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INTRODUCCION

La funcién administrativa relacionada con los derechos de Propiedad Industrial que la
Superintendencia de Industria y Comercio tiene como mision institucional es de gran
importancia para el sector empresarial, y debe ser realizada de manera integral,
oportuna y adecuada.

Esta entidad ha hecho grandes avances en la promocion de la produccién y proteccion
de los bienes intelectuales, posicionandose como una de las mejores de Latinoamérica
y del mundo. Sin embargo, tiene el reto de mejorar continuamente con el objetivo de
prestar un mejor servicio que satisfaga las necesidades de los usuarios.

Por ello, se ha considerado Util y necesaria la elaboracion de procedimientos,
instructivos y formatos que ayuden a hacer mas eficiente la labor de la entidad, en
cumplimiento de las obligaciones dispuestas en la Ley 872 de 2003 y de acuerdo con
los estandares sefialados por la Norma Técnica de Calidad en la Gestion Publica
NTCGP 1000:2009, que establece el sistema de gestion de calidad y las directrices
gue debe seguir la entidad de una manera integral y completa.

El Instructivo de Signos Distintivos esta dirigido a los funcionarios directamente
relacionados con el proceso de registro o depdsito de signos distintivos. Este contiene
lineamientos interpretativos de las normas de Propiedad Industrial y busca que los
examinadores no apliquen criterios diferentes ante situaciones analogas. De esta
forma, los usuarios también encontraran este instructivo de gran utilidad, puesto que
podran esperar mayor uniformidad y confiabilidad en las decisiones.

Es preciso sefialar que el instructivo es de obligatorio cumplimiento para los
funcionarios de la entidad, de acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 4886 de
2011, por el cual se modificé la estructura de la Superintendencia de Industria y
Comercio, que contempla la adopcion de procedimientos, instructivos y formatos que
sean necesarios para el funcionamiento de la entidad, en miras a que se cumplan las
metas institucionales de una manera adecuada.

Es importante que las decisiones que toma la Oficina en los tramites de Propiedad
Industrial se tomen de una manera coherente y armonica, obedeciendo a claros
principios legales y técnicos, y no a interpretaciones personales y aisladas de los
funcionarios. Los usuarios percibiran de esta forma que las decisiones de la entidad
son predecibles ya que son tomadas por motivos légicos y coherentes.
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El presente Instructivo encuentra su razon de ser en la necesidad de adoptar un mismo
sistema de interpretacion y aplicacion del procedimiento de registro marcario y las
afectaciones sobrevinientes al otorgamiento de éste, lo que se encuentra establecido
en la norma comunitaria Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina y en las
disposiciones que la reglamentan internamente en Colombia.

Los examinadores encontraran en el Instructivo las explicaciones y sugerencias ante
distintas situaciones facticas o problemas que se presentan en los tramites de Signos
Distintivos, facilitando la toma de decisiones y contribuyendo a la celeridad en el
procedimiento de registro marcario. Esto a su vez conlleva un mejoramiento en la
atencion a los usuarios del sistemay, por ende, en un desempefio institucional 6ptimo.

Es importante recalcar que el propdsito del presente Instructivo es convertirse en un
instrumento para la mejora de la gestion institucional de la Propiedad Industrial en
asuntos marcarios, pero en ningin momento éste complementa o sustituye la Decision
486 de 2000 de la Comision de la Comunidad Andina ni demas normas aplicables en
Colombia.

En este orden de ideas, si en algin momento de la aplicacién del presente Instructivo,
el examinador considera que existe alguna contradiccion con la normatividad vigente
en materia de Propiedad Industrial, deberé darse primacia al tenor literal de ésta.

Esperamos que este Instructivo se convierta en la herramienta que facilite el trabajo de
los examinadores y que permita prestar un servicio de calidad, eficiente, eficaz,
oportuno y confiable, para la satisfaccion de todos nuestros usuarios.

JOSE LUIS LONDONO FERNANDEZ

SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
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1 OBJETIVO

Establecer los lineamientos interpretativos de las normas de Propiedad Industrial, con
el fin de que los examinadores encuentren en el Instructivo las explicaciones y
sugerencias ante distintas situaciones facticas o problemas que se presentan en los
trdmites de Signos Distintivos, facilitando la toma de decisiones y contribuyendo a la
celeridad en el procedimiento de registro marcario. Esto a su vez conlleva un
mejoramiento en la atencién a los usuarios del sistema y, por ende, en un desempefio

institucional éptimo.

2 DESTINATARIOS

Este Instructivo de Signos Distintivos esta dirigido a los funcionarios directamente
relacionados con el proceso de registro o depdsito de signos distintivos.

3 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES

3.1 CAPITULO

| - NORMAS APLICABLES EN MATERIA DE SIGNOS
DISTINTIVOS

Jerarquia de la Numero y Fecha Titulo
norma
Constitucion
Paolitica
Régimen Comun Sobre Propiedad Industrial
Decision Andina 486 de 2000
Adecuacion de determinados articulos de la Decision
Decisién 689 de 2008 486 — Régimen Comun sobre Propiedad Industrial,
Andina para permitir el desarrollo y profundizacion de
Derechos de Propiedad Industrial a través de la
normativa interna de los Paises Miembros
Decreto 729 de 2012 Por el cual se reglamentan
parcialmente la Decision 486 y 689
El Convenio de la Unién de Paris para la proteccion
Convenio de 19883 de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883
Paris (Revisado en los afios 1900, 1911,1925, 1934, 1958

y 1967 y enmendado en 1979), fue aprobado en
Colombia por la ley 178 de 28 de diciembre de
1994 (D.O. 41.656 de 29 de diciembre de 1994).
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Jerarquia de la Nimero y Fecha Titulo
norma
El Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de
ADPIC 1994 Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) (1994)
Convencion 1904 La Convencidn de Propiedad Industrial con Francia
Colombo se firmo el 4 de septiembre de 2001, canjeada la
Francesa ratificacion en Bogota el 5 de julio de 1904
(promulgada por Decreto 5976 de 1904).
Convencion de 1929 La Convencion General Interamericana sobre
Washington Proteccion Marcaria y Comercial (Firmada en
Washington en 1929)
Ley 1343 de Por medio de la cual se aprueba el Tratado sobre el
2009 Derecho de Marcas y su reglamento adoptado el 27
de octubre de 1994.
Ley 1349 de Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de
2009 Dialogo Politico y Cooperacion entre la Comunidad
Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la
Comunidad Andina y sus Paises miembros (Bolivia,
Colombia, Ecuador, Peri y Venezuela), por otra
parte”’, hecho en Roma, el quince (15) de diciembre
de dos mil tres (2003)
Ley 1437 de Cddigo de Procedimiento
2011 Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo
1455 de Se aprob6 en Colombia el “Protocolo Concerniente al
Ley 2011 Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional
de Marcas" y su "Reglamento”, el cual entrd en vigor
el 29 de Agosto de 2012, fecha a partir de la cual se
puede hacer uso del Sistema de Madrid.
Decreto 019 de Por la cual se dictan normas para suprimir o reformar
2012 regulaciones, procedimientos, y tramites
innecesarios existentes en la administracion publica
Decreto 1074 Por medio del cual se expide el Decreto Unico
Reglamentario del Sector de Comercio Industria y
Turismo
Decreto 4886 de Por el cual se modifica la estructura de la
2011 Superintendencia de Industria y Comercio, se
determinan las funciones de sus dependencias y
dictan otras disposiciones
Circular Unica De 2001 Titulos |y X
Ley 1564 de 2012 Cédigo General del Proceso
Decreto 410 de 1971 Cédigo de Comercio
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3.2 CAPITULO Il TASAS

En materia de tasas, la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina (en
adelante Decision 486) establece que las oficinas nacionales competentes de los
paises miembros pueden establecer las tasas que consideren necesarias para
adelantar los procedimientos a los que hace referencia dicha Decision (articulo 277).

La Superintendencia expide antes de finalizar el afio una Resolucion que fija las tasas
gue regiran los tramites y servicios de Propiedad Industrial durante el siguiente afo.

En virtud del articulo 8 del Protocolo de Madrid, la Oficina Internacional hara efectivos
los cambios de las tasas individuales reportadas por las Oficinas Nacionales tres
meses después de haber sido notificada del cambio de tasa. De la misma manera, la
misma norma establece que no podran fijarse tasas diferentes para las solicitudes
nacionales y para las de extension territorial. En consecuencia, la Secretaria General
de la entidad expide anualmente a finales del mes de septiembre la Resolucion de
Tasas que regira a partir del 1° de enero del afio siguiente.

El pago de las tasas oficiales de Propiedad Industrial tiene diferentes particularidades
de acuerdo a si el tramites se adelanta en linea o fisicamente.

Cuando el trdmite se adelanta en linea, el sistema hace el célculo automaticamente.
Solo cuando el solicitante utiliza el mecanismo dispuesto por la entidad para el pago
electrénico se entiende que ha pagado completamente la tasa con las consecuencias
gue en relacién con fecha de presentacién establece la norma andina.

Ahora bien, el otro sistema de pago, que corresponde al tradicional, contempla dos
etapas: i) el depdsito del dinero en la entidad bancaria en el que la SIC tiene su cuenta,
y ii) la conversion del recibo de depdsito en un recibo oficial de caja en las
instalaciones de la SIC.

El recibo oficial de caja es expedido por el funcionario encargado de atencién al
ciudadano. Una vez expedido este recibo el solicitante lo adjunta al documento que
contiene la peticién de actuacion correspondiente.

3.21  Unicidad de valor de los recibos oficiales
La Direccidn Financiera tiene por politica expedir recibos oficiales que correspondan

exactamente con el valor del trdmite a adelantar segun la Resolucién de Tasas, para
gue en una misma actuacion no se presenten varios recibos que sumados equivalgan
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a ese valor. Cuando el solicitante tenga varios recibos que sumados equivalgan al
valor de un trdmite especifico debe recomendarsele cambiar dichos recibos por uno
solo.

No obstante, existen situaciones que ameritan la excepcionalidad de la regla antes
mencionada. Por ejemplo: puede ocurrir que como consecuencia del examen de forma
de una solicitud de registro de marca se aclare que lo que se pretende es el registro de
una marca colectiva o de certificacion y no de una marca de productos o servicios. En
ese caso, el solicitante deberia pagar el faltante de la tasa. Asi, sera obligacion de la
Entidad aceptar y expedir un recibo oficial de caja por dicha suma.

Ahora bien, si el solicitante tiene varios recibos que sumados equivalen al valor del
faltante de la tasa, debera procederse de conformidad con la regla general, es decir,
convertir todos esos recibos en uno solo.

3.22 Reembolso o desglose de tasas

Desglose:

El articulo 277 de la Decision 486 de la CAN preceptua que: “Las oficinas nacionales
competentes podran establecer las tasas que consideren necesarias para la
tramitacion de los procedimientos a que hace referencia la presente Decision.

Una vez iniciados los tramites ante la oficina nacional competente, las tasas no seran
reembolsables”.

Conforme a lo manifestado por la normativa comunitaria, una vez se inicie el tramite
ante la Oficina, los usuarios no pueden solicitar el desglose o reembolso de los pagos
efectuados, toda vez que con la presentacién de la solicitud, se entiende causada la
tasa, y por lo tanto, no hay lugar a la devolucién del pago.

Sin embargo, existen excepciones a la regla enunciada, tales como:

- Cuando se presenta un error en la radicacién en linea y el sistema genera un doble
cobro. Por ejemplo, cuando el sistema duplica una solicitud de registro de marca,
cuando el solicitante solo pretendia un registro.

- Cuando se presenta un error manifiesto de la administracion que genera un cobro de
lo no debido. Por ejemplo en el caso de afectaciones, cuando el usuario solicita una
transferencia y el sistema le genera doble pago.
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- La incorrecta descripcion de productos o servicios que derive en unificacion de
clases. A modo de ejemplo, puede ocurrir que, como resultado del examen de forma, y
solo en esta etapa procesal, se advierta que los productos o servicios descritos estan
en una clase y no en las varias sefialadas por el solicitante. Asi, y como consecuencia
de la unificacién, el solicitante tendra derecho al desglose de la tasa correspondiente a
la segunda clase.

Pago excesivo.

El usuario debera solicitar el desglose mediante una peticion dirigida a la Direccion de
Signos Distintivos quien autorizara el mismo. Con esta autorizacién el usuario debe
dirigirse a la Oficina de Atencién al Ciudadano para que le sea generado un recibo de
caja con el valor a devolver y luego con dicho recibo, debera dirigirse a la Direccion
Financiera de la entidad para que procedan con el trdmite correspondiente.

3.23 Pago total de la tasa

Solo se entendera pagada la tasa oficial cuando corresponda en su totalidad con el
valor fijado por la Resolucion de Tasas. De esta forma, se considerara no pago de la
tasa, tanto el no pago como el pago insuficiente.

Es importante tener en cuenta los descuentos a los que tenga derecho el solicitante de
acuerdo con la Resolucion de Tasas vigente al momento de la radicacién de la
solicitud.

En el evento de existir duda sobre la validez del pago realizado por el solicitante, por
ejemplo en el evento en que el recibo de pago esté borroso, se verificara la
informacion con la Direccion Financiera. En caso de radicacién en linea, la referida
informacion se verificara con la Oficina de Tecnologia e Informética.

3.24 Tasay Fecha de Presentacion

Si el solicitante al momento de radicar realiza un pago inferior a la tarifa establecida, se
le asignara fecha de presentacion a su solicitud; debiéndose proferir un requerimiento
en el estudio de forma con el fin de que dentro del término de (60) dias habiles se
complete el valor correspondiente a la tasa establecida para la solicitud de registro.

Decisiéon 486 de 2000, Articulo 140.- “Se considerara como fecha de presentacion de la solicitud,
la de su recepcion por la oficina nacional competente, siempre que al momento de la recepcion hubiera
contenido por lo menos lo siguiente:
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- La indicacién que se solicita el registro de una marca

- Los datos de identificacion del solicitante o de la persona que presenta la solicitud, o que permitan a la
oficina nacional competente comunicarse con esa persona

- La marca cuyo registro se solicita, 0 una reproduccion de la marca tratandose de marcas
denominativas con grafia, forma o color especiales, o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales
con o sin color

- La indicacion expresa de los productos o servicios para los cuales desea proteger la marca

- El comprobante de pago de las tasas establecidas

La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente articulo ocasionara que la solicitud
sea considerada por la oficina nacional competente como no admitida a tramite y no se le asignara
fecha de presentacion.”

3.3 CAPITULO Ill. EXAMEN DE FORMA DE LAS SOLICITUDES DE SIGNOS
DISTINTIVOS

3.31 Criterios generales para adelantar el estudio de forma:

El examen de forma debe procurar evitar el abandono de la solicitud; para ello, deben
expedirse requerimientos absolutamente claros para que el usuario tenga la posibilidad
de responderlos satisfactoriamente. Por lo tanto, el examinador debe valerse de los
documentos e informacion aportada como herramientas para propender porque la
administracion y el solicitante tengan certeza y fijen el objeto de la pretensién de
apropiacion industrial, es decir, la marca y alcance de proteccion pretendida.

Es importante recordar que la etapa de estudio de forma no incluye la participacién de
terceros, por cuanto las decisiones que se tomen en la misma no los afecta. En
consecuencia, y en virtud del principio de eficacia de la actuacién administrativa, se
deben subsanar, de ser posible oficiosamente, las irregularidades que en relacién con
esta etapa se presenten, evitando abandonar solicitudes que cuenten con la
informacion minima para ser publicadas.

No obstante, debe tenerse presente que del éxito del estudio de forma depende la
calidad de la decision sustantiva y la generacion de la certeza y alcance del derecho
otorgado. Finalmente, debe tenerse como una regla inexorable, con independencia de
la etapa procesal en la que se encuentre el tramite, que el examinador a cargo de cada
etapa debe efectuar la verificacion de la informacién y documentacién que corresponda
al expediente. El presente manual le indicara al examinador como proceder segun la
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etapa procesal en la que se encuentre cuando la informacién no es cuantitativa o
cualitativamente correcta.

3.3.2 Generalidades de la recepcion y radicacion de la solicitud
3.3.2.1 Solicitud fisica

Es importante tener presente que las solicitudes de registro o depdsito de Signos
Distintivos pueden ingresar a la Superintendencia de Industria y Comercio por varios
medios:

- Mediante radicacion fisica en la Oficina de Correspondencia ubicada en la Carrera 13
N° 27 — 00 Piso 1, Bogota, D.C.

- Casa del Consumidor, distribuidas a nivel nacional.

3.3.3 Solicitud en linea

La Superintendencia de Industria y Comercio cuenta con una herramienta para la
radicacién en linea de las solicitudes de Signos Distintivos:el SIPI — Sistema de
informacion de Propiedad Industrial (Oficina Virtual).

El usuario ingresa a travées de la pagina web: www.sic.gov.co y en el link de Propiedad
Industrial encuentra la ruta para acceder al SIPlI — Sistema de informacion de
Propiedad Industrial (Oficina Virtual).

Una vez el usuario se ha registrado e ingresado, podra escoger el tipo de solicitud que
desea radicar y el pago de la tasa se hace a través del sistema de pago PSE.

Una vez finalizado el proceso de radicacién en linea el solicitante obtiene la
comprobacién de radicacion y la informacion del signo es cargada automaticamente en
el SIPI — Sistema de informacién de Propiedad Industrial.

El solicitante debe recibir el soporte tecnolégico que requiera antes, durante y después
de la radicacion en linea. Esta asistencia permite evitar al maximo la presentaciéon de
errores en el sistema o la pérdida de informacion que posteriormente o eventualmente
seria requerida en el estudio de forma.
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3.34 Formularios

Para la radicacion fisica de las solicitudes de registro no es obligatorio utilizar los
formularios dispuestos por la Superintendencia de Industria y Comercio, se pueden
utilizar otros formatos que cumplan con los requisitos contenidos en los articulos 139,
182, 187 y 204 de la Decision 486. Los formularios de solicitud de registro y/o deposito
de Signos Distintivos son los siguientes:

PI01-FO1 Registro de marcas y lemas comerciales
P101-F02 Solicitud de depoésito de ensefia y nombres comerciales
MM2 Solicitud de registro internacional regida exclusivamente por

el Protocolo Madrid

PI01-F13 Solicitud de proteccion de denominacion de origen

Estos formularios pueden ser actualizados o modificados, de manera que el
examinador debe verificar su vigencia consultando peridédicamente los anexos de la
circular Unica de la Superintendencia. Asi mismo, en caso de encuentrar que los
formularios oficiales no corresponden con los ofrecidos a través de la pagina web de la
entidad, el examinador debe avisarlo a su superior jerarquico para que se tomen los
correctivos a que haya lugar.

3.3.5 Fecha de presentacion de las solicitudes de registro
3.3.5.1 ¢Qué es la fecha de presentacion?
La fecha de presentacion es el dia, hora, minuto y segundo a partir del cual se tiene
prioridad para acceder al registro, siempre que se hayan cumplido los requisitos

establecidos en el articulo 140 de la Decision 486.

En efecto, a partir de ese momento el solicitante cuenta con un derecho prioritario a
obtener el registro frente a otras solicitudes que se presenten con posterioridad.

Existen excepciones a esta regla como las contempladas en el articulo 4 del Convenio
de Paris referente a la reivindicacion de prioridad y al derecho de preferencia
consagrada en el articulo 168 de la Decision 486 que tiene aquel que haya obtenido
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una resolucién favorable con base en una accion de cancelacion por falta de uso o una
accion de cancelacion por notoriedad. (Ver Capitulos | y V de la Decision 486).

En cuanto a las excepciones antes sefaladas, debe mencionarse que cuando se
reivindica prioridad del Convenio de Paris en la solicitud de registro, si bien no se
cambia la fecha de presentacion de la solicitud que la reivindica, si se entiende que la
solicitud fue presentada en la fecha de la primera solicitud en el exterior.

El mismo efecto sucede con el derecho de preferencia ejercido por haber logrado la
cancelacién por no uso o por notoriedad de una marca registrada, donde no se cambia
la fecha de presentacion, pero la solicitud sera prevalente o preferente frente a otras
solicitudes de registro presentadas con anterioridad a aquella en la que se invoca el
derecho preferente.

3.3.6  Asignacion de fecha de presentacion de solicitudes nacionales

Si la solicitud se ha presentado fisicamente y cumple con los requisitos minimos
establecidos en el articulo 140 de la Decision 486 de la Comunidad Andina (en
adelante la D. 486), el examinador de radicaciéon ingresa al sistema de tramites la
siguiente informacion:

- el signo

- la clase

- la informacion del solicitante

- asigna, fecha, hora y nidmero de radicacién a la solicitud de conformidad con el
consecutivo que le corresponda de acuerdo con el tramite solicitado

3.3.7 Fecha de presentacién de solicitudes de extension territorial

Para las solicitudes de extensién territorial recibidas via Protocolo de Madrid, la fecha
de presentacion/registro en la Oficina Internacional se considera como fecha de
presentacion nacional, salvo en los casos de designaciones posteriores en los que la
fecha sera la de la solicitud de designacion posterior.

3.3.8 Recepcion y radicacion en el Grupo de Gestion Documental y Recursos
Fisicos

El funcionario encargado de la recepcion de solicitudes recibe la solicitud y verifica que
ésta contenga la informacion minima requerida para que se le pueda asignar fecha de
presentacion. Si la solicitud no cuenta con la informacibn minima requerida, el
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funcionario de radicacion del Centro de Documentacion e Informacion debe invitar al
ciudadano a que la misma sea completada con el fin de que su radicacién sea exitosa.

3.39 Requisitos del articulo 140 de la Decision 486

Los requisitos minimos para obtener fecha de presentacion, de acuerdo con el articulo
140 de la Decision 486, son los siguientes:

3.3.9.1 Indicacion del tipo de signo que solicita: marca, lema, marca colectiva
o de certificacion; nombre, ensefia comercial o denominacion de
origen

Para las radicaciones en fisico este requisito se satisface marcando en el formulario
con una “X” la modalidad del signo distintivo que se pretenda proteger.

En el caso de las radicaciones en linea el solicitante debe indicar en el campo de tipo
de solicitud el signo distintivo que este solicitando.

Si en el estudio de forma se advierte que lo pretendido por el solicitante es una marca
colectiva o de certificacion porque adjunté un reglamento de uso, pero pago la tasa de
una marca de productos y servicios, el examinador debera requerir al solicitante con el
fin de que aclare el tipo de solicitud y de ser el caso, que se complete la tasa. Si lo que
pretende el solicitante es una marca de productos y servicios, el reglamento de uso
sera irrelevante para el tramite y se publicard la marca como de productos y/o
servicios.

En caso de que el solicitante pretenda una marca colectiva o de certificacion y pague
el faltante de la tasa correspondiente, se le asignara la fecha de presentacion a la
solicitud del momento del pago y se continuara el tramite, ordenando la publicacion de
la marca como colectiva o de certificaciébn segun corresponda.

La tasa oficial establecida para lemas comerciales es la misma que para marcas de
productos/servicios. En consecuencia, si el solicitante no advierte si lo pretendido es
una marca o un lema, el examinador debera revisar si en la casilla nimero 3 del
formulario o en cualquier parte de la solicitud (cuando ésta no sea presentada en el
formulario oficial) el solicitante indica la marca a la cual iria asociado el lema. Si no
existe tal informacion, se entendera como marca de productos o servicios.

3.310 Datos de identificacion del solicitante o de la persona que presenta la
solicitud
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La solicitud debe contener los datos que permitan identificar al solicitante y contactarlo
y, Si actia mediante representante, que éste indique los datos necesarios para
identificarse y ser contactado. Asi mismo, es obligatorio aportar la direccion
electronica, segun lo establecido en los articulos 6 de la Decision 486 y niumero 6.2.,
del Capitulo sexto del Titulo 1 de la Circular Unica.

El teléfono u otra direccidén, acompafando el nombre del solicitante o representante, o
solo el correo electronico, son suficientes para asignar fecha de presentacion. La
diferencia con el correo electronico es que éste es obligatorio para propésitos de
notificacion.

Si no se indica el nombre del solicitante o de su representante, el examinador debe
requerir dicha informacion al solicitante.

3311 La marca cuyo registro se solicita, o una reproduccion de la marca
tratandose de marcas denominativas con grafia, forma o color especiales,
0 de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con o sin color

Este requisito queda satisfecho con la sola indicacién de la marca, cuando ésta sea
denominativa.

Cuando el articulo establece la disyuncidon respecto de marcas mixtas, figurativas,
tridimensionales, con o sin color, se establece una diferenciacion en la manera en que
se debe cumplir el requisito de la representacion grafica, por tanto se le da prevalencia
a la reproduccion de la marca sobre el nombre que el solicitante le otorgue a la misma
en la casilla. En consecuencia, no es necesario, para este tipo de marcas, que el
solicitante complete la casilla ndmero 3 del formulario y, por lo tanto, no se hara
requerimiento.

Esto mismo aplica para todos los signos mixtos, exceptuando lemas comerciales y
denominaciones de origen, por su esencia.

3.3.12 Indicacion expresa de los productos o servicios para los cuales se desea
proteger el signo

Este requisito se cumple con solo indicar la clase o clases de los productos y servicios
gue se pretenden identificar o bien indicando los productos y servicios sin indicar la
clase. Lo anterior no quiere decir que posteriormente no se expida un requerimiento
con base en el articulo 139 de la Decision 486, para que se especifiquen los productos
0 servicios incluidos en la clase o clases indicadas.
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Si no se indican productos o servicios o la(s) clase(s) el examinador debe requerir
dicha informacion al solicitante.

3.313 Comprobante de pago de las tasas vigentes

El funcionario de radicacion verifica que el recibo aportado corresponda con el valor
establecido en la Resolucion de Tasas vigentes. Igualmente verifica el nimero del
recibo oficial de caja con el dado al sistema por el funcionario de radicacion, cuando la
solicitud se presenta fisicamente.

Es importante tener en cuenta los parametros establecidos en el capitulo | de este
manual.

3.3.14 Ingreso de la informacion de las solicitudes al sistema de signos distintivos
3.3.14.1 Proceso de digitalizacion de los expedientes

En esta etapa, los expedientes radicados fisicamente a diario se asignan a un
funcionario del Centro de Documentacion e Informacion para que realice la tarea de
digitalizacion de documentos e imagenes que consiste en el proceso de escaneo de
textos e imagenes, las cuales son cargadas y referenciadas en el sistema de signos
distintivos, evitando asi que los examinadores tengan que acudir a la consulta fisica de
los expedientes.

3.3.15 Proceso de complementacion de la base de datos en caso de radicacién
fisica

Los expedientes son asignados virtualmente al examinador encargado de la
complementacién, quien debe realizar las tareas asignadas para complementar las
radicaciones en orden cronolégico.

El examinador debe realizar los siguientes pasos para efectuar la complementacién de
expedientes fisicos:

- Verificar los datos del titular conforme al formulario de solicitud.

- Verificar los datos del apoderado.

- Verificar el formulario a fin de establecer si el apoderado ha protocolizado poder. De
ser asi, se selecciona la casilla de protocolo de poder y se ingresan los datos de
namero de protocolo o radicacién del protocolo.

- Verificar el tipo de empresa solicitante
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- Verificar el tipo de marca (nominativa, mixta, figurativa, animada, color, gestual,
sonora, olfativa, posicion, tridimensional, tactil u otra) y se selecciona dependiendo de
lo indicado en el formulario. (Para el caso de lemas comerciales es nominativo y se
debe indicar la marca asociada).

- Subir la etiqueta para el caso de marcas mixtas, figurativas, tridimensionales, o de
color, bajo los parametros de 450x450 en formato JPG.

- Indicar si la solicitud es multiclase o monoclase, segun el formulario y se incluyen las
clases en numero ascendente.

- Indicar si el usuario solicita reivindicacion de colores, de ser afirmativo deben
describirse.

- Selecciona el numero de nomenclator de Niza y se copian los productos enunciados
por el solicitante, por tantas clases que haya en el formulario.

- Ingresar segun la solicitud la traduccion y transliteracion de la marca.

- Seleccionar si el solicitante requiere concesion anticipada.

- Ingresar los datos de la prioridad.

- Codificar y clasificar los elementos figurativos de las marcas de acuerdo con los
criterios de clasificacion contenidos en la Clasificacion Internacional de Viena de
elementos figurativos. Cada objeto incluido en la etiqueta debe tener su propia
codificacion.

Una vez complementado, el sistema de manera automatica reasigna los expedientes a
los examinadores encargados del examen de forma.

3.3.16 Divisionales (ingreso de informacion al sistema)

NOTA IMPORTANTE: Se recuerda que durante el término de publicacion es prohibido
dividir una solicitud de registro de marca. Por lo tanto, aunque el solicitante presente
una solicitud divisional, el examinador debe abstenerse de complementar dicha
solicitud hasta tanto se culmine el periodo de publicacion y oposiciones.

El funcionario encargado de complementar la base de datos debe ingresar el nimero
de radicado de la solicitud fraccionaria en el sistema de signos distintivos y verificar
que:

- En la solicitud fraccionaria y en la madre no concuerden los mismos
productos/servicios.

- Los productos/servicios o clases que deben ingresarse en la solicitud fraccionaria son
los que el solicitante sefald en la casilla 1.4 del formulario PI01 - FO8 como aquellos a
dividir.
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- Los productos/servicios o clases deben ser aquellos sobre los que no hay oposicion o
negacion, cuando quiera que la divisional se haya solicitado como consecuencia de
una oposicion o una negacion parcial.

- El estado del tramite no se modifique.

Para el caso de marcas que contengan etiqueta, ésta se debe subir nuevamente para
que figure en la nueva informacion de la fraccionaria.

Una vez complementado, se debe verificar que las clases de la solicitud fraccionaria
desaparezcan de la solicitud inicial.

3.3.17 Examen formal de la solicitud
3.3.17.1 Revisién de los documentos del expediente

El examinador debe ingresar a SIPI - Sistema de Informacion de Propiedad Industrial —
y revisar su bandeja de tareas. Una vez detectada la tarea de examen formal, debe
ingresar al expediente y confrontar la pantalla de datos bibliograficos con los
documentos radicados.

3.3.17.2 Revision de los requisitos contenidos en el Petitorio

Cuando la solicitud sea radicada en fisico el examinador debe verificar que la
informacion suministrada en la pestafia de datos bibliograficos coincida con la aportada
en el petitorio: PI01 - FO1 para el registro de marcas y lemas comerciales; PI01 - FO2
para la solicitud depdsito de ensefia 0 nombre comercial; y el PI01 F13 para la solicitud
de proteccién de denominacién de origen.

Cuando la solicitud se ha presentado en linea, los datos visibles en la pestafia de
datos bibliograficos son fieles a la informacién aportada por el solicitante y corresponde
a los requisitos minimos para admitir una solicitud.

Se debera realizar un solo requerimiento al solicitante para que este aporte la
informacion incompleta o la que genere duda razonable.

3.3.17.3 Datos del solicitante Solicitud fisica:
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3.3.17.3.1 Persona Natural

- oKl

Si se trata de una persona natural, el examinador debe revisar que el solicitante
diligencie el petitorio con su nombre completo y su ndmero de identificacién.
Tratdndose de persona natural extranjera que no resida en Colombia, el examinador

debe tener en cuenta que actle a través de apoderado.

3.3.17.3.2 Persona juridica
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Si se trata de persona juridica, el examinador debe revisar la razén o denominacion
social para efectos de la plena identificacion de la sociedad solicitante.

En caso tal que no se indigue la nacionalidad y el tipo de empresa se requerira esta
informacion al solicitante, lo cual permite verificar si es necesario 0 no contar con un
representante para actuar o notificarse en Colombia.

Si en el petitorio se indica que la solicitud se presenta a hombre de una persona
juridica, pero no se informa el nombre del representante legal, se entendera que quien
firma el petitorio es el representante legal.

Si en el petitorio se indica que la solicitud se presenta a nhombre de una persona
juridica, pero no se informa el nombre del representante legal y la firma es ilegible, se
requerird a la sociedad solicitante para que aclare la situacion.

3.3.17.3.3 Solicitante domiciliado en el extranjero

Tratdndose de solicitantes domiciliados en el extranjero, sélo pueden actuar en
Colombia mediante apoderados debidamente constituidos. El poder podra provenir
directamente de la sociedad extranjera o del representante que ésta tenga en
Colombia, de acuerdo con lo establecido en el articulo 543 del Cédigo de Comercio.
Por lo anterior, el examinador deberd revisar que la informacién del solicitante coincida
y corresponda a la misma consignada en el documento de poder.

Si el apoderado ha actuado previamente en tramites de registro y el poder consta en la
entidad, se verifica en la base de datos la existencia del mismo, antes de contemplar la
posibilidad de requerir.

Cuando el solicitante sea una sucursal, se entendera que presenta la solicitud en
nombre de la sociedad domiciliada en el extranjero, es decir, se entendera por
solicitante y eventual titular a la sociedad domiciliada en el extranjero. Si no se ha
proporcionado su identificacion completa, se requerira dicha informacion al solicitante.

El examinador debera revisar que el representante legal de la sucursal tenga la
capacidad otorgada por la sociedad extranjera para presentar solicitudes de registro de
marcas. Si no la tiene, debera aplicarse el articulo 543 del Codigo de Comercio en el
sentido de que sélo tendra capacidad para nombrar apoderados y notificarse. Ante
esta situacion, el examinador debera expedir un requerimiento.

3.3.17.3.4 Solicitantes de solicitudes de extension territorial
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En las solicitudes de registro recibidas via Protocolo de Madrid, el examinador de
forma debe verificar que el nombre del solicitante que se ha cargado autométicamente
al sistema, coincida con el registrado en el documento de notificacion de extension
territorial remitido por la Oficina Internacional. Si la informacion del solicitante no
coincide, debe corregirse en el sistema, para lo cual debe informarse de esta situacion
al jefe inmediato y, previa autorizacion, se procedera a hacer la correccion en el

sistema por parte de la OTI.
3.3.17.4 Datos del apoderado

Solicitud fisica:

2. DATOS DEL APODERADO:

Apellido(s) y nombre(s) No. Documento identidad No. Tarjeta profesional
Direccion para envio de correspondencia Correo electrénico

Pais No. Telefénico
Estado - Ciudad No. Fax

| Namero de Radicacién o Protocolo de poder general

Solicitud en linea:
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Las solicitudes de registro o deposito de Signos Distintivos pueden tramitarse
directamente por el interesado o por intermedio de apoderado. La designacion de un

apoderado es facultativa.
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Si en la solicitud se indica que se actua por intermedio de un apoderado, el
examinador debe verificar que en el expediente conste dicho poder o bien que se haga
referencia al expediente en el cual se encuentra radicado o al nimero de protocolo. Si
no consta el documento, el examinador debe proyectar un oficio de requerimiento al
solicitante para que lo aporte o indiqgue en qué expediente o nimero de radicado de
protocolo consta.

Para los tramites administrativos relacionados con Propiedad Industrial, el poder no
requiere de presentacion personal, autenticacién o legalizacién, se puede otorgar por
documento privado para una o mas solicitudes o trdmites existentes o futuros, de
conformidad con lo establecido en el articulo 167 literal c) del Decreto-Ley 019 de 2012
y en el numeral 1.2.1.3 de la Resolucién 21447 de 2012.

