumbres o al orden publico o las que
puedan engafiar a los medios comerciales o al publico sobre la
naturaleza, la procedencia, el modo de fabricacién, las caracteristicas o

la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate.

e. VERACIDAD: La marca debe ser clara en su expresion, a fin de no
producir engafios de forma directa o indirectamente al consumidor.
Esto quiere decir que la marca cumpla su funcién distintiva de forma

efectiva, por cuanto llegara al conocimiento del publico.
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2.5 CLASIFICACION DE LAS MARCAS

El concepto y la clasificacion de las marcas son similares en el ambito

mundial, existiendo diferencias en el procedimiento de registro.

Las

diferentes legislaciones han dado diferentes denominaciones al clasificar las

marcas sin que esto indique que su conceptualizacion y manejo sea distinto.

Como primera medida las marcas se clasifican segun sus productos o

servicios por lo tanto hay que enunciar el arreglo de Niza que da los

parametros de la Clasificacion Internacional de Productos y Servicios de

Niza, los cuales estaran brevemente descritos a continuacion:

Claslficacidn internacional de Niza

TITULOS DE LAS CLASES (SEPTIMA EDICION)

[§3378] Froductos:

Clase 1. Productos guimicos destinados a la industria, ciancla,
fotografla, horficultura y slivicultura; resinas artificiales en eslado
biruto, materias pldsticas en estado brute; abong para las terras; com-
posicionss extintoras; preparaciones para al tampla y soldadura
de metales; productas quimicos destinados a conservar los afimen-
tos; materias curlientas; adhesivos (pagamentos) destinados a da In-
dustria.

Class 2. Goloras, bamices, lacas; conservantss contra la herrumbre
y &l detericro de la madera; matarias tintdreas; mardianies; resinas
naturales an estade bruto; metales en hojas y polvo para pintorss,
decoradores, tmpresores y artislas.

Clase 3. Preparaciones para blanquear y giras sustancias para la
colada; preparacionss para limpiar, pulir, desangrasar y raspar; jabo-
nes; perlumeria, aceites esenclales, cosméticos fociones para el ca-
bello; dantifricas.

Clase 4, Aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para
absorber, regar y concentrar al polvg; combustiblas {incluyendo gaso-
linas para motoras) y materias de alumbrado; bujias, maghas,

Clese 5. Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustan-
cing dietdticas para use médico, allmentas para bebds; emplastos, material
para apositos; material para empastar [og dlentes y para moldes den-
lales; desinfectantes; productos para la destruccién de animales dafii-
nos; lungicidas, herbicldas.

Clase 6. Mataios comunas ¥ sus alaaciones; matariales de cons-
truccién metdlicos; construccionas trangportables metdlicas; materia-
|es metdlicos para vias férreas; cablas o hilos matdlicos no sléciricos;
cerrgjarfa y ferreteria metélica; tubos matdlicos; calas de caudalss;
productos metélicos no comprendidos en otras clases; minerales.

Cleaa 7. Maquinas y maguinas herramiantas; motores (excepto mo-
tores para vehlculos terrastrag); acoplamientos y érganes de transmi-
sidn (excepto aguellos para vehiculos terrastres); instrumentos agrico-
las qua no sean manuales; incubaderas de huevos,
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Clame 8. Harramigntas e Instrumantos de mano impulsados manual-
mente; cuchillaria, tenederes y cucharas; armas blancas; maquinilas
de afeitar.

Clase 5. Aparatos & instrumanios cient(ficos, nduticos, geodésicas,
sléetricos, fotogréficos, cinematograficas, dpticos, de pesar, de medi-
da, de saRakizacidn, de canirol (inspaceidn) de socorre (salvamento) y
de ansefianza; aparatos para gl reglstro, transmision, reproduccidn de
50nig¢o 0 imAgenes; soportes de registro magnélicos, discos acustices;
distribuidores aulematicos y mecanismos para aparatos de pravio pago;
caja3 ragistradoras, maquinas calouladoras, equipe para el tratamisn-
1o de la informacién y ordenadores; extintores,

Class 10. Aparalos e instrumentos quirdrgicos, médicos, dentales y
veterinarios, miembros, ojos y dientes artificialas; articulos onopédicas.
meterial de sutura.

Clase 11, Aparatos de alumbrade, de caiefaccion, de produccién da
vapar, de coceidn, de refrigeracidn, de secado, da ventilagidn, de dls-
tribucidn da agua & inslalaciones sanitarias.

Clase 12, Yahiculos; aparatos ds Incomogion terrestrs, A6réa o ma-
ritima.

Clase 13. Armas de fuego; munigiones y proyactilas; explosivos; fuagos
de artificlo.

Clase 14, Metalss precioscs y sus aleacionas y articulos de estas
materias o de chapado no comprendides en otras clasas, joyer(g, bisu-
faria, piadras preclosas; relojeria ¢ instrumanios crenométricos.

Clase 15. Insirumanios de mdsica.

Clase 16, Papel, cartén y articulos de estas materias, no comprendg!-
dos an otras clases; productos da Imgranta; articulas de encuadarna-
cidn; fotograffas; papelaria; adhasivos (pagamentos} para la papeleria
0 la casa; malgrial para artistas; pincsles; méquinas da escribir y ar-
tlculos de oficina {excepte muebiss); matarial de ingtruccidn o de an-
sefienza (exceplto aparatos); materlas pidsticas para embalaje (no com-
prendidas an otras clases); nalpes; caracleres de imprenta; clichda.

Clase 17, Caucho, gutapercha, goma, amiante, mica y proguctos da
ostas materias no comprendidos gn otras clases; productes en mate-
rias pldsticas semielaboradas; materias que sirven para calafatear, carrar
con estopa y aislar; tubos flexibles no metdlicos.



Clage 18, Cuero e imitacionas del cuero, productos de satas mate-
fias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baules y
malatas; paraguas, sombrillas y bastonas; fustas y quarnicioneria.

Clasa 18, Matariales de construccion no metdlicos; tubes rigidos no
metdlicos para la construccidn; asfaito, pez y belin; canstrucciones
fransportables no metdlicas, monumentos no metdlicos.

Clase 20. Musblss, espejos, marcos; productos, no comprendidos
en otras clases de madera, corcho, cafe, junco, mimbre, suerno, hue-
o, marfit, ballena, concha, dmbar, ndcar, aspuma de mar, sucedénsos
dé todes estas malsrias o de materias pldsticas.

Ciase 21, Utensilios y reclpiertss para el manaje y I cocina (que no
sean da metales preciosos, ni chapades), peines y esponjas; cepillos
{con excepcidn de los pincelss); materiales para la fabricacién da ca-
pillas; materiel de limpieza; virula de hierro; vidrio an brute o semlelaborado
{con axcepcién del vidrio de construccidn; ¢ristaleria, percelanay loza
no comprendidas an otras clases.

Clase 22. Cuerdas, bramantes, redas, tiendas de campafa, toldgs,
velas, sacos {no comprendidos en olras clases); materias de relleno
{con excepcion dsl caucho o materias plésticas); materias textiles fi-
brosas en bruts.

Class 23. Hilos para usg textil.

Clase 24. Tslidos y productos texliles no comprendidos en atras cla-
$85; ropa de cama y de mesa,

Clase 25. Vaslidos, calzados, sombrararia.

Clase 26. Puntillas y bordedos, cintas y lazes; bolones, corchetes y
ojetes, alfileras y agujas; tlares artiliciales.

Clase 27. Alfombras, felpudos, esteras, linoléum y otros revastimiantos
de suslos; tapicarias murales que no sean de materias textiles.

Claee 28. Jusgos, juguetes; articulos da gimnasia y deporte no com-
prendidos en otras clasas; decoraciones para 4rbolas de navidad.

Clase 29. Carne, pascado, aves y caza; extractos de carns; frutas ¥
lagumbres en consarva, secas y cocidas; jafeas, marmeladas, compotas;
hugvos, techs y productos lactens; aceiles y grasas comestibles.

2.6 CLASES DE MARCAS

Clase 30. Café, 14, cavao, azdcar, arroz, 1apioca, sagu, suceddnsos
del café; harinas y preparaciones hechas da ceraalss, pan, pastalsifa
y confiler(a, halados comestibles; miel, jarabe ds melaza; levadura,
polvos para asponjar; sal, mostaza; vinagre, salsa [condimentos); es-
pecias; higlg,

Clase 31, Productos agricolas, horticolas, forestales y granos, no
comprendidos en viras clases; animalss vives; frutas y lagumbras fres-

cag; semillas, plantas y Kores naturales; alimentes para los animalss,
malta.

Clase 32. Corvezas; aguas minerales y gaseosas y otras babidas no
afcohdlicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y olras preparaciones
para hacer babidas.

Clese 33. Babidas aleoholicas (con excepeldn de [as cervezas).
Clage 3, Tabaco; articulos para fumadores; cerillas.

[§3377] Serviclos:

Claga 35. Publicidad; gestidn ds nagocios cemerciales; administra-
¢idn comercial; trabajos de gficing,

Clase 38. Seguros; negocios financieros; nagocios monetarios; ne-
gocios inmokiliarios.

Clese 37. Construscidn; raparacitn; servicios de instalacion.

Clase 34. Telecomunicaciones.

Clase 38, Transporte; smbalaje y almacenaje da marcancias; orga-
nizacién de viajes,

Clage 40. Tratamiento de matariales,

Clase 41. Educacidn; formacién; esparcimianio; actividadas dapor-
tivas y culturales.

glue 42. Restauracién (alimentacidn); hospedaje teamporal; cuida-
dos médicos, da higisne y belleza; servicios velerinarics y de agricul-
tura; servicios juridices; investigacién cientitica & industrial, pragra-
macién para ardenadores; sarvicios que na puede ser clasificados an
otra clase.

A continuacién, se indicaran algunas de las clases de marcas existentes en

diversas regiones desde el punto de vista del derecho comparado tomando

dichas definiciones de la legislacion marcaria de cada pais, y las clases de

marcas que existen y que han existido a través del tiempo en Colombia, para

asi dar una idea global de las clases de marcas existentes en la actualidad:

La clasificacion que se ha hechos de distintitas formas en Colombia es la

siguiente:
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2.6.1 Clasificacion Legal.

a. MARCAS REGISTRADAS. La Ley habla del registro de la marca, el cual
concede el uso exclusivo de ella mediante los recursos legales que se
encuentran vigentes y de su proteccion mediante las normas que ella
misma establece; pero en ninguna parte prohibe el uso de las marcas que

no se encuentren registradas, un ejemplo de marca registrada™’.

TOYOTA

the feeling never ends

Ejemplo:

b. MARCAS DENOMINATIVAS O NOMINALES: También Illamadas
nominales, son las formadas por denominaciones ideolégicamente aptas
para distinguir a articulos a los que se aplican. En estas marcas

predomina la acustica o el sentido de los vocablos.

Ejemplo:
GUBONEX
c. MARCAS FIGURATIVAS. Son las que por su original aspecto grafico
tienen derecho a la proteccion dispensada por las Leyes de Propiedad
Intelectual. En este tipo marcario lo de mas trascendencia es su forma

grafica . A las marcas figurativas también se les llama innominadas,

" CARRILLO. Op. Cit. P.213-215
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graficas, visuales, 0 embleméticas, en estas marcas interesa
primordialmente el efecto visual y nada tiene que ver lo auditivo, el modo
de grabarse esta marca es a través de la memoria visual de los

consumidores.

N

"SWOOSH" Design
1871

Ejempilo:

d. MARCAS MIXTAS. Son aquellas marcas en las que participan cada

una de las especificaciones de las marcas nominativas y figurativas.

4
SENA

/Ay

e. LEMA COMERCIAL. Se entiende por lema comercial, la palabra, frase
0 Leyenda utilizada como complemento de una marca, es decir que
un lema es una combinacion de palabras que de manera original
busca llamar la atencién del consumidor en relacion con las

caracteristicas del producto o servicio”.*®.

Ejemplo: £x enrrega soqural

¥ CARRILLO. Op. Cit. P.232.
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f. MARCA COLECTIVA. “La marca que sirve para distinguir el origen o

cualquier otra caracteristica comun de productos o0 servicios de

empresarios diferentes que utilizan la marca bajo control del titular”.*®.

WORLD BASC ORGANIZATION

. CAPITULO PACIFICO
Ejemplo: COLOMEBIA

g. MARCAS DE CERTIFICACION. Se entiende por marca de certificacion
un signo destinado a ser aplicado a productos &6 servicios cuya
calidad y otras -caracteristicas han sido certificadas por el titular de
la marca. Podra ser titular de una marca de certificacion una empresa o
institucion, de derecho privado o publico o un organismo estatal,

regional o internacional.

NG

Ejemplo: ICONTEC

h. DENOMINACIONES DE ORIGEN. Se entendera por denominacion de
origen, una indicacion geografica constituida por la denominacion de un
pais, de una region o de un lugar determinado; o la constituida por una
denominacion que sin ser la de un pais, una region o un lugar
determinado se refiere a un area geogréfica determinada utilizada para
designar un producto originario de ellos y cuyas cualidades y
caracteristicas se deben exclusiva o esencialmente al medio geografico

en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos.

' DECISION 486 DE 2004 de la COMUNIDAD ANDINA. Articulo 180/ Titulo VIII.
EDITORIAL LEYER. Bogota, Colombia, 2002, P. 57.
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|

Rm Vlmﬂ DE {ALI]#.S

2 @

Ejemplo:

MARCAS DE NOMBRES GEOGRAFICOS CON INDICACION DE
PROCEDENCIA. En principio son registrables como marcas, con
excepcion de aquellos casos en que existe una relaciébn entre los
productos o servicios que se pretenden distinguir y el nombre geogréafico,
que se derive de caracteristicas y calidades del producto que pueden
atribuir a su procedencia geografica. Existe un expresa prohibicion para
registrar como marcas las indicaciones de procedencia y las
denominaciones de origen, en primer término porque estas tienen una
fisonomia colectiva en el sentido de que pueden ser usadas por todas las
empresas que estén asentadas en la respectiva region o localidad, para
indicar la procedencia geogréfica de los productos y las calidades o
caracteristicas que se derivan de estas circunstancias; en segundo lugar
dicha prohibicion opera frente a empresas que no se encuentren en la
respectiva localidad por cuanto su uso podria engafar al publico

consumidor.”®°,

&
Ejem p | O WORLD TRADE CENTER CALL

20

METKE, Ricardo. LECCIONES DE PROPIEDAD INDUSTRIAL . Editorial DEKE,

Medellin, Colombia. 2001. P. 52-65.
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MARCAS NOTORIAS: Se entiende por signo distintivo notoriamente
conocido el que fuese reconocido como tal por cualquier pais miembro del
sector pertinente, independientemente de la manera o de el medio por el
cual se hubiese hecho conocido.

La marca notoria es aquella que por haber adquirido gran reputacion y
renombre, dentro del publico en general para distinguir productos o

servicios determinados, es tal que no podra confundir a los consumidores.

Como lo ha plasmado reiteradamente el Tribunal Andino de Justicia, la
marca notoria es la que goza de difusién, o sea la que es conocida por los
consumidores de la clase de producto o servicio de que se trate.

Esta notoriedad es fendémeno relativo y dinamico segun sea el grado de
difusion o de reconocimiento de la marca dentro del correspondiente
grupo de consumidores. A diferencia de ella. la marca renombrada deber
ser reconocida por diferentes grupos de consumidores, en mercados
diversos y no solo dentro de un grupo particular, como ocurre con la
marca notoria. Puede decirse entonces que toda marca renombrada es

notoria, calidad esta Gltima més exigente.