Se acepta la forma de poder que ha sido dispuesta por la Superintendencia de
Industria y Comercio en el formulario para otorgar poder a abogado en los tramites de
Propiedad Industrial - PI01 — F23. No obstante lo anterior, pueden aceptarse otras
formas de poder, siempre y cuando cumplan con los requisitos de ley.

3.3.17.5 Descripcidn del signo a registrar o depositar

3.3.17.5.1 Tipos de marcas

3.3.175.2 Marcas nominativas

“Las marcas denominativas Illamadas también nominales o verbales, utilizan
expresiones acusticas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o
nameros, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo
pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se
subdividen a su vez en:

Fantasiosas: no tiene un significado, corresponde a un término inventado por el
solicitante.

Arbitrarias: no manifiestan conexion alguna entre su significado y la naturaleza,
cualidades y funciones del producto que va a identificar.
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Sugestivas o evocativas: son las que tienen una connotacion conceptual que evoca
ciertas cualidades o funciones de los productos y/o servicios identificados por la
marcal."

Cuando el solicitante indique que el signo esté representado en caracteres estandar se
entiende que no reivindica un tipo especial de letra. Los caracteres estandar utilizados
por la SIC para efectos de registro y publicacion de los signos son: Arial, Arial Narrow,
o Times New Roman.

3.3.17.5.3 Marcas figurativas

“Son aquellas que se encuentran formadas por un grafico o imagen visual que puede
evocar 0 no un concepto. En este tipo de signos, en consecuencia, se pueden
distinguir dos elementos, a saber:

1. El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo marcario.
2. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la
observa.”2

| -

3.3.17.5.4 Marcas Mixtas

Se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras o varias letras o
nameros o la combinacion de ellos) y un elemento gréfico (una o varias imagenes).

Las marcas mixtas deben estar representadas de manera que estén contenidos en
ellas los elementos nominativos y graficos que las conforman, los cuales deben
apreciarse con nitidez.

! Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina marca , Proceso 318-IP-2015, 25 de septiembre de
2015
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3.3.17.5.5 Marcas Tridimensionales

El Tribunal Andino de Justicia ha definido las marcas tridimensionales como:

“El signo que representa un cuerpo que ocupa las tres dimensiones del espacio (alto, ancho y profundo)
y que puede ser perceptible por el sentido de la vista, es decir, que posee volumen. Por ejemplo,
tratandose de un envase, es el propio envase, sin necesidad de ningln otro elemento denominativo ni

figurativo, el que debe diferenciar los productos que contiene de los productos idénticos o semejantes2 ”.

Cuando la solicitud de registro de una marca contiene la indicacién de que la marca
solicitada es tridimensional, el extracto de la marca consistird en una reproduccion
grafica o fotografica bidimensional, siempre y cuando dicha reproduccién muestre
suficientemente los detalles de la marca, aportado en formato JPG de tamafio maximo
de 450 x 450 pixeles y maximo 2MB.

Si la reproduccion grafica no cumple con este requisito, el solicitante debera
proporcionar hasta seis vistas diferentes de la marca y una descripcion de la marca
mediante palabras o un CD que cumpla con las condiciones antes establecidas.

Cuando la Superintendencia considere que aun continla siendo insuficiente el
conocimiento de los detalles de la marca podra solicitar un espécimen de la misma.

Si la marca tridimensional contiene elementos denominativos que hacen parte
integrante del signo, se catalogard como marca tridimensional mixta y de esta forma se
identificar4 en el registro de la Propiedad Industrial para efectos de la busqueda de
antecedentes fonéticos y figurativos.

2Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. PROCESO 148-IP-2013. PROCESO 24-1P-2013



Cadigo: PI101-101

INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS | Version: Inicial

Industria y Comercio T
SUPERINTENDENCIA Pagina 26 de 209

VISTA FRONTAL \ISTA TRASERA
VISIA SUFEHIOK 3 UM BT RRUK

v

3.3.17.5.6 Marcas formadas por hologramas

El holograma es una placa fotografica obtenida mediante la técnica de la holografia. La
holografia se define como: “Técnica fotografica basada en el empleo de la luz
coherente producida por el laser. En la placa fotogréfica se imprimen las interferencias
causadas por la luz reflejada de un objeto con la luz indirecta, iluminada después de
revelada, la placa fotogréfica con la luz del laser, se forma la imagen tridimensional del
objeto original”.

Un holograma puede estar compuesto por la imagen de un objeto que no se proyecta,
0 puede representar varios objetos o un objeto que se proyecta. El solicitante debe
indicar en la solicitud que el signo solicitado corresponde a un holograma.

Los hologramas son marcas que parecen cambiar cuando son vistas de angulos
diferentes; pueden ser bidimensionales o tridimensionales, y el solicitante podra
representarlos con una descripcion de las fases que le componen y mediante la
representacion grafica de los mismos, acompafiando las imagenes del holograma en
todos los angulos, guardando la secuencia correspondiente que muestre el efecto que
se produce si es el caso.

Si el holograma esta constituido por la imagen de un objeto que no se proyecta, se
debe revisar si se ha aportado una imagen en tres dimensiones. Es posible acudir a
técnicas de alta resolucién que den claridad a la imagen o imagenes que forman el
holograma.

Igualmente, se debe revisar si se ha aportado un archivo electrénico con la
reproduccion del signo.

Ejemplo de hologramas registrados como marcas:
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Suiza (N. ° de registro IR 683 249), clases ¢ &

16,36y 38:

BRASIL

Registro 800243056

NCL 36 - Servicios

financieros Visa International

Oy _05/00
wguf!'m

UNION EUROPEA
Registro 002117034
NCL 3,38y 41

GDS Video

Registro 002559144
NCL 34 - cigarros
Eve Holdings

La marca como se muestra en ¢
grafico consiste en papel holografic
gue refleja el espectro de color en u
patrén oblicuo, en lineas paralela
aplicadas a la superficie de u
paquete; las lineas de puntos que s
muestran en el dibujo no forma
parte de la marca, y son soélo par
fines ilustrativos.
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3.3.17.5.7 Marcas animadas

La marca animada es aquella compuesta por una secuencia de movimientos
representados en imagenes fijas que lo describen en su conjunto. Es necesario asi
mismo que en la solicitud se presente una descripcion que explique el movimiento, que
pueda comprenderse la naturaleza de la marca solicitada, tanto por la
Superintendencia como por terceros para efectos de su publicacién, con el fin de que
puedan presentar oposicion si asi lo estiman conveniente.

La Superintendencia podra exigir una grabacion del signo en formato analdégico o
digital si los requisitos anteriores no son suficientes para determinar la marca en si
misma.

3.3.17.5.8 Marcas tactiles o de textura

La Decision Andina no consagra expresamente este tipo de marca, sin embargo, el
articulo 134 contiene una lista solo enunciativa de signos que pueden ser marca. En
consecuencia, si cumplen los requisitos de representacion gréafica y distintividad, otros
signos no incluidos en dicha lista pueden ser marca.

Este es el caso de las superficies de productos que pueden dar lugar a su
reconocimiento por el sentido del tacto, evento en el cual pueden ser registrados como
marca tactil®.

Para dar cumplimiento al requisito de la representacion gréafica, el solicitante ademas
de la indicacion de que se trata de una marca tactil, debe presentar, conforme lo
establecido por el Tribunal Andino de Justicia, Proceso 242 — IP-2015 de 24 de agosto

3 Métodos de Representacion y descripcién de los nuevos tipos de Marcas. Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas,
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de 2015 y por la Circular Unica de la Superintendencia de Industria y Comercio, Titulo
X, Articulo 2, numeral 1.2.5.15:

i) una descripcion clara, precisa y completa de la textura que conforma el signo,

ii) un dibujo tridimensional o fotografia en formato JPG de tamafio maximo de 450 x
450 pixeles y maximo 2MB vy,

iii) una muestra fisica del objeto que contiene la textura®.

Los siguientes son algunos ejemplos de marcas tactiles registrados en otros paises:
ESTADOS UNIDOS .
Registro 3155702 %
Vinos
American Wholesale Wine &

Spirits

‘La marca consiste en un terciopelo textur
gue cubre en la superficie de una botella d
vino. (...) El punteado en el dibujo no es un
caracteristica de la marca, pero un
representacion de como un tipo d
recubrimiento de terciopelo puede aparecer e
forma visual. La marca es un

sensorial, marca tactil.”

4 Tribunal Andino de Justicia, Proceso 242 — IP-2015, 24 de agosto de 2015.
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ESTADOS UNIDOS

Registro 77858216

Vinos

The David Family Group LLC “La marc
consiste en una envoltura de textura de cuer
alrededor de la superficie media de una botell
de vino. La marca es un sensorial, marc
tactil”.

ARGENTINA
Registro 2939148
NCL 28

Jorge Alberto Tierno

Toda I3 superficle oresenta una partkular
TOXLLIG QUO SOMPraNde une s v Je
wequeias huodidures olicule ws

500 en 3ns trama
o eapacius regalaios

348 1721 TN, LI AUKHIC -3

3.3.17.5.9 Marcas Sonoras
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“Las marcas sonoras son perceptibles por el oido humano que cumple con la funcién
de distinguir e identificar un producto o servicio a través de la difusion por algin medio

idoneo", agregando como caracteristicas de este tipo de marcas la sonoridad, el
caracter de llamativa y la facil difusion®”.

Una marca sonora puede ser registrada si es susceptible de una representacion

grafica clara, precisa, completa en si misma, facilmente accesible, inteligible, duradera
y objetiva.

Las marcas sonoras pueden ser representadas graficamente por medio de

pentagramas, fonogramas, onomatopeyas y debe acompafiarse de un archivo de
sonido que soporte la grabacion digital.

La marca sonora debera ser representada a través de un sonograma o espectrograma,
que al igual que la notacién musical son una representacion grafica del sonido en ejes
de coordenadas, y adicionalmente debera aportarse el archivo digital en el que se
reproduzca el signo solicitado.

Ejemplo de Espectrograma:

P P L -t s
O M et | YT Rawisner

Ejemplos de marcas sonoras:

5 Carlos Alberto Parra Satizabel, " La marca sonora”, Revista Colombiana de la Propiedad Industrial, No 4, afio 1995,
Bogota 1995, pag 125
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SONORA ! 10007703.mp3

10

3.3.17.5.10 Marcas olfativas

Son signos conformados por un olor o fragancia.

En el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no hay pronunciamientos judiciales
que profundicen sobre la forma de representar los signos olfativos. La oficina aceptara
como representacion del signo olfativo una muy detallada descripcién del olor, la cual
en todo caso debe ser objetiva, clara e inequivoca. De no reunir dichos requisitos se
proferira un requerimiento exigiendo una descripcion que si los cumpla. La anterior
exigencia tiene su fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, para la cual el signo que se publica debe estar contenido
exactamente en la peticion de una manera completa® .

& Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso N. 31-IP-95, relacionado con la marca DUNA, 13 de julio de 1997.
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3.3.17.5.11 Marcas de Color

“Son aquellas constituidas por un color o una combinacion de colores delimitado por
una forma especifica’.”

Cuando la solicitud de registro de una marca contiene la indicacion de que se trata de
una marca de color, la representacion grafica puede efectuarse por medio de una
representacion pictérica del color delimitado por una forma que sea precisa e
inequivoca.

La descripcion del color debe hacerse de forma tal que de la lectura de ella se genere
una idea clara y precisa de ese color. Se debe aportar una descripcion escrita del color
e indicar un cédigo de identificacion reconocido internacionalmente como: Pantone,
Focoltone o RGB.

Se debera anexar una (1) reproduccion de la marca con el color declarado en formato
JPG, de tamafio maximo de 450 x 450 pixeles y maximo 2MB.

PANTONC LzC

3.3.17.5.12 Marcas de posicion

“Estas marcas se definen por la posicidon en que aparecen en un determinado producto
o se fijan a éI®". Consiste en la ubicacidn especial y distintiva del signo en un producto.

La representacion de ese tipo de marcas debera consistir en una imagen con una
Unica vista de la marca en la que se aprecie la posicion del elemento dentro de la

7 Métodos de Representacion y descripcién de los nuevos tipos de Marcas. Comité Permanente sobre el Derecho de
Marcas, Disefios Industriales e Indicaciones Geogréficas, Decimoséptima sesion, Ginebra, 7 a 11 de mayo de 2007.

8 Nuevos tipos de marcas, Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Disefios Industriales e Indicaciones Geograficas,
Documento preparado por la Secretaria, Ginebra, 13 a 17 de noviembre de 2006
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marca. Debera exigirse que se represente la imagen con lineas discontinuas o
punteadas, con el fin de definir la materia respecto de la que no se reivindica la
proteccion. Se exigird una descripcién en la que se especifique la ubicacion del
elemento en relacion con el producto, asi como la explicacion del porqué la ubicacion
no es necesaria o funcional.

3.3.17.5.13 Trade dress o imagen comercial

En nuestro caso la proteccion al “trade dress” podra darse a través de una solicitud de
registro de marca mixta o tridimensional, en la cual se evidencie claramente coémo sera
la presentacion visual del producto, la cual, de acceder al registro, se protegera en su
conjunto, incluidos los elementos que no siendo protegibles individualmente si pueden
ser protegidos como una combinacion arbitraria.

El solicitante ademas de la indicacién, en el formulario de solicitud de registro, de que
se trata de un “trade dress”, debe presentar, en el acapite “Descripcion del Signo”, una
descripcion detallada de la presentacién visual del producto y por eso, en estos casos,
si es permitida la inclusién de multiplicidad de elementos en la reproduccién del signo,
ya que todos ellos hacen parte del conjunto marcario, a diferencia de aquellas marcas
mixtas en las que se exige retirar todos aquellos elementos que no hacen parte de la
marca.
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3.3.17.6 . Inconsistencia o carencia de la indicacién del tipo de
marca

El examinador debe verificar que el petitorio sefiale el tipo de marca y solamente
debera indicar una opcion. Solicitud fisica:

101NPI r22) 09/02/2009 - (73) TRANSPORTES ATLANTIDA S.A.C. - AR

(57) TODA LA CLASE
(74) Ag 769 - (44) 01/04/2009

J. SIUNU A REGIS IKAR

Tipo de marca:
[ Nominativa 0 Figurativa
[ mixta O Sonora
[[] Tridimensional O Olfativa
0 Otras

8X8

Denominacién del signo a registrar:

Marca asociadasi es lema:

Solicitud en linea:
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Segun lo dicho en la parte de fecha de presentacién, lo que prevalece es la
reproduccion del signo. De manera que no importa si es mixta o no, el estudio debera
recaer sobre el conjunto. Ahora bien, el requerimiento puede expedirse ante la duda a
fin de que el solicitante aclare el tipo de signo y aporte una etiqueta, pero con la opcion
de interpretacion que tendra la Oficina ante el silencio del solicitante.

Cuando en la solicitud se indique de forma incorrecta el tipo de marca, el andlisis de la
informacion contenida en el petitorio, referida a, por ejemplo: la reproduccion del signo,
el tipo de caracteres o la reivindicacién de colores, servirdn de herramienta para
determinar el tipo de marca que se pretende. Si vista toda la informacion persiste la
duda, se requerira al solicitante para que aclare el tipo de marca a registrar.

Cuando la solicitud de registro de una marca contiene la indicacién de que la marca es
tridimensional, el examinador deberd constatar que la reproduccion de la marca
consista en una reproduccion gréafica de tres vistas o fotografica bidimensional que
muestre con claridad las tres dimensiones (alto, ancho y profundo), es decir que posee
volumen, como se muestra en la gréfica:
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Si el solicitante no allega la etiqueta o la misma no permite inferir que es una marca
tridimensional, se requerira para que allegue la etiqueta con las vistas o bien aclare el
tipo de marca y ante su silencio la entidad le dari la referencia que considere
apropiada.

En los casos de marcas de color no debe ser admisible en la descripcién la utilizacion
de adjetivos que califiquen el color. EI examinador debera verificar que la solicitud
contenga la indicacion de la parte de la marca que corresponda a dicho color o colores.
El examinador deberd entonces determinar cual es el elemento informativo que
considera hace falta para completar el requisito respectivo y usar el parrafo del formato
que se adecuUe a la situacién. Cuando en la solicitud se indique que se trata de una
marca sonora el examinador debera verificar que la solicitud contenga ademas de la
representacion gréfica por pentagrama o monograma, un archivo del sonido, que
soporte la grabacion digital.

Cuando el solicitante escoja la casilla “otros tipos de marca”, se entendera que
pretende el registro de una marca no tradicional no contemplada en el formulario, tales
como las marcas de color, tactil, de posicion, “trade dress”, etc.. Si el solicitante
selecciona esta casilla y no indica el tipo de marca no tradicional que pretende registrar
el examinador debera remitirse a la reproduccién de la marca y de conformidad con su
naturaleza y caracteristicas adelantar el examen de conformidad con lo hasta aca
expuesto para cada una de dichas marcas.

Una vez adelantado el estudio y encontrado que es necesario solicitar mayor
informacion o aclaracion se procedera a la expedicion del respectivo requerimiento.

3.3.17.7 Inconsistencias en la denominacién del signo a registrar

3.317.7.1 Signo tridimensional con elemento nominativo
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Cuando en el tipo de marca se indique que es tridimensional y de la etiqueta se
desprende que contiene ademas de la reproduccion grafica una denominacion, se
requerira al solicitante para que aclare si se trata de una marca mixta o tridimensional
mixta. Es posible que las letras hagan parte de la estructura de la marca tridimensional
0 que incluso sean la marca tridimensional per se. Asi, cuando el examinador observe
que el elemento nominativo esta integrado a la estructura de la marca tridimensional,
sera necesario que se aclare si se pretenden derechos marcarios sobre las letras o lo
que se esta reivindicando es precisamente su relieve.

3.3.17.7.2 Marcas figurativas que contienen un elemento nominativo

Cuando la marca pretendida por el solicitante es figurativa y tiene texto, asi el
solicitante indique que es explicativo, se le requerira para que en el evento en que lo
que p retende sea una marca figurativa excluya del conjunto marcario el elemento
nominativo.

3.3.17.7.3 Marca mixta con mdultiples elementos que no coinciden con la
denominacion del signo a registrar

Cuando la reproduccion del signo contenga una gran cantidad de elementos
nominativos que no coincidan con la denominacién del signo y correspondan a la
informacion del producto contenida en el empaque, como el peso, la informacion
nutricional cédigo de barras, sellos de calidad o que indiquen alguna caracteristica del
producto, se requerird al solicitante para que, o bien excluya de la etiqueta todos
aguellos elementos que no hacen parte del signo a registrar, o los incluya en la
denominacion del signo a registrar.




Cadigo: PI101-101

INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS | Version: Inicial

Industria y Comercio T
SUPERINTENDENCIA Péagina 39 de 209

En este punto es preciso saber diferenciar con el caso de las marcas “trade dress”,
pues en ellas si es el conjunto de elementos que hacen del producto la marca.

3.3.17.7.4 Marca que contiene elementos adicionales o “explicativos”

Cuando una marca compleja (conformada por varios elementos nominativos y/o
graficos) se presenta para registro y el solicitante en la denominacion del signo
Unicamente indica una palabra de todas las incluidas en el signo y hace la salvedad de
que las demas expresiones contenidas en la marca, las cuales no son genéricas,
descriptivas o comunes, se entenderan como “explicativas”, el examinador debera
requerir al solicitante explicAndole que dichas expresiones no pueden ser entendidas
como explicativas dado su caracter fantasioso o arbitrario y, por ende, el solicitante
debera indicar si en efecto busca proteccion sobre dichas expresiones o si por el
contrario las excluira.

3.3.17.8 Tamafio y nitidez de la Reproduccion del Signo

El examinador debera verificar que cuando la solicitud indique que se trata de una
marca mixta, figurativa o tridimensional debe contener una reproduccion nitida del
signo en tamafio, siendo ésta la medida que se exige, teniendo en cuenta que es la
gue permite la correcta visualizacién del signo sin distorsion en el sistema, de manera
que se pueda identificar el mismo de forma univoca al momento de su publicacion.

En caso de que definitivamente la etiqueta no se visualice adecuadamente, el
examinador requerird para que se allegue una nueva etiqgueta que cumpla con los
requisitos.

3.3.17.9 Reivindicacion de color en las marcas mixtas, figurativas o
tridimensionales

(El solicitante reivindica el color como caracteristica
distintiva de la marca?

[] s [] no

En caso afirmativo, por favor sefalelo (s) en la etiqueta o
relacidonelo (s) a continuacion:
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El solicitante de una marca que desee reivindicar el color como caracteristica
distintiva de la misma, debera declararlo e indicar el nombre del color o colores y la
ubicacion de ellos en el signo, en la casilla dispuesta para tal fin contenida en
formulario de la solicitud de registro.

El solicitante podra describir el color utilizando un cédigo de identificacion reconocido
internacionalmente o cualquier sistema de referencia que permita su verificacion
posterior y su correspondencia con el signo inicialmente solicitado o registrado.

Con independencia de que se reivindiquen colores, se debera anexar una (1)
reproduccion de la marca en el color declarado en formato JPG, de tamafio maximo de
450 x 450 pixeles y maximo 2MB.

En la reproduccién del signo que se incluya en el formulario de registro no se
aceptardn sefales, referencias o indicaciones a los nombres de los colores
reivindicados en el signo.

3.3.17.10  Transliteracion o Traduccion del elemento nominativo del signo
solicitado

Transliterar es “Representar los signos de un sistema de escritura mediante los signos
de otro.” 9

Traducir es “Expresar en una lengua lo que esta escrito o se ha expresado antes en
otra.”12

Cuando la marca consista total o parcialmente en caracteres no latinos o en nimeros
no arabigos o romanos, el examinador debe verificar que el solicitante haya indicado
en la casilla correspondiente el tipo de marca, si se trata de una marca figurativa o
nominativa.

Si el solicitante indicé que se trataba de una marca nominativa, el examinador debera
constatar que haya una transliteracion o una traduccion de ese contenido a caracteres
latinos 0 numeros arabigos, y en caso contrario proyectara un requerimiento.

3.3.17.11 Inconsistencias en los productos y/o servicios

Antes de entrar a indicar como clasificar los productos y servicios en alguna o algunas
de las clases de la Clasificacion

9 www.rae.es
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Internacional de Niza es pertinente precisar lo siguiente:

- Un producto es cualquier cosal3 producida para el consumo. Los productos circulan
en el mercado y pueden ser de diversa indole: consumo, industrial, técnico, agricola,
artesanal, entre otros.

12\www.rae.es

Bwww.rae.es Diccionario de la Real Academia Espafiola de la Lengua *
producto.(Del lat. productus).1.m. Cosa producida”.

Un serviciol0 se define como las actividades que satisfacen alguna necesidad, y que
pueden ser objeto de una transaccion econdémica.

Los titulos de las 45 clases1ll de la Clasificacion Internacional de Niza, deben ser
consultados en el siguiente link con sus notas explicativas:

http://www.wipo.int/classifications/nivilo/nice/index.htm.

3.3.17.12

El examinador debe verificar que en virtud de lo establecido en los literales f) y g) del
articulo 139 y del literal d) del articulo 140 de la Decision 486 de la Comisién de la
Comunidad Andina, la descripcion de los productos o servicios indique expresamente
el nombre de los productos y/o servicios a ser distinguidos con la marca en el
mercado.

La forma mas préactica y sencilla de clasificar un producto y/o servicio es verificar su
nombre dentro de las clases acudiendo a la lista de clases, las notas explicativas y la
lista alfabética de productos y servicios de la Clasificacion Internacional de Niza.

De acuerdo con lo establecido en la Resolucion 2671 del 29 de enero de 2014, la
Superintendencia considerara cumplidos los requisitos en cuanto a la especificidad de
la cobertura del signo solicitado si el solicitante de una marca opta por utilizar los
términos empleados en la lista alfabética de la Clasificacidon Internacional de productos
y servicios para el registro de marcas del Arreglo de Niza que aparece en la pagina
web de la Superintendencia o, si utiliza los mismos términos y expresiones de

10 www.rae.es “servicio 20. m. Econ. Prestacion humana que satisface alguna necesidad social y que no
consiste en la produccion de bienes materiales”.
1 http://tramites.oepm.es/clinmar/euroclassNiza/inicio.action
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productos y servicios incluidos en el gestor de productos y servicios de Madrid
disponible en el link http://www.wipo.int/mgs/?lang=es

Adicionalmente, el examinador debe tener en cuenta que la Superintendencia de
Industria y Comercio se integré a la base de datos TM5 y TMCLASS para la
clasificacion de marcas, las cuales armonizan los términos para productos y servicios
empleados en distintos paises del mundo y que en ocasiones consisten en
regionalismos.

Asi, el examinador no podra requerir al solicitante de un registro marcario por aquellos
términos que se refieran a un producto o un servicio que no se encuentre en el Gestor
de productos y servicios de Madrid, pero que si fue aprobado por Colombia en el TM5
y TMCLASS.

La lista completa de los términos aprobados y aceptados por Colombia, junto con las
traducciones a espafiol de estos, puede consultarse en siguiente link:

http://sipi.sic.gov.co/loader.php?IServicio=ConsultaTm&ITipo=con sultaTm

No obstante lo anterior, si el solicitante no utilizé las posibilidades antes indicadas y no
se tiene la seguridad de la clase en que deben incluirse los productos o servicios
mencionados en una solicitud de registro de marca, debe acudirse a las observaciones
generales de la Clasificacion Internacional de Niza.

De acuerdo con las observaciones generalesl2, los productos se clasifican asi,
(daremos algunos ejemplos):

a) Los productos acabados por su funcionl3, la cual se busca en el titulo de la
clase, o por analogia con otros productos acabados que figuren en la lista
alfabética.

Por ejemplo: La clase 3 comprende principalmente los productos de limpieza y de
tocador.

Esta clase comprende en particular:

- los desodorantes para personas o animales
(productos de perfumeria);

12 http://www.wipo.int/classifications/nivilo/nice/?lang=ES#
13 Por producto acabado se entiende aquel que ha tenido transformacion y puede ser adquirido por los
consumidores.
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- los productos para perfumar el ambiente;
- los productos de higiene personal que sean productos de tocador...

b) Un producto acabado de usos muiltiples se puede clasificar en la clase de
cualquiera de sus funciones o destinos.
No es de su esencia servir en un proceso productivo como materia prima para la
elaboracién de otros productos.

Ejemplos: en la clase 28 estan incluidos los juegos, juguetes; articulos de gimnasia y
deporte no comprendidos en otras clases, decoraciones para arboles de navidad. La
funcion del producto puede ser que el articulo sirva para la gimnasia y el deporte, o
gue se utilice como adorno de arboles de navidad.

c) Las materias primas, en bruto o semielaboradas, se clasifican, en principio, en
atencién a la materia de la que estan constituidas.

Este criterio sirve para clasificar materias primas, como por ejemplo, las incluidas en la
clase 19 como los materiales de construccion no metélicos. Entonces, un producto que
cumpla esta condicién podra incluirse en esta clase, si es que no se encuentra en otra
clase de acuerdo con la lista de clases y notas explicativas.

d) Un producto que debe ser clasificado en funcién de la materia que lo constituye,
y esta constituido de materia diferente se clasifica en principio en funcion de la
materia predominante.

Por ejemplo, una bebida que sea de té (clase 30) pero con un porcentaje de zumo de
frutas predominante debera clasificarse en la clase 32.

e) Los productos destinados a formar parte de otro producto van en la clase del
producto principal cuando no tengan otras aplicaciones.

Seria el caso de una cama especial para ser usada dentro de cierto tipo de autos, por
su aplicacion especial en autos debe clasificarse en la clase 12.

Otro ejemplo es el de los estuches con el producto que van a contener, como es el
caso de las cremas en la clase 3.

f) Los productos o servicios solicitados no corresponden a un producto o servicio,
sino a un género, por ejemplo cuando el solicitante indica en la descripcion que
pretende amparar “partes de maquinas” o “productos alimenticios secos vy
congelados”. En este evento, la descripcidn del producto es vaga y no aparece
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)

K)

)

en la Clasificacién Internacional de Niza ni en el gestor, por lo cual, el
examinador requerird a fin de que especifique los productos o servicios a
identificar.

Los productos o servicios solicitados no corresponden a un producto o servicio
existente, sino a una invencion del solicitante, por ejemplo “boliyurt” o “un
equipo multiplex”. En este evento, el examinador requerira a fin de que
especifique los productos o servicios a identificar.

Los productos o servicios solicitados corresponden al nombre de una marca
registrada, por ejemplo si en la descripcion de los productos de la clase 9 el
solicitante indica “Ipad” o “Ipod”, el examinador debera requerir pidiendo que se
excluyan las mencionadas marcas de la cobertura.

Los productos o servicios solicitados corresponden al nombre de una
denominacion de origen protegida, por ejemplo si en la descripciébn de los
productos de la clase 33 el solicitante indica “pisco”, el examinador debera
requerir pidiendo que se excluya la denominacion y cambie la descripcion de
sus productos. Igualmente se le advertird al solicitante, que en caso de no
excluir la denominacion de origen protegida de la descripcion, se excluira y
publicara con los productos restantes si los hubiere.

Si la descripcion efectuada por el solicitante consiste exclusivamente en la
denominacién de origen protegida y este no cambia su descripcion, se declarara
el abandono de la solicitud.

Cuando la solicitud de registro de un lema comercial describa mas productos o
servicios de los que ampara la marca al cual se pretende asociar, el examinador
requerird a fin de que se limite la lista de productos o servicios que pretende
identificar el lema comercial. En el requerimiento se advertira al solicitante que,
en caso de que no dar respuesta 0 que la misma sea insatisfactoria, no se
abandonara la solicitud, pero se publicara con los productos o servicios
identificados por la marca a la cual est4 asociado.

Cuando el lema comercial corresponda a una solicitud multiclase debera ir
asociado a una marca multiclase, por lo cual si el lema es asociado a marcas
registradas en distintas clases, el examinador debera requerir al solicitante,
indicandole que el lema multiclase debe ir asociado a una marca multiclase, o
de lo contrario debera presentar una solicitud por cada clase cuyo registro
pretenda.

A su vez, de acuerdo con las observaciones generales los servicios se clasifican asi:
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a) Ramas de actividad definidas por los titulos de las clases y sus notas
explicativas.

Por ejemplo, la clase 42 incluye los servicios de investigacion y disefio relacionados
con el mundo tecnoldgico. Toda actividad que tenga ese fin debe clasificarse en ésta
clase.

b) Analogia con servicios similares que figuren en la lista alfabética.

Por ejemplo, los servicios de banco de sangre estan en la clase 44 de manera que en
dicha clase pueden incluirse bancos similares de materia corporal que no estén en otra
clase, tales como los bancos de células madre.

c) Los servicios de alquiler se clasifican en la misma clase de los servicios que se
prestan con la ayuda de los objetos alquilados.

Por ejemplo, el alquiler de teléfonos pertenece a la clase 38 y el de automéviles a la
clase 39.

d) Los servicios de asesoramiento, informacién o consulta en la clase sobre la que
versa el objeto de la actividad.
e)
Por ejemplo, la consulta o el asesoramiento en materia financiera ésta en la clase 36, y
en materia de negocios comerciales en la clase 35.

Si el examinador luego de efectuar los pasos antes sefialados encuentra que no puede
determinar cudl es el producto o servicio de interés incluido en la solicitud, puede
buscar la definicibn del mismo en un diccionario, puede buscar sinénimos e incluso
consultar la pagina web del solicitante para esclarecer la naturaleza del producto o
servicio pretendido. En caso de no tener claridad en qué consiste el producto o servicio
indicado por el solicitante, el examinador efectuara un requerimiento explicandole al
solicitante la razén por la cual se considera que sus productos o servicios estan mal
clasificados e indicandole, segun el caso, las clases en la cuales podrian clasificarse.

Ante la respuesta del solicitante la entidad aceptara la clase inicialmente propuesta o
en el evento de desacuerdo, corregira la clase, asi ésta sea diferente a la propuesta
por el solicitante.
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3.3.17.13 Informacion y datos que no deben ir incluidos en una lista de
productos o servicios

El examinador debe tener en cuenta que una lista de productos y servicios no debera
incluir:

- Marcas registradas

- Nombres de personas

- Adjetivos calificativos del producto o servicio

- Cuando se trate de una marca de productos, actividades mercantiles, verbos en

la descripcién del producto, como quiera que términos como “fabricacion”, “venta”,
“‘produccion” e “intervencién”, son inherentes al producto reivindicado.

- La expresion “accesorio” es un término muy amplio que debe ser especificado
por el solicitante.

3.3.17.14  Qué debe incluir una lista de productos o servicios

- La formula para describir los servicios acogida por el GPT (Grupo de Trabajo de
Niza), esto es que la descripcion de servicios comience con la férmula “Servicios de”,
como por ejemplo: “servicios de restauracion”, servicios de reparacion de vehiculos”,
etc.

- Descripciones objetivas del producto.

3.3.17.15 Descripcidon de productos o servicios en ejercicio del derecho
preferente

Cabe advertir que cuando la solicitud de registro se presente en ejercicio del derecho
preferente derivado de una accién de cancelacidén no se requerira por la descripcion de
productos o servicios, cuando ésta corresponda a la misma de la marca cancelada. No
obstante, si el solicitante adiciona productos o servicios, estos si seran objeto de
analisis de conformidad con las reglas antes explicadas.

3.3.17.16 Unificacion de varias clases a una clase

Puede ocurrir que, como resultado del examen de forma, y solo en esta etapa
procesal, se advierta que los productos o servicios descritos estan en una clase y no
en las varias sefialadas por el solicitante. Asi, y como consecuencia de la unificacion,
el solicitante tendra derecho al desglose de la tasa correspondiente a la o las clases
adicionales.
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3.3.17.17 Examen de solicitudes multiclase

Adicional a la revision de la informacion que se debe realizar para las solicitudes de
registro monoclase, cuando el examen recae sobre una solicitud de registro de marca
o lema comercial multiclase es posible que deba expedirse un requerimiento en
relacion solo con algunos de los productos o servicios que pretende identificar la
marca. En ese caso, el solicitante debera responder sélo sobre la cobertura objeto del
requerimiento, de manera tal, que de producirse un abandono por no contestar o
contestar indebidamente, el abandono sera parcial.

3.3.18 Ausencia de marca asociada al lema comercial y lemas comerciales mixtos

Cuando la solicitud de registro consiste en un lema comercial, el examinador requerira
si la peticidbn no indica la marca asociada o cuando se indica que la naturaleza del
lema es mixto.

Lo anterior, por cuanto la decision Andina en su articulo 176 establece que en la
solicitud del lema debe indicarse la marca solicitada o registrada con la cual se usara.
Se trata de un requisito que tiene que ver con la naturaleza misma del lema, la cual es
la de ser usado con una marca asociada.

De otro lado al definir la norma (articulo 175 D 486), al lema como la palabra, frase o
leyenda utilizada como complemento de una marca, excluye que en la composicion del
lema existan elementos diferentes a los nominativos.

3.3.19 Solicitudes de divisionales

Las solicitudes de registro de una marca o un lema que incluyan varios productos y/o
servicios pueden ser divididas a peticion del solicitante en dos o mas solicitudes
fraccionarias en las que se distribuyan los productos y/o servicios inicialmente
incluidos. Dicha solicitud divisional puede presentarse en cualquier momento del
tramite, salvo durante el plazo de publicacion de la solicitud inicial en la Gaceta de la
Propiedad Industrial.

Cuando la solicitud de division se presente como consecuencia de la interposicion de
una oposicion o0 en un recurso, la solicitud fraccionaria en la cual resulten contenidos
los productos o servicios sobre los cuales se objeta la concesién de la marca se
tramitard independientemente de las demas solicitudes fraccionarias que contengan
productos o servicios en relacién con los cuales no se presenté la oposicién o decision
proferida. En dicho caso, los productos o servicios que fueron objeto de oposicion no
podran ser incluidos en mas de una de las solicitudes resultantes de la division.
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En efecto, como consecuencia de la division, los productos y/o servicios de la solicitud
divisional no deberan coincidir con los productos y servicios que se mantengan en la
solicitud inicial o estén contenidos en otras solicitudes divisionales. Asi las cosas, si la
divisional contiene productos y/o servicios que deben estar en la solicitud inicial, el
examinador debera requerir al solicitante con el fin de que se excluya de la divisional
los productos y/o servicios pertenecientes a la solicitud inicial.

El solicitante tendra un término de ocho (8) dias habiles siguientes, contados desde el
recibo de la correspondiente comunicacion para subsanar las irregularidades. En caso
de no dar respuesta o dar respuesta insatisfactoria, la solicitud continuara como fue
originalmente presentada.

3.3.19.1 Requerimiento por tasas incompletas de las divisionales

El solicitante debe anexar junto con la solicitud de division el pago de la tasa
correspondiente a cada solicitud fraccionaria. En el evento de que no se allegue el
pago de la tasa o el mismo esté incompleto el examinador lo requerira.

3.3.19.2 Fecha de presentacion de las divisionales

La divisional conservara la fecha de presentacion de la solicitud inicial, asi como el
beneficio del derecho de prioridad establecido en el Convenio de Paris y, en cualquier
caso, el otorgado con la radicacion de la solicitud ante la Oficina Nacional Competente.

Si se acepta la division de la solicitud, la Superintendencia asignard a cada nuevo
expediente un numero de radicacion distinto. El expediente resultante de cada solicitud
fraccionaria debera contener una copia completa del expediente de la solicitud inicial.

3.3.20 Requerimientos en solicitudes de depé6sito de nombres y ensefias
comerciales

Teniendo en cuenta que la funcion de la Superintendencia respecto de los nombres y
ensefias comerciales no es registral, sino de deposito, el examen de forma que realiza
el examinador es mas laxo que aquel que se efectla para las marcas.

El examinador debe revisar que la solicitud de depdsito contenga los datos basicos,
como son el nombre del solicitante, la indicacion del nombre o ensefia a depositar y su
etiqueta de ser el caso, la descripcidn de las actividades que desarrolla el empresario o
que va a desarrollar el establecimiento de comercio, indicando la clase de la
Clasificacion Internacional del Niza en la cual se encuadren. Si las actividades
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descritas no estan bien clasificadas, el examinador a cargo las catalogard y se
depositara de esa manera.

Asi mismo debera verificar el pago de la tasa y en caso que el solicitante actie por
medio de apoderado debe allegarse el documento del poder correspondiente.

Estos son los eventos en los cuales el examinador requerira al solicitante:

Se requiere cuando la etiqueta aportada no coincide con la descripcion del nombre o
ensefia comercial enunciada en el formulario.

Si el examinador, de la etiqueta y los demas documentos logra establecer cual es el
nombre o ensefia solicitados se evitara el requerimiento y se concedera el depdésito
efectuando las correcciones pertinentes en la base de datos.

Se requerird cuando se actia a través de apoderado y no se allega el poder
correspondiente.

En aquellos casos en los que exista un nombre o ensefia comercial depositados
previamente ante la Superintendencia idénticos al solicitado debera requerirse al
solicitante, indicandole esta situacién y solicitando la confirmacién de su deseo de
continuar con el tramite, pese a la advertencia efectuada.

Una vez realizado el examen de forma, se procedera a conceder el depodsito del
nombre o0 ensefia comercial sin que sobre dicha concesion haya lugar a su publicacion
en la Gaceta de la Propiedad Industrial. En aquellos casos en los cuales se efectie un
requerimiento y no se dé respuesta, o dando respuesta esta sea insatisfactoria, se
archivara la solicitud.

3.3.21 Término para realizar el examen de forma

El examinador debe adelantar y culminar el estudio o examen formal de la solicitud
dentro de los 15 dias habiles siguientes a la fecha de presentacion, ordenando su
publicacion o profiriendo el oficio de requerimiento. La tarea se cumple con la
verificacion de la inclusion de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial o con
la numeracion del oficio de requerimiento.

3.3.22 Publicacién en la Gaceta de Propiedad Industrial
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El examinador ingresa a la bandeja de tareas del Sistema de Informacion de Propiedad
Industrial — SIPI, y procede a:

- Seleccionar la tarea de examen formal

- Diligenciar el Check List seleccionando la casilla de “revisado”, una

vez verificado que la solicitud cumple con los requisitos de forma.

- Al final del Check List, el examinador encontrara la casilla “resultado”,

en la cual deberd indicar la opcion de publicar.

<= 1 C i

2 Mancietn g0 ouirasa e JUAN MANULL SEFAANO CASTIAO  Sade | @ Guscar  Wncer Simms Dot Suac wefie insassl  Uuscer Pasenie  bwsc Persems | SWORD Profeavy

14207702 - EXAMEN FORMAL -

P L+

0

i%2 00000000

3.3.22.1 Modificaciones a la solicitud presentadas antes de la publicacién

Es importante que el examinador introduzca en el sistema todas las modificaciones a
la solicitud que se presenten antes de la publicacion del signo, las cuales pueden
recaer sobre el signo, el solicitante y los productos o servicios, las cuales no requieren
el pago de la tasa.

3.3.22.2 Modificaciones a la solicitud posteriores a la publicacion
Una vez se haya publicado el signo en la Gaceta de Propiedad Industrial, el solicitante,

previo al pago de la tasa respectiva, podra presentar modificaciones a la solicitud de
registro cuando las mismas versen sobre:
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- Limitacion de productos o servicios.

- Cambio de nombre del titular (cambio del tipo societarios) -

Transferencia de titularidad.

- Cambio de direccion del titular del signo.

No toda modificacion a la solicitud que no haya sido tenida en cuenta en la
publicacién requiere de una nueva publicacion, por lo cual si la misma se refiere
al nombre del solicitante 0 a un aspecto no sustancial del signo, que no afecte
derechos adquiridos de terceros, no debera publicarse nuevamente. Ejemplo de
ello, es un error mecanografico que se evidencie en la descripcion de productos
0 servicios o en el nombre del solicitante.

En relacibn con los cambios no sustanciales del signo debe advertirse que son
admisibles las exclusiones de elementos genéricos o descriptivos 0 meramente
decorativos que forman parte del conjunto marcario. En este caso al no afectarse la
distintividad del signo no se requiere nueva publicacién.

3.3.23 Abandono de la solicitud
3.3.231 Abandono de una solicitud monoclase

Si se efectud un requerimiento y el solicitante no dio respuesta o no lo hizo de manera
correcta 0 la misma fue extemporanea, el examinador abandonara la solicitud de
acuerdo con los criterios establecidos por la Direccion de Signos Distintivos.

Parte motiva: se fundamenta en las normas pertinentes, en el concepto de la norma y
en la aplicacion al caso concreto de la misma, para lo cual se debe propender por la
prueba de las afirmaciones en diccionarios, paginas Web, jurisprudencia y doctrina, y
en la informacion del sistema de signos distintivos.

Parte resolutiva: Incluye la declaracion de abandono, la orden de notificacion personal
al solicitante y la procedencia del recurso de apelacion ante el Superintendente
Delegado para la Propiedad Industrial.
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Una vez elaborada la resolucion, esta se entrega al Coordinador para la revision de la
misma, en la que se examinara la forma y el fondo del contenido.

Si el Coordinador encuentra el acto administrativo ajustado, lo envia al Director de
Signos Distintivos para su firma.

Si no lo encontré ajustado realiza las sugerencias pertinentes al examinador, para que
adecue el acto a los estandares de calidad y a los criterios generales establecidos en
este Manual y en la ley aplicable.

3.3.23.2 Abandono de una solicitud multiclase

Si el examinador efectia un requerimiento a una solicitud de registro multiclase en
relacion soélo con algunas de las clases de productos o servicios amparados por la
solicitud, y el mismo no es respondido, se declarard el abandono de la solicitud
solamente respecto de la clase o clases comprendidas en el requerimiento. En la
resolucién de abandono se especificara qué clases son las que se entienden fueron
abandonadas.

En la situacion descrita, si la resolucion en la que se declara el abandono de la
solicitud es recurrida y el solicitante no presenta una division de la solicitud, la solicitud
en relacion con los productos y servicios que no fueron objeto de la decisién de
abandono se suspendera hasta que se resuelva el recurso interpuesto y se pueda
determinarse como debe continuar el tramite de la solicitud de la marca.

3.4 CAPITULO IV LAS PALABRAS O FRASES EXPLICATIVAS EN LAS
MARCAS Y LA DELIMITACION DEL ALCANCE DEL DERECHO EN LAS
CONCESIONES

341 Las palabras o expresiones solicitadas como explicativas forman parte de
la marca

Si un solicitante indica en el petitorio que una palabra o expresion arbitraria o de
fantasia que forma parte de la marca solicitada es explicativa y por ende, no hace
parte de la marca, deberd requerirse para que excluya esa expresion del signo
solicitado, por cuanto las expresiones explicativas arbitrarias o de fantasia si forman
parte del conjunto.

La mencidon de que algunas expresiones del signo son explicativas se tomara como
una indicacién de que dicha frase es una parte débil de la marca, en el caso de que se
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trate de expresiones genéricas o descriptivas, ya que informa sobre otros elementos
del signo. No obstante, dicha indicacion no obliga a su aceptacion por parte de la
Superintendencia, si se considera que las expresiones en cuestion no son genéricas o
descriptivas.

342 Los términos de fantasia no pueden ser explicativos

No se podréa indicar en una solicitud que una expresion de fantasia es explicativa por
cuanto no tiene un componente genérico o descriptivo que permita calificarla como tal.
Si en una solicitud se indica un término de fantasia como explicativo debe requerirse
indicandole lo antes sefialado.

343 Las expresiones genéricas o descriptivas si pueden ser concedidas como
explicativas

Las expresiones genéricas o descriptivas pueden ser explicativas por lo que es
admisible que se pidan como tales. No obstante, si el solicitante no las indica de tal
forma no se requiere por eso, ya que no hay apropiacidbn de esas expresiones
individualmente consideradas con independencia de lo que manifieste el solicitante.

Asi, la marca “TITO COMIDA ORGANICA” en la que no se indica que COMIDA
ORGANICA es explicativa, en caso de concederse, el titular no adquiere exclusividad
sobre tales expresiones descriptivas. Es titular del conjunto, se pidan o no las citada
palabras como explicativas.

344 Las concesiones de marcas

Si el solicitante pide una marca que esté conformada por palabras descriptivas,
genéricas o de uso comun acompafadas por elementos graficos, se concedera el
registro si los deméas elementos que forman la marca son los que dan distintividad al
signo.

Asi las cosas, puede ser necesario delimitar el alcance del derecho al conceder la
marca PRONTITUD Y EFICACIA MIXTA para distinguir el servicio de mensajeria
(clase 39), en que la marca se concede por las letras estilizadas, semejando la letra
“O” al globo terraqueo y las vocales “i” de eficacia a las alas de un avion.

En consecuencia, al concederse la marca anteriormente mencionada, el examinador
debera determinar expresamente el alcance del derecho, manifestando en el caso
concreto que se concede el signo en su conjunto, en razén de los elementos graficos
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en conjuncion con los elementos nominativos, mas no los elementos aisladamente
considerados.

De acuerdo con lo anterior, serd necesario incluir una nota de alcance del derecho
cuando el signo que se va a conceder contenga una palabra o palabras descriptivas o
genéricas que ocupen lugares importantes por su ubicacién y tamafo en el signo que
se solicite, y no obstante existan otros elementos que le den distintividad al conjunto.

Ejemplo alcance del derecho en la parte resolutiva de una concesion de registro
marcario:

ARTICULO SEGUNDO. Conceder el registro de:

La marca : NUTRI BABY (nominativa)

Alcance :NO SE CONCEDE DERECHO del EXCLUSIVO
SOBRE LAS derecho EXPRESIONES “NUTRI” @)
“BABY” AISLADAMENTE CONSIDERADAS SINO

SOBRE TODO EL CONJUNTO
MARCARIO

Para : EXTRACTOS DE CARNE, FRUTAS Y distinguir VERDURAS,
HORTALIZAS Y
LEGUMBRES EN CONSERVA, CONGELADAS SECAS
Y COCIDAS; JALEAS, COMPOTAS; HUEVOS;
LECHES Y PRODUCTOS LACTEOS. (Productos de la
Clase 29 de la

Clasificacion Internacional de Niza).
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Titular DOOOKKKXXXXKXKXXXXXXXXKXX

Domicilio : BOGOTA D.C. COLOMBIA

Direccion D 6100000000000 PPPPPPPPOP O

Vigencia . Diez (10) afios contados a partir de la fecha de la
presente resolucion

3.5 CAPITULO V - EXAMEN DE FONDO DE LAS SOLICITUDES DE SIGNOS
DISTINTIVOS

3.51  Aproximacion al caso para iniciar el estudio de fondo

Cuando el examinador se disponga a efectuar el estudio de fondo de una solicitud de
registro debera observar las siguientes premisas:

- La administracion tiene el deber de efectuar de manera oficiosa el estudio de
registrabilidad, a efectos de garantizar los derechos adquiridos de los titulares
marcarios y proteger al consumidor.

- La duda se resuelve en favor de la marca registrada.

- El Registro Publico de la Propiedad Industrial debe reflejar la realidad de las marcas
en él contenidas y las actuaciones adelantadas ante la Superintendencia de Industria y
Comercio. En consecuencia, la informacion que reposa en él debe ser clara,
transparente y fidedigna, y los funcionarios deben honrar estas caracteristicas en todas
las actuaciones que adelanten.

- El examinador debe revisar nuevamente que la informacion contenida en la solicitud
de registro coincida con la informacion reflejada en el sistema, teniendo en cuenta las
posibles modificaciones que haya presentado el solicitante con posterioridad a la
publicacion.
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- El examinador deberéa revisar que la marca efectivamente se haya publicado en la
Gaceta correctamente, esto es, siguiendo los parametros indicados en el estudio de
forma.

- En caso de que el examinador encuentre alguna inconsistencia sustancial en la
publicacién que se relacione con la conformacién del signo mismo, por cuanto algun
elemento distintivo del signo se publicO de manera diferente a como fue solicitado, o
bien, si los productos o servicios distinguidos con la marca fueron publicados
erroneamente, en el sentido que se incluya en la publicacion productos o servicios
diferentes a los que fueron solicitados, deberd proyectar la revocatoria de la
publicacién y ordenara una nueva.

352 Pasos basicos para determinar la registrabilidad de una marca

En este acapite se dardan las pautas fundamentales que debe seguir
metodologicamente el examinador a fin de determinar la registrabilidad de un signo.

3.5.2.1 Determinar si el signo analizado esta incurso en los articulos 134 y
135 de la Decision Andina 486.

Con el fin de establecer si el signo puede constituirse como marca, conforme lo
establece el articulo 134 de la Decision 486, el examinador debe verificar que la marca
cumpla el requisito de representacion grafica. Para ello, los criterios que aplicara en
dicho analisis son los establecidos en el acapite “Descripcion del Signo a Registrar o
Depositar” de este manual.

Hecho lo anterior, se debe determinar si el signo es distintivo, es decir, que permita
identificar un producto o un servicio en el mercado e indicar un origen empresarial
determinado.

Para dilucidar que la marca no esté incursa en las causales absolutas de
irregistrabilidad, el examinador debe valerse de las diferentes fuentes de informacion
habilitadas para tomar la decisidn respectiva, dichas fuentes son las siguientes:

Diccionarios y enciclopedias, tanto generales como tematicas.

Listado de términos genéricos de productos farmacéuticos que consta en la
base de datos de la SIC.

Registro del articulo 6ter del Convenio de Paris que obra en la OMPI.

Listado de denominaciones de origen protegidas en Colombia, que obra en la
base de datos de la SIC.

Listados de Indicaciones Geograficas internacionales.
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3.5.2.2 Consulta de antecedentes.

El registro de la Propiedad Industrial, contenido en la consulta de antecedentes
marcarios también podra ser usado para dilucidar si el signo solicitado no tiene
apropiacion exclusiva.

Es posible que a priori el examinador no advierta la irregistrabilidad absoluta de la
marca solicitada pero que, en desarrollo del estudio de registrabilidad relativa, la
informacion contenida en el registro de Propiedad Industrial lo lleve a esa conclusion.
Por ejemplo, consultado el registro de la Propiedad Industrial se observa que la marca
solicitada consiste en un término que es comun, o que no deberia ser apropiado en
exclusiva por su vulgarizacion.

3.5.2.3 Las Decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio
respecto de ese mismo signo o de signos que lo contienen.

Sobre este patrticular, es fundamental que el examinador no se detenga en ver los
resultados puros y simples que arroja la base de datos de la entidad, sino que estudie
los razonamientos expuestos en las Resoluciones expedidas sobre el tema por la SIC,
a fin de dar consistencia a la posicion de la entidad o cumplimiento a la jurisprudencia.

3.5.2.4 La Jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia y la Jurisprudencia
Nacional.

El examinador debera consultar los antecedentes jurisprudenciales proferidos por el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Consejo de Estado y de ser el caso las
sentencias que deciden acciones de infraccion marcaria proferidas por los jueces
civiles, tribunales y la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales de la SIC. Para ello, es
obligacién del examinador usar el buscador suministrado por la entidad.

3.5.2.5 Determinar si el signo analizado esta incurso en el articulo 136

3.5.2.5.1 Advertencia oficiosa de derechos de terceros

Las causales de irregistrabilidad que pueden ser incoadas de manera oficiosa por el
examinador son normalmente las relacionadas con marcas y lemas comerciales
previamente solicitados o registrados en la SIC, nombres de personas famosas, de
comunidades indigenas y derechos de autor indiscutiblemente reconocidos por el
examinador y el solicitante.
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Ahora bien, en relacion con marcas notorias, es posible citarlas oficiosamente como
fundamento de negacién cuando, habiendo consultado el registro de la Propiedad
Industrial y el listado de declaraciones de notoriedad, el examinador encuentra que por
razones de tiempo, y con base en la propia declaracibn de notoriedad, es muy
probable que dicha condicién no haya desaparecido.

Otro tanto ocurre respecto de nombres comerciales, si al consultarse los antecedentes
marcarios el registro arroje un caso idéntico o muy similar al estudiado, en el que se
haya advertido el derecho sobre el nombre comercial, que serviria de base de
negacion y que, de las pruebas aportadas en dicho expediente se pueda concluir que
el nombre comercial sigue siendo usado y por tanto protegido.

3.5.2.5.2 Protocolo de andlisis sustantivo de la registrabilidad por causales
relativas

Llegado el momento de hacer el estudio oficioso de registrabilidad, en lo relacionado
con causales relativas, el examinador debe proceder de la siguiente manera:

- Generar busqueda de antecedentes ortogréaficos, fonéticos y/o figurativos teniendo en
cuenta los criterios de identidad y semejanza (en clases idénticas y relacionadas) en
Acsepto.

- Una vez obtenga los resultados, resaltar aquellos signos que considera que a primera
vista, podrian ser relevantes para el caso.

- Detectados dichos signos, proceder a revisar las decisiones que sobre ellos profirio la
SIC y dentro de dicha revision tener en cuenta lo siguiente:

- Vigencia del signo. Debe recordarse que las marcas tienen en su vigencia un periodo
de gracia de 6 meses, por lo tanto, la marca solicitada puede ser negada con
fundamento en aquella.

- El alcance de la proteccion otorgada por la entidad o la Jurisprudencia al término o
términos que componen el signo, a su elemento grafico, o al signo como un todo.

-Si existe 0 no una cancelaciébn en tramite frente a alguno de los antecedentes
marcarios o si ha habido cancelacion parcial.

- Si ha habido cancelacion, verificar si se ha ejercido derecho preferente.
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- Si la solicitud versa sobre una marca que ha sido solicitada dentro de los 6 meses
siguientes al periodo de gracia, no podran servir de fundamento de negacion aquellos
signos que hayan coexistido con la marca cuando estuvo vigente, tal y como lo
establece el articulo 146 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina
en su Inciso cuarto.

-Si existen tramites relacionados con recurso de apelacion pendiente. En tal situacion

advertir de la misma para que se resuelva en orden.

NOTA: Se recuerda que el articulo 136 permite la negacion de una marca con
fundamento en otra previamente solicitada. No se requiere que la marca fundamento
de la negacion esté concedida y en firme para tomar la decision.

353 Metodologia para efectuar la busqueda de antecedentes marcarios en
ACSEPTO

3.5.3.1 Acceso

El sistema tiene ingreso a través de un vinculo especial que lleva a una pantalla de
inicio donde el examinador se identifica con su usuario y contrasefia.

Al acceder a la plataforma, esta cuenta con cinco opciones, tal y como se visualizan a
continuacion:
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Acsepto

Busqueda de marcas desde el grupo de SWORD

Examinacién Busqueda libre Céadificacion de
A UNA ALY MY nar 01 PV 0ty Viena

Codos A

Encontrar la Encontrar la
busqueda marca

Hetoni do busquodss Encontnsr una marca desdu i

Espotol + ACINGr Mo0d de Depuracdn CopyTiit © 20714 Sword Group  wwaseard-roup.com 160 216

Las cinco opciones principales consisten en:

- EXAMINACION: permite la consulta de antecedentes marcarios de un signo distintivo
gue se encuentre en la base de datos, ingresando el nimero de radicacién del mismo
y arrojando como resultado inicial toda la informacion referente al signo precargada en
los criterios de busqueda.

- BUSQUEDA LIBRE: Permite la consulta de los criterios a definir por el examinador,
sin necesidad de vincularlo a un Gnico nimero de expediente.

- CODIFICACION DE VIENA: Permite verificar y modificar los criterios de clasificacion
de Viena utilizados en los elementos figurativos o graficos de las marcas, tanto para la
complementacion inicial del expediente como de la depuracion en etapas posteriores.

- ENCONTRAR LA BUSQUEDA: permite realizar una busqueda no de antecedentes
como tal, sino de las consultas que se hayan hecho bien sea por examinador, por
marca, por dia, o por otros criterios establecidos en el sistema.

- ENCONTRAR LA MARCA: Permite encontrar un signo distintivo con su respectiva
informacion (solicitante, signo, clase, cobertura, tipo de marca, estado) asi como la
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visualizacion de la codificacion de Viena de su arte grafico y las busquedas existentes
ligadas a tal registro marcario.

3.5.3.2 Criterios de busqueda

Una vez dentro de las pantallas de EXAMINACION o de BUSQUEDA LIBRE, se arroja
la siguiente pantalla:

BUSQUEDA LIBRE EXAMINACION

Nueva busqueda libre [ERER) o 13213483 3 [ Guardado | [EEER [ cwt  Cwe

Sorte | Veos | AT | Clems natne: Wmmmm o wae Ao || ies

Puede observarse que la pantalla en una y otra basqueda es la misma, solo que en la
pantalla de “examinacion” contiene la informacién precargada del expediente a
examinar, mientras que en la pantalla de busqueda libre estan todos los campos
disponibles para ser diligenciados por el examinador.

En esta pantalla se observan cinco pestafias distintas donde se delimitan los criterios
de busqueda y se pueden hacer las distintas preguntas que fundamentan la consulta.

Estas pestafias son:
a) Alcance de la basqueda

En esta pantalla se encuentra la informacién general de la consulta a realizar, tal
como:
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- Referencia: Nombre que recibira la busqueda para futuras consultas. En este
espacio ira el numero del expediente que se esta examinando y la parte denominativa
del mismo.

- Denominacion: Corresponde al elemento nominativo del signo a consultar.

- Fecha de solicitud (desde — al): rango de fechas en los que se realizara la busqueda.
El espacio “desde” suele estar vacio y el espacio “al” varia entre la fecha de la
blasqueda (busqueda libre) y la fecha de la solicitud del signo que se esta consultando
(examinacion).

- Niumero maximo de resultados: El sistema por defecto arroja un nimero maximo de
resultados. Este campo corresponde al sistema y no debe ser modificado por el
examinador.

- Combinacion de busquedas verbales y Viena: Criterio adicional que restringe la
bdsqueda para que muestre resultados tanto de la pregunta [nominativo] como de la
pregunta [Viena] a través de la opcion Union; o que los resultados a mostrar cumplan
con ambos criterios (aparezcan como resultado en la busqueda de elementos
nominativos y a su vez también aparezcan en la busqueda hecha con la codificacion
de Viena), para ello, se selecciona la opcién (interseccion).

- Clases de Niza: Delimita las clases del nomenclador internacional de Niza en los que
se pretende hacer la busqueda. Puede marcarse una, varias o todas las clases. Toda
examinacion o busqueda libre requiere obligatoriamente de por lo menos una clase de
Niza para poder proseguir.

- Clases de Niza en conflicto: Delimita las clases del nomenclador internacional de
Niza que tengan relacion con las clases alimentadas en el espacio anterior segun
configuracion previa del sistema y con fundamento en los criterios de la Delegatura.
Este campo puede ser adicionado por el examinador.

- Naturaleza: Define el tipo de antecedentes que se consultaran, sea marca tradicional
(nominativa, mixta) o de las no tradicionales (sonora, tridimensional, etc).

- Estados: Permite escoger el estado de los resultados que se arrojen, siendo posible
filtrar por marcas vigentes, concedidas, canceladas, negadas, en tramite, entre otros.
Es necesario que para las examinaciones se incluyan todos los estados, asi el sistema
reporte que se trata de marcas negadas o canceladas.

b) Denominacion

En este apartado, el sistema incluira un criterio nominativo predeterminado de
busqueda, no obstante, el examinador debera formularle al sistema otros criterios de
busqueda que el sistema denomina “pregunta”. Unicamente puede consultarse una
palabra por criterio de busqueda, aunque el sistema esta disefiado para que se
incluyan todos los criterios de busqueda deseados. De manera que si quisiera
buscarse el término “CASA TORO” hay que determinar dos criterios de busqueda:
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“CASA” y “TORQO” por aparte.

Asi mismo, pueden hacerse uso de “comodines” — caracteres especiales que permiten
reemplazar alguna letra para ampliar el espectro de busqueda.

Los “comodines” aplicables a la busqueda nominativa en ACSEPTO son:

COMODIN QUE HACE COMO EJEMPLOS
SE USA
* Reemplaza por | *UPER FRUPER,
cualquier de MINISUPER,
cantidad
caracteres PINTUSUPER,
TRUPER
? Reemplaza un | 2UPER HUPER,
solo caracter NUPER,
KUPER,
LUPER
! Reemplaza o | {UPER UPER,
suprime caracter  un HUPER,
NUPER,
KUPER,
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# Reemplaza por | #UPER 1UPER,
un digito (0-9) 2UPER,

3UPER,

4UPER,

SUPER

Nueva busqueda libre Guargar

Alcance Nominativo Viena Arte Ciente

Estructura 1 + Elemento suficiente para oblener un resullado Esta pregunta devoivera los resutados que contienen a menos un elemento de caca casila

Pregunta | Generar ®Adicionar (Reemplazar Para ESCRIBA AQUI EL TEXTO A BUSCAR

| Adicionar

Palabra

5 SR deno ®Pal )i

A 15 Deno ®Pal x

EL id @®Sem (_Com »eno @Pal x

TEXTO d @Sem CCom Deno ®pal X

Deno ®pal X

BUSCAR d @sem CCom Neno ®Pal x
Suprimir todo

Crear Segunda Pregunta

Espafiol v | Activar Modo de depuracidn Copyrght © 2014 Sword Group . wwi sword-group com 1002 18

El sistema solamente buscard el texto que se encuentre debajo de la barra azul
oscura.

Las casillas que se encuentran al lado derecho del texto escogido permiten delimitar el
tipo de busqueda a realizar:

- Id: idéntica, misma denominacion
- Sem: Semejanza, palabras que sean parecidas
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- Com: Comodin

Asi mismo, hay dos tipos de busqueda:

- Deno: Busca la denominacion tal y como esta indicada. "Toro” arroja
como resultado “Toro”.

- Pal: Busca el término independientemente de donde se encuentre dentro

del conjunto marcario. “Toro” encuentra “Toro”, “toro rojo” y “el toro que

rie”.
c) Viena
En esta pestafia se incluye la Clasificacion Internacional de Viena relacionada con la
categorizacion de elementos graficos, donde puede observarse cada una de las
clases y subclases contenidas en la parte derecha de la pantalla. Solamente se
busca lo que aparezca debajo del rectdngulo azul del costado izquierdo de la
pantalla:

13213488-3 [ Guardado ] Guardar || Copar

Alcance  Nominatwo | Viena | Ade  Chenle

Estructura 1 lemento sufclente para obtener un resutad Clasificacion y Familias

Pregunta |Estadsicas

13
15
17 us

AT

L0 AS AF £
115

117 n
(]
(]

Para incluirse uno de los criterios de busqueda existen tres formas:

- La busqueda dentro de la clasificacion en el listado, abriendo las clases al hacer
clic en la flecha a la izquierda de la palabra. Una vez elegida la subclase/subdivision,
es necesario hacer clic en el texto para incluirlo como criterio de blsqueda. Al hacer
clic en la clase inicial sin las respectivas subdivisiones, las incluye automaticamente.
Es necesario partir de lo especifico y llegar a lo general.
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- La busqueda de términos dentro de la casilla de busqueda (parte superior derecha)
donde con digitar el término el mismo sistema encuentra la palabra dentro de las
clases y subclases relacionadas, para que sean ingresadas como criterio de
bldsqueda al hacerles clic sobre el texto del resultado.

- La busqueda de los codigos de la respectiva subclase de Viena (seis digitos a la
derecha de las clases desplegadas resaltadas en rojo en la imagen), arrojando
Gnicamente la clase buscada y siendo necesario seleccionarla para que quede
seleccionada como criterio de busqueda.

d) Arte

En esta pestafia se ingresa la imagen que se desea comparar, para que el sistema
se encargue de buscar en la base de datos otros signos que considere cuentan con
una estructura semejante. Este item es netamente informético y la busqueda se
hace con fundamento en criterios previamente establecidos en el software.

La herramienta permite la inclusion de hasta seis imagenes y la posibilidad de
editarlas (resaltar o borrar elementos de la imagen), asi como la busqueda por la
disposicion de colores.

Nueva busqueda libre Guardar

Alcance | Nominativo | Viena Arte | Cliente

Adicionar arte

BExaminar.  No se ha seleccionado ningin archivo Cargar

4291590 jpg 4299419.jpg 20150310-132662_4304819.jpg

== 74
—

Editar Supremir Edttar Supremir Edttar Suprimir

Guardar

Espadiol v Aclivar Modo de depuracion Copyright © 2014 Sword Group , waw sword-group com 10.0.2 18

e) Usuario
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La ultima pestafia permite la busqueda no de antecedente o signo, sino del titular o
solicitante, independientemente de las solicitudes que tenga a su cargo. Se utilizan

los mismos criterios de la busqueda nominativa.

Nueva busqueda libre Guardar

Alcance | Nominatvo | Viena @ Are  Cliente

Adicionar

Palabva

Guardar

Espafiol v Activar Modo te depuracion Copyright © 2014 Sword Group , ww sword-group com 10.0.2.18

3.5.3.3 Resultados

Una vez incluidas todas las categorias necesarias para realizar la busqueda, es
necesario presionar el botén “CONSULTAR” resaltado en color azul oscuro, ubicado
en la parte superior o inferior de la pantalla. El sistema genera la siguiente pantalla:



Cadigo: PI101-101

INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS | Version: Inicial

Industria y Comercio T
SUPERINTENDENCIA Péagina 68 de 209

13277854-2 [ Ejecutado ] Modticar | | Capiar | | Completa

Alcance Nomwnatvo  Viena Arte Chonto

13277884
ViArn

3277854

10 Examinacion
USER

13 MARCAS

1 131022018
131022015

Combinacion de busquedas Verbales y Viena. 10 Ejecutado

Naturaleza
v Tragicional (nomInatvaTguratvamia m wra 0seg

Tacs

Busqueaa de plantilta

Mostrar

En la parte derecha de la pantalla se encuentran las estadisticas de la busqueda,
indicando la cifra de resultados nominativos, por clasificacion de Viena o por arte
grafico, asi como el tiempo que se demoré en realizar la busqueda.

Esta pantalla es informativa y permite verificar los criterios de busqueda. De ser
necesario hacer alguna modificacion, se requiere presionar el boton “MODIFICAR”
en la parte superior y lo arroja a la ventana anterior, con posibilidad de hacer
variaciones. Esta opcion borra los resultados obtenidos, esto es, genera una nueva
bldsqueda.

Para poder realizar otra basqueda sin perder los resultados, es necesario hacer clic
en el boton COPIAR.

Al hacer clic en el boton RESULTADOS: arroja la pantalla de resultados como tal:
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42788 MEDICOS EN 3U CASA era. 79
4085(83  MEDICDS EN SU CASA 3% WARCAS N several 79
Modificar | | Copau | | Completa | | | Reporte Siguiente -

El resaltado rojo corresponde al signo sobre el cual se esta haciendo la
examinacion.

El resaltado azul corresponde a una solicitud a nombre del mismo solicitante del
signo a examinar (otro antecedente de propiedad del mismo titular del resaltado en
rojo).

Los resaltados en aguamarina corresponden a un signo con varios titulares siendo
uno de ellos el mismo que el de la solicitud del signo examinado.

La parrilla de resultados arroja informacion relacionada con el numero de radicacion,
la designacion del signo, el titular, el arte gréafico (si lo tiene), el estado de la marca
con colores: vigente (verde), en tramite (azul) y negado (rojo), las clases del
nomenclador internacional de Niza, la fecha de vigencia, el tipo de signo (marca,
lema comercial, nombre comercial, entre otros) el criterio de busqueda utilizado para
cada resultado y el resultado que encontr6 el sistema. La Ultima columna
corresponde a un porcentaje de similitud arrojado por el sistema que no es
vinculante para el examinador, solamente obedece a una estadistica informatica.

Al posicionar el puntero encima del nimero de expediente, se visualizan 4 opciones
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LLlIIIT !"
| Biblio |
| Codif_ |

“Resut |

'\ Ocultaf"

- Biblio: Al hacer clic, abre una nueva pagina con la informacion del expediente en la
base de datos.

- Codif: Redirecciona a la pagina de “Codificacion de Viena”.

- Result: Arroja informacion estadistica del sistema, respecto de los criterios
utilizados para la basqueda, y los algoritmos utilizados para encontrar tal resultado.

- Ocultar: permite ocultar el resultado, para que el mismo no sea visualizado dentro
de la parrilla.

Si se posiciona el puntero encima de la denominacién del signo, se desplegara
informacion del solicitante y su agente (representante legal o apoderado).

Si se posiciona encima de la clase del nomenclador de Niza, desplegara como texto
emergente la cobertura del signo.