El convenio de Paris obliga a los paises miembros a rechazar o cancelar
el registro y prohibir el uso de una marca que sea susceptible de crear
confusibn con otra ya notoriamente conocida en ese pais. Esta
disposicion reconoce la proteccion que se debe a las marcas que son
notoriamente conocidas en un pais miembro, aun cuando no estén
registradas en el. La proteccion de estas resulta de su notoriedad, lo cual
se considera justificado en razén de que una marca que ha adquirido
prestigio y reputacién en un pais miembro debe generar un derecho a

favor de su titular para evitar que un tercero se aproveche de manera

32



injusta de este prestigio. El registro de uso de una marca similar
susceptible de producir confusion seria un acto de competencia desleal y
lesionaria los intereses del propietario de la marca y del publico, que se
veria inducido en error por el uso de la marca conflictiva para los mismo

productos u otros idénticos a aquellos para los cuales esta registrada.

Ejemplo: &=

k. MARCAS SONORAS: Son aquellas marcas que identifican o distinguen
un producto por medio de sonidos. Ejemplo: TELECOM ( TELECOM tiene
sSu marca sonora registrada por medio de un pentagrama el cual al
interpretarse por medio de cierto instrumento daria su sonido indicado

para su representacion como marca).

telecom

2.6.2 Clasificacion Comercial.

a. MARCA DE FABRICA O INDUSTRIALES. Es la que mejor nos seiiala el
lugar de origen, el sitio o establecimiento donde se elabor6 un producto o

servicio y lo relaciona con el método industrial aplicado para ello.
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:"
Organizacién Ardila Lille
INTRANET

Ejemplo:

b. MARCA DE COMERCIO. Pone en relacibn con sus mercaderias al
vendedor o comerciante y a su establecimiento comercial y asume dos
formas: La primera, ofrece garantias al consumidor sobre su fabricacion,
materiales utilizados y técnicas aplicadas; la segunda, sobre la atencion y

cuidado con que se atiende a la clientela.

77,

ADICOMEX

Ejemplo:

c. MARCA DE AGRICULTURA. Es usada para designar productos agricolas

de determinados, como las semillas, frutos, plantas y otros.

A

Ejemplo: Café de Colombia

d. MARCAS DE INDUSTRIA EXTRACTIVAS. Adquieren importancia por
ser garantia de calidad y de origen. Por ejemplo ciertas gamas son
codiciadas o estimadas si provienen de alguna mina especial y asi son

ciertos minerales si son de algun yacimiento afamado.
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2 ECOPETRIL

Ejemplo:

e. MARCAS NACIONALES. Son las depositadas en Colombia, sin que haya
tenido lugar su reconocimiento en forma legal en otro pais. Para que se
la estime como nacional, su titular deber4, ademas del registro estar
dispuesto a producir el articulo en el territorio nacional, pues de lo
contrario seria una marca mas afin con el dictado de extranjeria, a pesar

de que tenga registro en Colombia. Ejemplo:

f. MARCAS EXTRANJERAS. Son las depositadas con anterioridad en

cualquier otro pais y que pueden registrarse en la nacion Colombiana.

g. MARCAS DE FANTASIA. Cuando son caprichosas y no tienen un
significado propio, han sido creadas para ser empleadas como marcas.
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swatchs:

Ejemplo: —

h. MARCAS ARBITRARIAS. Cuando tienen un significado propio pero que
no tienen relacion con el producto que identifican, ni con sus calidades y

caracteristicas.

<,

CARACOI

TELEVISION

Ejemplo:

i. MARCAS EVOCATIVAS. Cuando hacen alusion a alguna calidad o
caracteristica del producto, sin que sea el nombre preciso del mismo, ni la
descripcién de una calidad o caracteristica necesarias del mismo. La
relacion que establece el consumidor entre la marca y el producto no es

directa ni inmediata sino que requiere de un esfuerzo imaginativo.

"EsonopanTe SPRAY
ANTITRANSPIRANTE
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MARCAS EN OTROS IDIOMAS. Se ha discutido si son admisibles como
marcas las palabras en otros idiomas que sean genéricos y descriptivas
en al aspecto idioma. Fernandez Novoa, sefala que la jurisprudencia del
Tribunal Supremo espaiiol, se inclina por considerar que las palabras
extranjeras son denominadas de fantasia registrables como marcas,
principio general del que surgen importantes excepciones (“Palabras con
etimologia latina que pueden ser entendidas por el publico espafiol,
expresiones que debido a su empleo en propaganda tienen un significado
conocido por el publico de los consumidores”)(18). La globalizacion de las
economias supone a nuestro juicio un camino de criterio respecto del
principio general establecido por la jurisprudencia espafiola, pues la
comercializacion y promocion ya no solo tienen un ambito local sino
internacional. Ello implica un mayor conocimiento por parte de los
consumidores de los términos genéricos y descriptivos en otros idiomas; y
de otra parte, la existencia de derechos de exclusiva sobre nombres
genéricos  extranjeros, eventualmente podria  obstaculizar la
comercializacion de productos designados con el nombre genérico en su

pais de origen.

F IRST CLASS

Ejemplo: oA N B A G

NOMBRES DE PERSONAS Y SEUDONIMOS. Son registrables como
marcas por su titular , por sus causahabientes 0 con su consentimiento.
En cuanto a determinar si un nombre es distintivo, esto depende de varios

factores.
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Por regla general, cuanto mas comun sea el nombre, menos probabilidades
tendra de ser considerado distintivo, ya que cabe la posibilidad de que
existan otros el mismo nombre. Igualmente, cuanto mas singular sea el
nombre, mas distintivo serd, y mayor sera la posibilidad de que se conceda el
registro.

En cualquier caso, incluso cuando se haya denegado el registro del nombre
como marca por no haber sido considerado distintivo o porque ya lo habia
registrado otra persona, no se impide la utilizacién del nombre en el curso de
las actividades comerciales que se desempefian habitualmente.

Ejemplo:

CalvinKlein’

. MARCAS DE TITULO DE PUBLICACIONES. Son registrables como
marcas si son distintivos. Se ha sostenido que procede dicho registro en
caso de publicaciones periddicas donde realmente el titulo estaria
cumpliendo con al funcion de marca. Sin embargo, no existe limitacion

legal en la legislacion Colombiana para que otros tipos de publicaciones

LA REPUBLICA

EJempIO CHARID ECOMNOMICO EMPRESARIAL ¥ FINANCIERC DE COLOMBIA

sean registrables.

m. MARCAS PLASTICAS O TRIDIMENSIONALES. Los envases 0
envoltorios cuando tienen caracteristicas especiales que los hagan
distintivos, pueden cumplir la funcion de marca y son registrables como
tales, lo mismo puede afirmarse respecto a la forma de los productos.
La proteccion de este tipo de signos depende, en primer lugar que no

estén constituidos por formas usuales o necesarias y en segundo
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término, que la forma de que se trate, no cumpla, de manera esencial,

una funcién técnica.

En el primer caso la razon es obvia. No se puede atribuir un derecho
exclusivo a lo que es comun a todos pues con ello se afectaria legitimamente
la libre competencia. En el segundo caso, debe recordarse que las marcas
cumplen una funcién de identificacion del producto y no puede protegerse
bajo su régimen aspectos funcionales o0 ventajas, que son objeto de
proteccion por otras modalidades de la Propiedad Intelectual (patentes de
invencibn o modelos de utilidad). Como se recordara las marcas son
protegibles de manera indefinida en la medida que su registro sea
oportunamente renovado. Por el contrario, las patentes de invencion y los
modelos de utilidad tienen una duracion limitada en el tiempo al cabo del cual
pasan al dominio publico y contribuyen asi al progreso técnico de la

sociedad.

En la Jurisprudencia de otros paises en particular de Estados Unidos, se le
ha brindado proteccion marcaria a ciertas formas que vale la pena
mencionar. La forma de los edificios cuando estos tienen ciertas
caracteristicas especiales no funcionales que permiten al publico identificar el
tipo de construccion con el servicio que alli se presta. El caso de ciertas
caracteristicas de uniformes de equipos de personas que permiten al publico
asociarlos con la actividad de una empresa determinada. Y por ultimo el
caso de ciertas caracteristicas de presentacion de vehiculos de servicio de
carga o de transporte que permite al publico asociarlos con una empresa

determinada.
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n.

0.

MARCA DE PRODUCTOS. Es una marca cuando identifica un bien
material que resulta de la actividad industrial, comercial o agricola o

extractiva, mediante la transformacion de la materia.

Ejemplo:

MARCA DE SERVICIOS: Es cuando esta destinada a sefialar una
actividad desarrollada por un establecimiento o0 por una  persona,
con el objeto de  satisfacer una necesidad que demanda el grupo
social. Este particular modo de satisfaccion demandado y presentado,
incluye la forma de atender, la eficiencia y seguridad y todo esto debe ser

protegido por la marca del servicio.

OLA®
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Para complementar la clasificacion anotada, nos permitimos citar las clases

de marcas vigentes en la legislacion de Costa Rica:

1. MARCA COLECTIVA: Signo o combinacion de signos cuyo titular es
una entidad colectiva que agrupa apersonas autorizadas por el titular

para utilizar la marca.

2.  MARCA DE CERTIFICACION: Signo o combinacién de signos que se
aplica a productos o servicios cuyas caracteristicas o calidad han sido

controladas y certificadas por el titular de la marca.

3. EMBLEMA: Signo figurativo que identifica y distingue una empresa o un

establecimiento.

4. SIGNO DISTINTIVO. Cualquier signo que constituya una marca, un

nombre comercial o un emblema.

5. MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA: Signo o combinacion de
signos que se conoce en el comercio internacional, el sector pertinente

del pablico o los circulos empresariales.

6. DENOMINACION DE ORIGEN: Denominacién geografica, designacion,
expresion imagen o signo de un pais, region o localidad util para
designar un bien como originario del territorio de un pais, una regio o

localidad de este territorio.

A continuacién parte de la clasificacion de marcas en Espafia:

1. MARCAS DERIVADAS : Las que se soliciten por el titular de otra

anteriormente registrada por idénticos productos o servicios en las que
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figuren el mismo distintivo principal, con variaciones no sustanciales del

mismo o variaciones relativas a sus elementos accesorios.

2. MARCAS COLECTIVAS: Las asociaciones de productores, fabricantes,
comerciantes o prestadores de servicios podran solicitar el registro de
marcas colectivas para diferenciar en el mercado los productos o
servicios de sus miembros de los productos o servicios de quienes no

forman parte de dicha asociacion.

3. MARCAS DE GARANTIA: La marca de garantia es el signo o medio que
certifica las caracteristicas comunes, en particular la calidad, los
componentes y el origen de los productos o servicios elaborados o
distribuidos por personas debidamente autorizadas y controladas por el

titular de la marca.

A continuacion una parte de las clases de marcas en Estados Unidos de

Norteamérica:

1. MARCAS DE SERVICIOS: Son utilizadas para identificar servicios, como
su mismo nombre lo indica, por lo tanto es para una actividad intangible,
gue se desarrolla por una persona en beneficio de otra u otras personas.
Estas marcas pueden ser cualquier palabra, nombre, simbolo o cualquier
tipo de combinacién entre otras.

2. MARCAS COLECTIVAS O MARCAS DE SERVICIOS COLECTIVOS:
Este tipo de marcas son las usadas por miembros de un grupo o
colectividad en donde cada uno de los miembros aplican a la marca con
los propietarios o0 usandola en conexion con los propietarios de los bienes

0 servicios.
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3. MARCAS DE CERTIFICACION: El termino de marcas de certificacion
significa cualquier tipo de palabra, nombre, simbolo, o cualquier otra
combinacion entre otras usadas por una persona diferente a su duefio, en
las que el propietario tiene la intencion de permitir a otra persona, a usar

esta denominacién y registrarla.
4. MARCAS TRIDIMENSIONALES: Las marcas tridimensionales son

aguellas que tienen altura, profundidad y lo mas importante su despliegue

o estructura en los lugares en los cuales se evidencie.
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3. PROCEDIMIENTO DE REGISTRO

3.1 SOLICITUD DE REGISTRO DE LAS MARCAS

3.1.1 Requisitos. “La solicitud de registro de una marca se presentara ante

la oficina nacional competente”®

, que en el caso de Colombia es la Divisién
de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio.

(S.I.C.).

Para dicho registro es obligatorio diligenciar el Formato Andino. Para el

diligenciamiento existen unos requisitos minimos los cuales son:

Como primera medida se debe identificar al peticionario, quien puede ser
una persona natural o juridica. Si se trata de una persona juridica es
obligatorio anexar el certificado de la Camara de Comercio que acredite la
existencia y representacion legal de la persona, si se trata de persona
juridica extranjera es necesario allegar el documento que pruebe su
existencia con debido poder; y en caso de no encontrarse dentro de los
paises que se adhirieron al Convenio para  suprimir la exigencia de
legalizacion de los documentos publicos extranjeros se hace la
correspondiente legalizacion del documento ante el respectivo Coénsul.
Tratdndose de una persona natural no hay necesidad de anexar ningun

documento si esta no tiene apoderado.

Posteriormente, hay que hacer una descripcion completa de la marca
identificando que tipo de marca es, si se trata de una marca nominativa, -
conformada por palabras - se identifica la palabra escribiéndola, entrandose

de una marca figurativa; - la cual estd formada por dibujos o disefios

1 DECISION 486 DE 2000. Op. Cit. Art. 138.
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especiales- , se anexa el dibujo y se describe lo que este contiene, tanto los
elementos graficos como los colores, si los tiene. Las marcas sonoras, “son
las que estan constituidas por un eslogan musical que puede ser
representado por notas musicales del pentagrama”® :; y las marcas “olfativas
que son las constituidas por olores admisibles solo en la medida en que se
considere en que la sustancia emita el olor, al ser representada por una
formula quimica, cumple con los requisitos de representacion gréafica”. %.

Es obligatorio dentro de este petitorio identificar el producto o servicio que se
pretende registrar, segun la clasificaciéon del Niza. Solamente se puede
hacer la peticion de registro dentro de una sola clase por marca solicitada
mediante formulario. Una vez determinado el producto o servicio que se va a
solicitar, el peticionario debe decidir si va a incluir toda la clase o va a
limitarla a ciertos productos o servicios dentro de esa clase y debera

especificarlos dentro del petitorio.

Otro requisito obligatorio para la presentacion del petitorio, es anexar el
comprobante de pago de la tasa correspondiente al registro de marca
establecido anualmente por la Superintendencia de Industria y Comercio,
(S.I.C).

Segun la Decisién 486 de 2000, en su titulo VI, Capitulo I, los requisitos para
el registro de marcas son los que se encuentran en los articulos 134 al 137,

como se citaran a continuacion:

Articulo 134 — A efectos de este régimen constituira marca cualquier signo
gue sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podran
registrarse como marcas los signos susceptibles de representaciéon grafica.

22 .
Ibidem.
2 METKE, Ricardo. “PROCEDIMIENTO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”. Op. Cit. P.17.
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La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en

ningun caso sera obstaculo para su registro.

Podrén constituir marcas entre otros los siguientes signos:

a)
b)

c)
d)
e)
f)
9)

Las palabras o combinaciones de palabras.

Las imagenes, figuras, simbolos, graficos, logotipos, monogramas,
retratos, etiquetas, emblemas y escudos.