Adicionalmente, en la parte superior se encuentran los siguientes botones, que
permiten organizar los resultados obtenidos de la siguiente manera:

Mostrar ~ | \ Dominio ~ | | Resultado por palabras ~ | | Columnas ~

Mostrar: maneja las opciones de visualizacion de la parrilla

Dominio: permite limitar los dominios de los resultados (marcas, lemas, nombres
comerciales, etc.)

- Resultado por palabras: permite previsualizar los resultados encontrados, para
escoger Y filtrar los relevantes.

Columnas: permite quitar o poner columnas para que sean mostradas en la patrrilla
de resultados.

Cuando se hace una busqueda de un signo mixto, o se utilizan los criterios de

“Viena” o “Arte”, el sistema permite visualizar dichos resultados en mosaico E =
(parte izquierda de la pantalla, debajo del botén azul “pregunta”. Los resultados son
visualizados de la siguiente forma.
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Al posicionar el cursor encima de cualquier resultado, arrojara un menu emergente
con 5 opciones, incluyendo respecto de lasmencionadas la opcién de “zoom”, para
ver el arte gréfico del signo de una manera mas clara.

Cualquier resultado puede ser resaltado — en verde — al hacer clic sobre el mismo,
esto facilita su visualizacion y en el evento de ser necesario, pueden ser exportados
a un archivo de Word a través de la opcién “REPORTE” en la parte superior de la
pantalla.

Una vez finalizada la busqueda — y generado el reporte si resulta necesario —el
examinador podra culminar la  consulta presionando el boton “COMPLETA”,

guardando la busqueda, la cual podra ser consultada por terceros pero no
modificada.

3.54  Oposiciones

La oposicion es el mecanismo de intervencion de los terceros dentro del proceso de
registro de una marca.
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Ahora bien, el examinador debe tener presente dos circunstancias obligatorias en su
estudio de irregistrabilidad:

Los fundamentos de la oposicidn y su respuesta no son los Unicos asuntos a
estudiar en el caso. ElI examinador debe adelantar un estudio de registrabilidad
oficioso.

Es posible citar varias causas justificativas de negaciéon de una marca. Incluso es
preferible traer a colacidén todas las argumentaciones que se consideren pertinentes
a fin de que puedan ser controvertidas por las partes del procedimiento.

NOTA: Es posible encontrar situaciones en las cuales la marca sea parecida a dos
previamente registradas, aun cuando las dos previamente registradas no sean
parecidas entre si, o concluir que, si bien se decidié previamente que una marca por
ser semejante a otra era irregistrable, la nueva no es confundible con ninguna de
las anteriores.

La primera situacion se puede explicar de mejor manera con un ejemplo: un
solicitante presenta la marca AX y la Superintendencia registré las marcas X y A en
favor de dos titulares diferentes.

La segunda situacion se puede explicar en el caso en el que previamente se hubiere
negado la marca XY por su semejanza con la marca X, pero la marca AY sea
concedida.

355 Criterios de interpretacion de las causales de irregistrabilidad de una
marca

La Decisibn 486 de la Comisidbn de la Comunidad Andina contempla unas
prohibiciones absolutas y relativas de irregistrabilidad, a través de las cuales se
pretende proteger un interés general y uno particular.

En efecto, las prohibiciones absolutas estan justificadas en el mandato de no
conceder derechos sobre expresiones o signos que no cumplan los requisitos para
ser marca, ya que tales signos deben ser de libre uso por los distintos actores del
mercado.

Por ejemplo, las expresiones genéricas como PAN para identificar productos de
panaderia, o descriptivas del producto o servicio como SUAVE para identificar telas,
no pueden ser registradas por cuanto deben estar disponibles para su libre uso por
todos los empresarios del sector correspondiente.
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Igualmente, dentro de las causales absolutas de irregistrabilidad estan incluidos los
signos que puedan vulnerar el interés general, especialmente el derecho a la
informacion veraz (marcas engafosas), o causales de orden publico o contrarias a la
moral y cuando puedan vulnerar derechos estatales o colectivos como los simbolos
0 escudos y banderas y las Denominaciones de Origen o Indicaciones Geogréficas
respectivamente.

Por su parte, las causales consagradas en el articulo 136 protegen, en primer lugar,
un interés privado, aun cuando su fin también sea la proteccion del consumidor, ya
gue, como lo sefiala la norma, son irregistrables los signos cuyo uso en el comercio
afecte indebidamente el derecho de un tercero, dentro de los cuales se encuentran
los derechos preferentes sobre marcas, lemas comerciales, nombres comerciales,
derechos de autor y de propiedad industrial, nhombres de personas juridicas o
naturales o de comunidades indigenas que puedan resultar afectados por el registro.

Una de las principales diferencias entre las causales absolutas y las relativas es que
las primeras, también llamadas causales intrinsecas, implican un estudio del signo
sin que exista una comparacion con ninguna otra marca, a diferencia de las relativas
en donde dichas causales estan disefiadas en procura de la defensa de derechos
previamente adquiridos por terceros, salvo en los casos de denominaciones de
origen.

En segundo lugar, las causales relativas protegen también de cierto modo un interés
publico, como es el velar porque los consumidores tengan libre escogencia en el
mercado de los productos y servicios, sin ser inducidos a error o confusion.

356 Causales absolutas de irregistrabilidad contenidas en los Articulos 134 y
135 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina

La Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina contempla en sus articulos
135 y 136 dos conjuntos de disposiciones tendientes a prohibir el registro como
marca de aquellos signos que se encuadren en los supuestos de hecho alli
previstos.

Tradicionalmente, se le conoce al primer grupo de prohibiciones contenidas en el
articulo 135 como causales absolutas de irregistrabilidad de los signos dado que, o
no pueden ser marca o el legislador considera que no pueden ser apropiados en
exclusiva- Por su parte,l grupo contenido en el articulo 136 se les conoce como
causales relativas, en la medida en que pudiendo el signo constituir marca, su
apropiacion afectaria derechos adquiridos por terceros.
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Asi, el catdlogo de prohibiciones incluidas en el articulo 135 también encuentra
subdivisiones que corresponden a la intencion del legislador en torno al interés
juridico a proteger frente a la apropiacién o registro de un signo como marca.

En efecto, existe un primer supuesto de hecho de prohibicion absoluta (literal a)
articulo 135) que se deriva del hecho de que el signo solicitado a registro no pueda
constituir marca conforme a los elementos esenciales de la definicion que de ella
tiene el articulo 134.

Existe un segundo grupo de supuestos que son la concrecion del mandato
establecido en el articulo 6 quinquies del Convenio de Paris, en el sentido de prohibir
el registro de signos que no cumplan con el requisito de distintividad, el cual se
puede ver expresado en descriptividad, genericidad y usual utilizacion. La
prohibicién de apropiacién exclusiva de aquellos signos radica en que no logran que
el consumidor identifique el origen empresarial de los productos o servicios por su
falta de capacidad distintiva, o por su caracter genérico, descriptivo o usual v,
ademas, por la necesidad de que ellos permanezcan disponibles para la libre
utilizacién de los empresarios, quienes deben usarlos corrientemente para referirse a
sus productos o servicios. Asi las cosas, se tiene un grupo de supuestos de hecho
que hacen que un signo sea absolutamente irregistrable en principio,
especificamente cuando este no pueda constituirse en marca ya que no lograria que
el consumidor le pudiera atribuir al producto o servicio un origen empresarial y/o
resultaria de necesaria utilizacion por los empresarios del respectivo sector para
referirse o presentar sus productos o servicios. Estas prohibiciones o causales son
las contempladas en los literales b), c), e), f) y g).

Un tercer grupo de supuestos de hecho que impiden el registro como marca, se
fundamenta en la prohibicibn de engafar a los consumidores, de suerte que el
registro marcario no podria legitimar dicha conducta. De esta forma, encontramos la
prohibicién de registrar como marca los signos que puedan inducir a error a los
consumidores respecto de cualquiera de sus cualidades, caracteristicas o
informacion que de ellos se desprenda, o que reproduzcan o se confundan con
indicaciones geograficas nacionales 0 extranjeras. Estas prohibiciones se
encuentran contempladas en los literales i), j), k), 1) y n).

Un cuarto grupo, conformado por los literales d) y 0), tienen como objeto impedir que
se perpetuen otros derechos de propiedad industrial que estan llamados a expirar y
cuya potencial proteccion indefinida en el tiempo (dado el sistema de renovacion de
registro) por la via del registro marcario obstaculice el acceso a la tecnologia o a
variedades vegetales.

Finalmente, se encuentra el grupo conformado por los literales m) y p) en los que el
legislador siguiendo también el Convenio de Paris protegio los simbolos patrios y



Cadigo: PI101-101

INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS | Version: Inicial

Industria y Comercio .
SUPERINTENDENCIA Péagina 75 de 209

oficiales, de manera preventiva, prohibiendo que sean apropiados como marca
(literal m), asi como que tampoco podran ser la representacion de un legitimo
derecho otorgado por el mismo Estado aquellos que sean contrarios a la ley, a la
moral o al orden publico.

Sin embargo, aunque dentro de todas estas llamadas causales absolutas existen
excepciones y, en consecuencia, hay signos que en principio se encuentran
impedidos de ser registrados por carecer de aptitud distintiva pero que pueden llegar
a adquirirla por su uso intenso y llegar a ser registrados, y otros signos que aunque
pudieran estar en igual situaciéon, no han sido incluidos por el legislador en dicha
excepcion.

3.5.6.1 Articulo 135 Literal a): Imposibilidad de ser marca.

El literal a) del articulo 135 se relaciona con la imposibilidad de que el signo
solicitado pueda constituir marca, en los casos en los que el signo no sea
representable graficamente o carezca de distintividad. En relacion con los signos que
no son representables graficamente ello debe advertirse en la fase de forma, no
obstante, la norma previendo que por error pudo haberse presentado una
publicaciéon inadecuada, consagra la posibilidad de denegar el registro por esta
causa, cuando se advierta que la publicacién no puede ser subsanable.

En relacién con el requisito de representacion gréafica, remitase a lo establecido en el
acapite “Descripcion del Signo a Registrar o Depositar” de este manual.

Ahora bien, el articulo 134 establece que el signo debe ser apto para distinguir los
productos o servicios en el mercado, es decir ser distintivo. La distintividad a la que
se refiere la norma citada se relaciona con una capacidad distintiva abstracta a la
que se refiere el articulo en cuestion, entendiendo que debe negarse la capacidad
distintiva abstracta de los signos que no son aptos para diferenciar ninguna clase de
productos o servicios.14

Sobre este punto se ha pronunciado el Tratadista Jorge Otamendi en los siguientes
términos:

“‘un signo no goza de poder identificatorio cuando el consumidor al percibir una
palabra sin poder distintivo no podra saber a qué producto se refiere o cudl origen
tiene el bien que proyecta adquirir. (Jorge Otamendi. "Derecho de Marcas", Abeledo
Perrot, pag. 29)

4 En este sentido Carlos Fernandez Novoa, Tratado Sobre Derecho de marcas, 22 Edicion Marcial Pons, Madrid
2004.
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Ejemplo, el término OFERTA no puede ser marca para distinguir ningin producto o
servicio por cuanto todos los productos o servicios que se estan en el mercado se
encuentran en oferta.

3.5.6.2 Literal b): Falta de distintividad

3.5.6.2.1 Fundamentos de la existencia de la causal

Las marcas deben poseer la capacidad de diferenciarse de los productos o servicios
para los que son usadas. Esa es la llamada distintividad intrinseca, y es la que se
estudia para propaésitos de esta causal.

La funcién diferenciadora, consistente en la capacidad de la marca de diferenciar
unos productos o servicios de un empresario de los productos o servicios de otro(s)
empresario(s) se denomina distintividad extrinseca y solo se analiza en el estudio de
las causales relativas establecidas el articulo 136.

En consecuencia, no es de recibo la oposicién a una marca fundamentada en esta
causal, cuando la verdadera razén de la oposicion es un signo previamente
existente.

Debe tenerse en cuenta que el examen del caracter distintivo de un signo que
pretende obtener la proteccion del derecho de marca tiene dos momentos, en el
primero debe verificarse si el signo tiene capacidad distintiva en un plano abstracto,
es decir con independencia de los productos o servicios que busca distinguir, y en
un segundo momento, se debe comprobar si el signo que posee capacidad distintiva
abstracta puede diferenciar los productos o servicios para los cuales se solicit6.15

3.5.6.2.2 Presupuestos de aplicacion de la causal

En este acapite se analizaran los casos mas frecuentes de aplicacion de esta
causal.

3.5.6.2.2.1Los signos cuya simplicidad los hace carentes de distintividad

15 (Carlos Fernandez-Novoa, siguiendo a tratadistas alemanes, en su Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid
2004, pag. 162)
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Un signo simple lo constituye una expresion de uso general que no permite su
asociacion con un origen empresarial determinado, ni siquiera se predicaria alguna
posibilidad de asociarlo a un producto o servicio en particular.

Se debe tener presente este concepto para diferenciar cuando aplicar esta causal o
las especificas de descriptividad, uso comun, genericidad, etc., pues si bien éstas
son expresiones de la carencia de distintividad, la descriptividad, por ejemplo, se
predica del signo frente al producto o servicio especifico, en tanto que la causal que
ahora se estudia se aplica a la carencia de distintividad predicable en cualquier tipo
de productos o servicios. Un claro ejemplo lo vemos en el término OFERTA.

Ahora bien, cuando la condicién del producto sea una cualidad especifica que solo
es esencial a dicho producto y no necesariamente a todos, se estara en presencia
de un signo descriptivo y no de uno carente de distintividad.

Igualmente, en el caso de las marcas figurativas, una linea o un simple trazo sin
ninguna elaboracion especial, tampoco podra ser susceptible de proteccion.

Signo carente de distintividad

\

3.5.6.2.2.2 Los signos cuya extension o complejidad no permiten
identificar un origen empresarial.

En ocasiones se presentan solicitudes de registro conformadas por muchas
palabras, donde no prevalece ninguna de ellas impidiendo que los consumidores
puedan recordar la marca y mucho menos asociarla con un empresario determinado
e identificar un producto o servicio en el mercado, caso en el cual se podra negar el
registro por falta de distintividad. Por ejemplo, una solicitud consistente en la frase
PROYECTAMOS ALEGRIA

PARA EL FUTURO DE TODOS LOS COLOMBIANOS QUE HABITAN EN LAS
COSTAS DEL MUNDO ENTERO, carece de distintividad, por cuanto es dificil que el
consumidor retenga la expresion en su mente y, por ende, no la asociara con un
origen empresarial determinado o con un producto o servicio.
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Otro ejemplo de una marca carente de distintividad debido a su complejidad es la
combinacion arbitraria de letras y numeros de tal extensidbn que no permitan la
identificacion de un producto en el mercado, por  ejemplo:
44DJGKSFJGM3BKLSFJS.

En el caso de las marcas figurativas o mixtas el examinador debera establecer si la
combinacion de trazos y/o expresiones resulta distintiva, para lo cual deberé tener en
cuenta la configuracion de dichos elementos.

Por ejemplo, una solicitud consistente en una linea para identificar productos de
audio no sera distintiva, pero si presenta una linea, bien sea con colores, y formas
adicionales podra ser registrable.

Signo susceptible de ser
registrado

o 4

2 A K

3.5.6.2.2.3 Los signos que consisten en expresiones de utilizacion promocional
0 comercial

Se pueden presentar solicitudes consistentes en expresiones de utilizacion
publicitaria o comercial en el sector pertinente, que no serian asociadas con una
marca, sino precisamente, con la promocién de los bienes de que se trate.

La Delegatura, en el expediente 12-204765, resolucion N° 60464 de 18 de octubre
de 2013, marca ALMACENES LA GANGA, para identificar servicios de la clase 36
Internacional sostuvo:

“Este despacho considera que el signo solicitado a registro ALMACENES LA
GANGA, carece de la fuerza distintiva intrinseca que es necesaria, toda vez que el
consumidor al encontrarse con el signo, no identificaria un servicio especifico ni lo
asociaria con un determinado origen empresarial.
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De esta manera, en el presente caso, la denominacion ALMACENES LA GANGA,
presenta un contenido semantico relacionado con el valor pecuniario que se espera
obtener como remuneracién en el ejercicio del comercio, siendo una denominacion
comunmente utilizada por los empresarios en el mercado, para hacer mas atractiva
la comercializacion de sus productos y/o servicios.

Consecuencia de lo anterior, dicha expresion no puede ser objeto de apropiacion de
manera exclusiva por parte de un solicitante de registro, pues implicaria el
otorgamiento de una ventaja competitiva injustificada que excluiria a los demas
competidores del uso de un término que debe estar libre en el comercio.”

3.5.6.2.3 Distintividad de los lemas comerciales

Si bien como establece la propia norma supranacional andina, al lema comercial se
le aplican las disposiciones relativas a marcas, debe tenerse presente que éstos, por
Su propia naturaleza, estan llamados a contener y hasta consistir en expresiones
laudatorias 0 comunes para exaltar las bondades de la marca. Por ello, cuando la
norma dice que se les debe aplicar las disposiciones de marcas en cuanto sea
pertinente, debe interpretarse que deben tener un minimo de distintividad, mas no
debe exigirsele el mismo nivel de distintividad exigida para las marcas.

Lo anterior se debe a que buena parte de la fuerza distintiva del lema provendra de
la marca a la que él se asocia.

3.5.6.2.4 Autonomia en la aplicacion de la causal de falta de distintividad

Sobre el particular, tanto la jurisprudencia Andina como la nacional coinciden en que
la falta de distintividad como causal de irregistrabilidad es autbnoma de las causales
de irregistrabilidad relacionadas con la descriptividad o la genericidad y, por lo tanto,
aunque la descriptividad, genericidad o uso comdn de un signo derive en ausencia
de distintividad del mismo, ello no significa que el registro de la marca pretendida
deba ser negado con base en los dos supuestos contenidos en los respectivos
literales y en el literal b) del articulo 135 de la Decision 486, toda vez que pueden
existir signos carentes de distintividad que no son ni genéricos ni descriptivos o
usuales.

Asi, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretacion prejudicial
31-1P-2010 expreso que:
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“Asi mismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad estad consagrada de manera
independiente como causal de nulidad absoluta en el articulo 135, literal b). La distintividad tiene un
doble aspecto: 1) distintividad intrinseca mediante la cual se determina la capacidad que debe tener
el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. Y 2) distintividad extrinseca, por la cual

se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado.”

Con base en dicha interpretacion prejudicial, el Honorable Consejo de Estado, en
Sentencia del 12 de abril de 2012, Consejero ponente Marco Antonio Velilla Moreno,
manifesto que:

“Al respecto, no puede predicarse que el signo “DIVINO NINO” mas figura, sea de uso comin para
designar los productos de la clase 16 y los servicios de la clase 35 internacional, pues para que esta
norma sea aplicable se requiere de la existencia de una marca registrada cuya denominacién y/o
figura (segun el elemento que predomine), pierda la capacidad distintiva y, por ende, su funcién
individualizadora, a raiz de que si bien en principio no era el nombre original del producto o servicio,
en virtud de su uso y del tiempo que con la designacion de dicho producto o servicio que tal signo
distinga. En otras palabras, se requiere que en la marca incida el fenémeno de la “vulgarizacion”, para
que provoque en su titular la perdida de sus derechos, cuestion que en sentir de esta Sala, no se
presenta en el sub judice. Otra cosa distinta, es lo que da a entender la Entidad demandada, en
cuanto a que el uso de la denominacion y figura del DIVINO NINO se haya generalizado, que a juicio
de la Sala, tal alocucion hace referencia a que es usada comunmente por el publico catdlico, es decir,
no puede ser apropiable por un solo empresario, maxime si se tiene en cuenta que ene petitorio de
registro se tiene como “destino a devotos del Divino Nifio, a escuelas y colegios y fieles en general’.
Por lo tanto, seria irregistrable, ya que no es distintiva, al carecer de un elemento que contenga la
fuerza suficiente como tal.”

3.5.6.3 Signos que consistan exclusivamente en formas usuales de productos o de
sus envases, 0 en formas o caracteristicas impuestas por la naturaleza o la funcion
de dicho producto o del servicio (art 135 literal c).

3.5.6.3.1 Fundamentos de la existencia de la causal

Al igual que los términos genéricos o las expresiones comunmente usadas en el
pais para identificar o llamar un producto o servicio, los productos son presentados
a los consumidores en unos envases 0 empaques que, por virtud de su funcién o
naturaleza, son comunmente utilizados por aquellos. Por ejemplo: i) algunos
productos perecederos son enlatados en contendores cilindricos hechos con
materiales aislantes para conservar durante mas tiempo dichos productos. ii) las
bolsas de papel o plastico para productos alimenticios.

No obstante, los empresarios constantemente buscan hacer mas atractivos sus
productos al consumidor, y en varias ocasiones el consumidor identifica el producto
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sin necesidad de ver su etiqueta, con solo percibir la particular forma del envase,
dada su diferencia con lo que seria normal o usual en ese tipo de productos.

En tal sentido, la labor del examinador es determinar si las variaciones que
presenta el envase logran apartarlo de lo usual y permitirian que los consumidores
lo percibieran como procedente de un Unico origen empresarial.

El criterio general que debe utilizarse para establecer si una forma tridimensional
presentada como marca no es usual, es determinar si difiere de la impresion
general que ocasiona o produce la forma de otros productos existentes en el sector
pertinente de que se trate. 16

3.5.6.3.2 Presupuestos de aplicacion de la causal

¢,Como determinar entonces cuando se estd en presencia de una marca o de un
envase? Aplicando un principio mencionado por el Profesor Fernandez Novoal7, la
distintividad de un signo compuesto por una forma estard determinada por
elementos arbitrarios adicionales. Por ejemplo, solicitan el registro de una marca
tridimensional consistente en la forma de una manzana para identificar productos de
la clase 31. Si esa forma contiene elementos graficos adicionales o algun disefio
como un rostro al interior de la fruta, estariamos en presencia de un elemento
arbitrario adicional que le da distintividad. Cuando el elemento adicional a la forma
es apenas secundario, no estariamos frente a un signo distintivo, como el caso de
una botella con escasos trazos laterales cuya evidente funcién es la de servir de
antideslizantes.

Forma usual de un Forma distintiva para

envase para refrescos refrescos

16 En este sentido Carlos Fernandez Novoa, Obra citada, pag. 220
17 En este sentido siguiendo jurisprudencia Europea se manifiesta Carlos Fernandez Novoa, obra citada, pag. 219
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3.5.6.3.3 En este acéapite se analizaran los casos mas frecuentes de aplicacion
de esta causal.

3.5.6.3.3.1 Metodologia para determinar si un signo es una forma usual

Para fundamentar una resolucion sobre la registrabilidad de un signo consistente
en la forma de un producto o de su envase puede hacerse una busqueda en
Internet o textos de referencia de las formas usuales en el comercio, las cuales, de
encontrarse, pueden citarse como un soporte y constatacion de la decisidon
adoptada.

Es necesario mencionar que en ciertos sectores del comercio ha sido mas
frecuente que los empresarios soliciten marcas tridimensionales. Por ejemplo, en el
campo de la perfumeria es frecuente que los empresarios soliciten este tipo de
marcas. Ejemplos encontrados en la base de datos de esta entidad son los
siguientes:

EE 5 N

cAFECLIA

| OXIRFCIARD

TR

Exp.05 102281 cl 3 Exp.08 82504 cl 3
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Exp. 07 137448 cl 3 Exp. 13 198385 cl 3

En otro sector en donde se solicitan con frecuencia marcas tridimensionales es en
el de los licores.

Ejemplos encontrados en la base de datos son los siguientes:

—AZUL
- NCGRO =

~DORADO =
»)b'\l-E g
CAFEGLARO | /72

=AZUL [_ _w

S -NORARG

SRl I
05 60481 cl 33 10 138319 cl 33

En el sector de las bebidas y los alimentos de igual manera es frecuente la presentacion
de solicitudes de marcas tridimensionales. Ejemplos:
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Exp. 12 56189 cl 32 Exp.12 138988 cl 32

3.5.6.4 Signos que consistan exclusivamente en formas que den una ventaja
funcional o técnica al producto o al servicio al que se aplica (art 135
literal d).

3.5.6.4.1.1 Fundamentos de la existencia de la causal

Esta prohibicion busca evitar el registro como marca de signos constituidos por
formas funcionales que podrian ser protegidas mediante otros derechos de
propiedad industrial como la patente o el modelo de utilidad.

Esta causal esta intimamente relacionada con la anterior (forma usual) desde el
punto de vista de la dicotomia que puede llegar a presentarse, pues a menudo se
asevera que el envase es usual y en otras que las modificaciones hechas al envase
tienen de suyo una finalidad funcional, de manera que por una u otra razén la marca
es negada.

3.5.6.4.2 Presupuestos de aplicaciéon de la causal

El examinador debe superar el primer andlisis de la causal de irregistrabilidad en lo
que respecta a la forma y si la misma es usual y su funcionalidad basica v,
desprovisto del prejuicio anterior, indagar si las modificaciones presentadas en el
envase son ventajas técnicas o funcionales.

Para lograr lo anterior, si bien debe tenerse en cuenta que la finalidad de esta causal
es la misma que ha manifestado el TAJ en relacion con la descriptividad y la
genericidad consistente en la prohibicion de otorgar derechos de exclusividad a
signos que son de necesaria utilizacion por los demas competidores, en este caso se
da porque dichas ventajas técnicas o funcionales pudieron haberse protegido por
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modelos de utilidad o patentes y, en consecuencia, estan llamados a expirar. Asi, y
aun cuando el elemento pueda ser diferenciador, su registro como marca impediria
que los demas empresarios tengan acceso a los avances tecnolégicos.

Ahora bien, dado que lo que se estudia en la registrabilidad de la marca es su
distintividad y no su novedad, puede ocurrir que, un envase hubiese sido protegido
por disefio industrial y posteriormente como marca tridimensional.

Caso distinto es lo que sucede con las patentes de invencién y las de modelo de
utilidad, ya que si lo que se solicita es una forma que presente una mejora en la
funcionalidad de un producto existente, dicha forma no podra buscar proteccion
como marca, sino la que le corresponde a través de las figuras sefialadas.

Si el examinador llega a determinar que el signo solicitado presenta una ventaja
funcional del producto debera negar el registro.

3.5.6.5 Signos que consistan exclusivamente en indicaciones que
puedan servir en el comercio para describir la calidad, cantidad,
destino, valor, procedencia geogréafica u otras informaciones o
caracteristicas de los productos o servicios en los que ha de
usarse el signo (Art 135 literal e).

35651 Fundamentos de la existencia de la causal

Esta causal se fundamenta en la prohibicion de apropiarse en exclusiva de términos
que consisten en:

- calificativos esenciales de los productos o servicios a amparar con la marca
- informacion relevante sobre los mismos
- expresiones que exaltan los productos o servicios

En la motivacién de las resoluciones debe especificarse en cual de los supuestos de
descriptividad incurre la marca solicitada. El examinador no debe limitarse a indicar
que la marca es descriptiva basandose en todos los supuestos de la norma de forma
abstracta o generalizada, sino gue debe explicar con cual de ellos, esto es: calidad,
cantidad, valor, destino, origen, informacién relevante o expresiones laudatorias, es
gue se construye la razdn de la negacion.
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Para los casos que no son evidentes, resulta valido acudir a informacion de
publicaciones e incluso de internet que sirvan para fundamentar la decision, teniendo
en cuenta que deben citarse fuentes que sean fidedignas y no paginas web que no
tengan tal calidad o donde no hay certeza de quién brinda la informacion.

3.5.6.5.2 Presupuestos de aplicacion de la causal

3.5.65.2.1 Potencialidad de descriptividad de la marca

De la lectura del literal en estudio y sélo cuando el examinador tenga “indicios
concretos y razonables de que el correspondiente signo se encuentra en una fase
mas 0 menos avanzada de un proceso de conversion en un signo descriptivo de las
caracteristicas de un producto o servicio”18 es posible aplicar esta causal basado
no en su descriptividad actual y real sino en su gran potencialidad de ser
descriptiva y, en consecuencia, no estar llamada a ser de dominio privado.

Aunque ésta no es la regla general, es posible que esta situacion se presente en
algunos sectores en particular, como ocurre en el de la Tecnologia de la
Informacién en la que algunos términos son en principio fantasiosos pero pasan a
ser el género o la caracteristica del producto. Estees el caso de Cloud o Smart que
empiezan a ser usados por los empresarios y entendidos por los consumidores, no
como una marca, sino como el producto o su funcion.

A continuacidon se analizan los supuestos de descriptividad establecidos en la
norma, citando algunos ejemplos:

3.5.6.5.2.2 Descriptividad en virtud de la calidad del producto o servicio

Se presenta en expresiones que se refieren directamente a una cualidad esencial
del producto. No tiene que ser esencial a todos los productos o servicios a
identificar, por lo tanto el examinador debe indicar también de qué producto se
predica dicha cualidad esencial, pues eso le permitiria eventualmente al solicitante
eliminarlo de la reivindicacion. Expresiones como DULCE, para identificar unos
alimentos o SUAVE para identificar telas, son ejemplos de signos que describen
una calidad que seria esperada y predicable de todos o algunos de los productos
reivindicados.

18 Carlos Fernandez Novoa. TRATADO SOBRE DERECHO DE MARCAS”, Marcial Pons, Madrid 2004, pagina 186
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Se insiste en que se deben sefalar cuales serian los productos o servicios
afectados por la descriptividad y el tipo de descriptividad, pues el usuario puede
haber presentado una extensa reivindicacion en la que algunos productos no se
encuentren incursos en esta causal y hacérselo saber le permitira tomar una mejor
decision frente a un eventual recurso o nueva solicitud de registro de marca.

Ahora, expresiones como “PRECISION”, para productos tales como articulos de
relojeria e instrumentos cronométricos resulta descriptiva, no siendo asi para
distinguir productos como prendas de vestir de los cuales no se espera dicha
calidad.

Debe observarse que esta causal es aplicable también para signos figurativos. En
este caso, a través de un elemento grafico puede indicarse alguna caracteristica
del producto o servicio, como seria el caso de la imagen de una billetera de piel de
cocodrilo que contiene la figura de este animal.

En el caso de marcas mixtas, si el signo tiene elementos adicionales a una
expresion o figura descriptiva, podra registrarse en su conjunto si dichos elementos
adicionales son arbitrarios o de fantasia, 0 que sin serlo y en conjunto con el
elemento nominativo conforman un conjunto distintivo.

3.5.6.5.2.3 Descriptividad en virtud de la cantidad del producto

Se presenta en expresiones que indican claramente una medida o escala del
producto que va a identificar. Ejemplo de ello: % para identificar pollo, tal como lo
expuso la Delegatura para la Propiedad Industrial en la Resoluciéon N° 17454 de 26
de marzo de 2010.

De igual manera el término LITRO Y MEDIO para bebidas no podréa ser registrado,
al describir la cantidad de la bebida.
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La expresion GALON19 no podré registrarse para identificar productos tales como
la gasolina perteneciente a la clase 4 Internacional o la pintura perteneciente a la
clase 2 Internacional. No obstante dicha escala métrica resultara totalmente
arbitraria para productos tales como la lefia y las mechas de iluminacién
pertenecientes a la clase 4 Internacional.

Este caso no siempre es aplicable para signos figurativos o mixtos, dado que el
consumidor no pensara indefectiblemente en una cantidad o porque asi lo haga, los
trazos o los elementos graficos pueden enervar la causal.

3.5.6.5.2.4 Descriptividad en virtud del destino del producto o servicio

Se presenta en expresiones que se refieren al modo y el tiempo en que el producto
o0 servicio va ser usado o consumido, o al destinatario de los mismos. Es asi como
las expresiones EMBELLECE TUS PEINADOS, para identificar hebillas o
FORTIFICA EL CUERO CABELLUDO, para identificar una locion capilar. Asi
mismo un producto distinguido con la expresion TIPO EXPORTACION, esta
indicando su destino y no podra ser registrado como marca.

No es aplicable para signos figurativos o mixtos si los elementos graficos o
nominativos adicionales le imprimen distintividad al conjunto marcario.

3.5.6.5.2.5 Descriptividad en virtud del valor del producto o servicio

Se refiere a aquellas expresiones que de manera directa indican el valor del
producto o servicio. Expresiones como BARATO o COSTOSO, o que indiquen el
precio, 0 contengan un elemento promocional, tal como la expresion GANGA, no
pueden son apropiables.

3.5.6.5.2.6 Descriptividad en virtud del origen del producto o servicio

Se presenta cuando la marca consiste exclusivamente en un nombre geografico
gue es conocido por el publico como aquel del cual proviene la calidad del
producto. En efecto, no basta con que el signo sea un origen o lugar geografico

19 Real Academia Espafiola. galon2. (Del ingl. gallon). 1. m. Medida de capacidad para liquidos, usada en Gran
Bretafia, donde equivale a algo mas de 4,546 | y en América del Norte, donde equivale a 3,785 I.
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para concluir que es descriptivo, pues no necesariamente el consumidor asocia
dicho origen a la calidad del producto y, en tanto, ademas, no exista un vinculo
entre el origen y la calidad del producto, la marca podré ser concedida.

Los siguientes son ejemplos de expresiones que indican la procedencia del
producto:

- Paris para identificar

perfumes.

- Roma para identificar

corbatas.

- Buenos Aires para
identificar Alfajores.

3.5.6.5.2.7 Descriptividad en virtud de la época de produccion

Se presenta cuando el signo indica el momento en que se realizd la produccion o
fabricacion del producto. Por ejemplo, la expresion COSECHA DE 1978 para
distinguir vinos, nos estaria indicando la época de produccién del vino en este
caso.

No obstante, hay productos para los cuales la fecha de produccién es irrelevante
para propositos del registro marcario, como en el caso de los productos
perecederos.

3.5.6.5.2.8 Descriptividad en virtud de otros datos, caracteristicas o
informaciones de los productos o servicios Se presenta cuando
el signo consiste en una caracteristica o un dato del producto o
servicio que como tal no es un indicativo del origen
empresarial, sino que corresponde a una mera informacion.

Los siguientes son algunos ejemplos de descriptividad en virtud de caracteristicas o
informaciones de producto:

- La expresion “EFERVESCENTE”, para identificar bicarbonato de sodio.
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“‘SU ASESOR EN PENSIONES”, para identificar servicios de consultoria

legal.

‘PURA SEDA”, para identificar corbatas indica la composicion del

producto.

3.5.6.5.2.9 Signos Laudatorios

La expresion laudatoria indica una calidad superior o pondera una caracteristica del
producto o servicio por lo que debe considerarse descriptiva e irregistrable si no
cuenta con elementos adicionales que le den distintividad al conjunto. Por ejemplo,
los términos SUPER para distinguir productos cosméticos o HERMOSISIMAS para
distinguir telas.

Debe observarse que esta causal es aplicable también para signos figurativos. En
este caso a través de un elemento gréfico puede indicarse que un producto o
servicio es bueno o incluso excelente, como seria el caso de la representacion de
una mano cerrada con el dedo pulgar hacia arriba, al indicar que es bueno o que
sera aprobado.

Si el examinador verifica que el signo solicitado es descriptivo por alguno de los
casos anteriores debera negar el registro.

3.5.6.5.2.10 El término “exclusivamente” contenido en la norma

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido en relacién con el
término “exclusivamente”, lo siguiente:
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“... debe entenderse que sélo son irregistrables aquéllos signos que consistan "exclusivamente" en
expresiones genéricas 0 descriptivas y que, por el contrario, podrian ser objeto de registro las
expresiones compuestas por elementos genéricos y no genéricos o descriptivos y no descriptivos,
siempre y cuando que los elementos no descriptivos o0 no genéricos del conjunto le aporten suficiente
distintividad al signo, circunstancia de hecho ésta que, por supuesto, debera ser apreciada por el

juez.”20

La causal de irregistrabilidad, como ya qued6 anotado, exige que para que un signo
sea irregistrable debe ser exclusivamente una indicacion descriptiva, 1o que debe
interpretarse en el sentido de que eventualmente pueden acceder al registro signos
descriptivos que cuenten con otros elementos que lo enervan de la situacién de
exclusividad.

Debe sefialarse que cuando se trata de una marca compuesta de diferentes
elementos, todos ellos deben tenerse en cuenta para establecer si el signo es 0 no
descriptivo. Si algun elemento del signo es arbitrario se podra conceder el registro al
signo solicitado, o aun en el caso que todos los elementos que conforman el signo
sean descriptivos, su combinacion puede ser tan especial que pueda accederse a su
registro.

Por ejemplo, el signo SOPA RICA Y DELICIOSA en su conjunto es descriptivo ya
que estd formado por expresiones que solo ponderan las caracteristicas del
producto, por lo cual no puede ser marca. Por el contrario, si el signo solicitado se
compone de las expresiones SOPA RICA Y DELICIOSA LA ESTRELLA para
distinguir sopas, se tendra que el elemento apropiable es LA ESTRELLA y podra ser
registrada.

Por su parte, en los casos en que la marca sea mixta esta causal no se aplica, como
quiera que al contener un elemento grafico no seria “exclusivamente” descriptiva.

Un claro ejemplo que ilustra lo anterior es la solicitud de la marca PLATAYA para
identificar servicios financieros de la clase 36 Internacional.

La expresion PLATAYA incluso uniendo las expresiones PLATA y YA, sigue siendo
un signo irregistrable para los servicios financieros, pues esta indicando claramente
que el prestador de los servicios financieros pondra a disposicion del usuario del
servicio dinero en el menor tiempo posible.

20 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 23 —IP- 2000, 15 de marzo de 2000, marca mixta ARISCO
TOMATO, tomado de www.comunidadandina.org
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Sin embargo, si a la expresion PLATAYA se le adicionan elementos que le confieran
distintividad tales como la frase “DEL BANCO POPULAR?”, el signo en su conjunto
sera registrable.

Por el contrario, cuando se presenta una expresion descriptiva escrita con una
ortografia distinta al término real, pero la pronunciacién de la palabra es idéntica
dicho signo debe negarse por esta causal de irregistrabilidad, pues la equivalencia
fonética con un término descriptivo no le permite al signo superar la causal de
irregistrabilidad.

Por otra parte, si es solicitada la expresion ACEITE DE PALMA CRIOLLO para
identificar “aceite de palma y sus derivados”, pero le es afadido al conjunto marcario
un tipo de letra muy particular y un elemento gréfico convirtiendo la marca
nominativa en mixta, el signo sera registrable pues el elemento grafico adicional
hace que la marca ACEITE DE PALMA CRIOLLO deje de ser exclusivamente
descriptiva.

Expediente Nro: 12

142033 f)??ﬁﬂm
Marca: ACEITE DE PALMA P T N Py
Criollo

Productos/Servicios :

(29) aceite de palma y sus derivados, para su
elaboracion, aceites de cocina, sus derivados,
ingredientes culinarios en sus diferentes
categorias, grasas en sus categorias.

NOTA: Siempre que se esté en una de estas situaciones en las que el signo no es
exclusivamente descriptivo pero contiene elementos inapropiables por si ser
descriptivos, el examinador debera indicarlo asi en la resolucion a fin de que las
partes del procedimiento adviertan con claridad el alcance del derecho otorgado.
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3.5.6.5.3 Signos sugestivos o evocativos

Los signos evocativos son aquellos que insindan o sugieren de manera indirecta una
caracteristica o atributo del producto o del servicio y se diferencian de los
descriptivos en que estos Ultimos tienen una relacion directa e inmediata con el
producto o servicio. Por ejemplo, el término ERECFIL para vigorizante sexual, evoca
la accion del producto y no podra considerarse descriptivo, lo cual no sucede con el
término VIGORIZANTE. La expresion VIGORIZANTE, si bien es descriptiva para los
productos sefialados, para otros puede ser una expresion distintiva y por ende
registrable, como lo seria para productos de la clase 25 (ropa, calzado y
sombrereria).

En este sentido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sefalado:
“La marca evocativa.

Los signos evocativos dan una idea al consumidor sobre el producto o servicio que se pretende
proteger, sefialan de modo indirecto alguna propiedad o caracteristica proporcionando una referencia
de los mismos. En criterio de la Doctrina y de la Jurisprudencia son registrables porque cumplen con
la funcién distintiva de la marca. Pertenecen a esta clasificacion los signos que tienen la capacidad de
transmitir a la mente una idea o imagen remota respecto del producto y pueden referirse a éste

utilizando una expresion de fantasia...”

Ahora bien, en relacién con los signos evocativos también es de destacar que se
considera por la Jurisprudencia Andina especializada que entre mas préxima sea la
cercania del signo con la caracteristica o cualidad del producto que trasmite
indirectamente a los consumidores, mayor sera la debilidad del término.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha indicado lo siguiente:

“El signo evocativo cumple la funcién distintiva de la marca y, por lo tanto, es registrable. Sin
embargo, entre mas sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende
registrar, podra ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular
tendria que soportar el registro de signos que en algun grado se asemejen al signo evocativo
marcadamente débil. Esto se da en el caso de signos evocativos que contienen elementos genéricos,
descriptivos 0 de uso comun. Si bien estos elementos otorgan capacidad evocativa al signo, también
lo tornan especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos

elementos...”

Es claro entonces que, a diferencia de los signos descriptivos, las expresiones
evocativas si resultan registrables, no obstante su debilidad marcaria.

Cuando el examinador se encuentre ante este tipo de signos debera tener en cuenta
que el caracter evocativo esta directamente relacionado con los productos o
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servicios que ampara, de tal suerte que lo que es evocativo para un tipo de producto
no lo sera necesariamente para otro. En consecuencia, no le es dable al examinador
calificar de evocativo un término para todos los productos o servicios que pretende
identificar la marca. Por ejemplo, el término BOLIQUESO para pasabocas o snacks
de la Clase 30 de la Clasificacion Internacional de Niza, evoca la presentacion y
sabor del producto y no podra considerarse descriptivo. Ahora, no puede afirmarse
que la expresion BOLIQUESO para identificar los deméas productos de la clase 30,
como es el caso del café y la miel, sea evocativo como quiera que no esta sugiriendo
ninguna caracteristica de estos productos; en este caso, la marca BOLIQUESO seria
fantasiosa.

Tampoco es permitido afirmar o calificar de evocativo a un signo que, siendo
descriptivo se escriba con una ortografia diferente o que esté acompafiado de
elementos graficos o nominativos que le den distintividad al conjunto, pues el
elemento que es descriptivo sigue siéndolo.

3.5.6.5.4 Metodologia de andlisis de signos para determinacion de la
descriptividad

- Verificacion de notas explicativas de la Clasificacion de Niza. El examinador debera
verificar, cuando tenga dudas respecto de si un signo solicitado es descriptivo o no,
las notas explicativas de la Clasificacion de Niza en las que estan incluidas la
finalidad y naturaleza de los productos y servicios, a efectos de determinar si la
expresion que estd analizando puede ser considerada como descriptiva del tipo de
producto o servicio para el cual se solicita la marca.

- Verificacion del término con diccionarios y/o enciclopedias, basicos o
especializados. Los diccionarios, enciclopedias basicos, o cualquier otra fuente
confiable pueden proporcionar de manera inmediata informacion sobre los productos
0 servicios a identificar con el signo, de la cual se puede concluir acerca de las
caracteristicas de los mismos y si entre éstas y el signo existe algun tipo de
identidad.

- Verificacion de decisiones previas para buscar coherencia. Asi mismo, es
importante que el examinador verifigue qué decisiones previas se han tomado de
registrabilidad en relacion con la marca solicitada sustancialmente idéntica, con el fin
de no tomar decisiones contradictorias.
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- Cualquier cita que se haga sobre el material que se tuvo en cuenta para decidir en
una resolucion debe ser completa, es decir que se debe citar el autor y la fuente de
manera que puedan ser examinadas por los interesados si lo estiman necesario.

3.5.6.6 Signos que consistan exclusivamente en una indicacion que sea el
nombre genérico o técnico del producto o servicio (art 135 lit. f).

3.5.6.6.1 Fundamentos de la existencia de la causal

Los signos genéricos son aquellos que se utilizan para designar el género, categoria
0 especie del producto o servicio que pretende proteger la solicitud.

Diferentes tratadistas han definido los signos genéricos de la siguiente manera:

Segun Jorge Otamendi los signos genéricos son “designaciones que definen no
directamente el objeto en causa, sino la categoria, la especie o el género a los que pertenece el
objeto. Es el caso de las palabras ‘automotor, ‘motor, ‘maquina’, ‘mueble’, entre tantos otros”.
(Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas, AbeloPerrot, 4ta. Edicion, Buenos Aires,
2002, p.71).

Otra definicién aceptada describe los signos genéricos como: “... aquellos que utilizan el
nombre propio de un producto o servicio, para designarlo, de manera que coinciden con el término
que generalmente identifica dicho producto o servicio en el lenguaje comun. "Definen no directamente
el objeto en causa, sino la categoria, la especie o el género, a los que pertenece el objeto. Como
ejemplos, pudiéramos mencionar los signos "(El) Diario", "Zapatillas", "Manzana" para identificar un
diario, zapatillas y manzanas, respectivamente. En cambio, la denominaciéon "Apple" si es marca
registrada, no por ser un término en idioma extranjero, sino por identificar articulos electrénicos e
informaticos, es decir corresponde a una cobertura ajena a la fruta manzana” (Mathely , Paul (1984):

Le droit francais des signes distinctives (Paris, JNA editions ) (1984) p. 92.)

NOTA: Ahora bien, es importante sefialar que la deformacion de un signo genérico
es registrable, porque no seria exclusivamente una expresién genérica salvo que
sea el equivalente fonético de la expresion genérica, por ejemplo SAPATO,
fonéticamente es igual al término ZAPATO, y no podra considerarse ni siquiera
evocativo por cuanto los consumidores veran representado el producto de la misma
forma directa que lo hace el vocablo correctamente escrito.

La motivacién de las resoluciones que niegan el registro de una marca por tratarse
de un signo exclusivamente genérico debe ser muy clara. La genericidad del término
puede ser evidente al encontrarse una absoluta identidad entre el signo y el producto
0 servicio descrito en la Clasificacion de Niza (y/o sus notas explicativas), o en
documentos técnicos, tales como el listado de Denominaciones Comunes
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Internacionales expedido por la OMS para el caso de las denominaciones
farmacéuticas, o en los diccionarios.

Un ejemplo claro de un signo genérico es la solicitud del registro del término
nominativo IBUPROFENO, para identificar productos farmacéuticos, caso en el cual
resulta evidente que se trata de un principio activo que no puede ser apropiado en
exclusiva. Por el contrario, si la solicitud consistiese en dicha expresion,
acompafada de un elemento grafico distintivo, podria concederse el registro al no
encontrarnos frente a un signo “exclusivamente” genérico.

3.5.6.6.2 Presupuestos de aplicacion de la causal

3.5.6.6.2.1 El nombre genérico de un producto o servicio

Un signo también puede ser genérico si corresponde a una expresion con la que se
designa el producto o servicio en el mercado, por lo que los consumidores no
identificardn un origen empresarial con el signo.  Por ejemplo, TORTICA para
TORTAS es un diminutivo de un genérico.

3.5.6.6.2.2 El nombre técnico de un producto o servicio

El signo también puede ser genérico si es la expresion técnica con la que se designa
el producto, por corresponder a un campo especializado. Asi, ACETAMINOFEN es
el nombre técnico de un compuesto que no podr4 ser marca registrada para
productos farmacéuticos.

Si el producto o servicio corresponde a un campo especializado y no resulta evidente
la genericidad, en respaldo de la decision debera citarse informacion de libros o
internet con direcciones verificables y serias en las que pueda demostrarse la
veracidad de su contenido, e identificarse el autor del mismo.

Los términos técnicos son genéricos con independencia del idioma en que se
encuentren solicitados, ello es lo que los diferencia de los términos genéricos
usuales que si deberan ser genéricos en nuestro idioma.

Ahora bien, en cuanto a los caracteres no latinos, cuando se traduzca la marca o se
translitere, si su significado es genérico. Si no se aporta traduccion debera tenerse
como figurativa pero su titular no podra entonces hacer valer la marca frente a
terceros bajo el argumento de tener un significado semejante o idéntico.
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6.6.6.2.3 Genericidad de signos graficos y figurativos.

En tratandose de signos puramente graficos (aquellos que forman una figura que no
tiene significado), no podriamos hablar de signos genéricos teniendo en cuenta que
no contienen un significado como tal, no siendo el mismo caso el de los signos
figurativos, los cuales si podrian representar en el consumidor un concepto. Por
ejemplo la figura de una naranja es genérica para distinguir naranjas.

Es de advertir que para determinar si el signo solicitado es genérico debera
establecerse si el signo corresponde a una designacion de los productos o de los
servicios, para establecer si el signo debe ser objetado por esta causa.

Lo consignado en relacién con el término “exclusivamente” para signos descriptivos,
es aplicable igualmente para los signos genéricos.

3.5.6.6.3 Metodologia de analisis de signos para determinacion de la genericidad

- Verificacion del término con la Clasificacion de Niza. Este analisis esta
principalmente ligado a la genericidad, pues alli se encontrara la coincidencia entre
el término y el producto o servicio a identificar por la marca.

- Verificacion del término con diccionarios y/o enciclopedias, basicos o
especializados. Los diccionarios o enciclopedias basicos pueden proporcionar de
manera inmediata la determinacion del caracter genérico de un término por exacta
coincidencia con el nombre del producto; los diccionarios o0 enciclopedias
especializadas haran lo propio para el caso del nombre técnico del producto o
servicio.

- La informacion puede ser obtenida de dichas fuentes por medio de la consulta en
internet pero es importante asegurarse de que la respectiva fuente sea veraz y
oponible, y esto se logra cuando corresponde a una institucion o fuente responsable
y verificable. Adicionalmente, cualquier cita que se haga sobre el material que se
tuvo en cuenta para decidir en una resolucion debe ser completa, de manera que
puedan ser examinadas por los interesados si lo estiman necesario.

- Verificacion de decisiones previas para buscar coherencia. Asi mismo, es
importante que el examinador verifique qué decisiones previas se han tomado de
registrabilidad en relacion con la marca solicitada o con una marca sustancialmente
similar, con el fin de no tomar decisiones contradictorias.
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3.5.6.7 Falta de distintividad, descriptividad, genericidad y uso comun de
expresiones escritas en otro idioma

En relacion con los términos escritos en idioma diferente al castellano que puedan
constituir una expresion carente de distintividad, descriptiva, genérica 0 de uso
comun, el examinador debe determinar si dicho significado es o no conocido en el
mercado. Asi, si es un consumidor especializado, por ejemplo de un campo técnico,
puede presumirse un conocimiento mayor, sobre todo de idiomas utilizados
frecuentemente en esos ramos, como el inglés en cuestiones tecnoldgicas. También
ayudara si ya ha sido esa expresion adoptada como un término de frecuente uso en
el idioma, o por la Academia de la Lengua, o si el término es facil de entender en
nuestra lengua debido a sus raices latinas o romances. De determinarse el posible
conocimiento del significado descriptivo o genérico del término por parte de los
consumidores el signo debe ser analizado como se haria con una expresion en
castellano.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sefiala sobre el tema anterior lo que
a continuacion se consigna:

“IV.  De los signos en idioma extranjero:

“En el caso del signo integrado por una o0 mas palabras en idioma extranjero, es de presumir que el
significado de éstas no forma parte del conocimiento comun, por lo que cabe considerarlas como de
fantasia y, en consecuencia, procede el registro como marca de la denominacion.

“En cambio, la denominacion no sera registrable si el significado conceptual de las palabras en idioma
extranjero que la integran se ha hecho del conocimiento de la mayoria del publico consumidor o
usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos.

“El Tribunal se ha pronunciado al respecto en los términos siguientes: “... cuando la denominacion se
exprese en idioma que sirva de raiz al vocablo equivalente en la lengua espafola al de la marca
examinada, su grado de genericidad o descriptividad deber4d medirse como si se tratara de una
expresion local ... Al tenor de lo establecido en el art. 82 literal d) de la Decision 344 de la Comisién
del Acuerdo de Cartagena, el caracter genérico o descriptivo de una marca no esta referido a su
denominacién en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar
de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso comun en los Paises de la Comunidad Andina, o
son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregion debido a su raiz comdn, a su
similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un érgano oficial de la lengua en cualquiera
de los Paises Miembros ...” (Criterio vertido en la sentencia dictada en el expediente N° 69-1P-2001,
publicada en la G.O.A.C. N° 759, del 6 de febrero de 2002, caso “OLYMPUS”, y ratificado en las
sentencias dictadas en los expedientes Nos. 161P-98, 03-1P-95, 04-1P-97, 03-IP-2002 y 15-1P-2002).”

En el mismo sentido de la jurisprudencia anterior, en sentencia del 9 de marzo de 2006 del Tribunal
de Justicia de las Comunidades Europeas (Sala Primera), en el asunto C-421/04, se sostiene que en
el registro de un estado miembro se puede registrar como marca nacional, un vocablo tomado de la
lengua de otro estado miembro en la que carece de caracter distintivo o es descriptivo de los
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productos o servicios para los que se solicita el registro, a menos que los sectores interesados del
Estado Miembro en el que se solicita el registro puedan identificar el significado de dicho vocablo.

Por otra parte, un término puede ser considerado potencialmente descriptivo tanto si
esta escrito en castellano o incluso escrito en un idioma extranjero si el conocimiento
del término se presume, cuando se prevea razonablemente que dicha utilizacion
puede producirse en un tiempo cercano, esto usualmente sucede en los sectores
donde la tecnologia evoluciona con celeridad.

3.5.6.8 Signos que consistan exclusivamente o se hubiesen convertido en
una designacion usual o comun del producto o servicio de que se
trate en el lenguaje corriente (art 135 lit g).

3.5.6.8.1 Fundamentos de la existencia de la causal

La norma consagra la irregistrabilidad de signos que consistan exclusivamente, o se
hubieran convertido, en una designacién comun o usual del producto o servicio de
gue se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del pais.

De acuerdo con una interpretacion gramatical, pero también a una interpretacion
teleoldgica de la norma, debe entenderse por designaciones comunes aquellas con
las que se identifica el producto o servicio en el lenguaje popular.

3.5.6.8.2 Presupuestos de aplicacion de la causal

Este contenido no se relaciona con el subtitulo.

Presupuestos de aplicacion va seguido de fundamentos de la causal y hace
referencia a las situaciones facticas que activan la causal. En este el caso el
presupuesto es que se refiere a expresiones o palabras y no a marcas figurativas o
graficas porque la norma habla de designaciones. En adicion a ello, las normas
prohibitivas son de interpretacion restrictiva por lo que la norma al hablar de lenguaje
no lo hizo en un sentido extenso para referirse a lenguaje corporal también, sino
solamente al hablado.

Un claro ejemplo de aplicacion de esta causal es el término nominativo “POLA”, el
cual es comunmente usado en nuestro medio para identificar una cerveza.

El examinador deberéa tener en cuenta que para decidir que una expresion es de uso
comun debe citar una o mas fuentes que sirvan de base o sustento a la resolucion.
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Puede examinar el signo en internet para verificar el significado del término en el
lenguaje corriente o popular del pais. Es importante que se haga en un sitio serio, el
cual debe corresponder a una institucion o fuente responsable y verificable. No
obstante, para el caso de designaciones comunes se pueden usar también como
fuentes, extractos de periodicos, revistas, obras literarias y hasta obras
audiovisuales (que podrian ser citadas por a través del link al sitio web
correspondiente) en las que se evidencie que el término ha sido acufiado en el
lenguaje corriente del pais para designar un producto o servicio.

Cualquier cita que se haga sobre el material que se tuvo en cuenta para decidir en
una resolucion debe ser completa, de manera que puedan ser examinadas por los
interesados si lo estiman necesario.

Asi mismo, es importante que el examinador verifique que decisiones previas se han
tomado de registrabilidad en relacibn con la marca solicitada o con una marca
sustancialmente similar, con el fin de no tomar decisiones contradictorias.

3.5.6.9 Signos que consistan en un color aisladamente considerado, no
delimitado por una forma especifica (art 135 lit. h).

3.5.6.9.1 Fundamentos de la existencia de la causal

El color o una combinacion de colores solamente puede ser marca si el signo se
delimita con una forma especifica2l, que si bien no hace parte del signo a registrar
representa la forma concreta que lo contendra.

La forma que delimite el color no tiene que ser distintiva por cuanto que lo que se
busca con ella es cumplir con el requisito de representacién gréfica de la marca, de
suerte que con posterioridad se advierta el uso de la marca tal cual se registro y/o un
uso no autorizado por parte de un tercero.

De otro lado, el que un color esté delimitado no quiere decir que el signo por ese
hecho se convierta en registrable si incurre en alguna otra causal de irregistrabilidad.
La delimitacion es un requisito que hace posible su publicacion, pero debera
examinarse si el signo asi presentado puede ser marca por ser distintivo y no incurrir
en ninguna otra causal de irregistrabilidad, tal como la descriptividad, la
funcionalidad, etc.

2l www.rae.es. especifico. 2. adj. concreto (Il preciso, determinado). Se dan normas especificas para la
conservacion de este producto.Incluir la tercera acepcion del diccionario de especifico que se refiere a concreto.
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Ahora bien, hay colores que por su naturaleza no son arbitrarios y por el contrario
designan caracteristicas del producto, y por lo mismo son usados normalmente para
distinguir determinados productos. Por ejemplo, los colores fluorescentes o
reflectivos se usan en algunos productos de seguridad y/o salvamento.

3.5.6.9.2 Presupuestos de aplicacion de la causal

Esta causal se aplicara Unica y exclusivamente cuando el color solicitado como
marca no esté delimitado por una forma especifica, es decir, concreta.

Ahora bien, si el examinador encuentra que el color si esta delimitado por una forma
especifica, pero en si no podria ser apropiado porque el mismo representa una
informacion esencial del producto, o tiene una funcién propia de ese color para el
tipo de productos o servicios para los cuales se pretende el registro, debera aplicar
la causal de irregistrabilidad correspondiente.

3.5.6.10 Signos que puedan engafiar a los medios comerciales o al
publico sobre la procedencia geografica, naturaleza u otras
caracteristicas de los productos o servicios (art 135 lit i).

3.5.6.10.1.1 Fundamentos de la existencia de la causal

El analisis de la SIC desde el punto de vista marcario no necesariamente es igual al
analisis que hace desde otras disciplinas y funciones que puede cumplir la misma
entidad, como la Delegatura para la Protecciéon al Consumidor en los casos de
informacion y publicidad engafiosa u otras entidades regulatorias como elINVIMA,
para el caso de alimentos y medicamentos, o el MINSALUD para el caso del Tabaco.
Igualmente, aunque la prohibicion de la existencia de marcas engafiosas es comun a
todos los sistemas marcarios, el modelo atributivo de los derechos sobre las marcas
e inclusive algunas otras diferencias normativas pueden hacer que los criterios para
evaluar la registrabilidad de los signos sean también en algun grado diferentes.

La Decision 486 prohibe en su articulo 135 literal i) el registro como marca de los
signos que “ i) puedan enganar a los medios comerciales o al publico, en particular
sobre la procedencia geografica, la naturaleza, el modo de fabricacion, las
caracteristicas, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de
que se trate.”

3.5.6.10.2 Presupuestos de aplicacion de la causal de engafio.
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El literal i) del articulo 135 analizado no consagra una lista taxativa de eventos para
considerar un signo como engafioso, ya que la norma sefiala que se negard un
signo por engafioso cuando pueda engafar a los medios comerciales o al publico lo
que puede suceder por varias razones o por aquellas que “en particular’ se
relacionan con informacion referida a la procedencia geografica, la naturaleza, el
modo de fabricacion, las caracteristicas, cualidades o aptitud para el empleo de los
productos o servicios de que se trate.

Para determinar si un signo puede inducir a error a los consumidores debe tenerse
en cuenta la naturaleza del producto o servicio y el consumidor al cual va destinada
la marca.

3.5.6.10.2.1 Potencialidad del engafio

Para considerar un signo como engafioso la norma transcrita no exige que lo sea en
su totalidad, basta que una parte del signo pueda engafiar a los medios comerciales
o al publico sobre la procedencia del producto o sus caracteristicas, entre otros
factores. Para negar un signo por esta causal no se requiere que el error se haya
producido; se requiere que pueda producirse.

3.5.6.10.2.2 Aplicacion del principio de especialidad

Siempre debe mirarse los productos o servicios a identificar con la marca, su
naturaleza y finalidad, para asi mismo determinar el tipo de publico o consumidor al
cual va dirigida la informacion.

3.5.6.10.2.3 Aplicacion del principio de buena fe y veracidad

Teniendo en cuenta las particularidades del sistema colombiano de registro de
marcas, esto es, su caracter atributivo, debe darse prevalencia al principio de buena
fe y veracidad que rige las relaciones entre la administracion y el administrado. En tal
sentido, en principio, las expresiones o0 imagenes que contienen informacion
relevante sobre los productos a identificar con la marca se consideran veraces, de
ahi que normalmente estemos mas en presencia de negaciones por causas de
descriptividad que de engafio.
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3.5.6.10.2.4 Objetividad

Debe poderse advertir la falencia de la informacién o la imagen con objetividad y
determinarse si dicha informacién o publicidad seria relevante en la decision de
compra del consumidor y no frases absolutamente fantasiosas que no podrian ser
verificables. No obstante, jamas se debe creer que la ignorancia excuse el engafio.

3.5.6.10.2.5 Por su modo de empleo

Una marca no debe transmitir una asociacién equivocada en cuanto a su modo de
empleo o utilizacion ya que los consumidores podrian asumir que el producto posee
propiedades que no corresponden a la realidad. Por ejemplo, una marca cuya
denominacion sea INAGOTABLE para identificar baterias seria engafiosa

3.5.6.10.2.6 Por su origen geogréfico

Una marca no debe indicar procedencias falsas que atribuyan caracteristicas o
connotaciones positivas al producto sino corresponde ello a la realidad.

Asi, el signo D’RICARDOS EL RELOJ SUIZO, el cual es fabricado en Pereira con
tecnologia colombiana sera engafioso para este tipo de productos, por cuanto es
reconocida la calidad de los relojes suizos.

3.5.6.10.2.7 Por la naturaleza del producto

Este tipo de signos pueden trasmitir a los consumidores asociaciones relacionadas
con el producto o servicio que no pueden corresponder a la realidad sin necesidad
de tener que hacer mayor analisis al respecto.

Asi, la marca VITAMINA DULCINITA para identificar dulces contenidos en la clase
30 puede llevar a pensar a los consumidores que el producto tiene vitaminas. Por
supuesto, se espera que los alimentos tengan vitaminas por su propia naturaleza de
alimento, pero en el contexto de esta marca, y para el publico en general, dicha
expresion se entiende en su sentido medicinal o dietario. Ahora bien, la marca fue
solicitada para identificar productos que no son medicinales ni farmacéuticos.

En el mismo sentido, la marca LACTOFREE, para identificar lactosa para uso
farmacéutico, producto comprendido en la clase 52 internacional conduce al
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consumidor a creer que el producto en comento no contiene lactosa, cuando en
realidad es lactosa en si misma, en consecuencia la marca es claramente engafosa.

3.5.6.10.2.8 Por el modo de fabricaciéon

En este caso se indica un modo de fabricacion que no puede corresponder a la
realidad. Por ejemplo, la expresion HECHO A MANO para identificar productos que
claramente son fabricados industrialmente.

3.5.6.10.2.9 Por las caracteristicas, cualidades del producto

La marca indica caracteristicas que no puede poseer el producto en razon de su
propia naturaleza. La marca IRROMPIBLE para bombillos de vidrio es una
caracteristica que no puede garantizarse.

Existen también otras expresiones que, dependiendo del tipo de productos o
servicios pueden ser determinantes para la eleccién del consumidor y, por ende,
engafosos, y otros que aunque llegaren a faltar eventualmente a la verdad podrian
mantenerse en el mercado sin defraudar al publico.

Por ejemplo: 1. Siempre nuevos (para identificar zapatos) 2. Nuevo (en cualquier
producto).

3.5.6.10.2.10  El consumidor en el cual debe determinarse si el signo es
enganoso

El consumidor al cual se dirigen los productos o servicios es importante para
determinar si un signo puede ser considerado engafioso. De alli que deba
establecerse el consumidor al cual se dirigen, ya que si se trata de un producto que
no es de primera necesidad y tiene un consumidor especializado, su grado de
atencion es mayor y su conocimiento del mercado también, lo cual afecta la
posibilidad que un signo lo induzca en falsas asociaciones.

Respecto a la composicibn misma del signo cuya registrabilidad se estudia es
importante resaltar que basta que una parte del signo pueda inducir a error a los
consumidores para que deba negarse el registro de la marca, aunque tenga otros
elementos que nos sean engafiosos. Lo que busca la norma en este punto es que
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los signos que accedan al registro sean veraces y no tengan elementos contrarios al
libre funcionamiento del mercado.

3.5.6.11 Signos engafnosos y descriptivos

La norma supranacional andina consagra la irregistrabilidad de los signos
potencialmente engafiosos o descriptivos. Asi, el solicitante de registro de una marca
podria acreditar que los productos distinguidos con ella efectivamente tienen las
caracteristicas o el origen indicado por la marca y que por tanto, dicho signo no es
engafoso. Pero si al presentar la solicitud no restringe la cobertura de la marca a
solo productos que tengan dichas caracteristicas u origen, al empezar a usarla
aplicada a otros productos o servicios la convertiria en engafiosa y eso es
justamente lo que busca evitar la norma analizada. En caso de que lo acreditara
entonces es descriptiva.

Lo que debe acreditar un solicitante es que dicha caracteristica resulta explicativa y
no engafnosa y que hace parte de la informacion que ayuda a tomar la decision, mas
no es el incentivo para tomarla ya que el mismo debe ser la marca.

3.5.6.12 Signos que reproduzcan, imiten o contengan una denominacién
de origen protegida para los mismos productos o para productos
diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusién o de
asociacion con la denominacion; o implicase un aprovechamiento
injusto de su notoriedad; (Articulo 135 literal J).

3.5.6.12.1 Fundamento de la existencia de esta causal

La Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina ha definido, en su articulo
201, la denominacion de origen como una indicacion geogréfica constituida por la
denominacion de un pais, de una region o de un lugar determinado, o constituida por
una denominacién que sin ser la de un pais, una region o un lugar determinado se
refiere a una zona geografica determinada, utilizada para designar un producto
originario de ellos y cuya calidad, reputacion u otras caracteristicas se deban
exclusiva o esencialmente al medio geografico en el cual se produce, incluidos los
factores naturales y humanos.

Esta causal se encuentra incluida en las absolutas pues, si bien en principio se
pensaria que los afectados serian unos terceros, las denominaciones de origen son
en realidad derechos colectivos que han sido reconocidos por el Estado inclusive de



Cadigo: PI101-101

INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS | Version: Inicial

Industria y Comercio .
SUPERINTENDENCIA Pégina 107 de 209

manera oficiosa. En consecuencia, no es la falta de distintividad la que se estudia en
este acapite, sino la inapropiabilidad de signos sobre los que el Estado ya ha
otorgado un derecho bajo unas condiciones especificas que a su vez generan unos
efectos en el mercado tales como transparencia de la informacion y proteccion del
consumidor.

3.5.6.12.2 Presupuestos de aplicacion de la causal

El examinador cuando analice una solicitud de registro debe verificar que la
expresion en ella contenida no reproduzca, imite o contenga una Denominacién de
Origen Protegida o reconocida en Colombia, efectuando una blasqueda en la base
de datos de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Se habla de Denominacién de Origen protegida cuando estamos en presencia de
una cuya proteccién haya sido declarada por la Superintendencia de Industria y
Comercio o también cuando la Denominacion de Origen haya sido reconocida o
protegida en otro pais y en virtud de un tratado Internacional entre Colombia y dicho
Estado es reconocida por la Superintendencia.

En caso de que el examinador constate que existe una Denominacion de Origen
extranjera que no ha sido protegida en Colombia, se podra remitir a la causal de
engafio para determinar si es procedente negar la solicitud por esta causa (si la
marca, asi no consista en la indicacion geogréafica puede hacer creer al consumidor
que se trata de un producto con un origen diferente), o también procedera la
aplicacion de la causal de irregistrabilidad relativa a la proteccion de indicaciones
geograficas anteriormente analizada, consagrada en el literal 1) del articulo 135 de la
Decision 486 (si la marca consiste en dicha indicacion geogréfica), teniendo en
cuenta que el consumidor podra endilgarle a los productos que se pretendan
identificar con la marca, la reputacién o calidad atribuibles a los productos asociados
a la Denominacién de Origen no protegida.

En este evento, el examinador podra consultar en la web y en los sitios oficiales que
encuentre relacionados con proteccion o registro de indicaciones geogréficas y
denominaciones de origen, para respaldar su decision.

Establecido el presupuesto anterior, el examinador tendra que determinar si el signo
solicitado en registro reproduce, imita o contiene la Denominaciéon de Origen
protegida.

Sobre el significado de reproduccion e imitacion,  la
Superintendencia, en la Resolucién n.° 23642 del 31 de agosto de 2006, manifesté
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que reproduccion significa accion de reproducir o reproducirse y reproducir significa:
imitar, copiar.

Por su lado, la expresion imitacion, hace referencia a la accion de imitar, que
significa hacer una cosa a semejanza de otra; tomarla como modelo; hacer lo mismo
gue hace una persona o animal. Estos dos ultimos conceptos son equiparables a la
identidad o coincidencia total de elementos denominativos y/o gréficos.

El supuesto de hecho no discrimina entre reproduccion total o parcial, de suerte que
puede ser cualquiera de las dos. Por lo tanto, la norma no exige la identidad total
entre la marca solicitada y la denominacion de origen para que el registro de aquélla
sea negado.

Pero adicionalmente, segun el supuesto de hecho basta también con que la marca
contenga a la denominacion de origen. Asi las cosas, en principio se afirmaria que
se necesita de una contencion literal de la denominacion de origen. No obstante, la
accion de contener en su acepciéon mas amplia, y segun la definicién citada, también
involucra la evocacién de la denominacion, y asi lo ha entendido inclusive la
jurisprudencia europea.

“Respecto de la evocacion de una DOP, el Tribunal de Justicia ha considerado que
dicho término abarca un supuesto en el que el término utilizado para designar un
producto incorpora una parte de una denominacion protegida, de modo que, al ver el
nombre del producto, el consumidor piensa, como imagen de referencia, en la
mercancia que se beneficia de la denominacion.