Los sonidos y los olores.

Las letras y los niumeros.

Un color delimitado por una forma, o una combinacion de colores.
La formas de los productos, sus envases y envolturas.

Cualquier combinacion de los signos o medios indicados en los

apartes anteriores.

Articulo 135 — No podrén registrarse como marcas los signos que:

a)

b)
c)

d)

No pueden constituir marca conforme al primer parrafo del articulo
anterior

Carezcan de distintividad

Consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de
sus envases 0 en formas caracteristicas impuestas por la
naturaleza o la funcion de dicho producto o del servicio del que se
trate

Consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den
una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se
aplican

Consistan exclusivamente en un signo o indicacion que pueda
servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el

destino, el valor, la procedencia geografica, la época de produccion
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f)

¢))

h)

)

K)

u otros datos, caracteristicas o informaciones de los productos o de
los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicacion
Consistan exclusivamente en un signo o indicacién que sea el
nombre genérico o técnico del producto o servicio del que se trate.
Consistan exclusivamente o se hubiera convertido en una
designacion comun o usual del producto o servicio del que se trate
en el lenguaje corriente o en la usanza del pais

Consista en un color aisladamente considerado, sin que se
encuentre delimitado por una forma especifica

Puedan engafiar a los medios comerciales y al publico, en
particular sobre la procedencia geogréfica, naturaleza, el modo de
fabricacion, las caracteristicas, calidades o aptitudes para el
empleo de los productos y servicios del que se trate

Reproduzcan, imiten o contengan una denominacion de origen
protegida para los mismos productos o para productos diferentes,
cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusion o de
asociacion con la denominacion o implique un aprovechamiento
injusto de su notoriedad.

Contenga una denominacion de origen protegida para vinos y
bebidas espirituosas

Consistan en una indicacion geografica nacional o extranjera
susceptible de inducir a confusion respecto a los productos o

servicios a los cuales se aplique

m) Reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes,

bien sea como marcas, bien sea como elementos de las referidas
marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y
punzones oficiales de control y de garantia de los Estados; asi
como los escudos de ramas, banderas, siglas o denominaciones de

cualquier organizacion internacional
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n)

p)

Reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas,
a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional
competente en normas y calidades en los paises miembros

Reproduzcan, imiten , o incluyan la denominacion de una variedad
vegetal protegida en un pais miembro y en extranjero, si el signo se
destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso
fuese susceptible de causar confusion o asociacion con la variedad
Sean contrarios a la Ley, a la moral, al orden publico o las buenas

costumbres

No obstante lo previsto en los literales b, e, f, g, h, un signo podra ser

registrado como marca si quien solicité el registro o su causante lo hubiese

estado usando constantemente en el pais miembro y, por efecto de tal uso,

el signo

ha adquirido aptitud distintiva respecto a los productos o servicios a

los cuales se aplica.

Articulo

136 - No podran registrarse como marca aquellos signos cuyo uso

en el comercio afectara indebidamente un derecho de terceros, en particular

cuando:

a)

b)

Sean idénticos 0 se asemejen a una marca anteriormente solicitada
para su registro o registrada por un tercero, para los mismos
productos o servicios 0 para productos o0 servicios respecto de los
cuales el uso de la marca puede causar un riesgo de confusién o de
asociacion

Sean idénticos o se asemejen a un hombre comercial protegido o de
ser el caso a un rétulo o ensefia

Sean idénticos 0 se asemejen a un lema comercial solicitado o
registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera

originar un riesgo de confusion o de asociacion
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d)

f)

9)

h)

Sean idénticos o se asemejen a signo distintivo de un tercero,
siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un
riesgo de confusion o de asociacion cuando el solicitante sea o haya
sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente
autorizada por el titular del signo protegido en el pais miembro o en
el extranjero

Consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de
personas juridicas con o sin fines de lucro o personas naturales, en
especial tratdndose de nombre, apellido, firma, titulo, seudénimo,
imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o
identificada por el sector pertinente del publico como una persona
distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de
esa persona o si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados
sus herederos

Consistan en un signo que infrinja el derecho de Propiedad
Intelectual o el derecho de autor de un tercero salvo que medie el
consentimiento de este

Consistan en el nombre de las comunidades indigenas, afro
americanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras,
caracteres o0 signos utilizados para distinguir sus productos,
servicios, 0 que constituyan la expresion de su cultura practica, salvo
gue la solicitud sea presentada con su consentimiento expreso
Constituyan una imitacién, reproduccion, traduccién o trascripcion
total y parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo
titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o
servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese
susceptible de causar un riesgo de confusién o de asociacién con
ese tercero con sus productos o servicios, un aprovechamiento
injusto del prestigio del signo, o la dilucion de fuerza distintiva o de

su valor comercial o publicitario.
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Articulo 137 — “ cuando la oficina nacional competente tenga indicios
razonables que le permitan inducir que un registro se hubiese solicitado para
perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal podra
denegar dicho registro”. %,

3.1.2 Procedimiento De Registro. Dentro del procedimiento de registro de
una marca se deben tener en cuenta los aspectos obligatorios y los que no lo
son, puesto que depende de esto que el registro marcario y su consecuente

proteccion pueda ser concedida 6 no.

Como primera medida previo al diligenciamiento de la solicitud de registro,
se debe verificar si la marca de la cual se va a solicitar el registro, ha sido
pedida o registrada con anterioridad para evitar que este sea negado. Dentro
de la Superintendencia de Industria y Comercio existen dos posibilidades

para hacer dicha verificacién. Los tramites son:

Solicitud de listado de antecedentes marcarios, busqueda que consiste en la
entrega al interesado de los antecedentes que sobre la clasificacion de las
marcas exista, consta de un listado de aproximadamente cien marcas dentro
de las cuales deben aparecer marcas idénticas o similares que hayan sido
solicitadas o registradas con anterioridad a la correspondiente solicitud. Con
el listado de antecedentes, se puede constatar o visualizar, si el registro de la
marca es viable o no. Para hacer la solicitud de este listado la persona
interesada debe conocer la existencia de la “Clasificacion Internacional de
Productos y Servicios de Niza”, de tal manera que ubique la clase
perteneciente a la marca que se pretende registrar. Este factor es
importante, debido a que por cada solicitud de registro de una marca solo se

puede incluir dentro una de las cuarenta y dos clases internacionalmente

24 DECISION 486 DE 2000. Op. Cit. Art. 137.
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reconocidas. Una vez se obtiene este listado se pueden dar las siguientes

alternativas:

Solicitud de listado de antecedentes:

Existe marca exacta registrada y vigente: No es viable solicitud de
registro

Existe marca exacta registrada no vigente : No es viable solicitud de
registro

Existe marca similar registrada y vigente: Es viable solicitud de registro
Existe marca similar registrada no vigente: Es viable solicitud de registro
Hay tramite de solicitud de marca exacta: No es viable solicitud de
registro

Hay tramite de solicitud de marca similar: Es viable solicitud de registro
No hay marca registrada exacta : Es viable solicitud de registro

No hay marca registrada similar: Es viable solicitud de registro

No hay marca solicitada exacta: Es viable solicitud de registro

No hay marca solicitada similar : Es viable solicitud de registro

Solicitud de Certificacion. Esta solicitud es un mecanismo por medio del

cual se le pide a la Superintendencia de Industria y Comercio - por medio de

una carta dirigida a la Division de Signos Distintivos - una certificacion que

debe ser expedida por esa oficina conteniendo la informacién sobre la

existencia o no de la marca dentro de los archivos de dicha entidad. Una vez

de obtiene este listado se pueden dar las siguientes alternativas:

a. Solicitud de certificacion:

o Existe marca exacta y vigente: No es viable solicitud de registro

o Existe marca exacta no vigente: Es viable solicitud de registro
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o No existe marca exacta: Es viable solicitud de registro

La mejor posibilidad vigente para hacer el registro de una marca es que no
exista una marca exacta ni similar registrada o solicitada para tener una
garantia de obtener el registro. Este mecanismo es muy practico pero dichas
basquedas no son del todo confiables debido a que la base de datos de la
Superintendencia de Industria y Comercio ostenta yerros relacionados con la
actualizacion y obtencion de informacién completa, no obstante lo anterior,
ello no se traduce en una deficiencia del sistema, el cual se encuentra
constantemente en actualizacion con miras a determinar con mayor precision
las consultas inmediatas, constituyéndose en una de las mejores

posibilidades para tener certeza de la obtencién del registro.

Posteriormente, y en caso de que sea viable el registro de la marca, se
procede a presentar el petitorio. Dentro de esta solicitud se deben relacionar:
1) Los datos del solicitante; 2) los datos del representante o apoderado si se
tiene; y 3) la clase en que se va incluir la marca dentro de la solicitud
determinada como ya se apuntd al Acuerdo Internacional de Niza (debido a
gue cada clase protege diferentes bienes y servicios). El registro de una
marca en una determinada clase no le da derecho al titular sobre las demas
clases. Se debe relacionar el tipo de marca, las cuales pueden ser
nominativa, figurativa o mixta. Ademas se debe anexar comprobante de
pago, sefalar en las casillas correspondientes dentro de los formularios
oficiales y anexar los documentos que se entregan con la solicitud, la
denominacion del signo y se debe aportar el logo en caso de que se pretenda

reivindicar proteccion sobre este ultimo.

El solicitante de una marca puede ser una persona natural o juridica. No es
necesario que el peticionario tenga apoderado, pero si se trata de una

persona juridica es obligatorio sefialar todos los datos del representante legal
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de esta. Si se cuenta con apoderado es obligatorio presentar el poder
correspondiente con las especificaciones del caso para que este actué
incluso dentro del agotamiento de la via gubernativa. Dicho mandato puede
ser especial o general dependiendo las funciones que se le otorguen al
apoderado, también puede tratarse de poderes otorgados en el exterior los
cuales deben encontrarse legalizados o apostillados. Los abogados pueden
actuar como agentes oficiosos si no ostentan poder al momento de hacer la
actuacion ante la Superintendencia de Industria y Comercio y posteriormente
presentar el poder antes de ser recurrido o una vez requerido. En el caso de
una persona juridica es obligatorio anexar el certificado de existencia y
representacion legal emanado de la Camara de Comercio de la ciudad del
domicilio social, por medio del cual se acredita la existencia y representacion

legal del ente juridico.

La apostilla es una medida de control Unica, requerida como exigencia
consistente en la colocacion de un sello o estampilla por parte del pais
donde se elaboro el documento. En Colombia la entidad encargada de
apostillar los documentos es el Ministerio de Relaciones Exteriores. La
apostilla se encuentra regulada por la convencién 12 de la Haya, sobre la
abolicion del requisito de legalizacion para documentos extranjeros.

La Resolucién 267 del 30 de enero de 2001, establece los derechos que
surgen de la apostilla sobre documentos por parte del Ministerio de
Relaciones Exteriores y por medio de la Ley 455 de agosto de 1998, con la
que se aprueba la abolicion de requisitos de legalizacion para documentos

publicos extranjeros y se aprob6 la apostilla en Colombia.

Cuando no se tiene el poder al momento de la iniciacion de un tramite, sea
este la solicitud de la marca, la presentacion de la oposicion u otras, el

abogado se presenta como agente oficioso. Esta calidad tienen que ser
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expresa, solamente se puede actuar como agente cuando no existe
apoderado. La Superintendencia de Industria y Comercio requiere a toda
persona que inicia el tramite oficioso el pago de una caucién dentro del
termino de diez dias habiles 6 que dentro de los dos meses siguientes al
requerimiento  presente el poder, obviandose en este Ultimo caso la
necesidad de pago de la cauciéon por actuacién oficiosa en nhombre de un

tercero.

El poder general o especial puede ser otorgado por escritura publica o por un
memorial dirigido a la entidad. Los poderes pueden otorgarse 0 sustituirse
en Colombia o en el exterior, el trdmite en el exterior debe hacerse ante un
Coénsul Colombiano o el funcionario que la Ley local autorice. El poder
otorgado en Colombia debe ser otorgado con nota presentacién personal

ante Notario.

Cuando se trate de la solicitud de una marca nominativa o mixta debe
hacerse mencion en el espacio correspondiente para las palabras la mencién
textual de la misma. Si se trata de una marca diferente a la nominativa es
fundamental adjuntar un modelo de 12 x 12 centimetros por medio de la cual

se identifique claramente.

Una vez presentada la solicitud ante la Superintendencia de Industria y
Comercio, dentro del termino subsiguiente de treinta dias habiles esa
entidad realizar4 un estudio sobre los requisitos formales. Al cabo del
mismo si la solicitud los cumple, la Superintendencia procede a ordenar la
publicacion en la Gaceta de la Propiedad Industrial. Si la solicitud no cumple
con los requisitos formales, se le hace un requerimiento al solicitante, el cual
es dado a conocer mediante la fijacion de estado. Dicho requerimiento debe

ser contestado dentro de los treinta dias habiles siguientes, al termino de los
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cuales se deberan subsanar las irregularidades presentadas para que se

continué con el tramite.

Una vez hecha la publicacion en la Gaceta de la Propiedad Intelectual, donde
se divulgan las marcas que han sido solicitadas y se consignan todos los
datos principales de las solicitudes, cualquier persona con legitimo interés
puede oponerse al registro mediante la presentacion de una oposicion. Esta
oposicion debe ser presentada dentro de los treinta dias hébiles corrientes
siguientes a la fecha de la publicacion, tal como se explica en el capitulo de
la oposiciones. Al solicitante se le corre traslado de la observacion y este
tiene treinta dias habiles para contestarla. La Superintendencia de Industria
y Comercio decidird finalmente si concede o no el registro de la marca.
Contra esta decision se pueden interponer los recursos de reposicion y

apelaciéon dentro del tramite de la via gubernativa.

Al tener el registro de la marca se debe tener presente la vigencia de esta.
La marca tiene una vigencia de diez afios contados a partir de la ejecutoria
de la resolucion que concede el registro de la marca. A partir de la fecha de
vencimiento hay que solicitar la renovacion. Dicha renovacion puede ser
presentada dentro de los seis meses anteriores al vencimiento. La solicitud
de renovacion tiene un plazo de gracia de seis meses adicionales una vez
que expire la fecha de vencimiento mediante el pago de un excedente en los
derechos administrativos. EIl propietario de la marca puede solicitar la

renovacion seis meses antes de su vencimiento.

3.1.3 Derechos y Limitaciones. Cuando al solicitante se le concede la
marca, adquiere el derecho al uso exclusivo de ella. El titular del registro
tiene el derecho de actuar contra cualquier tercero que use sin su
consentimiento la marca. Este uso puede ser con una marca, ensefia,

nombre comercial, nombre de dominio, entre otros, idénticos o similares, que
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puedan inducir al publico a error y esto le cause un perjuicio al titular. Por lo
tanto, el titular de una marca tendra las acciones pertinentes para impedir

que terceros utilicen la marca de su propiedad.

Tarde o temprano, numerosas pequefias y medianas empresas (PYME) operaran en
mas de un mercado vendiendo sus productos o servicios o concediendo licencias o
franquicias sobre sus derechos de propiedad intelectual y conocimientos
especializados mas alla de sus fronteras nacionales.

No obstante, los derechos de propiedad intelectual son territoriales, lo que significa
gue por o general se protegen unicamente en € pais o region donde se ha solicitado
y obtenido la proteccion. Por consiguiente, resulta esencial proteger la propiedad
industrial en mercados de exportacion, a fin de gozar de la misma proteccion en €

extranjero que en el mercado interno.