El Tribunal de Justicia ha precisado que puede haber evocacion de una DOP aun
cuando no haya riesgo alguno de confusion entre los productos de que se trata, e
incluso cuando ninguna proteccion comunitaria se apligue a los elementos de la
denominacion de referencia que recoja la terminologia
controvertida”22.

Es de anotar que la causal no solo es aplicable cuando la marca solicitada pretende
amparar los mismos productos de la Denominacion de Origen Protegida, también es
aplicable cuando se trate de productos o servicios diferentes. En dado caso, el
examinador debera atender al tipo de productos o servicios especificos para
establecer si pudiera existir algun tipo de relacion entre éstos y los identificados con
la denominacién, y una vez ocurrido lo anterior, definir si existe un riesgo de
confusion o de asociacion.

22 Sentencia del Tribunal de Justicia Europeo del 26 de febrero de 2008 en el caso C-132/2005
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En otras palabras, la sola inclusion, reproduccién o evocacion de la denominacion,
para productos idénticos y similares genera de suyo los mencionados riesgos.

Para terminar, es necesario precisar que el andlisis de la relacion de productos debe
tener un mayor rigor que aquel que se efectia con las marcas, para determinar si
existe riesgo de confusion o asociacion.

3.5.6.12.3 Que la reproduccién, imitacibn o evocacion de la denominacion de
origen implique un aprovechamiento injusto de su notoriedad

El examinador al encontrarse ante un signo que reproduzca, imite 0 evoque una
denominacion de origen, partira del supuesto de la notoriedad de la misma, en ese
sentido, no se tendra que hacer un analisis probatorio de la notoriedad.

El examen de notoriedad resulta innecesario, ya que en el procedimiento de
declaracion de proteccion de la denominacioén de origen se acreditdé su reputacion
ligada al origen.

Es de observar que no es aplicable el literal h) del articulo 136 de la Decisién 486 de
la Comision de la Comunidad Andina, en defensa de una denominacion de origen,
en tanto la causal especial contenida en el literal j) del articulo 135, es de aplicacion
preferente y con él se protegen integralmente las mismas.

Debe observarse que la denominacion de origen, no solo se protege ante la
identidad o semejanza con otros signos, sino también se debe evitar la evocacion de
la Denominacién de Origen, debido a su caracter notorio, dandole un tratamiento
similar al de las marcas notorias, por cuanto al igual que éstas, un cierto grado de
semejanzas puede conllevar que sean asociadas con el signo notorio, aunque no
tengan dicho origen, dandose un aprovechamiento indebido de la reputacion del
signo.

3.5.6.13 Articulo 135 literal k) contengan una Denominacion de Origen
Protegida para vinos y bebidas espirituosas

3.5.6.13.1 Fundamento de existencia de la causal

Los fundamento de la existencia de la causal son los mismos que los citados para el
literal j). No obstante, en virtud del articulo xx del ADPIC las denominaciones de
origen que identifican vinos y bebidas espirituosas tienen una proteccion especial
consistente en que no se necesita demostrar si existe un riesgo de confusiéon o de
asociacion, o una explotacion de su reputacion, sino que basta que con ellas sean



Cadigo: PI101-101

INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS | Version: Inicial

Industria y Comercio T
SUPERINTENDENCIA Pégina 110 de 209

reproducidas para que se active su proteccion. En otras palabras rompen de manera
absoluta el principio de especialidad.

3.5.6.13.2 Presupuestos de aplicacion de la causal

De acuerdo con el literal k) para que el registro de una marca sea negado se
requiere que ella cumpla con varios supuestos de hecho.

En primer lugar, que el signo solicitado contenga una denominacién de origen: la
causal requiere la absoluta identidad entre la expresion o expresiones contenidas en
la marca y la que corresponde a la denominacién de origen.

El segundo supuesto de hecho consiste en que dicha denominacion se encuentre
protegida para vinos y bebidas espirituosas.

Si la expresidén solicitada no contiene la denominacion, sino que es una reproduccion
parcial o una imitacién que no es idéntica, la causal de irregistrabilidad a aplicar
puede ser cualquiera de las contenidas en los literales j), I) 0 i).

3.5.6.14 Articulo 135 literal L) consistan en una indicacién geogréfica
nacional o extranjera susceptible de inducir a confusion respecto a los
productos o servicios a los cuales se aplique.

3.5.6.14.1 Fundamentos de la existencia de esta causal

El Convenio de Paris en su articulo 10 reprime el uso de las indicaciones de
procedencia falsas, al sefialar que:

“1) Las disposiciones del articulo precedente seran aplicadas en caso de utilizacion directa o
indirecta de una indicacién falsa concerniente a la procedencia del producto o a la identidad del
productor, fabricante o comerciante.

2) Sera en todo caso reconocido como parte interesada, sea persona fisica o moral, todo productor,
fabricante o comerciante dedicado a la produccion, la fabricacion o el comercio de ese producto y
establecido en la localidad falsamente indicada como lugar de procedencia, o en la region donde esta
localidad esté situada, o en el pais falsamente indicado, o en el pais donde se emplea la indicacién

falsa de procedencia.”

La norma Andina, Decision 486 de 2000 no contiene una definicion de lo que se
debe entender por una Indicacion Geogréfica, razén por la cual se acude a la
definicion consagrada en el articulo 22 del Acuerdo Sobre los Aspectos de los
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derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) el cual
define las indicaciones geograficas de la siguiente manera:

(...) “Las que identifiquen un producto como originario del territorio de un Miembro o de una region o
localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputacion, u otra caracteristica del producto
sea imputable fundamentalmente a su origen geografico.”

3.5.6.14.2 Presupuestos de aplicacion de esta causal

Es necesario precisar que para que se aplique esta causal, el signo solicitado como
marca debe consistir o ser idéntico a la Indicacion de Procedencia, en cuanto esta
causal no consagra verbos rectores como evocar, imitar, reproducir.

Adicionalmente, el signo solicitado debe ser susceptible de inducir a error al
consumidor respecto de los productos, ya que podré atribuirle unas caracteristicas
derivadas del origen geogréafico o asumir errbneamente que el producto proviene de
la zona referida por la indicacién geografica.

Las Indicaciones Geograficas no se limitan a productos agroindustriales ya que cabe
su utilizacion en relacion con productos en los cuales el aporte del factor humano
asociado al origen es importante e incide en la calidad del producto.

Asi, es reconocida la calidad de los relojes suizos y de las salchichas y la cerveza
alemanas, origen que es asociado a una tradicion y una cultura manufacturera
especial.

En consecuencia, esta causal esta destinada a prohibir el registro de signos que
consistan tanto en Indicaciones de Procedencia como en Denominaciones de
Origen, si se genera la confusion o error referido en lineas anteriores.

3.5.6.15 Metodologia para que el examinador identifique la causal que
deberd aplicar en el caso de las Indicaciones Geograficas,
Denominaciones de Origen e Indicaciones de Procedencia de vinos y
bebidas espirituosas

En primera instancia el examinador debera determinar si se encuentra frente a una
Indicacion Geografica conforme lo establece la definicion del ADPIC.
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Posteriormente el examinador entrara a determinar si la Indicacién Geografica esta
reconocida como una Denominacién de Origen Protegida en Colombia o en un pais
con el que Colombia posea un tratado internacional de reciprocidad en la materia.

Si la Denominacién de Origen esta protegida o reconocida en Colombia, la causal a
aplicar sera la de denominaciones de origen consagrada en el literal j) del articulo
135 de la Decision 486 de la Comunidad Andina.

Ahora bien, si la marca consiste en una Denominacién de Origen que identifica vinos
0 bebidas espirituosas, el examinador debera aplicar la causal de irregistrabilidad del
literal k) de la Decisién 486 y, por ende se excluiria el literal j), como quiera que la
norma trae una causal especifica para el caso de estos productos, sin que se refiera
a riesgo de confusién o engafio.

Cuando la marca solicitada no sea idéntica a la Denominacién de Origen de vinos o
bebidas espirituosas, se mirara si esta incursa en la causal del literal J).

Por otra parte, si el examinador advierte que la denominacion de origen no esta
protegida en Colombia o en algun pais con el que tenga un tratado internacional de
reciprocidad para la proteccion de estos signos, deberad acudir a la causal de
indicacién geogréfica.

Finalmente, la aplicaciéon o no de alguno de los literales antes mencionados no
excluye la aplicacién del literal i) del articulo 135 de la Decisién 486, cuando la
indicacién contenida en el signo sea susceptible de inducir a error al consumidor
sobre aspectos como la naturaleza o el origen del producto.

3.5.6.16 Signos que reproduzcan o imiten sin permiso de la autoridad
competente escudos de armas, banderas, emblemas, signos y
punzones oficiales de control y de garantia de los Estados y toda
imitacion desde el punto de vista heraldico, asi como escudos de
armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de
cualquier organizacion internacional (literal m del art 135)

3.5.6.16.1 Fundamentos de la existencia de la causal

De acuerdo con lo establecido en esta causal de irregistrabilidad se deben negar los
signos que reproduzcan o copien total o parcialmente, sin permiso de las
autoridades competentes, las banderas, emblemas y demas signos a los que se
refiere este literal.
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En la Decision 486 se elimina el nombre de los Estados dentro de las circunstancias
que permiten negar la solicitud de registro de una marca, pero se debe tener en
cuenta que pueden ser tratados como indicaciones geograficas o de procedencia
que en ciertos casos pueden inducir a error a los consumidores y podria negarse el
registro por esa causal.

Por su parte, el Convenio de Paris en su articulo 6ter sefiala que el propdsito de la
norma es establecer un mecanismo de notificacion de los simbolos 0 emblemas que
un Estado miembro del Convenio desea proteger en otros Estados, evitando su
registro o uso por parte de personas no autorizadas.

3.5.6.16.2 Presupuestos de aplicaciéon de la causal

Cuando el examinador se enfrenta a una marca mixta o figurativa, que en su disefio
incorpora la bandera o algun simbolo, debera efectuar una busqueda en Acsepto y
en internet, especificamente en la pagina de la Organizacion Mundial de la
Propiedad Intelectual, a través del link http://www.wipo.int/ipdl/es/6ter/search-
struct.jsp, a fin de establecer si se trata de la bandera o simbolo de un Estado o de
una organizacion internacional, cuya proteccion haya sido notificada por el Estado
interesado de acuerdo con la proteccién consagrada en el articulo 6ter del Convenio
de Paris, caso en el cual deber& negar el registro con fundamento en esté causal.

3.5.6.17 Marcas similares a signos de conformidad con normas técnicas
(art 135 lit. n)

3.5.6.17.1 Fundamentos de aplicacién de la causal

Esta causal busca impedir que un empresario se pueda apropiar de un signo que
corresponda 0 se asemeje a una norma técnica y de control de calidad, adoptada
para la fabricacibn de productos. Si el solicitante de la marca es el organismo
nacional competente en normas y calidades no se aplica la causal de
irregistrabilidad.

La Decisién 486 contempla la prohibicién del registro de signos que reproduzcan o
imiten signos de conformidad con normas técnicas, permitiendo que este registro
sea efectuado Unicamente por el organismo nacional competente en normas y
calidades. Esta proteccion a las normas técnicas, incluida en la Decision 486 busca
proteger al consumidor para evitar que sea inducido a error respecto de la calidad e



Cadigo: PI101-101

INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS | Version: Inicial

Industria y Comercio .
SUPERINTENDENCIA Pagina 114 de 209

idoneidad de los productos o servicios ofrecidos en el mercado, previendo que se
reproduzca, imite o se asemeje al nombre como tal que identifica la norma técnica.

3.5.6.17.2 Presupuestos de aplicacion de la causal

El examinador debe verificar que el signo solicitado en registro, aparte de cumplir
con el requisito de distintividad, no debe reproducir o ser semejante a un signo que
identifique una norma técnica, entendida ésta como la denominacion de la norma per
se o lo reglamentado por la misma. Por ejemplo, si se solicita la marca ISOS en
cualquier clase de la Clasificacion Internacional de Niza, debera negarse por esta
causal como quiera que existe una norma técnica denominada ISO-9000.

Para que un signo se encuentre incurso en la causal en comento, solo se requiere la
verificacion de si se reproduce o se imita una norma técnica, sin atender a las clases
del nomenclador in ternacional y sin necesitar para su aplicacion que se presente
riesgo de asociacibn o confusibn como procede en el examen frente a la
denominada “irregistrabilidad por confundibilidad”, que contiene los mismos verbos
rectores.

3.5.6.18 Signos similares o que incluyan denominaciones de una
variedad vegetal protegida, si los signos se destinaran a productos o
servicios en que el uso sea susceptible de ocasionar riesgo de
confusion o asociacién con esa variedad (art 135 lit 0)

3.5.6.18.1 Fundamento de la existencia de la causal

En esta causal se consagra la irregistrabilidad de signos que reproduzcan, imiten o
incluyan la denominacion de una variedad vegetal protegida en un Pais Miembro o
en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa
variedad, o su uso fuere susceptible de causar confusibn o asociacion con la
variedad.

Esta causal se presentaria cuando se solicite una marca que reproduzca, imite o sea
semejante a una variedad vegetal protegida, lo que ocasionaria que los
consumidores pudieran creer que existe relacion entre los titulares de los mismos, o
bien le daria al titular de este tipo de registro marcario , un derecho que podria llegar
a ser indefinido en el tiempo, cuando en realidad la proteccion dada por el ICA a un
obtentor de una variedad vegetal esta limitada a un determinado periodo en el
tiempo, tal y como ocurre con la proteccion otorgada por las patentes y los disefios
industriales.
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3.5.6.18.2 Presupuestos de aplicacion de la causal

La causal exige que la variedad vegetal esté protegida, es decir, reconocida como tal
por el organismo correspondiente. En el caso colombiano, el ICA (Instituto
Colombiano Agropecuario) es el encargado de ejercer el control técnico-cientifico
tendiente a reconocer y garantizar la proteccion de los derechos del obtentor de
nuevas variedades vegetales.

Lo anterior implica que a efectos de que el examinador pueda dar aplicacién a esta
causal de irregistrabilidad debera verificar, si esta estudiando una oposicion, que el
opositor allegue el certificado de obtentor de la variedad vegetal protegida.

Ahora bien, si el examinador se enfrenta a una solicitud de registro y tiene indicios
qgue la misma reproduce, imita o incluye una variedad vegetal, debe efectuar una
basqueda en la web o elevar una consulta al ICA al correo electrénico
obtentores.semillas@ica.gov.co, que esta establecido en el sitio web de dicha
entidad, tal como se observa en el siguiente link:
http://www.ica.gov.co/Areas/Agricola/Servicios/Derechos-deObtentores-de-
Variedades-y-Produccion-.aspx

La causal de irregistrabilidad en estudio protege la Variedad Vegetal Protegida frente
a actos de reproduccién, imitacion e inclusion.

Por reproduccion se entiende el acto de copiar o representar de manera idéntica la
variedad vegetal protegida, entendida por ésta su denominacion.

La imitacion consiste en crear un signo semejante a la variedad vegetal protegida.

La inclusion consiste en agregar la variedad vegetal protegida dentro del signo
distintivo solicitado. En este caso puede tratarse de una marca compleja que incluya
la variedad vegetal, o una marca simple que incluya en su estructura gramatical la
variedad vegetal protegida.

Finalmente, la causal de irregistrabilidad exige que se dé una relacion entre los
productos o servicios pretendidos por el signo distintivo y la variedad vegetal
protegida.


http://www.ica.gov.co/Areas/Agricola/Servicios/Derechos-deObtentores-de-Variedades-y-Produccion-.aspx
http://www.ica.gov.co/Areas/Agricola/Servicios/Derechos-deObtentores-de-Variedades-y-Produccion-.aspx

Cadigo: PI101-101

INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS | Version: Inicial

Industria y Comercio T
SUPERINTENDENCIA Pagina 116 de 209

3.5.6.19 Signos que sean contrarios a la ley, la moral, al orden
Publico o las buenas costumbres (art 135 lit p)

3.5.6.19.1 Fundamentos de la existencia de la causal

Al respecto ha mencionado el Tribunal de Justica de la Comunidad Andina lo
siguiente:

“El derecho positivo de cada pais ha incorporado en su ordenamiento juridico disposiciones de
caracter imperativo que velan por los intereses generales y que tienen por fundamento el orden
publico, la paz, la estabilidad, la moral y las buenas costumbres. Estas normas positivas internas no
pueden ser desconocidas por la oficina nacional competente al momento de conceder el registro. Dice
Luis Claro Solar que las normas imperativas, y de manera especial las prohibitivas, al contrario de las
permisivas, son “normas que el hombre no debe olvidar para no incurrir en nulidad y en pena, si la
violacion de una de estas leyes se descubre”. (PR O CE S O 30 - IP — 96 Caso: “KRAFT LA
AUTENTICA MAYONESA)".

El Tribunal en el caso 2-1P-94 sobre “orden publico” manifestdé en similar sentido:

“...Aunque por definicion la generalidad de la ley hace que ella se presuma dictada en beneficio
colectivo, existen algunas disposiciones cuyo enfoque juridico mira especialmente a la proteccién de
los intereses de la colectividad, de manera tal que éstos ejercen una accion predominante sobre el
interés individual a fin de mantener la estabilidad del orden juridico en una comunidad determinada.
Si los intereses protegidos son de naturaleza econémica se estara frente a lo que ha dado en
conocerse como orden publico econémico. En una comunidad como la subregién andina la
concurrencia del orden econdmico que en términos generales garantiza cada Estado, se constituye
en el orden publico econémico de la regidn por virtud de la asociacién de los mismos en el proceso de

integracion...”

3.5.6.19.2 Presupuestos de aplicacién de la causal

De acuerdo con esta norma deben negarse, por ejemplo, palabras que de acuerdo al
léxico del pais sean manifiestamente vulgares, ya que atentaria contra las buenas
costumbres. Igualmente podra negarse el registro de una marca constituida por una
imagen de un culto religioso a fin de que sus adeptos no se sientan insultados u
ofendidos con el registro y por la consiguiente explotacion comercial del simbolo.

Tampoco seria registrable un signo de algiin movimiento racista que promueva ideas
de segregacion.

Por buenas costumbres debe entenderse la conformidad de la conducta con la moral
aceptada o predominante segun el lugar y la época. Suele tener esta expresion un
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sentido ético general y no propiamente comercial, y se la refiere, entre otras, a
conductas que chocan con la moral social tales como la prostitucion, el
proxenetismo, la vagancia, los juegos prohibidos, etc. y las conductas delictivas en
general (Cfr. Guillermo Cabanellas, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual,
16a. edicion). También puede entenderse como contrario a las buenas costumbres,
el uso indebido de los signos sagrados de cualquier religion, o la simple apropiacion
de los mismos por un tercero en exclusiva, ya que vulnera los derechos de los
creyentes o seguidores del grupo religioso al que corresponda. Un signo de
cualquier tipo, denominativo o figurativo que pueda extenderse como apologia o
simple propaganda de esta clase de conductas, sera entonces irregistrable como
marca.

El orden publico, por su parte, se refiere al Estado, a la cosa publica. Este orden es
el imperio de la ley que se traduce en la tranquilidad ciudadana garantizada por el
Estado. En palabras del tratadista Hauriou es “el orden material y exterior
considerado como estado de hecho opuesto al desorden; como estado de paz
opuesto al estado de perturbacion”. Son actos contra el “orden publico”, por ejemplo,
los que atentan contra la seguridad puablica, los que afectan el normal
funcionamiento de los servicios publicos, los tumultos y disturbios publicos, el pillaje,
el vandalismo, la subversiéon, la apologia de la violencia, los atentados contra la
salubridad publica y, en general, los que alteren la paz publica o la convivencia
social. En consecuencia, un signo denominativo o figurativo cuyo efecto en el publico
pueda ser el de estimular este tipo de actos, no podra ser admitido como marca de
productos o servicios.

Un ejemplo de signos incurso en esta causal puede ser la solicitud de registro de la
marca NAZI para identificar productos de la clase 25 Internacional, tal y como fue
presentada en el expediente No. 92 333069 25., la cual fue negada mediante
Resolucién No. 37388 de 6 de septiembre de 1994.

Al ser tan amplia esta norma, se debera mirar caso por caso para poder establecer
cual seria la ley transgredida con el registro, pues de todas maneras no se debe
perder de vista la obligacion contenida en el Convenio de Paris (no sé si también en
el ADPIC) de no rechazar el registro de marcas por el solo hecho de que la
comercializacién del producto se encuentre prohibida.

3.5.6.20 Segundo Significado

La Decision 486, en su articulo 135 ultimo inciso establece la figura del segundo
significado, indicando que:
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“No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podra ser registrado como marca Si
quien solicita el registro 0 su causante lo hubiese estado usando constantemente en el Pais Miembro
y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a

los cuales se aplica.”

El segundo significado o distintividad sobrevenida de un signo se produce cuando,
como consecuencia de su uso constante, el signo es asociado por los consumidores
con un origen empresarial determinado, por lo que ya no puede ser considerado
habitual, descriptivo o carente de distintividad.

El uso mencionado debe haberse llevado a cabo de manera constante, para que
pueda producirse el proceso de transformacién en el publico consumidor de una
expresion de uso comun en una expresion apropiable en exclusiva por un
empresario.

El Tribunal Andino de Justicia de Comunidad Andina, en el Proceso 106-IP-2013, ha
definido el uso contante como:

“Una de las caracteristicas esenciales para que opere la figura estudiada es que por efecto del uso
constante en el comercio subregional, el signo hubiere adquirido distintividad en un Pais Miembro

respecto de los productos o servicios que ampara.

El Juez Nacional o la Oficina Nacional competente, en su caso, al momento de
decidir el registro de un signo distintivo o al resolver la nulidad de un registro, deben
prestar gran atencion a tal circunstancia, con base en el recaudo de pruebas
dirigidas a determinar que aunque el signo no era distintivo se ha convertido en tal
por su uso constante.

Lo primero es establecer qué se entiende por uso constante. Uso constante es el
uso ininterrumpido, pero ademas, en el derecho marcario, para que una marca se
entienda usada en el mercado, dicho uso debe ser real y efectivo.

El postulado del uso real y efectivo de la marca ha sido consagrado en la normativa
comunitaria: en la Decision 311 en el articulo 100, en la Decision 313 en el articulo
99, en la Decisidon 344 en el articulo 110 y en la Decision 486 en el articulo 166.

El Juez Nacional o a la Oficina Nacional Competente, en su caso, se enfrenta al
problema de la prueba del uso real y efectivo. Los articulos comentados traen
algunos parametros en relacion con las cantidades de los productos y servicios
comercializados los que se deben tener en cuenta para determinar si una marca
efectiva y realmente ha sido usada o no:
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d. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo
en que normalmente corresponde con la naturaleza de los
productos o servicios. Este punto es fundamental para determinar
el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se
comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de
la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el
Juez Competente, en su caso, debera determinar si las cantidades
vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son

meramente simbdlicas y no demuestran el uso real de la marca.

b. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo
en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las
cuales se efectia su comercializacion. Para determinar el uso real
y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cémo se
comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo
mismo el producto cuya modalidad de comercializacion son los
supermercados en cadena, que el producto para sectores
especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o
bajo catalogo, etc.

En relacion con estos parametros cuantitativos el Tribunal ha manifestado:

“Los articulos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones minimas
en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden
la doctrina y la jurisprudencia més generalizadas en sefialar como pautas en esta materia, las de que
el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequivoco. El elemento cuantitativo para determinar la
existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha
de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las caracteristicas de la empresa que
utiliza la marca. Asi, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podria ser suficiente
para acreditar su uso la demostracion de que en un afio se han efectuado dos o tres ventas, pues su
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naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese numero de operaciones tenga nivel
comercial. En cambio no podria decirse que exista comercializacion real de un producto como el
maiz, por el hecho de que en un afio sélo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con
la denominacién de la marca que pretende probar su uso. Asi se desprende de los articulos 100 de la
Decision 311, 99 de la Decision 313 y 110 de la Decision 344. (Proceso 17-1P-95. Interpretacién
Prejudicial de 9 de noviembre de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N°

199, de 26 de enero de 1996).”

El interesado en demostrar la distintividad adquirida de un signo debera acreditar la
intensidad del uso de la marca en el pais miembro de la Comunidad Andina en que
quiere acreditarse el segundo significado del término.

La intensidad del uso que debe probarse dependera de lo conocido que sea en el
léxico popular o técnico el término que pretende registrarse como marca, de manera
gue si se trata de expresiones muy conocidas, el uso como marca que debera
demostrarse debe ser intenso23.

Sin embargo, si se demuestra un uso considerable del término en su sentido
marcario, pero al mismo tiempo la oficina de propiedad industrial logra constatar la
utilizacidon por parte de otros competidores de esa expresidon en su sentido
descriptivo — por ejemplo, en publicidad o en la presentacion de los productos o
servicios —, no podra acceder al registro solicitado, ya que la utilizacion a titulo
descriptivo de la mencionada expresion constituye la prueba de la necesaria
utilizacién de la misma en los medios comerciales respectivos. La interpretacion
contraria sin duda se prestaria a abusos y a fomentar la inequidad en el mercado; ya
gue bastaria la utilizacidbn masiva de una expresién necesaria por un empresario con
recursos, para posteriormente querer monopolizarla como marca.

3.5.6.20.1 Prueba de distintividad adquirida

3.5.6.20.1.1 Tema de la prueba en la distintividad adquirida

Lo que debe probarse por el solicitante de una marca, para acreditar el llamado
segundo significado es el uso constante de la marca, el cual debe ser real y
efectivo; y que como consecuencia de ese uso un grupo importante de
consumidores reconoce que dicho signo indica un origen empresarial.

En ese sentido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido:

2 El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en la sentencia Chiemsee el 4 de mayo de 1999, se
refiere al evento que se presenta cuando el término usado como marca (cuya distintividad quiere acreditarse),
es muy conocido en el sentido no marcario, conceptlia que en este caso el uso probado de la marca debe ser
notorio. Cita del Tratadista Carlos Fernandez Novoa en su Tratado sobre Derecho de Marcas, Editorial Marcial
Pons, Madrid, 2004, pagina 207.
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“...En efecto, en la Interpretacion Prejudicial 92-IP-2004, reiterada en la Interpretacion Prejudicial
195-1P-2005, el Tribunal ha dicho lo siguiente:

“Por otra parte, si bien la inscripcién en el registro, visto su efecto constitutivo, configura el Unico
modo de adquisicion de la marca y del derecho a su uso exclusivo, el signo puede alcanzar aptitud
distintiva, en relaciéon con el producto o servicio a que se refiera, como consecuencia de su uso
constante y, en tal caso, hacerse registrable. Asi se desprende del tenor del articulo 135, udltimo
parrafo, segun el cual un signo podra ser registrado como marca si, a pesar de no ser distintivo ab
initio, o de ser descriptivo, o genérico, o0 comun o usual, o de consistir en un color no delimitado por
una forma especifica, quien solicita el registro, o su causante, lo hubiese estado usando
constantemente en el Pais Miembro y, por efecto de tal uso, el signo hubiese adquirido aptitud
distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica. En la doctrina se explica que ‘un
término originariamente genérico puede llegar a dejar de serlo y adquirir el caracter distintivo tipico de
una marca. Es el supuesto conocido en el Derecho norteamericano como de adquisicion por el
término genérico de un ‘secondary meaning’ (significado secundario) que confiere al signo el caracter
distintivo propio de la marca’. (BERCOVITZ, Alberto; ob.cit., p. 471).” (Proceso 92-1P-2004.
Interpretacion Prejudicial de 1 de septiembre de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de

Cartagena N° 1121, de 28 de septiembre de 2004).”24

3.5.6.20.1.2 Prueba para determinar el segundo significado o
distintividad adquirida.

El segundo significado busca probar que un signo distintivo, que en su significado
primigenio pudo estar incurso en una causal de irregistrabilidad absoluta es
reconocido como marca por los consumidores, dado el alto grado de conocimiento
gue tienen de ella.

Es asi como para probar el segundo significado de un signo se pueden aportar:

a) Estudio de mercado o encuesta que permita establecer que el
publico consumidor identifica la expresion descriptiva, genérica o
carente de distintividad como marca y le atribuye un Unico origen
empresarial.

b) Inversiones hechas en publicidad para promocionar el signo y
acreditar que el solicitante identifica los productos o servicios con
ese término y que no es un término adicional o explicativo
asociado a una marca principal.

c) Documentos relacionados con la publicidad que permitan
establecer la periodicidad y medios publicitarios utilizados para

2 Interpretacion prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proferida en el Proceso 54-IP-
2007 del 6 de junio de 2007 de 6 de junio de 2007, actor: Eternit Colombiana S.A., relativo a la interpretacion
de los articulos 135 literales €) y g) y su Ultimo parrafo; 224, 228 y 229 de la Decisién 486 de la Comisién del
Acuerdo de Cartagena.
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promocionar la expresion descriptiva, genérica o carente de
distintividad como marca.
d) Cualquier documento en que se evidencie que el uso que se le da
a la expresion descriptiva, genérica o carente de distintividad es a
titulo de marca, como por ejemplo, facturas y érdenes de compra,
en las que se indique el nombre genérico del producto y/o servicio
y adicionalmente se use la expresion genérica, descriptiva o
carente de distintividad como marca de dichos productos y/o
servicios.
e) Certificaciones emanadas de terceros
f) Pruebas documentales que evidencien que, dada la intensidad de uso
efectuada por el solicitante, el término carente de distintividad,
descriptivo o genérico identifica un producto o servicio.
g) Pruebas que acrediten solicitudes de venta, pedidos, suministros,
ofertas relacionadas con el término, tal como se efectuarian frente
a una marca cuya distintividad esta en discusion.

Lo importante es que esas pruebas demuestren que efectivamente el signo es tenido
como una marca por los consumidores.

Finalmente, debe probar el interesado en el registro de la marca que como
consecuencia del uso acreditado el signo es tomado por los consumidores
respectivos como una marca e identifican con él, por lo tanto, un origen empresarial
determinado.

3.5.7 Prohibiciones relativas articulo 136 de la Decisién 486 de la Comunidad
Andina

3.5.7.1 Reglas de comparacion de los signos distintivos
Las reglas de comparacion de marcas son aplicables a todos los signos distintivos.
La naturaleza de los signos sera siempre de gran ayuda para poder aplicar la regla
de comparacion mas ajustada al analisis de comparacion. En consecuencia, lo
primero que debe hacer el examinador es determinar la naturaleza de los signos
confrontados.

3.5.7.2 Naturaleza de los signos distintivos

a) Signo Nominativo Simple: Es aquel que consiste en un solo elemento
nominativo, como una palabra, una letra, un nimero.
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Ejemplos:
- CLARO - 1942
b) Signo Nominativo Complejo: Es aquel conformado por dos 0 mas elementos
nominativos, los cuales pueden ser letras, digitos, nimeros, palabras, frases o
combinaciones de ellos.
Ejemplos:
- DOLEX FORTE - ADEMAX 500
c) Signo Nominativo de Fantasia: Es aquella palabra, letra, nUmero o combinacion de
las anteriores que no tiene un significado conocido y, por ende, no guarda ningun
tipo de relacion con los productos o servicios que identifica. Cualquiera de los
anteriores puede cumplir con ser de fantasia. De estos signos (los fantasiosos) se
predica un alto grado de distintividad.

Ejemplos:
- ARKRAY — SIBUMI

d)Signo Nominativo Arbitrario: Es aquella palabra, letra, nUmero, o combinacién de
las anteriores que aunque tiene un significado conocido no guarda ningun tipo de
relacion con los productos o servicios que identifica. En consecuencia, de él también
se predica un alto grado de distintividad pero limitado solamente a dichos productos
y no a aquellos en los que el significado puede ser su género o cualidad.

Ejemplo:

- AZUCAR para identificar prendas de vestir (clase 25 de la
Clasificacion Internacional de Niza)

- AGUILA para identificar cervezas (clase 32 de la Clasificacion
Internacional de Niza)
e) Signo Nominativo Evocativo: Es aquella palabra, letra, nUumero, o combinacion de
las anteriores que tiene la capacidad de transmitir en la mente del consumidor de
modo indirecto una imagen o una idea sobre el producto o servicio mismo o sobre
una cualidad atribuible a los mismos.

En esta categoria de signos se encuentran aquellos conformados por palabras que
contienen prefijos y sufijos comunes sobre los cuales, individualmente considerados,
no se puede otorgar exclusividad, pero que al estar unidos logran formar una palabra
distintiva.
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Ejemplo:

- TELECOM: el consumidor de un servicio de telecomunicaciones, al
encontrar el término Telecom, lo asociara de forma mediata con
los servicios que identifica la marca.

- OSTEOCALCIT: el consumidor de productos farmacéuticos, al
encontrarse frente a la marca Osteocalcit, luego de un ejercicio
mental, podra inferir que el producto identificado por la marca es
un producto a base de calcio para fortalecer o prevenir
enfermedades relacionadas con los huesos, por lo cual la
expresion evoca una caracteristica de los productos que identifica.

f) Signo Figurativo Simple: esta conformado por un sélo elemento grafico que puede
0 no contener un significado claro.
Ejemplo:

)‘/
g) Signo Figurativo Complejo: estd formado por dos o mas figuras o imagenes, las
cuales suscitan en la mente del publico no sélo dichas imagenes o figuras, sino que

al mismo tiempo pueden evocar un concepto relacionado con el producto o servicio.
Ejemplo:

h.) Signo Figurativo Fantasioso: Es aquel que suscita en la mente del publico una
imagen que esta desprovista de concepto y ha sido inventada o elegida con el Gnico
fin de utilizarse como signo distintivo. Los signos con mas fuerza distintiva son los
conformados por imagenes o trazos que resultan en una figura de fantasia, por esta
razon son los que ofrecen el mayor grado de proteccion. Los signos figurativos
simples y complejos también pueden ser fantasiosos.

Ejemplo:
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j ) Signo Figurativo Arbitrario: Es aquel que suscita en la mente del publico una
imagen gue no tiene relacién con los productos o servicios que se pretenden
distinguir con la marca, por ende, al igual que los fantasiosos, ostenta gran
distintividad y es objeto de mayor proteccion. Los signos figurativos simples y
complejos también pueden ser arbitrarios.

Ejemplo:

- La marca consistente en una concha de mar no guarda relacién con
los productos comprendidos en la clase 42 de la Clasificacion
Internacional de Niza, como son los hidrocarburos.

j) Signo Figurativo Evocativo: es aquel que no sélo suscita en la mente del pablico
una imagen, sino que al mismo tiempo le permite inferir de manera indirecta al
consumidor alguna caracteristica o informacion de los productos o servicios a
identificar. De esta manera, la imagen evoca con su representacion las
caracteristicas de los productos o servicios que pretende amparar, por lo que resulta
evocativa.

Ejemplo:

La marca consistente en una taza de café humeante, para identificar productos a
base de cafe.
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k) Signo Grafico Simple: Esta conformado por un solo elemento, el cual es una figura
cuya fuerza distintiva estriba exclusivamente en los efectos visuales que la imagen
del signo constitutivo de la marca suscita en la mente de los consumidores.25

Ejemplo:

l) Signo Grafico Complejo: Esta formado por dos o mas figuras o imagenes cuya
fuerza distintiva estriba exclusivamente en los efectos visuales que las imagenes
del signo constitutivo de la marca suscitan en la mente de los consumidores.30
Ejemplo:

&/
r\

NOTA: Al igual que con las marcas denominativas fantasiosas y arbitrarias, mientras
la distintividad de las marcas figurativas de fantasia es manifiesta, la de las
figurativas arbitrarias se predica Unicamente respecto de los productos a identificar.