Cuando se hace referencia, a que el propietario de un registro marcario tiene
el uso exclusivo de la marca, se debe entender en el univoco sentido de
“utilizar la marca dentro del trafico econémico, es decir dandole un uso
publico, distinguiendo con su marca los productos para los que fue
registrada”®. También el propietario puede introducir en el mercado los
productos que se pretenden comercializar, debidamente identificados con la
marca registrada. Otro uso que se le puede dar a la marca es el publicitario

buscando la comercializacion del producto.

El propietario de una marca tienen derecho a impedir que un tercero intente
registrar una marca idéntica o similar , que pueda causar error en el publico

interponiendo una oposicion el los términos que prescribe la Ley.

> Superintendencia de Industria y Comercio, Concepto 000116628 del 21 de marzo de
2001(Online). 28-05-2001. www.sic.gov.co/concepto000116628.
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Una limitacion para el propietario de una marca es que el uso que le de a la
misma tiene que ser dentro de la clase dentro de la cual registré su marca y

para los productos y servicios para los cuales se efectu6 dicho tramite.

Adicionalmente existen algunas excepciones al uso exclusivo de las marcas,
pues como lo ha venido sosteniendo a lo largo del ultimo cuatrienio El
Tribunal Andino de Justicia, en el caso de las marcas en la cuales los prefijos
o sufijos se hayan convertido en comunes, para efecto de la fijacion de la
confundibilidad, aquellos no se tomaran en consideracion en el analisis global
y sucesivo de los signos. La comparacion procederd con los elementos
restantes de los signos confrontados, proveyéndose que de existir diferencias
que eliminen las semejanzas y que procuren una distintividad propia de cada
signo, la coexistencia no estara impedida siempre que se consideren los
productos y servicios que cada signo proteja. Queriendo significar que toda
marca que tenga una parte genérica o de uso comun esta parte podra ser
usada por otras personas como por ejemplo: Caltrate y Calcibon, ambas
palabras usan una parte de denominacion comun como el CAL, lo que
significa calcio, en cambio la segunda parte de la marca es lo

suficientemente distintiva por lo que no se genera una coexistencia. “

El segundo caso en el cual se presenta la excepcion al uso exclusivo de las
marcas es el que se encuentra expreso dentro de la Decision 486 de 2000

asi:

Articulo 157 “ ...Los terceros podran sin consentimiento del titular de la marca
registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudénimo,
un nombre geogréfico o cualquier otra indicacion cierta relativa a la especie,
calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de produccion de
sus productos o de la presentacion de sus servicios u otras caracteristicas de

estos, siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a titulo de
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marca y tal uso se limite a propésitos de identificacion o de informacién o no
sea capaz de inducir al publico confusion sobre la procedencia de los

productos o servicios.

El registro de la marca no confiere a su titular el derecho de prohibir a un
tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa,
ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o
servicios legitimamente marcados, o para indicar la compatibilidad o
adecuacion de piezas de recambio o accesorios con los productos de marca
registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propdsito de
informacion al puablico y no sea susceptible de inducirlo a confusion sobre el
origen empresarial de los productos o servicios respectivos. Dos claros
ejemplos de estas marcas son : En primera instancia, si una persona desea
denominar su marca con su nombre esta no podra ser prohibida, y el
segundo caso es el de un taller mecanico que repara autos de todas las
marcas con repuestos originales. En el establecimiento se anuncia y se hace
publicidad de las marcas de los automotores que dicho taller repara, de tal
forma que en el establecimiento se puede indicar los nombres de las marcas
gue se utilizan para anunciar que dentro de su taller se vende este tipo de

repuestos.

3.1.4 Territorialidad. Los derechos marcarios nacen a la vida juridica
mediante la concesion, estos derechos facultan a la persona que adquieren
el derecho en el pais que se trate a buscar proteccion y a ejercer derechos

sobre esta.

El registro de una marca es otorgado por la oficina nacional competente
como lo establece la Decisién 486 de la Comunidad Andina, en el caso de
Colombia esta es la Superintendencia de Industria y Comercio. Si una

persona desea obtener la proteccion de una marca en diferentes paises
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miembros de la Comunidad Andina debe proceder a hacer el registro en la

oficina nacional competente que lo desee.

En la actualidad no existe el alcance Subregional Andino de las marcas, esto
quiere decir que no puede hacerse valer el registro en los paises miembros
del Pacto Andino. Para obtener los mismos derechos sobre las marcas es
necesario realizar nuevamente el registro, sin que esto signifique que esta
sea concedida, puesto que puede no reunir los requisitos de registrabilidad
aunque se tenga la prioridad. Solamente se aplica la proteccion

extraterritorial en los casos de marcas notorias.

Un ejemplo claro de que no hay alcance Subregional seria:

Y solicita el registro de la marca X, en Ecuador dicha marca es conocida,
estando dentro del plazo de la prioridad y sin ser esta marca notoria, Y
solicita en Colombia la misma marca registrada la cual es negada pues existe
una marca registrada con anterioridad a la solicitud de la marca y muy
similar en Colombia que puede ser susceptible a la confusion. El registro de
la marca X es negada debido a que no cumple con los requisitos de
registrabilidad para Colombia.

Por lo tanto para buscar la proteccién de una marca en paises miembros del
Pacto Andino debe adelantarse el registro en cada oficina nacional
competente. La excepcion al principio de territorialidad es la oposicién

andina la cual se explicara en el acapite siguiente.

3.2 OPOSICIONES

3.2.1 Presentacion y defensa de la oposicion. Las oposiciones son un

mecanismo por medio del cual un tercero que tenga legitimo interés puede
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manifestar inconformidad con el registro de una marca, esto es segun las
causales de irregistrabilidad que se encuentran expresamente estipuladas en

la Ley.

Las oposiciones pueden ser interpuestas por una sola vez dentro de los
treinta dias hébiles siguientes a la publicacion en la gaceta de la propiedad
industrial. Este mecanismo solo puede ser interpuesto por un tercero con un
legitimo interés, esto quiere decir que se encuentran legitimadas para ello
aquellas personas que tengan la propiedad sobre una marca, ensefia,
nombre de dominio, denominacién de procedencia entre otros, idéntico o
similar que sea afectada directamente tanto en el territorio nacional como en
cualquier pais de la Comunidad Andina donde se encuentre en tramite la
solicitud de registro. Para el tramite de oposicion se necesita respaldar las
pretensiones mediante los diversos medios probatorios que rigen el
procedimiento civil, probanzas que se deben presentar dentro de este mismo
término o dentro de la prorroga adicional de treinta dias habiles a solicitud

del opositor.

Respecto de las marcas descriptivas o genéricas, cualquier persona puede
interponer una oposicién, debido a que el uso de dichas marcas inciden en el
interés general y adicionalmente, si ninguna persona interpone oposicion, la
entidad competente puede negar de oficio el registro de la marca, por la
condicion descriptiva 0 genérica que ella contiene de manera desajustada al

ordenamiento marcario.

También se puede presentar la oposicion andina que permite al titular de una
marca registrada en cualquiera de los paises miembros, impedir el registro
de una marca idéntica o similar tanto en el pais donde obtuvo el registro
como en los demas paises miembros de la Comunidad Andina. Al respecto,

se plantearon dos mecanismos complementarios: la causal de
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irregistrabilidad que sanciona con nulidad un registro infractor y la oposicién
propiamente dicha que otorga al titular de una marca la posibilidad de debatir
su mejor derecho en el procedimiento frente a un segundo titular en otro pais

miembro.

Las deliberaciones concluyeron en mantener la figura como de un derecho
procesal e impedir el ulterior registro, si la oposicion es declarada fundada,
pero sujetando al solicitante a la demostracion de un interés legitimo en el
mercado marcario del pais miembro en el que ejerce su accion. Ello se
complementa con una disposicion transitoria que ordena la interconexion de
las oficinas, primer paso para permitir la oposicion como causal primera de

irregistrabilidad y para crear un mercado comun marcario mas adelante.

Estos mecanismos tienen por efecto impedir que la territorialidad marcaria se
convierta en una barrera legal que impida un libre transito de bienes entre los
paises miembros. Hoy en dia la ausencia de un régimen mas completo de
oposicion o su version perfeccionada como causal de irregistrabilidad vienen
favoreciendo la creacién de divisiones territoriales que compartimentan la
Zona de Libre Comercio Andina vigente en la actualidad y el cual impide que
el principio constitucional del libre movimiento de bienes se cumpla
plenamente. ( principio que es ademas juridicamente preeminente al de
territorialidad de la marca), con el agregado de garantizar al titular, que su

marca estara protegida en todos los paises miembros.

Los mandatos presidenciales para el establecimiento de un mercado comun
Andino en el afio 2005 colocan a los paises en la perspectiva de incrementar
en los proximos afios los flujos comerciales al interior de la Comunidad
Andina. Siendo esto la normativa comunitaria en materia de propiedad
industrial, procurando una mayor proteccion a los titulares de marcas

registradas en la subregion.
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Para poder presentar una oposicion andina hay que demostrar el interés

legitimo el cual se prueba con la titularidad del signo distintivo o la

demostracion presentando la copia autentica del titulo de registro, facturas,

papeleria con el logotipo, empaques o con cualquier otro documento 6 pleno

medio de prueba que demuestre el uso o existencia del signo distintivo.

La oposicién serd admitida si cumple con los requisitos minimos legales

previstos, los cuales son :

K/
£ %4

K/
L4

Se presente dentro del término legal previsto
Indicaciéon de todos los datos esenciales indicativos al opositor y a la
solicitud contra la cual se interpone que son:
e Nombre del opositor
e Direccion del opositor
e Anexo de certificado de existencia y representacion
cuando se trate de persona juridica.
El escrito debe ser presentado con original y copia
Debe identificar correctamente el nimero de la gaceta y el expediente
Si fuere el caso, poder debidamente otorgado o el numero de
protocolizacién que existe, ante la entidad competente.
Que el tercero tenga legitimo interés que son: Titular de una marca
idéntica o similar, Que pueda inducir al publico consumidor a error y
Quien haya solicitado el registro de una marca idéntica o similar
Que se fundamente la oposicion en una solicitud de fecha anterior a la
solicitud a la cual se observa.
Que se fundamente en Convenios o Tratados vigentes en el pais
miembro, tales como : Venezuela, Ecuador, entre otros, en el cual se
tramita la solicitud del registro de marca.
Que se paguen las tasas correspondientes que la oficina nacional
imponga.

Que se acompairie de la pruebas pertinentes para oponerse.
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Una vez la demanda de oposicion cumpla con los requisitos minimos
consagrados en los articulos 147-148-149 de la Decision 486 de la Comision
del Acuerdo de Cartagena, esta “...sera admitida por medio de auto y se
corre traslado al solicitante para que en termino de treinta dias habiles
presente respuesta de la misma”?®. La oposicién sera notificada por estado

fijado en la secretaria de la entidad competente.

Una vez admitida la oposicion de un tercero interesado, la oficina nacional
competente, tiene la obligacién de notificar al solicitante para que dentro del
termino de treinta dias habiles siguientes presente los argumentos o pruebas

necesarias para defender el registro de la marca si asi lo estima conveniente.

A solicitud de parte, la oficina nacional podra otorgar por una sola vez un
plazo adicional de treinta dias para que el opositor presente pruebas, de igual
forma se puede solicitar prorroga dentro de la contestacion de la oposicion
Unicamente para presentar pruebas, sin que esta solicitud de prorroga exima
al opositor o al solicitante de presentar las pruebas que tenga en su poder al

momento de presentar la oposicion.

La interposicion de una oposicién basada en un marca solicitada acarreara la
suspension de la solicitud de la marca a la cual se opone hasta que la
marca contra la cual se oponga sea concedida o negada. Aunque esto no
impide que la entidad competente niegue el registro de la marca a la cual se

oponen si esta lo juzga conveniente.

Lo que se puede entender como confusion de las marcas es todo aquello que
puede producir al publico consumidor un error, esto es, que la persona que

va a consumir el producto pueda escoger una cosa por otra.

% (27)Superintendencia de Industria y Comercio. Respuestas Signos Distintivos a las
preguntas frecuentes. Op. Cit.
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Tampoco podra registrarse como marca, las que se asemejen en forma , que

puedan inducir al publico a error:

A. CONFUSION DIRECTA. Consiste en la confusion de denominaciones
entre si, por semejanza ortografica, por semejanza fonética, por
similitud verbal y por similitud de ideas:

a. Confusién entre denominaciones y emblemas, porque Ila
denominacion puede corresponder a un emblema o forma registrada
0 viceversa.

b. Confusiones entre figuras o dibujos por reproduccién o imitacion del
elemento principal, por deformacion de los elementos, por similitud
de los conjuntos constituidos por distintos elementos.

c. Confusion entre diversos colores, que puedan presentarse por
similitud de colorido simplemente o por disposicién del colorido.

d. Confusién debido a las formas. Puede ser porque se confunden las

formas materiales o las denominaciones.

B. CONFUSION INDIRECTA. Resulta del modo particular como se utiliza la
marca. Por ejemplo: El tamafio u otras caracteristicas de la marca al ser
estampadas sobre determinado material adquieren determinado parecido

extraordinario con otras a las cuales pondrian en situacion desventajosa.
3.3 REVOCATORIA DIRECTA
La accion de revocatoria directa hace parte del procedimiento de registro
debido a que se actlua ante la misma autoridad. Como consta en el Codigo

Contencioso Administrativo en los articulos 69-70 y 71. Este tramite procede

cuando:
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Articulo 69. Causales de Revocacion. Los actos administrativos deberan ser
revocados por los mismos funcionarios que los hayan expedidos o por sus
inmediatos superiores, de oficio 0 a solicitud de parte, en cualquiera de los

siguientes casos:

a) Cuando sea manifiesta la oposicién a la Constitucion y a la Ley.
b) Cuando no estén conformes con el interés publico social, 0 atenten
contra ellos.

c) Cuando con ello se cause agravio injustificado a una persona.

Articulo 70. “Improcedencia. No podra pedirse la revocacion directa de los
actos administrativos respecto de los cuales el peticionario haya ejercitado el

recurso de la via gubernativa..”

Articulo 71. “ Oportunidad. La revocaciéon podra cumplirse en cualquier
tiempo e inclusive en relacion con actos en firme o cuando se haya acudido a
los Tribunales Contencioso Administrativos, siempre que en este ultimo caso

no se haya dictado auto admisorio de la demanda”

En el procedimiento de registro de una marca se aplica por ejemplo cuando
con ella se cause un agravio injustificado a una persona en los casos en que
no se hace a notificacién personal, 6 en los que el estado ¢ edicto queden
mal publicados, pudiéndose solicitar la revocatoria directa del acto
administrativo para que la persona pueda enterarse en debida forma.

3.4 RECURSOS

Los recursos en la via gubernativa son un mecanismo contra los actos que
ponen fin a las actuaciones administrativas, consisten en los recursos de

reposicion y en subsidio apelacion. Estos recursos proceden contra las
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declaraciones proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio en
la primera instancia, es decir, el Jefe de Divisiébn y el superior jerarquico

siendo este el Superintendente o en su defecto el Superintendente delegado.

3.4.1 Recurso de Reposicion. El recurso de reposicion segun el Codigo
Contencioso Administrativo procede contra los autos de tramite que dicta el
ponente y contra los interlocutorios dictados por las salas del Consejo de
Estado, o por los Tribunales o por el juez, cuando no sea susceptible de
apelacién®’. El termino para interponer este recurso es de cinco dias habiles

contados a partir de la notificacion personal o de la desfijacién del edicto.

El fin del recurso de reposicién es que el mismo ponente sea quien vuelva a
estudiar la Decision que haya expedido, buscando su revocacion o reforma.
La forma de interposicion del recurso de reposicion es idéntica a la
consagrada por el Cdodigo de Procedimiento Civi. Como lo establece el
articulo 180 del Cddigo Contencioso Administrativo, en cuando a su
oportunidad y tramite se remite al Codigo de Procedimiento Civil, en los
articulos 248 y 249, cuando dice: “En cuanto a su oportunidad y tramite se

aplicaran los articulos 348 y 349 del Cddigo de Procedimiento Civil”.

En la actualidad los recursos de reposicion son resueltos por el Jefe de

Divisién de Signos Distintivos.

3.4.2 Recurso de Apelacién. El recurso de apelacibn como el Codigo
Contenciosos Administrativo lo establece, en su articulo 181, procede contra

los siguientes autos o sentencias:

a) El que rechace la demanda

b) EIl que resuelva sobre la suspension provisional

2" DECISION 486 DE 2000. Art. 186
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c) El que ponga fin al proceso

d) El que resuelva sobre la liquidacion de condenas

e) El que apruebe o impruebe conciliaciones judiciales o prejudiciales

i) El que decrete nulidades procesales

f) El que resuelva sobre la intervencion de terceros

g) El que detenga la apertura a prueba o el seflalamiento del termino para
practicar pruebas o el Decreto de alguna pedida oportunamente o

delegue su practica 2.

El recurso de apelacién es resuelto por el superior jerarquico con el fin que
este revise la providencia y la revoque 6 reforme. En la actualidad el recurso
de apelacion es resuelto por el Superintendente o en su defecto el

Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

El término con el cual cuentan los particulares para interponer el recurso
contra las decisiones sancionatorias emitidas por el despacho, es de cinco
dias habiles a partir de la notificacion personal o que sea desfijado el edicto,
para que este término se entienda transcurrido debe haber transcurrido mas

de la media noche del dltimo dia de plazo.

3.4.3 Recurso de Queja. El recurso de queja fue instituido para corregir los
errores en los que pueda incurrir un funcionario cuando este niega

indebidamente el recurso de apelacion.

El Cbédigo Contencioso Administrativo en el recurso de queja nos remite al

Caddigo de Procedimiento Civil, el cual dispone que procede cuando :

%8 |bidem. Art. 181
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Articulo 377 — Procedencia. Cuando el juez de primera instancia deniegue el
recurso de apelaciéon, el recurrente podra interponer el de queja ante el

superior, para que este lo conceda si fuera procedente.

Podra también interponer recurso de queja el apelante a quien se le ha
concedido una apelacién en el efecto devolutivo o diferido, si considera que

ha debido serlo en un distinto, para que el superior corrija tal equivocacion.

El recurso de queja se interpone una vez se niega el recurso de apelacion,
siendo este en primera instancia, adicionalmente se puede interponer si el
recurso fue concedido pero en un efecto en el cual no se debié conceder, el
superior jerarquico debe corregir esto una vez interpuesto el recurso de

queja.

El recurso de queja tiene un termino de cinco dias, para interponerlo,

después de la notificacion de la decision.

3.4.4 Agotamiento de la via gubernativa. Una vez se presenta el recurso,

el superior tiene que ordenar la remision inmediata del expediente.

La decisién que emite el superior es definitiva y agota la via gubernativa y por

ende la actuacion administrativa.
El agotamiento de la via gubernativa se da cuando ante las autoridades
administrativas se encuentra finiquitado el procedimiento y no procede frente

a esta entidad ninguna accién ni recurso alguno.

Por lo tanto los actos administrativos segun la Superintendencia de Industria

y Comercio quedan en firme cuando:
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a) Cuando contra ellos no proceda recurso alguno
b) Cuando los recursos interpuesto se hayan decidido
c) Cuando no se interponga recurso o se renuncie expresamente a ellos

d) Cuando haya lugar a perencién o cuando se acepten los desistimientos

3.5 CONSEJO DE ESTADO

Adicionalmente existen las acciones de nulidad vy restablecimiento del
derecho, dichas acciones se interponen ante el Consejo de Estado, el cual es

el maximo érgano de la jurisdiccion de lo contencioso administrativa.

3.5.1 Accién De Nulidad. Es aquel mecanismo que sirve para controlar el
comportamiento de quienes ejercen la funcion administrativa por medio de
actos como lo afirma la Dra. Mariela Vega de Herrera, en su libro “Manuel de
procedimiento Contencioso Administrativo”, adicionalmente es un medio de
proteccion de los derechos . Este mecanismo busca eficacia y efectividad en
la funcién administrativa. Dicha accion puede ser solicitada por si mismo o
por medio de apoderado, que se declare la nulidad de los actos
administrativos, como lo indica el Codigo Contencioso Administrativo. En su
articulo 64 que establece textualmente, “que procedera no solo cuando los
actos administrativos infrinjan las normas en que deberian fundarse sino
también cuando hayan sido expedidos por funcionarios y organismos
incompetentes o en forma irregular o con desconocimiento del derecho de
audiencia y defensa o mediante falsa motivacién, o con sus desviaciones de
las atribuciones propias del funcionario o corporaciéon que los profiri6.
También puede pedirse que se declare la nulidad de los circulares de servicio
y de certificacion y registro, la accién de nulidad no esta sujeta a termino de

caducidad.”® .

* VEGA DE HERRERA, Mariela. “MANUEL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO". Grupo Editorial Leyer. Bogota 1999. P. 27.
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Se puede acudir ante el Consejo de Estado solicitando la nulidad de los actos
administrativos emitidos por la Superintendencia de Industria y Comercio.
Algunos de los casos por los que acude a esta accion se presentan cuando
la autoridad administrativa niega una marca y el solicitante piensa que debe

ser concedida y viceversa, por ejemplo.

e La marca sea confundible
e La marca sea descriptiva

e La sea genérica entre otros

Dicha accion se ejerce una vez se agota la via gubernativa y se presenta una
accion de nulidad ante el Consejo de Estado como ultimo mecanismo, debido
a gque el Consejo de Estado es el Tribunal Superior o maxima autoridad en lo
Contencioso Administrativo. En los casos de nulidad y restablecimiento del
derecho el Consejo de Estado acude al Tribunal Andino de Justicia para que
emita una interpretacion prejudicial si el caso lo amerita y la “Interpretacion
dada por el Tribunal obligatoriamente debe seguirse por el juez nacional en
cualquier caso, bien se trate de una Consulta Obligatoria o Facultativa y el
juez esta obligado a aplicar la norma de ordenamiento juridico en el sentido
que ha sido interpretada por el Tribunal, sin embargo no se contempla ningun
mecanismo para asegurar que el juez acoja la interpretacion del Tribunal en
la sentencia. Consideramos que en Colombia en todos aquellos casos en los
que proceda el recurso extraordinario de casacion la sentencia que sea
aparte de la interpretacion dada por el Tribunal, seria susceptible de tal
recurso, en virtud de la violacién de una norma sustancial, por interpretacion

errénea.”’,

% METKE, Ricardo. “PROCEDIMIENTO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”. Op. Cit. P.215.
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3.5.2 Accion de nulidad y restablecimiento del derecho. Es un
mecanismo para defender los derechos particulares dentro de esta accién
toda persona que considere que sus derechos reconocidos hayan sido
vulnerados puede buscar que su derecho sea restablecido o resarcido. Con
esta accion se busca la nulidad del acto administrativo y el restablecimiento

de los derechos personales.

El Cdédigo Contencioso Administrativo, en su articulo 85, habla sobre la
accion de nulidad y restablecimiento del derecho de la siguiente forma: “Toda
persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma
juridica, podra pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le
restablezca en su derecho, también hace que le modifiquen una obligacion

fiscal, o de otra clase o la devoluciéon de lo que pago indebidamente”.

La accion de nulidad y restablecimiento del derecho caduca al cabo de cuatro
meses a partir de la ejecutoria del acto administrativo. El solicitante acude al
Consejo de Estado por la misma motivacion que para la accion de nulidad, la
diferencia radica en que el demandante solicita que sea restablecido su

derecho.
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4. PROTECCION

4.1 USURPACION DE MARCA

El titular de una marca registrada tiene derecho a utilizar acciones cuando un
tercero utilice la marca legalmente protegida, estas acciones pueden iniciarse
ante la jurisdiccion civil, penal y administrativa. Dichas acciones se
interponen con el fin de evitar el uso, lograr la indemnizacion de perjuicios o
impedir que se registre una marca igual y semejante a la registrada con

anterioridad.

El objeto principal de la Ley de Marcas es proteger el uso exclusivo de las
marcas que estén registradas conforme a la Ley, este derecho se haya
garantizado por Leyes y normas protectoras, generalmente la confusién que
se presenta en las marcas no es el resultado de la casualidad sino de obras
preconcebidas, de actividades con intencidén dolosa y provocadora, mediante

maniobras engafosas y deliberadas.

4.1.1 Acciones gue se derivan de la usurpacion. Formas de usurpacién

en las marcas.
a) Por parte de los productores.
Falsificacion. Es la reproduccion material de una marca ajena, cuando se

reproducen de forma exacta sus elementos, o en la reproduccion grafica o

verbal de las denominaciones registradas.
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Uso de Marcas Falsificadas: Consiste en aplicarles marcas falsificadas a
las mercancias sin necesidad de que los productos lleguen hasta el

mercado de consumo.

Imitacion Fraudulenta: Podra ser una falsificacion parcial o un
acercamiento del efecto visual o auditivo, segun la clase de marca o el
conjunto que la compone, con el objeto de producir confusién y engafiar a

los consumidores.

Uso de Imitacion Fraudulenta: Esta forma de ilicito estriba en aplicarle a
la imitacion fraudulenta a determinado producto una marca que por

cualquier motivo es fraudulenta, porque choca con derechos ajenos.

Uso de Marca legitima Ajena: Este uso es indebido y no autorizado, caso
en el cual se trata de un contrato ilicito. Este es el caso en cual la marca
ha sido fabricada legalmente y un tercero se apropia de ella para vender

productos similares.

b) Usurpacién provocada por los expendedores.

Venta o puesta en venta de marcas falsificadas: Cuando a sabiendas se
distribuyen, venden u ofrecen las marcas falsificadas para que sean
utilizadas posteriormente, en este caso de usurpacion debe responderse
conforme a la Ley de proteccion de la propiedad industrial.

Engafios efectuados con ayuda de las marcas : Este caso no es de
usurpacion en el sentido preciso del concepto, aqui no se atenta contra
los derechos del titular de ningln registro marcario, sino contra el puablico

mismo que puede resultar perjudicado mediante el engafio propiciado con
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la colaboracién de la marca, sobre la calidad o cantidad de producto al

cual se aplica.

= Acciones Administrativas

Competencia Desleal. La Superintendencia de Industria y Comercio esta
facultada para conocer los casos relacionados con la competencia desleal, que
se consideran los eventos en los cuales se ha hecho uso no autorizado o
practicas deshonestas de signos distintivos. Algunos de los casos que

constituyen competencia desleal son:

» Cualquier acto capaz de crear una confusion, por cualquier medio que
sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o

comercial de un competidor.

= Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de
desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o

comercial de un competidor

= Las indicaciones o0 aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del
comercio, pudieren inducir al publico a error sobre la naturaleza, el modo
de fabricacién, las caracteristicas, la amplitud en el empleo o la cantidad

de los productos.
La accién por competencia desleal prescribe a los dos afios, contados a

partir de la comision del ultimo acto de competencia desleal exceptuando el

caso de mala fe, puesto que en este caso no prescribe la accion.
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La demanda por competencia desleal se presenta de igual forma y contenido
que cualquier otra demanda, su tramite se lleva a cabo ante la

Superintendencia de Industria y Comercio.

Para que la demanda por competencia desleal se pueda tramitar ante la
Superintendencia de Industria y Comercio se tienen que declarar bajo la
gravedad de juramento que no se va acudir ante el juez. Adicionalmente se
debe indicar en que condicibn se actla, si como administrativa o
jurisdiccional, porque si se actia como administrativa solo se puede
sancionar, y si actia como jurisdiccional solo se puede ordenar la
indemnizacién. La competencia desleal, se encuentra regulada dentro de Ley
256 de Enero de 1995.

Lo que se pretende con esta accion es que la Superintendencia de Industria
y Comercio se pronuncie sobre “La licitud de un acto o practica comercial

n 31

conforme a lo previsto en este titulo Esto solo se esta relacionando a las

marcas para el interés de este escrito.

- Medidas Cautelares

La accidon de medidas cautelares puede ser iniciada con anterioridad o
posteriormente a la interposicion de la accion por infraccion, se podra pedir a
la autoridad competente que ordene medidas cautelares inmediatas para
impedir que se cometa la infraccidbn que se supone se esta presentando,
evitar posibles consecuencias de la infraccion, obtener o conservar pruebas y

buscar que la accion sea efectiva y se pueda resarcir el dafio.

1 DECISION 486 DE 2000. Op. Cit. P. 267.
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La Decision 486 de 2000, tipifica las medidas cautelares de la siguiente

forma:

Articulo — 240 — Podran ordenarse, entre otras, las siguientes medidas

cautelares

= El cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infraccion

= EI retiro de los circuitos comerciales los productos resultantes de la
presunta infraccion, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas,
material impreso o de publicidad y otros materiales, asi como los
materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la
infraccion.

»= La suspension de la importacion o de la exportacion de los productos,
materiales o medios referidos en el literal anterior.

= La constitucién por el presunto infractor de una garantia suficiente

= El cierre temporal del establecimiento del demandado o denunciado
cuando fuese necesario para evitar la continuaciéon o repeticion de la

presunta infraccion.

Articulo — 247 —Una medida cautelar no solo se ordenara cuando quien la
pida acredite su legitimacion para actuar, la existencia del derecho infringido
y presente pruebas que permitan presumir razonablemente la comisiéon de la
infraccidn o su inminencia. La autoridad nacional competente podra requerir
que quien pida la medida otorgue caucién o garantia suficientes antes de

ordenarla.

Quien pida una medida cautelar respecto de productos determinados debera
suministrar las informaciones necesarias y una descripcion suficiente
detallada y precisa para que los productos presuntamente infractores puedan

ser identificados.
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Articulo — 248 — Cuando se hubiera ejecutado una medida cautelar sin
intervencion de la otra parte ella se notificara a la parte afectada
inmediatamente después de la ejecucidén. La parte afectada podra recurrir
ante la autoridad nacional competente para que revisé la medida ejecutada.

Salvo norma interna en contrario, toda medida cautelar ejecutada sin
intervencién de la otra parte quedara sin efecto de pleno derecho, si la accién
de infraccidén, no se iniciard dentro de los diez dias siguientes contados

desde la ejecucion de la medida.

La autoridad nacional competente, podra modificar, revocar, o confirmar la

medida cautelar.

Articulo - 249 — Las medidas cautelares se aplican sobre los productos
resultantes de la presunta infraccion y de los materiales o medios que

sirvieran principalmente para cometerla.

Como se ve claramente dentro de la Decision 486 y lo expresa el Doctor
Jaime H. Tovar, en su articulo “El nuevo régimen comun sobre propiedad

industrial Decisién 486 Acciones por infraccion de derecho™?