% Carlos Fernandez-Novoa. Tratado sobre Derecho de Marcas. Marcial Pons. Segunda Edicion.
Madrid 2004. Pag. 321. *° Carlos Fernandez-Novoa. Tratado sobre Derecho de Marcas. Marcial
Pons. Segunda Edicion. Madrid 2004. Pag. 321.
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Es importante anotar la diferencia existente entre un signo figurativo y un signo
grafico, en donde el signo figurativo esta compuesto de un elemento grafico que
contiene un significado, mientras que el signo puramente grafico no lo tiene.

m) Signo Mixto: Es aquel que estd formado por uno o varios elementos
denominativos o verbales y uno o varios elementos graficos o figurativos.
Ejemplo:

i Ton /0

n) Signo Mixto Fantasioso: esta conformado por la combinacion de uno o varios
elementos denominativos o verbales y uno o varios elementos gréaficos y no tiene un

significado conocido. Por ser fantasiosos tiene un alto grado de distintividad.
Ejemplo:

LEXUS

0) Signo Distintivo Mixto Arbitrario: Es aquel que reune elementos denominativos
junto con elementos graficos o figurativos26 algunos de los cuales tienen significado,

pero que, asociados a los bienes distinguidos por el signo, ni describen ni sugieren
la calidad de dichos bienes.

Ejemplo: Un signo conformado por el dibujo de una manzana y la expresion
Apple para identificar computadores comprendidos en la clase 9 de la
Clasificacion Internacional de Niza, no guarda relacién alguna con los
productos que identifica.

% Aguilar Mariano, et.al: Nueva Enciclopedia Juridica, Tomo XV, Editorial F. SEIX, Barcelona-Espafia, 1981, p. 887.
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& Apple
@ Apple
€3 Apple

p) Signo Distintivo Mixto Evocativo: Es aquel que redne elementos denominativos
junto con elementos gréaficos o figurativos que tienen la capacidad de transmitir en la
mente del consumidor una imagen o una idea indirecta sobre el producto amparado
por el signo distintivo.27Ejemplo:

* CinépolisVIP.

3.5.7.3 Familia de marcas

Se habla de familia de marcas cuando un titular de un signo suele distinguir sus
productos o servicios con un término, un prefijo, un sufijo o una imagen comun
presente en todas sus marcas. Asi, cuando un consumidor encuentra en el mercado
productos o servicios identificados por marcas que presentan esta particularidad
asume que provienen de un mismo empresario.

27 Aguilar Mariano, et.al: Nueva Enciclopedia Juridica, Tomo XV, Editorial F. SEIX, Barcelona-Espafia, 1981, p. 887.
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El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, ha sostenido que: “En el
Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un
rasgo distintivo comun. Si este elemento comun figura al inicio de la denominacién, sera, por lo
general, el elemento dominante. El elemento dominante comun hara que todas las marcas que lo
incluyan produzcan una impresion general comin, toda vez que inducira a los consumidores a
asociarlas entre si y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen comdun.
Dado que el elemento dominante comdn obra como un indicador de pertenencia de la marca a una
familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el
citado elemento comudn constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de
marcas, por lo que el registro de aquélla, en caso de corresponder a distinto titular, podria inducir a

confusion’28.

Conforme a lo anterior, el examinador al momento de efectuar el estudio de
registrabilidad debe tener en cuenta si el signo solicitado podria hacer pensar a un
consumidor que se trata de una nueva linea de productos o servicios de un mismo
empresario dado que cumple con lo antes expuesto para la familia de marcas.

Es importante destacar que para lograr lo anterior se debe diferenciar muy bien el
uso de términos comunes (prefijos y sufijos) con la comparacion en conjunto para
concluir si se estaria en presencia de la situacién expuesta arriba.

3.5.7.4 Marca derivada

Es marca derivada la solicitada por el titular de una marca anteriormente registrada
para idénticos productos o servicios, en las que figure el mismo distintivo con
variaciones no sustanciales del mismo. El procedimiento de examen se cefiira
exclusivamente a los nuevos elementos que la conformen, y estas marcas no podran
ser objeto de cesién o licencia con independencia de su marca principal.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado en los términos
siguientes, al referirse a la figura de la marca derivada: “en general, resulta admisible
que el titular de una marca registrada goce de la facultad de usar la marca con
variaciones no sustanciales o respecto de elementos accesorios, sin que este hecho
disminuya su proteccion, a fortiori se desprende que el propietario de la marca
inscrita podra presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que
constituyan una derivacion de la marca ya protegida, y, por tanto, del derecho
previamente adquirido. Estas ‘marcas derivadas’ —como se las conoce en la
legislacion espafiola (articulo 9 de la Ley de Marcas de 1988)—, sin embargo, no
pretenderan reivindicar productos distintos a los amparados por el registro previo,
pues en este caso no podra considerarselas como una manifestacion del derecho
conferido por las inscripciones anteriores, sino como un registro totalmente

28 Proceso 97-1P-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 912 del 25 de marzo de 2003, marca: ALPINETTE
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autonomo e independiente, por lo que el solicitante no podra pretender que el nuevo
registro constituya la derivacion de un derecho adquirido”. En el marco de estas
consideraciones, el Tribunal ha precisado también que: “El propietario de la marca
inscrita podra presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que
constituyan una derivacion de la marca ya protegida, y por tanto, del derecho
previamente adquirido, siempre que la nueva solicitud comprenda la misma marca
con variaciones no sustanciales, y, ademas, que los productos reivindicados en la
solicitud correspondan a los amparados por la marca ya registrada”.[18]

(...)

La marca derivada tiene unos efectos importantes en relacion con la oposicién en
via gubernativa, ya que ésta no puede referirse Gnicamente al elemento distintivo, ya
que el elemento distintivo proviene de la marca anteriormente registrada. Por lo
tanto, la oposicion debe involucrar los elementos accesorios y no Unicamente el
elemento distintivo.

3.5.7.5 Reglas de comparacion aplicables a todos los signos distintivos

3.5.7.5.1 Reglas basicas de comparacion

Las reglas para llevar a cabo el cotejo o comparacion entre signos distintivos han
sido establecidas con claridad por la jurisprudencia andina.

En efecto, el Tribunal Andino de Justicia ha sostenido en interpretacion prejudicial
proferida en el Proceso 56-1P-2013, que las reglas basicas del cotejo marcario son
las siguientes:

“..)

a) La confusion resulta de la impresion de conjunto despertada por las marcas. Esta primera regla es
la que se ha considerado de mayor importancia, exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio
valido para la comparacion de marcas de todo tipo o clase. Esta visiéon general o de conjunto de la
marca es la impresion que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusion

frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.”

Esta es la principal regla de comparacién, ya que si bien existen multiples reglas que
pueden ser aplicadas para comparar diferentes signos segun su naturaleza, todas
éstas estan supeditadas a que las marcas produzcan en su conjunto ese riesgo de
confusion.

En efecto, el examinador debe diferenciar entre el alcance de proteccion de un
prefijo o sufijo (como ocurre en términos de uso comun) y el hecho de que el
consumidor no diferencia las marcas por sus sufijos o prefijjos aisladamente
considerados, ni las marcas se les presentan fraccionadas.
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Por lo tanto, ante la evidente semejanza entre los signos en su conjunto, derivada de
su primera impresion, esta regla deber& prevalecer sobre cualquier otra.

b) “Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultanea. En la comparacion
marcaria debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el andlisis
simultaneo, en razén de que el consumidor no analiza simultaneamente las marcas, sino que lo hace

en forma individualizada.”

Esta regla resulta fundamental para el examinador, pues éste debe impedir ubicarse
en una situacion en la que tenga las dos marcas frente a frente, ya que la
comparacién simultanea hace que la confusion practicamente nunca exista.

De esta manera, el examinador debe intentar ver una marca primero sin que al
mismo tiempo pueda estar viendo la otra, y preguntarse a si mismo si la primera
recuerda a la segunda o viceversa, 0 si tomaria una por otra 0 asumiria que ambos
signos tienen un origen empresarial comun.

C)“Quien aprecie la semejanza debera colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en
cuenta la naturaleza del producto. Comoquiera que quien, en ultimo término, puede ser objeto de la
confusion es la persona que adquiere el producto o recibe el servicio, el operador juridico, al momento
de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como
si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan entre
ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia.”

Ahora bien, debe distinguirse el tipo de consumidor dependiendo de la naturaleza
del producto o servicio en el que se apliquen las marcas en comparaciéon. Asi, los
consumidores de los productos de consumo masivo usualmente hacen un examen
rapido de las marcas de dichos productos los cuales en ocasiones corresponden a
productos de bajo costo con varias ofertas en el mercado. Por el contrario, los bienes
suntuarios pueden tener consumidores que hacen un examen mas detenido a las
marcas, ya que usualmente corresponden a bienes de mas valor.

También existen consumidores especializados que tienen un conocimiento técnico
sobre los productos y servicios, quienes realizan una apreciacion mas detallada de
los mismos.

Al respecto ha dicho el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que: “Cuando
pensamos en el consumidor, en principio partimos de la hipétesis de que se trata de un "consumidor
medio"; "aquél que no est4 muy alerta ni muy distraido, ni disponiendo de mucho tiempo ni andando

excesivamente de prisa, ni instruido ni ignorante”, se diferencia de aquellos consumidores
con un grado de especializacion o conocimiento técnico. Al respecto Jorge Otamendi
en la ya mencionada obra, comenta:
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"Por lo general la clase de publico estara condicionada por la clase de producto que va a adquirir.
Como bien lo indica su nombre, los articulos de consumo masivo seran adquiridos por toda clase de
publico. En cambio un reactor atdmico o una maquina para uso industrial sélo seran adquiridos por un
grupo selecto que analizara con todo cuidado todo lo relativo a su compra, incluyendo las marcas y

origen del producto. Y lo mismo ocurrira con los servicios."29

d) “Deben tenerse en cuenta, asi mismo, mas las semejanzas que las diferencias que existan
entre las marcas que se comparan. La similitud general entre dos marcas no depende de los
elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la

semejante disposicion de esos elementos.”

Esta regla es fundamental. Si el examinador se dedica a buscar las diferencias
nunca habra confusién. Su labor es determinar cuéles son las semejanzas de los
signos y si éstas crearian ese riesgo de confusion. Por ejemplo, si al analizar la
marca registrada encuentra que su poder distintivo esta en el concepto que evoca el
elemento gréfico en union con el nominativo, debe revisar entonces una o las dos
siguientes situaciones en la marca solicitada: 1. Los trazos o literalidad son
semejantes o idénticos. 2. Si bien no son idénticos o semejantes evocan el mismo
concepto.

Hacer este andlisis le permitir4 al examinador ubicarse en la posicion del consumidor
medio y prever su riesgo de confusion.

Las posibles semejanzas de acuerdo con lo anteriormente sefialado son:

- Por similitud de los elementos, como la palabra o el gréfico.

- Por similitud en su disposicién, de suerte que, aunque contengan elementos
diferentes, su disposicidén es tan semejante que puede hacer creer que es la misma
marca o una del mismo empresario.

Estos criterios basicos deberian ser suficientes para comparar dos marcas. No
obstante, existen situaciones especiales. Por lo tanto, el examinador debe
aproximarse a estos criterios como irradiadores de las demas reglas especiales de
comparacion, de suerte que aquellos sean el fundamento de éstas.

3.5.7.5.2 Regla de comparacién de signos simples

357521 Signos Denominativos Simples

29 PROCESO 41-IP-99. Interpretacion Prejudicial de los articulos 83 literal a) y 89 de la Decision 344 de la Comision
del Acuerdo de

Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la Republica de Colombia, dentro del proceso interno No. 5326
promovido por la Sociedad PASTEUR SANOFI DIAGNOSTICS. Marca: ACCESS.
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A la luz de la visidn de conjunto de los signos, la comparacién entre dos signos
denominativos simples debe atender a la totalidad de elementos sin descomponer su
unidad fonética ni ortografica.

a) Semejanza fonética

Es posible entonces que la semejanza en el conjunto se dé por la silaba tonica de
las palabras comparadas, ya que si la silaba ténica es idéntica y ocupa la misma
posicion, la semejanza fonética sera mas clara, maxime si se trata de la primera
silaba.

Ejemplo, MEKALO — MECAROS.

De la misma manera, la sucesion de las vocales en el mismo orden es un indicio
serio de la semejanza de las marcas, pues esto crea una sonoridad similar.

Ejemplo, ESCLAVO — ESLAVO EAO - E
A O

b) Semejanza Ortografica

Las similitudes ortogréaficas se dan por la semejanza de las letras entre los signos a
compararse. La sucesion de vocales, la longitud de la palabra, el nimero de silabas,
las raices o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusion.30

Ejemplo:

AVILON y APILON
En este caso la naturaleza de ambas marcas es denominativa simple de fantasia,
por lo cual la proteccion de la marca registrada es mayor y la comparacion debera

centrarse principalmente en las semejanzas ortograficas y/o fonéticas.

c) Semejanza conceptual

Las similitudes conceptuales se producen entre signos que evocan la misma o
similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por

30 Tribunal Andino de Justicia, Proceso 158-IP-2012
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tanto, cuando los signos representan 0 evocan una misma cosa, caracteristica o
idea, se estaria impidiendo al consumidor distinguir una de otra.31

Ejemplo:
Marca denominativa LEONA Vs la figura de una LEONA para distinguir
cervezas.
Las marcas enfrentadas presentan evidente semejanza conceptual.

d) Prevalencia del aspecto conceptual sobre el fonético u ortografico

La prevalencia del elemento conceptual sobre el fonético u ortografico se aplica en la
generalidad de los casos, aunque puede haber excepciones en las cuales de una
visibn en conjunto de los signos se infiere que hay similitudes graficas relevantes
gue impiden la coexistencia en el registro.

Ejemplo: DAKOTA VS. BACOTA.

Pese a que las marcas presentan una similitud fonética al compartir la mayoria de
sus fonemas y la misma extensién silabica, el contenido conceptual de cada una de
ellas permite su diferenciacion, como quiera que de un lado, la marca DAKOTA hace
referencia a un estado de los Estados Unidos de América y BACOTA es un tiburén.

3.5.7.5.2.2 Signos Denominativos Complejos

Entre signos complejos habr4d de examinarse especialmente la relevancia y
distintividad de los vocablos que formen parte de ellos. Sera importante determinar la
ubicacién de los elementos caracteristicos de las marcas que se comparan.

Si uno de los dos términos que conforman las marcas complejas que se comparan
es geneérico, descriptivo o de uso comun, debera tenerse en cuenta en el examen el
elemento restante. Si por el contario ninguno de los elementos de la marca incurre
en la anterior condicion, debe tenerse en cuenta el signo en su conjunto, el cual se
comparara como una unidad con el otro.

En el caso de las marcas complejas, normalmente el primer vocablo es el
predominante por ser el que primero se pronuncia.

Si el primer vocablo es precisamente el que no tiene aptitud distintiva, no podra ser
entendido como predominante.

31 Interpretacion prejudicial Proceso 38-1P-2008
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NOTA: No es valido permitir el registro de una marca compleja que reproduce otra
previamente registrada, bajo el argumento de que la segunda marca contiene
elementos adicionales que le otorgan distintividad. Debe entenderse por
reproduccion, la total y exacta imitacion del término, siempre que sobre éste exista
exclusividad.

a) Marcas complejas evocativas: VIVIMOS BAILANDO VS VIVIMOS
SONANDO. Se observa que aun cuando comparten el primero de los
términos que los conforman, considerados en su conjunto cada uno
de ellos posee un contenido conceptual diferente irradiado por el
segundo vocabilo.

b)Marcas complejas con vocablos no distintivos: CARNES EL
SURTIDOR VS CARNES EL CURTIDOR, en donde no podré
compararse el elemento carne, por tratarse de un término
inapropiable para distinguir productos carnicos. En este caso se
tendran en cuenta las reglas ya vistas en la comparacion de las
partes apropiables de las marcas.

c) Marcas complejas arbitrarias: LA PAPA GONZALEZ, para distinguir
servicios de peluqueria, puede ser considerada una marca compleja arbitraria la cual
debe ser comparada en su conjunto es decir sin excluir ninguno de sus elementos
por cuanto posee distintividad intrinseca.

d) Yuxtaposicion de elementos: AGROCAMPO VS CAMPOAGRO. Es
claro que la yuxtaposicién de los prefijos y sufijos no permite superar el riesgo de
confusion, ya que la impresién en conjunto de las marcas es muy similar.

e) Marcas complejas comparadas con marcas simples: COCONUS LA DULCE
TENTACION VS KOKOCHOKS en la misma clase. En este caso la marca solicitada
es de naturaleza nominativa compleja y evocativa, como quiera que no contiene
elementos graficos, esta compuesta por varios vocablos y la expresion COCONUS
evoca la idea de que los productos que identifican contienen coco. Por su parte, la
marca registrada es de naturaleza nominativa simple y evocativa, al estar
conformada por una sola palabra que, al contener la particula KOKO, evocaréa la
idea de que es un producto a base de coco. En este caso, las marcas comparadas
son evocativas por cuanto se asemejan en que ambas transmiten la idea de que los
productos distinguidos con la marca tienen coco. En tal sentido la semejanza
conceptual no es relevante y las diferencias ortogréaficas y fonéticas entre los signos,
posibilitaran su coexistencia en el mercado sin que haya riesgo de confusion.
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3.5.7.5.3 Comparacion entre signos consistentes en siglas

3.5.7.5.3.1 Comparacion de siglas como marcas simples

Otro criterio a tener en cuenta por el examinador es el referido a la comparacion de
signos distintivos que consistan y/o que contengan siglas. Asi, si el examinador se
ve enfrentado a signos que contienen siglas idénticas o muy similares, podrian
presentar similitudes fonéticas y ortogréficas.

En el evento en que las siglas comparadas no posean un texto que explique las
siglas, el examen debera cefiirse a las reglas propias de comparacion de las marcas
nominativas simples y las marcas mixtas. Ejemplo: CIDENAL — SIDENAL

3.5.7.5.3.2Siglas acompafiadas de las palabras que las explican

El examinador podra encontrar que los signos conformados por siglas contienen la
explicacion de la misma las cuales permiten diferenciarlas, por lo que debera
posibilitarse su coexistencia. Un claro ejemplo es el de las marcas CANACOL
“Carrocerias Nacionales De  Colombia Ltda.”y CAMACOL “Camara
Colombiana de la Construccién”, Resolucion N° 38896 de 26 de julio de 2011, en el
que la Delegatura para la Propiedad Industrial sostuvo:

“... esta Delegatura observa que aunque la palabra CANACOL presenta
semejanzas con la expresion CAMACOL, dicha coincidencia se ve diluida
teniendo en cuenta las frases presentes en los signos cotejados, las cuales los
dotan de un significado conceptual diferente, que permiten individualizar cada
conjunto...”

3.5.7.5.3.3Siglas que crean vocablos pronunciables o que coinciden con
vocablos con significado conocido

Otro supuesto probable de comparacion de siglas lo constituyen los signos
conformados por vocablos pronunciables o que coinciden con vocablos con
significado conocido, en cuyo caso el examinador debera compararlos atendiendo su
carga conceptual.

Ejemplo: NTA — NOTA, la primera no tiene significado, mientras que la segunda si,
por lo cual dicho elemento resulta diferenciador.
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3.5.7.5.4 Comparacion entre signos mixtos

Los signos mixtos son una especie de las marcas complejas, pues estan
conformados por més de un elemento, en este caso al menos uno nominativo y al
menos uno grafico o figurativo.

Siguiendo el mismo principio de identificacion del elemento predominante, se ha
dicho que la regla general consiste en que en este tipo de marcas el elemento
denominativo es preponderante dada la fuerza expresiva y, por ende, de recordacion
de las palabras.

La segunda razon de preponderancia del elemento nominativo esta dictada por el
hecho de que las empresas evolucionan las imagenes y logos de sus marcas, pero
su elemento nominativo es invariable.

En este sentido, es recomendable siempre comenzar el andlisis de los elementos
nominativos de los dos signos. Lo anterior no significa que de no existir semejanzas
entre los elementos nominativos no se predique riesgo de confusién, pues los
elementos figurativos o graficos pueden generar dicho riesgo.

Aclarado lo anterior, el examinador deberd seguir las reglas de comparacion
establecidas para las marcas nominativas, cuando la comparaciéon se centre en el
elemento nominativo y las reglas de comparacion entre marcas figurativas o graficas,
cuando sea el elemento figurativo o gréafico el que predomine.

NOTA: Sin embargo puede ocurrir que sea precisamente el elemento nominativo el
gue por via conceptual se confunda con el grafico. Luego se recomienda recordar
siempre las principales reglas de comparacion, como la determinacion de las
semejanzas entre las marcas.

EJEMPLOS:

La marca nominativa SURTIFRUTAS VS. la marca FRUTAS DE LA SABANA,
ambos signos para identificar frutas comprendidas en la clase 31 de la Clasificacion
Internacional. En este evento, es claro que las denominaciones no se confunden
fonética, ortografica ni conceptualmente.

3.5.7.5.4.1Elementos nominativos y graficos igualmente predominantes

Es posible también que en una marca mixta no predomine ni el elemento
denominativo ni el gréfico, sino el conjunto, caso en el que esa marca debera
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compararse con otra teniendo en cuenta la totalidad de los elementos que la
integran, ya que es precisamente la combinacion de los mismos los que determinan
su distintividad.

Atendiendo el anterior criterio, si se est4 en presencia de una marca mixta en la que
los dos elementos son igualmente fuertes frente a una marca en la que solo uno de
ellos es fuerte, el examinador debera observar la regla general segun la cual deben
prevalecer las semejanzas y no las diferencias.

3.5.7.5.5 Comparacién entre signos figurativos

Si se comparan dos marcas figurativas, se debe tener en cuenta la vision de
conjunto de los signos y debe analizarse si se trata de figuras sin significado o que
tengan un significado conocido.

De esta manera, en las marcas figurativas prevalecera el aspecto conceptual de los
dibujos, si lo tienen y éste es apropiable.32

Por su parte, cuando dicho contenido conceptual resulta descriptivo o inclusive
genérico, prevaleceran los trazos de los dibujos para determinar el riesgo de
confusion.

Ejemplo:

Solicitan el registro de la figura de un zapato deportivo para distinguir zapatos para
correr, signo que esta vinculado al producto y que por ende resultaria evocativo. De
otro lado, se encuentra registrada en la misma clase una marca figurativa
consistente en un zapato deportivo caricaturesco. En este caso, el examinador
debera establecer si los trazos de las marcas figurativas son similares o difieren,
como quiera que el concepto que evocan no seria un presupuesto valido de
comparacion al tratarse del producto que identifican.

32 gl Tribunal Andino de justicia ha sefialado en relacién con el cotejo de signos figurativos que:

“El cotejo de marcas figurativas requiere de un examen mas elaborado, pues en este caso
debe ofrecerse proteccioén tanto al aspecto grafico, como al ideolégico. En el andlisis debera
efectuarse una comparacion grafica y conceptual, ya que la posibilidad de confusiéon puede
generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino
también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la
observe.

Para determinar la existencia de confundibilidad en esta clase de marcas, la Jurisprudencia
sentada por este Tribunal ha expresado, que entre los dos elementos de la marca gréafica
figurativa esto es, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideoldgica suele prevalecer,
por lo que, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden
suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusion. Al comparar marcas
figurativas, se debe, no obstante, aplicar las mismas reglas que se utilizan en el cotejo de los
otros tipos de marcas.”®’
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De todas maneras debe tenerse en cuenta el conjunto de las figuras que se
comparan; donde los rasgos mas caracteristicos de los signos que se cotejen son
los que deben tener especial relevancia en la comparacién, ya que de ellos se deriva
el riesgo de confusion.

3.5.7.5.6 Comparaciéon entre marcas mixtas y denominativas

Si se compara una marca denominativa con una mixta en la que no prevalezca la
denominacion, solo podria haber confusion si la parte grafica representa un
concepto que corresponde con la denominacion y ésta es una marca arbitraria.

Ejemplo:

“LAS MEJORES PASTAS DEL MUNDO” acompafiado de la figura de un TIGRE,
(para distinguir pasta, producto comprendido en la Clase 30 de la Clasificacion
Internacional de Niza) VS., la denominacion TIGRE.

3.5.7.5.7 Comparaciéon entre marcas mixtas y figurativas

Siguiendo una l6gica semejante al punto anterior, lo comun deberia ser comparar el
elemento grafico de la marca mixta con la marca figurativa. No obstante, puede
suceder que el gréfico de la marca mixta no tenga potencial marcario o sea
absolutamente diferente a la marca figurativa, pero el elemento nominativo de la
marca mixta esté siendo reproducido por la marca figurativa.

EJEMPLO: Molino Rojo escrito en letras especiales VS la figura de un molino rojo.
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En este punto es importante destacar que cuando se centre la comparacion en el
elemento figurativo de la marca mixta y la marca figurativa, se debe acudir entonces
a las reglas de comparacion entre marcas figurativas que ya fueron mencionados en
apartes anteriores.

3.5.7.5.8 Comparacién de signos no tradicionales

En el caso de las marcas no tradicionales no existe una regla particular de
comparacion, por lo cual hay que acudir a las reglas basicas establecidas por el
Tribunal Andino de Justicia, ajustandolas a la naturaleza de cada de una de las
marcas.

No obstante, las siguientes serian las reglas aplicables a la comparacion entre
marcas no tradicionales:

3.5.7.5.8.1 Marcas Tridimensionales

Es importante advertir que los criterios expuestos respecto de la comparacion de
marcas figurativas son plenamente aplicables cuando el examinador se enfrente a la
comparacion de signos tridimensionales.

En efecto, la comparacion entre dos signos tridimensionales que consisten de suyo
en el producto o su envase, podra centrarse en sus aspectos ideolégicos si los
mismos son distintivos y también en las formas particulares arbitrarias que
conforman los signos.

Igualmente, cuando el signo tridimensional sea absolutamente arbitrario, sera
entonces el concepto evocado el que predominara para efectos de la comparacion.
Es importante anotar que, en todos los eventos debe el examinador adelantar una
busqueda de antecedentes que le permita establecer si en el registro existen marcas
figurativas o mixtas, similares desde el punto de vista grafico o conceptual con la
marca solicitada.

3.5.7.5.8.2 Marcas Sonoras

En principio, la regla general serd que es el aspecto fonético el que predominara
entre dos marcas sonoras. No obstante, si la marca tuviese ademas letra, por
tratarse no solo de una melodia, se debera establecer si dicha letra reproduce o se
asemeja a una marca previamente solicitada o registrada. En tal caso, no sera la
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melodia la que se tenga en cuenta para propdsitos de la comparacion sino la marca
previamente registrada con la letra de la melodia. Cuando se comparan dos marcas
sonoras que tienen palabras las cuales se entonan, el riesgo de confusion esta
determinado no solo por la entonacion, sino también por el significado de los
términos. Ejemplo: HOLA!! — QUIUBO!!, con acento de la region del Huila, en donde
no habria riesgo de confusién, aun cuando la entonacion sea la misma el significado
es diferente.

Si la letra contiene un término genérico o descriptivo, 0 en todo caso inapropiable, no
podr& ser éste tenido en cuenta para la comparacion con otra marca, caso en el cual
Unicamente se comparara la melodia.

3.5.7.5.8.3 Marcas en Movimiento

Respecto de las marcas en movimiento los criterios aplicables son los mismos
establecidos para la comparacion de marcas mixtas y figurativas, en donde hay que
tener en cuenta los trazos y el concepto que pueda transmitir la marca.

Es de anotar que la marca en movimiento debe haber incluido la secuencia de
movimientos que la conforman, de manera que debe compararse dicha secuencia de
movimiento con otras marcas de idéntica naturaleza o contra figurativas o mixtas que
representen imagenes semejantes.

El solicitante siempre podra complementar la representacion gréfica y la descripcion
de la marca animada con un soporte digital de la misma.

Debe advertirse que para que una marca animada pueda acceder a registro, los
movimientos representados en la secuencia de que se trate deben tener la
posibilidad de ser asociados por los consumidores con un origen empresarial
determinado por tratarse de movimientos que no son usuales en relacién con el uso
del producto o del servicio mismo, por ejemplo los movimientos de la mano de una
persona usando una Tablet son tipicos del uso de la misma, en tal sentido no son
apropiables en exclusiva.

357584 Marcas de color

Frente a las marcas de color el examinador debera verificar que no existan registros
de signos mixtos o figurativos que reivindiquen proteccion sobre el color que se
pretende solicitar como marca de color.
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Debe tenerse en cuenta que hay colores que se utilizan frecuentemente en la
presentacion de los productos conformando marcas de distinta naturaleza, mixtas,
figurativas y de colores. Por ejemplo, el color verde comunmente indica que se trata
de productos de origen natural o vegetal; el color rojo se utiliza para identificar en el
ramo de las bebidas la composicién del producto, por tratarse de frutos rojos. Asi
mismo hay colores infrecuentes en el campo de los alimentos que no indican un
mensaje sobre su composicion por lo cual tienen la posibilidad de acceder al registro
si se particulariza el producto respectivo. Por ejemplo, el color vino tinto para
distinguir quesos toda vez que no nos indica nada relacionado con el producto.

Por esta razén, es claro que un empresario no puede monopolizar los colores
descritos como inapropiables, ya que deben estar disponibles para el libre uso de los
empresarios del sector pertinente.

Con base en lo anterior, los colores pueden ser marca en la medida en que sean un
signo distintivo, esto es, siempre que sean capaces de crear un vinculo entre los
productos que identifican y el consumidor, vinculo que se traduce en el hecho de
que éstos puedan diferenciar los productos que identifican de otros productos del
mercado y, a su vez, atribuirles un determinado origen empresarial.

Siempre que se pretenda el registro de un color aisladamente considerado, no
delimitado por una forma, debe demostrarse la distintividad adquirida o “secondary
meaning” para lo cual el solicitante ha de acreditar que el publico consumidor ha
aprendido con el tiempo a reconocer un color como distintivo de los productos o
servicios que ofrece. Conforme a lo anterior, “las solicitudes de registro de un
determinado color deben, pues, estar acompafiadas de pruebas sdlidas que
demuestren que el publico alberga la expectativa de que los bienes vendidos con
ese determinado color son los de una empresa especifica33

3.5.7.6 EIl riesgo de confusibn o de asociacion. La interrelacion entre la
similitud de los signos y la relacién de productos o servicios

3.5.7.6.1 Confusion Directa

Se presenta cuando al ubicarse en la posicién de un consumidor medio y de manera
sucesiva, es factible creer que él tomaria una marca por otra.

3.5.7.6.2 Confusion Indirecta

33 Organizacion Mundial de la Propiedad Industrial- OMPI, “Nuevos Tipos de Marcas”, SCT/16/2
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Es posible que el consumidor al enfrentarse a una marca considere erroneamente
que es una nueva version o una nueva linea de productos del mismo empresario del
cual proviene la marca que el consumidor recuerda.

3.5.7.6.3 Familias de marcas

En varias ocasiones es muy factible que las empresas, dada su capacidad instalada,
ofrezcan una variedad de productos que si bien no son idénticos son similares o son
nuevas versiones de los ya ofrecidos. En estas circunstancias es posible también
encontrar las llamadas familias de marcas en las que la gran mayoria, si no todos los
productos del empresario, contienen signos (imagenes, prefijos, sufijos, letras,
colores, etc.) comunes, que hacen que el consumidor los reconozca y encuentre en
ellos un mismo origen empresarial. De esta manera, existe riesgo de confusion
indirecta cuando el consumidor, al ver en la nueva marca ese elemento comun a la
familia de marcas que el recuerda, considera que se trata de un nuevo producto del
mismo empresario.

EJEMPLOS:

Tecnoquimicas S.A., es titular de la siguiente familia de marcas en la clase 5
Internacional.

- SANAGAN MK certificado No. 287940,
- ENDEC MK certificado No. 279859,

- LECHE DE MAGNESIA MK certificado No. 278559, - DOLOR MK
certificado No. 298178.

35764 Asociacion

Esta no implica la errénea creencia de un mismo producto u origen empresarial, sino
la erronea asociacion empresarial que podria hacer el consumidor al considerar que
si bien los productos son diferentes, existe entre sus empresarios algun tipo de




Cadigo: PI101-101

INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS | Version: Inicial

Industria y Comercio T
SUPERINTENDENCIA Pagina 144 de 209

relacion juridica o econdmica que no existe en la realidad. Estas relaciones pueden
darse por ejemplo en el cobranding34, patrocinio o endorsement35.

3.5.7.6.5 Teoria de la Interdependencia

La determinacion de si dos signos son o no confundibles debe hacerse teniendo en
cuenta el grado de similitud entre los signos y el grado de similitud entre los
productos y servicios que distinguen. De esta forma,un alto grado de similitud entre
los signos hace que no sea necesario que la relaciéon entre los productos y servicios
sea tan estrecha para negar el registro del signo posterior. Por el contrario, si las
marcas se solicitan para distinguir los mismos productos o servicios, el grado de
similitud entre los signos no debe ser tan acentuado para que deba negarse el
registro, al ser factible el riesgo de confusion.

Al respecto manifest6 el Tribunal Andino de Justicia en el Proceso N° 135-1P-2004:

“la doctrina advierte que “cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor debera ser la
diferenciacion exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es,
cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor debera ser la diferenciacion
exigible entre los signos enfrentados (STJCE, de 22 de junio de 1999... Caso Lloyd)” (BERCOVITZ,

Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - Espafia, 2003, p. 475).”

Es importante tener en cuenta dos factores fundamentales a la hora de determinar la
existencia del riesgo de confusion o de asociacion entre dos signos:

- La confusién o la asociacién no tienen que existir efectivamente,
sino que la ley busca prevenir dicha situacion patoldgica y, por
ende, la potencialidad de su ocurrencia teniendo en cuenta al

consumidor medio entendido éste como aquel que no es experto en

34 Co-branding, creatividad y crisis. Victoria Tur Vifies. Titular de la Facultad de CC.EE. y EE. de la
Universidad de Alicante. Espafa. Cobranding: “El concepto de co-branding es bastante flexible. Se basa en la
asociacion estratégica de varias marcas pero su comunicacion puede presentar distintos grados de simbiosis.
El maximo grado de alianza seria la creacion de una nueva marca o producto partiendo de la fusion de dos
marcas reconocibles (Bouten et al., 2006). También se identifican marcas que conviven en el mismo espacio
pero preservando su propia identidad individual o bien marcas que se alian de forma jerarquizada, donde una
de las marcas tiene un protagonismo mayor que la otra con la que se asocia. Park et al. (1996) lo conciben
como una forma de cooperacion Ultima entre dos empresas que posibilita una relacion con alta visibilidad y
que implica el riesgo de la reputacion de ambas en la valoracién que realice el consumidor del resultado final”
3% Patrocinio o Endorsement: también pueden darse relaciones econémicas empresariales en virtud de una
relacion de patrocinio, siendo posible que se use otra marca como certificadora o al menos de respaldo de la
nueva marca (endorsement) Ej.: (Colgate y una sociedad de odont6logos, o aceites y una asociaciéon de
médicos cardiologos, etc.)