, Se regulan las
acciones por infraccion de derecho y las medidas cautelares que pueden
adoptarse para su proteccion al igual que regula lo concerniente a las
mediadas que pueden ser solicitadas y su procedimiento siendo este de

manera general.

La jurisdiccion se determina segun el caso. Las medidas cautelares no son
una accion autbnoma, como lo expresa la Decision 486, sino una accién

accesoria por lo tanto el accionante requiere que se inicie en principio una

%2 TOBAR O, Jaime H. “El nuevo régimen ComuUn Sobre Propiedad industrial”. Decision 486
por infraccion de derecho.
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accion declarativa de infraccién evitando que dichas medidas queden sin

efecto.

Con las medidas cautelares se busca impedir que se cometa una infraccion y
sus consecuencias, adicionalmente se busca obtener las pruebas vy
conservarlas. Con la ejecucion de la medida se busca asegurar la

efectividad de la accién o el resarcimiento de los dafios y perjuicios.

= Acciones Penales

En materia penal las acciones por usurpacion y falsificacibn marcaria, se
interponen ante la Fiscalia General de la Nacion, en la Oficina de
Asignaciones de forma verbal o escrita siendo esta Entidad encargada para
este tipo de delitos . La Fiscalia General de la Nacion efectda un reparto
interno a la Unidad Nacional de Delitos contra los Derechos de Autor, sin
embargo las acciones por usurpacién de marcas y falsificacion de marcas, se
pueden presentar ante esta Unidad directamente, la cual realiza la etapa de
investigacion en su totalidad.  Posteriormente, cuando se encuentra
ejecutoriada la resolucion de acusacion se interviene la otra autoridad
competente en el sistema mixto ( simbiosis particular de elementos de los
sistemas acusatorio e inquisitivo), siendo el juez penal quien direcciona la
etapa del juicio 6 causa hasta el pronunciamiento legal mediante condena

condenatoria 6 absolutoria.

Las medidas cautelares se regiran por el Cédigo de Procedimiento Civil
exceptuado las de embargo y secuestro de los bienes de terceros civiimente
responsables las cuales se podran solicitar una vez quede ejecutoriada la
resolucién de acusacion como se encuentra estipulado en el articulo 72 del

Caodigo de Procedimiento Penal.
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- Usurpacién De Marcas

Dentro de la legislacion colombiana se tiene claro que los signos distintivos
permiten identificar los productos y dar al consumidor una idea de la calidad
del producto, por lo tanto, se ha establecido el delito de usurpacién de
marcas siendo este un delito contra la fé publica. El articulo 306 del Codigo

Penal establece:

“El que utilice fraudulentamente nombre comercial, ensefia, marca, patente
de invencién, modelo de utilidad o disefio industrial protegido legalmente o
similarmente confundible con un protegido legalmente incurrird en prision de
dos (2) a cuatro (4) afios y una multa de veinte (20) a dos mil (2000) salarios

minimos legales mensuales vigentes.

En la misma pena incurrird quien financie, suministre, distribuya, ponga en
venta, comercialice, transporte o adquiera con fines comerciales o de
intermediacion bienes producidos o distribuidos en las circunstancias

previstas en el inciso anterior”.

Por ejemplo, X posee la marca denominada DELIPAN, para productos de
panaderia y pasteleria en Tulla, Valle, dicha marca se encuentra legalmente
registrada y C produce y distribuye productos de panaderia y pasteleria en
Bucaramanga, Santander, llamada de igual forma, sabiendo de la existencia
del registro y goodwiil de la anterior. X se entera de dicha usurpacion y lo

denuncia por usurpacion de marcas ante la Fiscalia General de la Nacion.

- Falsificacién de Marcas

El Cddigo Penal busca proteger tanto al productor como al consumidor. De

igual forma la legislacion colombiana persigue disminuir el impacto de la
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falsificacion marcaria y proteger el bien juridico orden econdémico y social,

para ello el articulo 285 de la obra ejusdem sefala:

“El que falsifique marca, contrasefia, signo, firma o rubrica usados
oficialmente para constatar, identificar o certificar, peso, medida, calidad,
cantidad, valor o contenido, o los aplique a objeto distinto de aquel a que
estaba destinado, incurrird en prision de uno a cinco afios y multa de uno a
veinte salarios minimos legales mensuales vigentes”. La usurpacion marcaria
y la falsificacion marcaria son delitos completamente diferentes, debido a que
la usurpacién marcaria constituye un delito contra la fé publica y la
falsificacion marcaria atenta y lesiona el orden econdémico y social.
Secundariamente el tipo penal de la usurpacion marcaria se configura con el
uso fraudulento de la marca, en cambio la falsificacion marcaria se configura
con la falsificacion de la misma. Una vez ejecutoriada la resolucién de
acusacion, se podra solicitar el embargo y secuestro de los bienes del
tercero civilmente responsable, para este tramite se seguiran las normas del

Caodigo de Procedimiento Civil.

Un ejemplo de esto es, Z posee la marca BEAUTY WOMAN , para distinguir
cosméticos. A teniendo pleno conocimiento del registro y utilizacion de la
marca por parte de Z produce los mismos cosmeéticos con la misma marca
introduciéndolos en el mercado del mismo productor legal; por lo tanto Z

esta en pleno derecho de denunciar a A, por falsificacion de marca.

= Acciones Civiles

- Accién de Infracciéon Marcaria:

La accion de infraccion se presenta cuando se viola el derecho al uso

exclusivo de la marca. En términos mas especificos, se presenta una

80



usurpacion marcaria, en los casos que se explicaron con anterioridad en las

acciones gue se derivan de la usurpacion.

Las excepciones que se presentan en los casos de infraccibn son los

mismos, a excepcion del uso exclusivo de la marca.

Esta accion busca impedir que terceros no autorizados usen o exploten tales
bienes. La norma no sefala como presupuesto la materializacion efectiva de

existencia de perjuicios, sino que exista peligro que los ocasione.

El caso especifico de infraccidn en cuestidn de marcas no esta regulado por
la Decision 486 de 2000, por lo tanto se regulara por la legislacion nacional

de la siguiente forma:

El paragrafo 1 de la articulo 3 del Decreto 2273 de 1989, dispone lo

siguiente:

“Paragrafo 1 — Los jueces civiles del circuito especializados conoceran
ademas en primera instancia de los procesos relativos a patentes, dibujos y
modelos industriales, marcas ensefias y nombres comerciales y los demas
relativos a la propiedad industrial que no estén atribuidos a la autoridad

administrativa o a la jurisdiccion contenciosa administrativa”.

- Accion de indemnizacion de perjuicios.

Otra accion existente es la accién indemnizatoria, la cual se encuentra
consagrada en el Codigo de Comercio en su articulo 571, y persigue resarcir

los perjuicios ocasionados por la usurpacion de la marca, el texto es del

siguiente tenor:
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Articulo — 571 — “El titular de una patente o licencia, podra formular denuncio
penal o intentar la accion indemnizatoria de los perjuicios causados con la
usurpacion, sin necesidad de solicitar las medidas cautelares o cuando estas

hubieran sido negadas”.

La accion indemnizatoria busca cesar el uso de la marca por parte de un
tercero, por lo tanto dentro de las pretensiones, se debe incluir una mediante
la cual se solicite a las autoridades competentes que ordenen al tercero
“cesar en el uso del bien, objeto del derecho cuya proteccién se invoca™:.
Siendo esta por regla general la pretension principal, buscando que no se
continué cometiendo esta infraccion. La accion de que es titular el legitimo
propietario de la marca pretende una indemnizacion, pero al mismo tiempo

busca que no se persista en el uso abusivo de la marca.

Esta accion tiene el mismo tramite que la accion por infraccion.

- Accién Reivindicatoria

En materia civil se puede demandar la accidén reivindicatoria, ella es
procedente cuando: “ Un registro de marca se hubiese solicitado u obtenido
en perjuicio de otra persona que también tuviese tal derecho, la persona
afectada podra reivindicarlo ante la autoridad nacional competente, pidiendo
gue se le reconozca como cosolicitante o cotitular del derecho”. Dentro de la
accion reivindicatoria se podra demandar la indemnizacion por dafios y
perjuicios. La accion prescribe a los cuatro afios contados a partir de la fecha
de concesion del registro o dos afios contados a partir de que el objeto de

proteccion hubiese comenzado a explotarse o usarse por quien obtuvo el

% METKE, Ricardo. “PROCEDIMIENTO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”. Op. Cit. P.197.
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derecho. La accion reivindicatoria no prescribe, si el derecho lo hubiese sido

solicitado de mala fe.

La autoridad nacional competente para la accion reivindicatoria, son los
jueces civiles del circuito, dicha accion tiene una laguna juridica y es que solo
regula y busca la cotitularidad de los propietarios de la marca; casos que no
se presentan con frecuencia, toda vez que a la mayoria de los accionantes
poco 6 nada les interesa la posesion de las marcas con otro titular, por lo

tanto prefieren recurrir a la eficiencia en resultados de otro tipo de acciones.

- Medidas Cautelares

“El Codigo de Comercio establece otras acciones como la de medidas
cautelares, (...) para ejercerlas debe demostrase quien es el titular de la
marca en cuestion, lo cual se hace por medio del titulo emitido por esta
entidad; también debe demostrarse que existe una usurpacién de marca y
debe plantearse las medidas cautelares que se desea sean decretadas por el
juez para evitar dicha usurpacion, esta accion se debe tramitar ante el juez

civil del circuito™*.

4.1.2 Otras Acciones.

= Cancelacion De Una Marca

- Accién de Cancelacion de una marca por no uso.

“La cancelacion de una marca por no uso €s un mecanismo que tiene un

tercero 0 una persona interesada para solicitar que proceda esta accion

% Superintendencia de Industria y Comercio. Concepto 000128031 del 28 de Abril de 2000.
Superintendencia de Industria. Bogota, Colombia.
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cuando la marca no haya sido utilizada por el titular. La cancelacion por no
uso, tiene por objeto como su nombre lo indica, cancelar las marcas que no
hayan sido usadas durante los tres afios anteriores al inicio de la accién™.
Dicha cancelacion en Colombia prospera cuando la marca no haya sido
usada en el territorio nacional ni en ninguno de los paises miembros de la

comunidad Andina.

La accién de cancelacion puede ser interpuesta dentro del tramite de
oposicion, con la finalidad de limitar los productos que han sido registrados 6
para cancelarlos en su totalidad si fuere el caso, la carga de la prueba
corresponde al titular de la marca el cual debe demostrar que la marca si ha
sido utilizada en dicho plazo, tal realidad factica se demuestra entre otros

medios de prueba, por medio de:

» Facturas comerciales

= Documentos contables

= Certificaciones de auditoria que demuestran la regularidad y la calidad de
la comercializacion de las mercancias identificadas con la marca entre
otros.

= Publicidad

»= La cancelacidén por no uso no procedera si la falta de uso se debe a casos

de fuerza mayor o caso fortuito.

Una vez incoada la accién de cancelacion por no uso, la entidad competente
notificara al propietario de la marca para que un plazo de sesenta dias
habiles pruebe el uso de la marca. Una vez vencido el mencionado plazo, la
entidad decidira sobre la cancelacién mediante la resolucién susceptible de

recursos de reposicion y apelacion.

% Superintendencia de Industria y Comercio. Cancelacion de un Registro Marcario .
Superintendencia de Industria y Comercio. Bogota, Colombia.
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Para la cancelacion por no uso de la marca es necesario diligenciar el
formulario Unico y pagar la tasa correspondiente a los tramites relacionados

con la propiedad industrial.

La accion de cancelacion puede se interpuesta por cualquier persona,

algunos motivos para solicitar esta accion son :

= Cuando se niegue un registro por una marca registrada y esta no se
encuentre siendo usada.

= Se pretende solicitar una marca y existe un idéntica o similar y no esta
siendo usada.

» Se solicita una marca y se presenta una oposicion y la marca con la cual

se fundamenta la oposicion no esta siendo usada.

Un ejemplo, - el caso mas comun - Cuando X solicita la marca, Yy Z se
oponen al registro de la misma, X tiene claro que la marca no esta siendo
usada hace cuatro afios en el mercado, por lo tanto al contestar la oposicion
solicita la cancelacion de la marca por no uso. Si la marca esta siendo usada
por un licenciatario este debe probar su uso para que el propietario no pierda
la marca y el licenciatario pueda seguir utilizandola. Por otro lado, si la accion
de cancelacion prospera la persona tiene un derecho preferente para
solicitar la marca objeto de la cancelacién. Dicho derecho se cuenta a partir
de la fecha de presentacion de la accién y hasta los tres meses siguientes a
la fecha en que la cancelacion quede en firme y ejecutoriada.

- Accion de cancelacion por vulgarizacién.

También se puede dar la accidon de cancelacion por vulgarizacién, cuando
una marca en el territorio nacional no ha sido protegida de la manera

adecuada dando asi la posibilidad a terceros de usarla y que no distinga un
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producto determinado y que generalice el tipo de produccion sin importar el
fabricante. Un ejemplo claro de esto, es la marca POLA que hoy en dia es
una forma general en que todos los consumidores se refieren a la cerveza,
habiendo sido esta una marca para distinguir un tipo de cerveza
anteriormente. Para este procedimiento, el tramite que se sigue es igual al

tramite de la accion de cancelacién por no uso.

- Acciéon De Cancelacion Por Notoriedad.

Existen en Colombia muchas marcas notorias, las cuales buscan su
reconocimiento, el cual tiene como fin enmarcarlas dentro de un contenido
juridico que le da la capacidad de contrarrestar y cancelar otra marca,
llegando a la proteccion de un mejor derecho. Las marcas notorias se
encuentran explicadas en el capitulo 2 del presente manual, pero cabe
sefialar anticipadamente a lo que se desarrollara mas adelante que la
notoriedad de la marca debe probarse para que la accion de cancelacion por

notoriedad pueda prosperar ( Ver Capitulo 5.4).

= Nulidad Dentro De La Decision 486 De 2000

La autoridad nacional competente, siendo esta en Colombia ElI Honorable
Consejo de Estado, decretara la nulidad absoluta de un registro cuando se
hubiese actuado en contra de los requisitos para el registro de una marca, 6
contra los impedimentos para el registro de la misma, los cuales se

encuentran en los articulos 134 y 135 de la Decisién 486 de 2000.
Dicha autoridad decretara la nulidad relativa de un registro cuando se afecte

indebidamente un derecho de un tercero, como explicamos con anterioridad

o cuando esta contravencion se haya efectuado de mala fe. La accion de
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nulidad prescribe a los cinco afios contados a partir de la concesion del

registro.

Cualquiera de estas acciones de nulidad puede ser solicitada de oficio o0 a
peticion de parte, la causal por la cual se solicita la nulidad debe estar
vigente al momento de resolver dicha accion . Notificacion y traslado de la
misma debe hacerse por la autoridad nacional al titular de la misma para
que este conteste y allegue las pruebas dentro de los meses siguientes. El

interesado puede solicitar una prorroga de dos meses para la contestacion .

La accion de nulidad regulada por la Decision 486 de 2000 busca proteger
los requisitos y los impedimentos de registro regulados por la misma. La
accion de nulidad establecida en el Cédigo Contencioso Administrativo busca
controlar el comportamiento de quien ejerce la funcién administrativa.

La Decisién 486 consagra un termino de cinco afios para presentar la
accion. La accion de nulidad no tiene termino para presentarse; el fin de
ambas es el mismo, pues buscan la nulidad de un acto administrativo que

afecta a un tercero.
La decision sobre la nulidad se tomara un vez vencidos los plazos y se

decidira mediante resolucion administrativa que se le notificara

oportunamente a las partes.
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5. OTROS ASPECTOS RELATIVOS AL REGISTRO

5.1 LICENCIAS Y TRANSFERENCIAS

El propietario de una marca tiene derecho al uso exclusivo de ella, pero
segun el Acuerdo de Cartagena el propietario de una marca tiene derecho a
celebrar un contrato por medio del cual autoriza a un tercero a su uso, este
contrato se llama Licencia de Uso. De manera que el titular de la marca cede

el derecho del uso de la marca a un tercero por un tiempo determinado.

El Tribunal Andino de Justicia, lo ha sefialado, “ La licencia de uso es aquella
mediante la cual el titular de una marca (Licenciante) coopera con otras
empresas (Licenciataria) a fin de ampliar las actividades de produccion y
distribucion de productos portadores de la correspondiente marca. En esta
relacion contractual la Licenciante otorga autorizacion al Licenciatario para
aplicar la marca y utilizarla en los correspondientes productos es decir cede

el derecho del uso de la marca. *.

El contrato de licencia de uso debe ser registrado ante la Superintendencia
de Industria y Comercio con la finalidad de que pueda ser oponible a
terceros. Cuando el contrato no ha sido inscrito, solo produce efecto entre
las partes. Dentro del contrato de licencia de uso se debe plasmar si las
partes desean imponer limites al licenciado para asi delimitar el uso que le

pueda dar a la marca.

% Superintendencia de Industria y Comercio. Concepto 00254532 del 11 de Septiembre de
2000, Superintendencia de Industria y Comercio. Bogota, Colombia.
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Un ejemplo claro de licencia de uso seria: X posee la marca Y para identificar
productos en la clase 5. Este solo tiene su mercado en el Departamento de
Santander. W quiere comercializar el mismo producto en el Departamento de
Cundinamarca y X lo autoriza para ello. X y W realizan un contrato de
licencia de uso por medio del cual W puede hacer uso de la marca
Gnicamente en el Departamento de Cundinamarca. Lo registran ante la
Superintendencia de Industria y Comercio para que este contrato surta
efectos entre las partes y de igual forma frente a terceros.

La transferencia de una marca es un contrato por medio del cual el titular de
un derecho de propiedad industrial cede o traspasa sus derechos a favor de
un tercero dejando este de ser el titular del registro. Este contrato procede
cuando el titular de una marca transfiere todos los derechos conferidos en un
registro a un tercero, el cual se convierte en el nuevo titular de la marca. El
traspaso de una marca puede hacerse por medio de acto entre vivos o por

tramite sucesoral.

En ambos tramites, al momento de solicitar el registro es obligatorio anexar el
contrato por medio del cual se hace la licencia de uso o el traspaso para que
este sea verificado por la entidad competente, cumpliendo todos los
documentos los requisitos de Ley, como son la apostilla, autenticaciones,

reconocimientos, certificados de existencia y representacion, entre otros.

Un ejemplo del traspaso de marca, fue el hecho por BOMBRIL S.A. vy
CLOROX DE COLOMBIA S.A., por medio del cual la empresa BOMBRIL
traspaso todas sus marcas a CLOROX vy esta tiene plenos derechos como
nuevo propietario. Dicho contrato fue registrado ante la Superintendencia de

Industria y Comercio.
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Tanto el tramite de licencia de uso como el de transferencia o traspaso de
marcas tiene que ser debidamente registrado ante la oficina nacional

competente. Siesto no se hace, el tramite no surte efecto ante terceros.

Los tramites de licencia de uso, transferencia o traspaso de marca, cambio
de nombre y cambio de domicilio, deben hacerse en el formulario establecido

por la entidad, pagando la tasa correspondiente segun el caso.

Lo anterior aplicado al contrato de franquicia, se debera reflejar en el interés
de los miembros de la red franquiciada, la cual protegera a su turno los
derechos de propiedad intelectual del franquiciador, y a su vez mantendran la
identidad y reputacion comunes de la red de franquicias. Todos los contratos
y acuerdos contractuales, vinculados a la legalizacion de franquicias
estableceran sin ambigiedad las obligaciones y las condiciones importantes
en una relaciébn de franquicia, incluidos los deberes concedidos al
franquiciado individual para el uso de las marcas respectivas a cargo del

franquiciador.

Este derecho faculta y obliga al franquiciado individual a cambio de una
contraprestacion econdmica directa o indirecta a utilizar el nombre comercial
y/lo de servicios, y a saber los métodos técnicos del negocio, los
procedimientos u otros tipos de propiedad intelectual del franquiciador
apoyado en la prestacion continua de franquicias comerciales y técnicas
dentro del marco y por la duracion del respectivo contrato de franquicia

pactado entre las partes a tal efecto.

5.2 CAMBIO DE NOMBRE Y CAMBIO DE DOMICILIO

El cambio de nombre es “ un acto juridico por medio del cual una persona

titular de una solicitud en tramite o de un derecho validamente reconocido,
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modifica total o parcialmente su razon social o la expresion con la cual se

identifica en el mercado” ¥'.

El cambio de domicilio es un “acto por medio del cual el titular de derecho de
una propiedad industrial o el solicitante (si se encuentra en tramite), modifica

el sitio principal de sus negocios o su residencia segun el caso.”®,

Como mencionamos anteriormente, tanto el cambio de nombre como el
cambio de domicilio por medio del formulario que proporciona la entidad
competente. Ademas debe pagarse la tasa correspondiente segun el caso,
anexar el nuevo certificado de existencia y representacion legal donde conste

el cambio si se trata de persona juridica.

5.3 ¢ QUE ES UNA PRIORIDAD?

“La prioridad marcaria es un derecho que adquiere el solicitante o el titular de
una marca cuando ha depositado regularmente una solicitud de una marca
de fabrica o de comercio, entre otras, en alguno de los paises de la Unién™?®,
0 su causahabiente, gozard; para efectuar el deposito en los otros paises de

un derecho de prioridad durante los plazos determinados.

Asi mismo da origen al derecho de prioridad todo deposito, que tenga valor
de deposito nacional regular, en virtud de la legislacion nacional de cada pais
de la Union o de Tratados Bilaterales o Multilaterales concluidos entre los

paises de la Union.

3 Superintendencia de Industria y Comercio. Inscripcién de cambio de nombre, domicilio.
Transferencia y licencia de uso de un signo distintivo. Superintendencia de Industria y
Comercio Bogota, Colombia, 28 de marzo de 2001.

% Superintendencia de Industria y Comercio. Concepto 00254532, abril de 2000.0p. Cit.

% Los paises de la Unién son todos aquellos que hacen parte del Convenio de Paris
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“El Deposito nacional regular, se entiende como todo deposito que sea
suficiente para determinar la fecha en la cual la solicitud fue depositada en el
pais que se trate, cualquiera sea la suerte posterior de la solicitud . “°.

Por ejemplo: El registro de la marca X, fue solicitada en Ecuador el 3 de
febrero de 2002 y se solicita la misma marca en Colombia el 26 de Marzo de
2002 reivindicando la prioridad. Para dicha marca debe tomarse como fecha
la solicitud el 3 de febrero de 2002 para que esta tenga un mejor derecho

frente aquellas que se presenten posteriormente.

La prioridad marcaria opera cuando la solicitud haya sido presentada con
todos los requisitos y se allegue copia autentica de la solicitud de registro de
la marca de su pais de origen. Una vez presentada la prioridad, con la misma
nueva solicitud tendra esta un mejor derecho frente a las solicitudes
presentadas con posterioridad Unicamente. Asi mismo la prioridad solicitada
confiere el derecho a presentar oposicibn a una solicitud presentada con

posterioridad.

Las prioridades se encuentran fundadas en el Convenio de Paris para la
proteccion de la Propiedad industrial, el cual en su articulo 4° establece lo

siguiente :

Articulo — 4 —

1. Patentes, modelo de utilidad, dibujos, modelos industriales, marcas,
certificados de inventor, derecho de prioridad.
= Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente

invencion, de modelo de utilidad, de dibujo o modelo Industrial, de marca

9 Superintendencia de Industria y Comercio. Concepto 01042715 del 13 de Abril de 2001.
Superintendencia de Industria y Comercio. Bogota, Colombia 4 de julio de 2001.
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de fabrica o de comercio, en alguno de los paises de la Unién o su
causahabiente, gozaré para efectuar el deposito en los otros paises, de
un derecho de prioridad, durante los plazos mas adelante fijados en el
presente.

= Se reconoce que da origen al derecho de prioridad todo deposito que
tenga valor de deposito nacional regular, en virtud de la legislacion
nacional de cada Pais de la Unidn de Tratados bilaterales o multilaterales

concluidos entre paises de la Unién.

= Por deposito nacional regular, se entiende todo deposito que sea
suficiente para determinar la fecha en la cual la solicitud fue depositada
en el pais de que se trate, cualquiera que sea la suerte posterior de esta

solicitud.

En consecuencia, el deposito efectuado posteriormente en alguno de los
demas paises de la Union, antes de la expiracion de estos plazos, no podra
ser invalidado por hechos ocurridos dentro del intervalo, en particular, por
otro deposito, por la publicacion de la invencidon o su explotacién, por la
puesta a la venta de ejemplares del dibujo o del modelo por empleo de la
marca, y estos hechos no podran dar lugar a ningun derecho de terceros, ni a

ninguna posesion personal.
Los derechos adquiridos por terceros antes del dia de la primera solicitud que
sirve de base al derecho de prioridad quedan reservados a lo que disponga

la legislacion interior de cada pais de la Union.

Los plazos de prioridad arriba mencionados seran de seis meses para los

dibujos 0 modelos industriales y para las marcas de fabrica o de comercio.
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Estos plazos comienzan a correr a partir de la fecha del deposito de la

primera solicitud, el dia del deposito no esta comprendido en el plazo.

Si el ultimo dia de plazo es un dia legalmente feriado o dia en el que la
oficina no se abre para recibir el deposito de las solicitudes en el pais
donde la proteccién se reclama, el plazo sera prorrogado hasta el primer

dia laborable que siga.

Debera ser considerada como primera solicitud, cuya fecha de deposito
sera el punto de partida del plazo de prioridad, una solicitud posterior que
tenga el mismo objeto que una primera solicitud anterior, en el sentido del
paragrafo 2 arriba mencionado, depositada en el mismo pais de la union,
con la condicidon de que esta solicitud anterior, en al fecha del deposito de
la solicitud posterior, haya sido reiterada, abandonada o rehusada sin
haber estado sometida a inspeccion politica y sin dejar derechos
subsistentes, y que todavia no haya servido de base para la reivindicacion
del derecho de prioridad. La solicitud anterior no podra nunca mas servir

de base para la reivindicacion del derecho de prioridad.

Quien desee prevalerse de la prioridad de un deposito anterior estara
obligado a indicar en una declaracion la fecha y el pais de este deposito.
Cada pais determinara el plazo maximo en que debera ser efectuada esta

declaracion.

» Estas indicaciones seran mencionadas en las publicaciones que
procedan de la administracion competente, en particular, en las

patentes y sus descripciones.

» Los paises de la Union podran exigir de quien haga una declaracion

de prioridad, la presentacion de una copia de la solicitud depositada
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anteriormente. La copia, certifica su conformidad por la
administracion que hubiera recibido dicha solicitud, quedara
dispensada de toda legalizacién y en todo caso podra ser depositada,
exenta de gastos en cualquier momento dentro del plazo de tres
meses contados a partir de la fecha de la solicitud posterior. Se podra
exigir que vaya acompafada de un certificado de la fecha del deposito

expedido por dicha administraciéon y de una traduccién.

* No se podra exigir otras formalidades para la declaracion de prioridad
en el momento del deposito de la solicitud. Cada pais de una Union
determinara las consecuencias de la omision de las formalidades
previstas por el articulo, sin que estas consecuencias puedan exceder

de la perdida del derecho de prioridad.

» Posteriormente podran ser exigidos otros justificativos.

Quien se prevaliera de la prioridad de un deposito anterior esta obligado a
indicar el numero de este deposito, estd indicacion sera publicada en la

condicion prevista en el paragrafo 2 arriba indicado.

Para que la prioridad proceda en alguno de los paises miembros esta debe
ser presentada dentro de los seis meses siguientes a la solicitud, invocando
la prioridad de la solicitud anterior con la fecha de presentacion. Para la
presentacion de la documentacion, el plazo es de nueve meses contados a
partir de la presentacion de la primera solicitud. Es valida Unicamente por los
productos o clase que se pretenda amparar, como consta en la Decision 485
de 2000 en los articulos 9 y 10.

Como ya se ha dicho anteriormente, la prioridad no obliga a los paises
receptores a conocer el registro de la marca puesto que esta puede tener

causales de irregistrabilidad.
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5.4 MARCAS NOTORIAS

Se entiende que una marca es notoriamente conocida, cuando un sector
determinado del publico consumidor conoce la marca como consecuencia de
la actividades comerciales desarrolladas en el pais o en el extranjero por una
persona que la emplea en relacidn con sus servicios o productos, asi como el
conocimiento que se tenga de la marca en el territorio, como consecuencia

de la publicidad de la misma.

La marca notoria es aquella que por haber adquirido gran reputacion y
renombre, dentro del puablico en general para distinguir productos o servicios

determinados, es tal que no podra confundir a los consumidores.

Como lo plasma el Tribunal Andino de Justicia en el proceso No 1-IP-87: “ La
marca notoria es la que goza de difusién, o sea la que es conocida por los

consumidores de la clase de producto o servicio de que se trate”.

Esta notoriedad es fendmeno relativo y dinamico segun sea el grado de
difusién o de reconocimiento de la marca dentro del correspondiente grupo
de consumidores. A diferencia de ella, la marca renombrada deber ser
reconocida por diferentes grupos de consumidores, en mercados diversos y
no sélo dentro de un grupo particular, como ocurre con la marca notoria.
Puede decirse entonces que toda marca renombrada es notoria, calidad esta

ultima, mas exigente.

Tienen especial interés, la nocibn de marca notoria, ya que ella esta
protegida por las normas del Acuerdo de Cartagena, mas alla de los limites
de la clase de producto o servicio o regla de especialidad, siempre que

ademas de ser notoria es también registrada, asi sea en el exterior.
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En efecto, el literal f del articulo 58 de la Decision 85, protege del riesgo de
confusién a las marcas registrada o validamente solicitadas, en general pero
tal proteccion se otorga Unicamente dentro de la regla de la especialidad,
O0sea, como dice la norma, en relacibn con productos o servicios
comprendidos dentro de una misma clase. El literal g del mismo articulo, en
cambio, protege ademas a la marca notoriamente conocida y registrada en el
pais o en el exterior, en relacion con productos o servicios, idénticos o
similares, no necesariamente de la misma clase, es decir, mas alla de los

limites que establece la regla de la especialidad.

Para la correcta interpretacion de esta norma debe tenerse en cuenta que
por hecho notorio, debe entenderse todo aquel que es conocido por la
generalidad de las personas en un lugar y un momento determinado. Es pues
un fendbmeno relativo, cuya importancia juridica radica en que puede ser
alegado sin necesidad de probarlo, ya que se trata de una realidad objetiva
que la autoridad competente debe reconocer y admitir, al menos que sea
discutida. En virtud de la norma en cuestion, la autoridad competente debe
negarse a registrar una marca que pueda confundirse con una notoriamente
conocida y registrada en el exterior, asi no cuente con un registro nacional

valido.

La marca con un registro nacional, entonces, tiene derecho a que la proteja
del riesgo de confusién con otras marcas, para los productos o servicios
comprendidos en una misma clase. Igual proteccién tienen las marcas
solicitadas con anterioridad y las reivindicadas posteriormente. La marca
notoria que ademas cuente con el registro en el pais o en exterior — en
cambio — goza de una proteccion mas amplia que se extiende a productos o
servicios idénticos o similares (No necesariamente de una misma clase), en

virtud del literal g del citado articulo 58.
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En la interpretacion de estas normas comunitarias, considera el Tribunal, que
en cuanto a las personas que han de tener conocimiento de una determinada
marca para que a ella se le otorgue la calidad de notoria y la consiguiente
proteccion ampliada, basta que se trate del grupo de consumidores del
producto o servicio al que la marca se refiere y ello en el lugar donde se

adelante el procedimiento y no en otro distinto.

Tiene muy en cuenta el Tribunal, al adoptar los anteriores criterios, que el
régimen de marcas en la Subregion Andina esta sometido a la regulacion
interna que establezca cada uno de los paises miembros, aunque sin

perjuicio claro esta, de la aplicacion preferente del derecho comunitario.

La Decision 85 reconoce tal hecho, como se observa, por ejemplo, en la
alusién que hace “al lenguaje corriente y a las costumbres comerciales en
cada pais ( Art. 58) y en la remision a las oficinas nacionales competentes en

cuanto a los procedimientos de registro™*

El Convenio de Paris obliga a los paises miembros a rechazar y/o cancelar el
registro y prohibir el uso de una marca que sea susceptible de crear
confusion con otra ya notoriamente conocida en ese pais. Esta disposicion
reconoce la proteccion que se debe a las marcas que son notoriamente
conocidas en un pais miembro, aun cuando no estén registradas en él. La
proteccion de estas resulta de su notoriedad, lo cual se considera justificado
en razon a que una marca que ha adquirido prestigio y reputacién en un pais
miembro debe generar un derecho a favor de su titular para evitar que un
tercero se aproveche de manera injusta de este prestigio. El registro de uso
de una marca similar susceptible de producir confusién seria un acto de

competencia desleal y lesionaria los intereses del propietario de la marca y

! Sentencia del Tribunal Andino de Justicia. Interpretacién Prejudicial de los articulos 58, 62
y 64 de la Decisién 85 de la Comisiéon del Acuerdo de Cartagena, Solicitada por el Consejo
de Estado de la Republica de Colombia.

98



del publico, quien se veria en ultimas, inducido en error por el uso de la
marca conflictiva para los mismos productos u otros idénticos a aquellos para

los cuales se encuentra registrada.

La marca en cuestion, debe ser “notoriamente conocida’. Ello tendra que ser
apreciado y determinado por las autoridades competentes en el pais en el
cual se pretenda la protecciéon de la marca. Una marca que no ha sido usada
comercialmente en un pais puede ser notoriamente conocida en €l, debido a
la publicidad que ahi se efectua o la repercusion que tiene dentro del pais la
publicidad hecha en otros paises. Sin embargo, algunos paises exigen que
la marca se haya usado efectivamente en su territorio como condicion para

brindarle la proteccion especial como marca notoriamente conocida.

Dentro de la Decision 486 de 2000 para determinar la notoriedad de una
marca se establecen como criterios para ser tomados en cuenta ciertos

factores, los cuales se relacionan seguidamente, a saber:

Articulo —0228-

= El grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente
dentro de cualquier pais miembro.

» La duracion amplitud y extensién geografica de su utilizacion, dentro o
fuera de cualquier pais miembro.

» La duraciéon amplitud y extension geografica de su promocion, dentro o
fuera de cualquier pais miembro, incluyendo la publicidad y la
presentacion en ferias, exposiciones y otros eventos de los productos
o servicios del establecimiento, o de la actividad a los que se aplique.

= El valor de toda inversion efectuada para promoverlo, o para promover
el establecimiento o actividad o productos o servicios a los que se

aplique.
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» Las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que
respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano
internacional como en el del pais miembro en el que se pretende la
proteccion.

» El grado de distintividad inherente o adquirida del signo.

= El valor contable del signo como activo empresarial.

= El volumen de pedidos de personal interesadas en obtener una
franquicia o licencia del signo en determinado territorio

» La existencia de actividades significativas de fabricacién, compras o
almacenamiento por el titular del signo en el pais miembro en que se
busca proteccion.

» Los aspectos del comercio internacional.

» La existencia y antigiiedad de cualquier registro o solicitud de registro

del signo distintivo en el pais miembro o en el extranjero.

En Colombia para obtener reconocimiento de una marca existen dos
procedimientos, el primero de los cuales es mediante el proceso de oposicion
donde se solicita la cancelacién de una marca por la existencia de otra marca
notoriamente conocida. Dentro de estos dos tramites es necesario probar la
notoriedad de la marca, su uso y reconocimiento, de la forma como se ha

descrito en el presente proyecto.
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CONCLUSIONES

Realizada la investigacion se determind que la legislacion vigente y aplicable
en Colombia respecto al tema de patentes y registro de marcas es la

Decision 486 de la Comunidad Andina.

En la investigacion juridica se demuestra e indica el procedimiento a seguir
para la obtencion del registro de una marca y su ejercicio en todas las areas
del derecho donde reviste vital importancia los mecanismos juridicos de
proteccion, oposicién, cancelacion, transmision y uso de derechos sobre las

marcas en Colombia.

Con este proyecto logramos el objetivo propuesto desde un inicio, el cual era
recopilar e identificar las herramientas juridicas que permiten al usuario
conocer las instituciones procesales requeridas en Colombia para registrar
una marca y obtener mediante el uso de ellas la proteccion a los derechos

sustancialmente consagrados taxativamente.

Los signos distintivos son el mecanismo con que cuenta un empresario para
dar a conocer sus bienes y servicios y, por ende, el instrumento para
publicitar los mismos. Por ello, cuando un empresario quiere sacar al
mercado un nuevo producto, concomitantemente crea el signo que le va a
servir para darlo a conocer y para diferenciarlo de los que se encuentran en
el mercado. Seguidamente, una vez creado el signo, que podria llegar a
constituir uno de los activos mas importantes de la empresa, procede a
solicitar el registro del mismo, para efectos de su proteccion. En otras
palabras, cada solicitud de registro de una marca implica, o bien un producto
existente en el mercado, o bien la expectativa de un nuevo producto. Por ello,

la variacién del niamero de solicitudes de registro de marca en un periodo
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determinado, deberia implicar la tendencia de crecimiento o decrecimiento de

la economia del respectivo pais.

Cuando un abogado, estudiante de derecho o en general cualquier persona,
observe este proyecto a modo de manual, podra asir las nociones basicas
del procedimiento marcario en Colombia. Lograra, asi, el lector un mayor
entendimiento y como consecuencia interés en el tema por la forma tan clara
y sencilla como hemos redactado este escrito. Este interés es real, debido a
que cualquier persona puede intentar el registro de un marca, incluso sin

requerir de apoderado y valerse de un manual sencillo para hacerlo.

Este proyecto trae consigo la formulacion de una vision remozada sobre el
derecho de marcas en Colombia, ya no tomado como una restriccion a la
libertad de empresa, sino bajo la visibn de oportunidad para que las
sociedades mercantiles y comerciantes en general reconozcan en la
importancia de valorar sus bienes intangibles una ventaja dentro del

desarrollo que trae la propiedad marcaria debidamente protegida y utilizada.

Alun cuando la Ley 256 de 1996 consagra una definicion de competencia
desleal, el ordenamiento juridico colombiano no subsume la verdadera
realidad de este fenbmeno acrecentado progresivamente. Por esta razoén,
proponemos definir la competencia desleal aplicado al uso indebido de los
signos y marcas como: Toda clase de comportamientos malintencionados,
que son adelantados por los comerciantes o participes de un mercado, cuyas
consecuencias son el debilitamiento de una empresa a cambio del
fortalecimiento de alguien , quien no necesariamente debe ser el sujeto

infractor por la mala utilizacion de marca o signo distintivo ajeno.

Se puede concluir que en Colombia la imitacion de prestaciones mercantiles

e iniciativas empresariales ajenas, es totalmente libre, salvo que este
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amparada por la ley, segun lo establece el articulo 14 del régimen de
competencia desleal. Los participantes del mercado estan autorizados para
copia iniciativas de otros, sin que ello tenga, para quien plagia,
consecuencias desde el punto de vista comercial; excepto cuando use
indebidamente signos o marcas utilizados y protegidos sin tener en cuenta la
procedencia empresarial que caracteriza los productos similares. En
Colombia se permite, en general, la imitacion, pero si se trata de signos
distintivos 0 marcas amparadas por la ley, esa conducta se castiga como

desleal.

La libre iniciativa empresarial, tiene, excepcion legal, segun la cual, se otorga
un trato especial a los derechos o prestaciones sobre las cuales se tiene un
amparo en la ley. De esta manera, atendiendo que existen bienes o
intangibles sobre las cuales las normas de propiedad industrial han otorgado
un derecho exclusivo de uso, el régimen de competencia desleal reprocha
tomar como referencia un signo o derecho que se encuentra en poder de

otro.

El marco normativo de los derechos de proteccion marcaria y derechos
conexos, marcan el hito en la consecucion y cumplimiento de las garantias
de comercializacion exigida a los bienes de procedencia empresarial dentro
del mercado globalizado, sin embargo, sera la misma tecnologia en donde
habran de hallarse las formulas que permitiran a los titulares de este tipo de
derechos mantener el control sobre sus signos distintivos en todo lo que tiene

que ver con los beneficios econdmicos que de ellas se derivan.

La totalidad del tramite administrativo de registro marcario y el ejercicio de
sus prerrogativas legales se desarrolla a instancia de la Oficina Juridica; de
la Delegatura para la Propiedad Industrial y de la Division de signos

Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio con sede en la
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ciudad de Bogot4, donde se concentran todas las funciones intrinsecas al
agotamiento de la via gubernativa. Bajo el principio de la desconcentracion y
descentralizacion administrativa propugnada por la Carta Politica de 1991, tal
centralizacién de funciones rifie con la realidad nacional que comporta
dinamismo y desenvolvimiento en las transacciones comerciales, lo cual sin
duda alguna, exige tramites eficientes frente a las oficinas publicas de
registro de marcas, las cuales debieran funcionar mediante divisiones
acordes con la distribucion administrativa del territorio nacional, en procura
de evitarle a muchos de los usuarios y/o propietarios de marcas cumplir con
las cargas procesales desde domicilios sociales distintos al del tramite

administrativo llevado a cabo siempre en la ciudad de Bogota.

Planteamos, entonces, que a este efecto, la Superintendencia de Industria y
Comercio directamente o en convenio con otras entidades como pueden ser
las Camaras de Comercio locales y las Alcaldias Municipales, cree oficinas
de atencion al usuario, para que ante ellas se registren las marcas o signos
distintivos, y se desarrolle un servicio apto para la ejecucion de actos

relacionados con la cancelacion, oposicién y transmision sobre los mismos.
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Anexo A. Formulario Unico de Licencias
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Anexo E. Formulario Unico de Renuncia a Derechos
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Anexo F. Formulario Unico Registro de Disefio Industrial.
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Anexo G. Formulario Unico de Solicitud de Patentes.
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Anexo H. Formulario Unico de Inscripcion de Afectaciones.
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Anexo |. Formulario Unico de Renovaciones.
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Anexo J. Formulario Unico de Cancelaciones.
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Anexo K. Formulario Unico de Correcciones y
Modificaciones.
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Anexo L. Oficio No. 04021890 00000003 emanado de la Oficina Juridica
de la Superintendencia de Industriay Comercio fechado el 04 de julio
de 2004 en respuesta a derecho de peticion elevado por César Augusto
Luna Barajas y en el que se consignan datos estadisticos sobre los
tramites marcarios registrados en los archivos publicos de esa entidad.

tf
Industria y Comercio

SUPERINTFNDFNCIA

010/
Bogota, D.C.

Sefior
ARLKINGIKIR T LmRRLiY

CARLOS AUGUSTO LUNA BARAJAS Tadrrarion ¢ BABCI8%E  BREGEEGI

Calle 38 No 15- 32 Oficina 706 Fecha (D) 2604-84-87 1227111

Bucaramanga, Santander Trawite  : 113 LGULTAS 440 RESPUESTA
Dependencias BBIE DFICTHA JURIDICH

folios: 3

Asunto Radicacién 04021890
Tramite 113
Actuacion 440
Folios 003

Estimado sefior: N

Damos respuesta a su comunicacion radicada en esta Entidad bajo el numero de la
referencia, mediante la cual formula una consulta relacionada con la normatividad que
regula la propiedad industrial en Colombia, y algunos datos estadisticos sabre el mismo
tema. Al respecto, le manifestamos lo siguiente:

En relacién con el tema de propiedad industrial, tanto en materia sustancial como
procedimental puede acudir a la Decisién 486 de 2000 de la Comision de la Comunidad
Andina que regula todos los asuntos concernientes a patentes de invencién, modelos
de utilidad, disefios industriales, marcas, lemas comerciales, marcas colectivas, marcas
de certificacion, nombre comercial, rotulos y marcas, indicaciones geogréficas, signos
distintivos. Tal decisién se encuentra reglamentada parcialmente por el Decreto 2591
del 2000.

Adicionalmente, puede consultar el Decreto 2153 de 1992, articulo 2° por el cual se
reestructura la Superintendencia de Industria y Comercio y se dictan otras
disposiciones, y la Circular Unica de la misma entidad en el titulo X sobre Propiedad
Industrial.

Ahora bien en lo relativo a los datos estadisticos por usted solicitados le informamos lo
siguiente:

1. Signos distintivos radicados entre el 1 de enero de 2002 hasta el 29 de marzo de

2004.
Al conlestar favor indique el nimero de Sexde Cent Camem 13 Mo, 27-00 Pisos 2,5, 7y 10
radigacién consignado en e sticker Sserde CAN: Tr, 404 Mo, 3K-50 PHX: 3 82 08 40

Fax: 350 52 H) - 82 3605, | nca 9800-910 165
Wik Wi Bou.co el e gua co
Bogota D - Colonbm
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~ SIGNO DISTINTIVO

Marcas
Nombres
Lemas

Ensefias
Patentes

TOTAL

32841

Industria y Comercio
SUPFRINTFNDFNCIA

784
827
508

1506

2. Cancelacicnes de los registros antes mencionados radicados entre el 1 de enero de
2002 hasta el 29 de marzo de 2004

SIGNO DISTINTIVO
Marcas
Nombres
Lemas
Enseias
Patentes

~

TOTAL

3. Numero de oposiciones presentadas a registros marcarios

4. Oposiciones
|

Al contestar favor indigue el nimero

con decisién final

TOTAL

2582
2670
594

 NEGADAS

ARO ‘ CONCEDIDAS
2002 | O 1024]
2003 773
2004 -

de

radicacion consignado en el sticker

140

1330
1140

Sede Centro: Carrera 13 No. 2700 Pisos 2,5, 7y 10

Sede CAN: Tr. 40A No, 35-50 PBX 3 82 0840
Foe: 350 5220 382 26 95, Linea 9R00-910 165
Web: s govca ¢l mfblasic.gonos

Bogotd 1D.C. - Cokanbia
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