Cadigo: PI101-101

INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS | Version: Inicial

Industria y Comercio .
SUPERINTENDENCIA Péagina 145 de 209

el sector pertinente de los productos o servicios respectivos, ni

tampoco es absolutamente desprevenido.

- El riesgo debe ser razonablemente factible. Esto quiere decir que
las excepcionalidades no son generadoras de los supuestos de
hecho de la norma. En efecto, el hecho de que se encuentren
algunas empresas que tienen productos muy diferentes en el
mercado no puede usarse como argumento para establecer que
existe un riesgo de confusion o de asociacion. En consecuencia, el
examinador debe acudir a las reglas de la sana critica y de la
experiencia para determinar si es normal que unos y otros
productos, o que unos productos y unos servicios, tengan la relacion

gue pudiera generar la confusion o asociacion.

Un ejemplo de esta situacidbn puede darse cuando una empresa fabricante de
productos de computacion excepcionalmente lanza una linea de planchas para la
ropa, dicha situacién no demuestra una conexién entre los productos ya que se trata
de una situacion esporadica que no puede generar una regla general que en la
mayoria de los casos no esté presente en dicho mercado.

Ejemplos de analisis de relacion de productos y/o servicios:

Los combustibles, incluidos la gasolina para motores de la clase 4 y vehiculos de la
clase 12 internacional, tienen una relacion de complementariedad por cuanto el
primero es usualmente necesario para el funcionamiento del segundo. No obstante,
tienen una naturaleza y finalidad diferentes y se comercializan por distintos medios,
siendo usualmente diferentes los empresarios que los ofrecen en el mercado. Por
este motivo la complementariedad sefialada no es suficiente para concluir similitud
de productos.

El mismo caso se presentaria con los aceites y las grasas para uso industrial, los
lubricantes y los productos de la clase 12; si bien son productos complementarios no
serian productos competidores entre si.
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Ahora bien, entre la energia eléctrica de la clase 4 y los aparatos e instrumentos
para la conduccion de energia de la clase 9 existe similitud, por cuanto los segundos
son indispensables para el suministro de energia eléctrica, siendo en este caso los
medios de comercializacion los mismos.

Otro caso seria el de las estaciones de servicio de la clase 37 y los aparatos e
instrumentos de conduccion de electricidad de la clase 9, ya que el servicio se
estaria prestando a través del producto de la clase 9, apto para la conduccién y
distribucion de la electricidad.

Asi mismo el servicio de suministro, de almacenaje y distribucion de energia para
todo tipo de vehiculos y automoviles de la clase 39 no es similar a los vehiculos de
locomocion de la clase 12, por cuanto son prestados por distintos empresarios y
tienen otros medios de comercializacion.

Los servicios de restauracion de la clase 43 se relacionan con productos alimenticios
cuando estos habitualmente se venden para llevar; es el caso de los pollos y las
pizzas, entre otros. Por el contrario, no existirad relaciéon cuando dicha practica no
exista.

3.5.7.7 Estudio de registrabilidad

En este acapite se detallara la metodologia que debe seguir el examinador cuando
deba efectuar el estudio de confundibilidad de un signo distintivo.

3.5.7.7.1 Verificaciébn de documentos del expediente y fidelidad de la informacion del
sistema

El examinador debera ingresar al caso y verificar en la pestaina de “documentos”
para verificar que los documentos digitalizados estén completos. En el caso de las
solicitudes fisicas, si falta algin documento o alguna pagina por digitalizar debe
solicitarle al Centro de Documentacion e Informacion que escanee dicho documento.
Asi mismo, debe verificar la fidelidad de los datos en el SIPI frente a la solicitud y
deméas documentos radicados. En caso de que el examinador encuentre que los
datos no son concordantes debe informar a su coordinador y, previa aprobacién,
debe solicitar la correccion respectiva en el sistema para que coincida con la
solicitud.
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De igual manera, el examinador debe revisar si se presentd alguna modificacion a la
solicitud y en caso de que la la misma vaya a ser aceptada, debera efectuar la
respectiva correccion en el sistema.

3.5.7.7.2 Andlisis de antecedentes marcarios con miras a Vverificar la
registrabilidad del signo

El examinador en esta fase del estudio de fondo debera:
1. Ingresar al caso y en las pestafas de “actividades” y“documentos”,
verificar que decisiones se han expedido, con el fin de evitar una doble
expedicion del mismo acto.
2. Iniciar la basqueda de antecedentes marcarios, conindependencia
de que se hayan presentado 0 no oposiciones.
3. Verificar en ACSEPTO si se ha decidido algun caso similar conel
fin de no proferir decisiones contradictorias.

3.5.7.7.3 Finalidad de la busqueda de antecedentes marcarios

El objetivo de la busqueda de antecedentes marcarios es brindarle al examinador
toda la informacién necesaria para adoptar la decisién. En efecto, con la busqueda el
examinador debera:

a) Confirmar que el signo no esta incurso en una causal absoluta de
irregistrabilidad. Los resultados de la consulta le permiten al
examinador advertir si existen decisiones previas en las cuales el
signo solicitado o uno muy semejante haya sido considerado
descriptivo, genérico o usual.

b) Determinar el alcance del derecho solicitado. En consonancia con lo
anterior, los resultados de la busqueda, daran una idea del alcance
del derecho que se podria otorgar.

c) Determinar el alcance de las marcas previamente registradas. El
examinador no debe limitarse a tomar la decision con base en la 0
las marcas tal como se muestran en los resultados de la
bdsqueda, sino revisar las decisiones tomadas por la entidad al
momento de registrarlas, pues son esas decisiones las que le
daran la pauta para determinar si éstas son un obstaculo al
registro de la nueva marca, o también cual ser& el alcance de ésta
y, muy importante, evitar decisiones abiertamente contradictorias.

Una vez el examinador haya establecido con cuéles signos puede llegar a
confundirse la marca en estudio, procedera a verificar si en el pasado existieron
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antecedentes similares o idénticos que fueron negados o concedidos para evitar
decisiones contradictorias, consultando el acto administrativo proferido.

3.5.7.7.4 La determinacién de relaciébn o conexidad entre productos, servicios y
actividades

En relacion con la similitud de productos y/o servicios es necesario resaltar los
criterios sostenidos por el profesor Fernandez Novoa, siguiendo a los Tribunales y a
la Oficina Alemana de Patentes:

a) Las empresas que usualmente fabrican o prestan los correspondientes

productos o servicios;

D) Los establecimientos y canales a través de los cuales usualmente se

comercializan los correspondientes productos o servicios;

C) Las caracteristicas y propiedades de los productos o servicios

confrontados;

d) El significado econdémico y finalidad aplicativa de los respectivos

productos y servicios.

En relacion con el primer criterio el examinador debe cuestionarse si los productos o
servicios son ofrecidos por la misma empresa usualmente. Por ejemplo, es usual
que los servicios de panaderia se presten paralelamente con los de restaurante,
pero asi mismo, no es usual que un empresario del sector restaurante, preste
paralelamente el servicio de peluqueria o salén de belleza.

Por su parte, el segundo criterio establece que los productos o servicios deben ser
comercializados o prestados en el mismo tipo de establecimientos o por los mismos
medios o canales comerciales. Un ejemplo claro de esta situacion lo constituye la
venta de articulos para bebes, en donde en el mismo establecimiento se
comercializan ropa (clase 25) juguetes (clase 28), articulos de aseo (clase 3), y
biberones (clase 10). Sin embargo, no es usual que en el mismo establecimiento de
una libreria se comercialicen licores.

Respecto del tercer criterio, es importante sefialar que las caracteristicas y
propiedades de los productos o servicios resultan determinantes para establecer el



Cadigo: PI101-101

INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS | Version: Inicial

Industria y Comercio .
SUPERINTENDENCIA Péagina 149 de 209

grado de conexion entre los mismos, tal y como puede suceder en el caso de los
alimentos de origen vegetal ya que debido a sus caracteristicas podrian ser
relacionados por los consumidores, Un ejemplo podria ser la relacion existente entre
las zanahorias de la clase 29 y granos de la clase 31.

El cuarto criterio hace énfasis en el significado econdmico de los productos o
servicios y su finalidad, que genera para el examinador la necesidad de determinar a
qué sector econdmico corresponde el producto o servicio, si se trata de bienes de
primera necesidad o por el contrario si se trata de bienes o servicios suntuarios. Por
ejemplo, el servicio de educacion es de primera necesidad, por el contrario el
whiskey afiejado por dieciocho afios es un producto suntuario para personas con
gustos selectos por este tipo de licor.

En conclusiéon, para determinar el grado de conexion entre productos y servicios
deben confluir varios de los factores anteriormente sefalados y no basta la
presencia de uno solo de ellos.

Asi mismo, es de destacar que en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas se han recogido criterios de relacion de productos o
servicios en los que basicamente se resaltan como elementos a considerar la
naturaleza, el destino, la utilizacion o el caracter competidor o complementario de los
productos o servicios comparados. Estos criterios se complementan con el de
considerar el origen usual de los bienes distinguidos con las marcas, asi como
también los medios de comercializacion respectivos.

Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido varios
criterios que permitirian inferir una relacion suficiente entre los signos, para
considerar que el uso de los mismos en el mercado causaria un riesgo de confusion
o de asociacion. A continuacidn se encontraran estos criterios con sus explicaciones
de aplicacién:

357741 Identidad de Clasificacion

Si bien en principio este es un indicio serio de relacion, la evolucion de los registros
marcarios y del uso de las marcas en el mercado ha demostrado que las marcas no
identifican clases, sino productos o servicios y que en una misma clase se pueden
encontrar productos que estan alli principalmente por criterios de abstracta finalidad,
mas que de la comunidad de otros factores que lleven a endilgar un mismo origen
empresarial.

3.5.7.7.4.2 Sustento de relacion o no de productos en una misma clase
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Teniendo en cuenta lo anterior, salvo casos de identidad de los productos o de
relacion género especie, el examinador deberd sustentar la relacién existente entre
productos o servicios en las demas reglas establecidas por la Jurisprudencia y, si la
hubiere, en las pruebas que dicha conexidad se presentaran con la oposicion.

La relacion de género especie es evidente cuando uno de los signos confrontados
en su cobertura indica una de las especies incluidas en el género descrito en la
cobertura de otra marca. Un ejemplo simple de esta situacién ocurre cuando la
marca solicitada identifica ropa interior femenina y la marca previamente registrada
identifica vestuario en general; en este caso es evidente que la ropa interior es una
especie del género del vestuario, por lo cual la relacion de productos es clara.

357743 Canales de comercializacion

Es preciso tener en cuenta que este criterio estd basado en la posibilidad de generar
el vinculo entre el producto y el empresario titular de la marca, consistente en que
normalmente los empresarios se dedican a la produccion de un mismo tipo de
bienes y, en consecuencia, utilizan las mismas lineas de comercializacion. Siendo
esto asi, cuando el consumidor observa dos productos semejantes ubicados en un
mismo sitio, se produce en su mente esa asociacién a un mismo origen empresarial.
En igual sentido, ubicar un producto en el mismo sitio que otro es un indicio de su
naturaleza semejante y, en consecuencia, de la creacion de mayor propension y
exposicién del consumidor a tomar uno creyendo que esta en presencia de otro.

La comunidad de canales se presenta por: 1) el tipo de establecimientos y 2) La
forma de disposicién de los productos en dichos canales. Sobre este particular debe
tenerse especial cuidado al considerar a las grandes cadenas o superficies como
canales de comercializacion comunes entre dos productos diferentes, pues estos
grandes almacenes estan precisamente dispuestos para vender todo tipo de
productos. No obstante, las grandes superficies disponen o ubican los productos en
secciones especializadas o gondolas, que permitiran inferir al examinador la relacion
existente en razén del canal de comercializacion.

Un ejemplo de esta situacion es la relacion existente entre los productos mostaza y
mayonesa los cuales se comercializan por medios analogos o semejantes.

3.5.7.7.4.4 Medios de publicidad
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Los medios de comercializacion o distribucion tienen relacion con los medios de
difusién de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad
general, radio, television y prensa, presumiblemente se presentaria una conexion
competitiva, o los productos serian competitivamente conexos. Por otro lado, si la
difusion es restringida por medio de revistas especializadas, comunicacion directa,
boletines, mensajes telefonicos, etc., la conexion competitiva seria menor.36

3.5.7.7.45 Relacion o vinculacion entre productos

La relacion a que hace referencia este criterio consiste en la asociacion que el
consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados. Es decir, si
es usual que en el comercio un empresario ofrezca ambos productos o servicios, asi
por ejemplo un empresario del sector de los restaurantes puede a su vez ofrecer el
servicio de licoreria, por el contrario seria exdtico que una ferreteria ofreciera
paralelamente el servicio de licores.

Sin embargo, en estos casos juega un papel fundamental la teoria de la
interdependencia, pues habra mas relacion entre dos productos diferentes si las
marcas que los identifican son idénticas.

Ejemplo:
- Aguas y Jugos
- Pan y Harina
3.5.7.7.4.6 Uso conjunto o complementario de productos

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es
decir que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin
un producto no puede utilizarse el otro o su utilizaciébn no seria la de su ultima
finalidad o funcion.

Ejemplo:
- Cepillos de dientes y crema dental

- Espuma de afeitar y maquinas de afeitar

36 Cita Tribunal Andino 51 IP-2001, Sentencia Consejo de Estado, 30 de agosto de 2007, marca ETERPLAST



Cadigo: PI101-101

INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS | Version: Inicial

Industria y Comercio T
SUPERINTENDENCIA Pagina 152 de 209

3.5.7.7.4.7 Mismo género de los productos

Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o
finalidades, si tienen similares caracteristicas existe la posibilidad de que se origine
el riesgo de confusién al estar identificados por marcas también similares o idénticas
(por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir’. (Proceso 114-1P2003.
Interpretacion Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial
del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004. MARCA: “EBEL
INTERNATIONAL
(MIXTA)"37.

Ejemplos:
- Espinacas y alverjas

- Jabon medicado y jabon cosmético

- Servilletas y papel higiénico

- Vinos y jugos

- Un cd grabable y un dispositivo de almacenamiento
de informacion.

- Téyagua

- Calcetines y pantaloncillos

3.5.7.7.4.8 La naturaleza y finalidad

Si los productos o servicios distinguidos por los signos que se comparan tienen los
mismos fines es un indicio que apunta a la similitud de los mismos; pero tendra mas
importancia este criterio si los productos y servicios tienen, ademas, la misma
naturaleza.

Lo anterior, porque el criterio solo de la finalidad38 del producto muchas veces
resulta insuficiente; asi, dos productos pueden tener la finalidad de alimentar al ser

%7 Proceso 53-IP-2013
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humano, pero si son de distinta naturaleza no necesariamente hacen creer al
consumidor que tienen el mismo origen empresarial, como sucede entre la carne
(origen animal) y el tomate (origen vegetal), ya que precisamente esa diferencia de
naturaleza determina una infraestructura diferente del empresario para producir o
comercializar los bienes distinguidos con la marca y una oferta diferenciada de
ambos productos.

Por el contrario, dos vegetales aunque sean diferentes (cebollas y tomates) pueden
tener la misma finalidad y al mismo tiempo la misma naturaleza. Pero cada caso de
comparacion es particular.

Asi mismo, si los productos o servicios distinguidos con los signos son de la misma
naturaleza pero diferente finalidad, la relaciébn de productos no sera tan estrecha.
Este altimo seria el caso de dos productos como las flores naturales (clase 31) y las
legumbres en ensalada y en conserva (clase 29) tienen la misma naturaleza vegetal;
pero en el primer caso la finalidad del producto es la ornamentacién y en el otro esla
nutricion; diferencia que ocasiona que no exista una fuerte similitud entre ambos
productos.

La misma materia prima también es un elemento que debe tenerse en cuenta en el
examen de las similitudes entre productos, ya que la misma materia prima en
productos puede hacer que se relacionen, ocasionando confusion. ElI empresario
usualmente podré incursionar en actividades empresariales asociadas con distintos
productos; por ejemplo, tratandose de los vestidos de cuero (clase 25), con las
maletas o cinturones de cuero (clase 18) los cuales con frecuencia se venden en los
mismos establecimientos. Entonces, la identidad no se da por la naturaleza como
producto terminado sino por su material, que al ser terminado tiene una finalidad
complementaria con los productos de la clase 25.

3.5.7.7.4.9 Caracter competidor

Es un indicio de similitud que los productos sean competidores en el mercado.
Como el caso de las aguas embotelladas y los jugos que pueden
utilizarse para calmar la sed. Es decir, en la medida en que uno sea
sustituto del otro es muy posible que un mismo empresario los produzca.

3.5.7.7.4.10 Criterio de Razonabilidad en la comparacion de productos
y/o servicios

38 Finalidad. Definicién: Fin con que o por qué se hace algo. Diccionario de la lengua espafiola
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Para aplicar los criterios de relacion de productos y/o servicios, el examinador debe
analizar la posibilidad o no de que los mismos sean ofrecidos por el mismo
empresario ya que esto determina la posibilidad real de que los consumidores se
vean inducidos a realizar falsas asociaciones, en caso de ser las marcas similares.
Por ejemplo, una oficina de abogados (clase 45) que presta servicios juridicos, es
habitual que también ofrezca servicios de capacitacion (clase 41) en las areas de su
experiencia. Por el contrario, no es habitual que una constructora que ubica sus
servicios en la clase 37, comercialice libros (clase 35).

El criterio general es que la conexion entre productos debe estar sometida al
principio de la razonabilidad. No obstante, situaciones que en apariencia son poco
frecuentes pueden ser desvirtuadas con soporte probatorio; tal es el caso de la
cerveza producida en bares, en donde el opositor puede demostrar que es una
practica habitual del mercado, al establecier una relacion entre los servicios de
restauracion (clase 43) y las cervezas (clase 32).

3.5.7.74.11 Criterio de generalidad en la relaciébn de productos y/o
servicios

El examinador debera establecer el alcance de la cobertura de la marca de acuerdo
a la resolucién de concesion del derecho. Si la cobertura de la marca esta concedida
en términos generales debe entenderse que la marca distingue los productos o
servicios incluidos en el género. Por ejemplo, una marca concedida para vestuario
de la clase 25 incluye cualquier producto incluido en la clase 25 que sea de
vestuario.

Ahora bien, si un empresario tiene concedida una marca para distinguir el servicio de
comercializacion de vestuario de la clase 35, tendra proteccion también para evitar el
registro de marcas semejantes en la clase 25, por cuanto él se dedica a
comercializar este tipo de productos. De lo anterior se desprende la importancia de
gue los empresarios que van a distinguir servicios de la clase 35, como la
compraventa, indiquen el tipo de productos o servicios que van a comercializar ya
qgue la cobertura de la marca sin dicha restriccion le daria al titular un poder
desmesurado e injustificado debido a que un empresario del sector de las ventas
minoristas habitualmente solo comercializa una o algunas especies de productos y
servicios.
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Sin embargo, hay sectores del mercado donde no es habitual que el empresario
titular de una marca cree establecimientos exclusivos para comercializar sus
productos.

3.5.7.8 Andlisis de las causales de irregistrabilidad relativas

3.5.7.8.1 Signos idénticos o similares a una marca anteriormente solicitada o
registrada por un tercero, que pueden generar riesgo de confusion o
asociacion por el grado de similitud entre los productos o servicios que
distinguen las marcas (articulo 136 literal a)

3.5.78.1.1 Procedimiento de aplicacién de la causal

Para aplicar la causal de irregistrabilidad, el examinador debera determinar,
siguiendo las reglas de comparacioén vistas en este capitulo, si los signos presentan
semejanzas que impidan su coexistencia en el mercado. Para lo anterior debe seguir
estos pasos:

a) Efectuar la busqueda de antecedentes marcarios, siguiendo los
criterios de busqueda ya expuestos.

b) Escoger las marcas que considere a primera vista son similares o
idénticas a la solicitada.

c) Revisar y ordenar las fechas de presentacion de todas las
encontradas.

d) Revisar todas y cada una de las decisiones de concesién o
negacion de las marcas encontradas como relevantes. Esto le
permitira al examinador conocer cual ha sido la posicion de la
entidad en relacion con el signo o uno o varios de sus elementos
y evitar asi contradicciones.

e) Revisar que no existan antecedes que hayan sido cancelados
por terceros y que estén en tiempo a efectos de ejercer el
derecho preferente.

Escogida la marca o las marcas con las que se debe adelantar el estudio, y/o
estando éstas establecidas por virtud de la oposicion, el examinador debera
adelantar los siguientes pasos para comparar los signos:

a) lIdentificar la naturaleza de cada una de las marcas a comparar.
b) Identificar la o las reglas aplicables a la comparacion entre el tipo
de marcas.
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c) Corroborar que la decision final sea consecuente con las decisiones
previas de la SIC sobre los elementos o0 signos en comparacion, si
las hubiere.

NOTA: El examinador nunca debe guiarse por el nimero de radicacion
del expediente, sino por la fecha de presentacion o de prioridad de
la solicitud.

3.5.7.8.1.2 Pruebas en el estudio de confundibilidad
3.5.78.1.2.1 Tema de la prueba en el estudio de confundibilidad

Cuando el examinador deba efectuar un andlisis de confundibilidad debera tener en
cuenta las siguientes premisas para fundamentar la decision proyectada:

a) En el evento en que se comparen signos distintivos idénticos o
cuasi idénticos para distinguir los mismos productos o servicios se
presume el riesgo de confusion, motivo por el cual no sera
necesario el aporte de ningun tipo de prueba.

b) Cuando los signos que se comparan tienen una clara similitud, pero
no distinguen los mismos productos o servicios, deberan valorarse
las pruebas que pudo haber aportado el opositor para acreditar la
conexién existente entre los productos o servicios de que se trate,
de ser ello necesario, aunque pueden existir eventos en los que la
similitud y la conexién competitiva son tan evidentes que aplicando
las reglas de la experiencia se puede fundamentar la decision.

c) Cuando los signos que se comparan no tienen una semejanza
clara, pueden aportarse pruebas tendientes a demostrar el riesgo
de confusion o la confusion ya existente en el mercado.

Seran pruebas admisibles del riesgo de confusion entre otras, aquellas tendientes a
demostrar que ambas marcas se comercializan en el mismo mercado o se publicitan
por canales analogos 0 semejantes.

357.8.1.2.2 Prueba en confundibilidad

Es necesario precisar que el Decreto 2591 de 2000, por medio del cual se
reglamento parcialmente la Decision 486 de la Comunidad Andina en su articulo 4
establecio: “al momento de hacer uso de la prerrogativa contemplada en los articulos
42, 95,122, 146 y 147 de la Decision 486, el opositor debera, necesariamente,
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aportar las pruebas que tenga en su poder al momento de presentar la oposicidon”.
De lo anterior se desprende que es el opositor quien tiene la carga de la prueba.
Dentro de las pruebas a las que puede acudirse en la situacion antes sefialada
destacamos las siguientes, sin que ello obste para que puedan allegar otro tipo de
pruebas documentales que se consideren pertinentes:

a) Encuestas de opinion: las encuestas seran admisibles si hay
constancia de su autor, siendo Util que el mismo sea una firma
especializada en hacer encuestas. Debe allegarse la ficha técnica
del sondeo indicando la poblacion encuestada, el ambito
geografico y el &mbito temporal en el cual se realizé la encuesta, el
cuestionario planteado yla metodologia aplicada en la elaboracion
de la encuesta, material Util para detectar posibles respuestas
inducidas que hayan podido parcializar el resultado de la encuesta.

Lo representativo de la muestra dependera del tipo de producto o
servicio respecto del cual se quiera establecer la confundibilidad.
Si se trata de marcas que distinguen bienes suntuarios o de un
sector especializado, la muestra sera de un rango de personas
menor que si se trata de un producto o servicio de primera
necesidad, asi mismo si el sondeo se hace en varias ciudades va

ser mas representativo que si se hace en una sola.

b) Fotografias: quien pretenda desvirtuar o probar la confundibilidad
de los signos distintivos, podra aportar fotografias de los productos
identificados por las marcas, siempre y cuando de las mismas se
puedan inferir las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que
fueron obtenidas. Las fotografias deben permitirle al examinador
establecer, por ejemplo, que los productos identificados por una u

otra marca estan dispuestos al publico consumidor a través de
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canales de comercializacion distintos, o bien que los productos se
dirigen a un segmento de consumidores sustancialmente

diferentes, entre otros.

c) Publicidad: Si el opositor aporta pruebas que demuestran que las
marcas en conflicto tienen los mismos medios de publicidad, bien
sea revistas especializadas o péaginas de internet del mismo
sector, la prueba sera indicativa de menos posibilidad de confusion
gue si se trata de medios de comunicacién no especializados y de

circulacion general.

3.5.7.8.2 Sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o
registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar
un riesgo de confusién o de asociacion

A efectos de realizar el estudio de confundibilidad de los lemas comerciales, es
pertinente recordar que lo sefialado para marcas en materia de riesgo de confusiéon
0 asociacion es también aplicable a los lemas comerciales, por remision expresa de
la norma supranacional andina, articulo 179.

Para que pueda registrarse un lema comercial el mismo debe ser distintivo, aunque
a los lemas comerciales no se les exige el mismo grado de distintividad que a las
marcas dado que ellos estan destinados a ser frases publicitarias y, por ende,
normalmente exaltaran las propiedades del producto o servicio para reforzar la
recordacion de la marca.

Finalmente, es necesario sefalar que de acuerdo con el articulo 176 de la Decision
486, el lema comercial debe ser usado conjuntamente con una marca, ya que por
definicion es un complemento de la misma. Asi, el examinador debe revisar que la
marca a la cual va asociado el lema esté vigente y si se trata de una solicitud en
tramite, esperar a que se decida.
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3.5.7.8.3 Signos similarmente confundibles a un nombre comercial protegido (o
ensefia) si dadas las circunstancias su uso puede originar riesgo de
confusion o asociacion (art 136 literal b)

3.5.78.3.1 Fundamentos de la existencia de la causal

Esta causal emana directamente de la norma que dispone que el nombre comercial
debe ser anterior y estar protegido para que deba negarse la marca solicitada. El
articulo 191 de la Decisibn 486 establece que el derecho sobre el nombre se
adquiere por el primer uso en el comercio y termina cuando finaliza el uso o cesan
sus actividades.

Pese a que el derecho sobre el nombre o ensefia comercial se adquiere por el uso,
de acuerdo con las normas internas de cada pais miembro de la Comunidad Andina,
se pueden crear sistemas de registro o de depdsito, los cuales, en todo caso, son
declarativos.

En Colombia existe el depdsito del nombre comercial, mecanismo legal establecido
en el Codigo de Comercio en su articulo 603, el cual solo constituye un medio de
prueba asociado a la fecha del primer uso, pero que no bastara, por si solo, para dar
por probado el uso del nombre comercial.

Lo anterior por cuanto, se reitera, el derecho sobre el nombre o ensefia comercial se
adquiere por el uso mediante la demostracion de que el empresario lo ha utilizado en
el comercio de manera personal, continua, real, efectiva y puablica, por lo que el
depdsito es solamente una presuncion legal de la fecha del primer uso que admite
prueba en contrario. Por eso, las pruebas que se alleguen por el opositor en un
tramite tendran que demostrar, para que prospere la oposicion, que el uso retne los
atributos descritos.

El nombre o ensefia comercial, para que sea eficazmente aducido ante una solicitud
de marca, debe ser distintivo, no ser genérico, ni descriptivo, siendo aplicables en
este punto los mismos criterios que para las marcas, al igual que los criterios para
establecer las similitudes entre signos.

3.5.7.8.3.2 Presupuestos de aplicacion de la causal

La causal en estudio se aplica Unicamente a solicitud de parte, por lo cual el
examinador no estudia esta causal de manera oficiosa. Asi las cosas, el examinador
gue resuelva una oposicion fundamentada en la confundibilidad con un nombre
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comercial debera establecer si efectivamente el opositor prueba el uso anterior del
nombre comercial teniendo en cuenta lo siguiente:

3.5.7.8.3.3 Nombre y Ensefia Comercial protegido

Dado que el derecho sobre el nombre o ensefia comercial se adquiere por su primer
uso, se pierde también con la ausencia de uso en el mercado. Por lo tanto, el
opositor debe aportar pruebas tendientes a demostrar que el nombre o ensefia
comercial ha sido usado de manera personal, continua, real, efectiva y publica.

- Personal: esto es, que efectivamente quien aduce ser el opositor lo
ha usado, o ha sido usado por un tercero con su autorizacion.

- Continua: el uso se ha efectuado de manera ininterrumpida en un
lapso de tiempo anterior a la solicitud de registro marcario a la cual
se opone.

- Real y efectivo: es decir que debe verificarse probatoriamente que
el opositor se identifica en el comercio con el nombre comercial o
tiene un establecimiento de comercio identificado con la ensefia.

- Publico: esto significa que el uso del nombre o ensefia comercial
debe superar la esfera interna del opositor y ser efectivamente
reconocido por los consumidores.

Es decir, el uso del nombre debe haberlo efectuado quien dice ser titular del mismo
(personal), las pruebas deben demostrar el desarrollo de actividades empresariales
con incidencia en el mercado de una manera evidente (publico y ostensible) y tener
vocacion de permanencia (continuidad).

3.5.7.8.34 Pruebas de uso de Nombre o Ensela Comercial

3.5.7.8.3.4.1 Tema de la prueba en el estudio del uso del nombre o ensefa
comercial

Una primera observacién que debe tenerse en cuenta cuando se aprecien pruebas
de uso de un nombre comercial, es que debe diferenciarse cuando se usa una
marca de servicio a cuando se usa un nombre comercial. EI nombre comercial
distingue al empresario en una actividad determinada, en cambio, la marca de
servicio distingue el servicio mismo. Pueden eventualmente coincidir la marca de
servicio y el nombre comercial, pero son, se reitera, instituciones juridicas
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diferenciables; por lo que las pruebas de uso de una marca de servicio en si mismas,
en cuanto buscan distinguir el servicio de que se trate, no son aptas para probar uso
del nombre comercial.

Para distinguir cudndo se usa una denominacién como marca de servicio y cuando
como nombre comercial, es importante resaltar que si se le vincula de una manera
directa a la prestacion del servicio, estaremos ante una marca de servicio. Si, por el
contrario, se emplea completa la razén o denominacién social de una sociedad, con
su domicilio39, en la papeleria y publicidad, el uso sera como nombre comercial ya
gque de esta manera, es que los empresarios se estan individualizando en el
mercado e indicando que son prestadores de productos y servicios.

“Brian J Leitten opina que “desde que las marcas de servicio son por lo general un
derivado del nombre comercial (por ejemplo servicios financieros “Sears” de Sears-
Roebuck & Co.), los dos son comunmente equiparados. De hecho son distintos.
Mientras las marcas de servicio identifican y distinguen un servicio especifico de una
compafia, los nombres comerciales identifican y distinguen la organizacion del
negocio mismo de las de sus competidores.”

“Para McCarhy se trata de institutos diferentes aunque, “la distincion entre el uso del
nombre comercial y el uso de la marca de comercio y de servicio es frecuentemente
muy dificil de hacer. Depende de la probable reaccién de los compradores al mirar la
etiqueta en cuestion. El uso del nombre de la compafiia como marca de comercio o
de servicio es una cuestion de hecho determinada por la forma en que es usada y el
probable impacto sobre los compradores”. Y luego agrega “si un nombre comercial
es usado completo, con su domicilio en papel membrete y publicidad, es
probablemente no usado en el sentido de una marca de servicio. Pero si un nombre
comercial, 0 una porcién del mismo, es usado en conexién con servicios de manera
de crear una impresion comercial distinta del nombre, entonces ésta es evidencia de
un probable uso de marca de servicio” 40

Una segunda observacion que debe tenerse en cuenta en cuanto al tema de la
prueba de uso de los nhombres comerciales, es que si bien es cierto, una de las
caracteristicas que debe tener el uso de los nombres comerciales es que sea
continuo, esta continuidad debe valorarse relativamente, es decir, de acuerdo a las
actividades que desarrolla el empresario. Si un empresario se dedica a prestar
servicios y/o a fabricar o comercializar productos de primera necesidad, su actividad
comercial, en la que se identifigue con el nombre, va a ser necesariamente mayor
gue si no se trata de bienes tan basicos, o si se trata de bienes especializados. Asi,

3 Jorge Otamendi, obra citada, pagina 20.
40 Jorge Otamendi, obra citada, paginas 19 y 20.
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por ejemplo, sera menos continua la actividad comercial de un empresario del sector
de la muasica que utilice un nombre comercial para la promocion de espectaculos,
como festivales de musica, que un empresario que dentro de la gama de servicios
que ofrece esté la distribucién de alimentos de la canasta familiar; en este altimo
caso, el empresario tendria que identificarse mas continuamente en el mercado con
esa denominacion al incursionar en actividades economicas mas intensamente
demandadas.

Luego de este andlisis es necesario hacer las siguientes consideraciones, en
materia de pruebas, que deben ser tenidas en cuenta por los examinadores:

- Las pruebas de uso del nombre o ensefia comercial deben ser
anteriores a la solicitud de marca

- La periodicidad de las pruebas que se aporten deben demostrar la
continuidad del uso del nombre o ensefia comercial.

- Las pruebas deben permitir inferir que el nombre o ensefia
comercial fueron usados de manera publica y ostensible, esto es
gue efectivamente estuvieron presentes en el mercado.

3.5.7.8.3.4.2 Prueba para el estudio del uso del nombre o ensefia comercial

a) Deposito del nombre o ensefia comercial: establece una
presuncion de la fecha del primer uso del nombre o ensefia
comercial, requisito que no es obligatorio para probarlo. Si el
opositor pretende probar su nombre o ensefia comercial
Unicamente con un certificado de depdésito, la oposiciéon debera
declararse infundada. En efecto, este documento so6lo constituye
una presuncion legal de la fecha desde el cual se empezé a usar
nombre o ensefia comercial, de manera que inclusive puede ser
desvirtuada por el mismo propietario del nombre o ensefia
comercial. Asi, el deposito sera un documento que ayudara a
demostrar la fecha a partir de la cual empezo6 el uso y a determinar
si la misma es anterior a la fecha de solicitud de registro de la
marca, mas no demostrara el derecho efectivo, pues de aquel no
se desprende que el nombre o ensefia comercial continlen en
uso, de suerte que se requerira de otras pruebas que
complementen el depdsito.

b) Facturas: en las facturas aportadas debe evidenciarse el
establecimiento de comercio o el nombre del empresario, asi como
la fecha en la que fueron emitidas, a efectos de que el examinador
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pueda establecer que fueron anteriores a la fecha de solicitud de
registro de la marca, asi como la continuidad del uso del nombre o
ensefia.

c) Certificaciones de la Camara de Comercio: el certificado de
existencia y representacion legal y/o la matricula mercantil no son
plena prueba de la existencia o del uso del nhombre o ensefia
comercial. En efecto, la fecha de inscripcibn en el registro
mercantil constituye un indicio de cuando se empez6 a usar el
nombre o ensefia comercial. De otro lado, no necesariamente la
razon o denominacion social son adoptadas por el empresario
como nombres comerciales. Es preciso aclarar, que la valoracion
del certificado se hace en el evento en que se pretenda probar la
existencia y uso del nombre comercial con solo dicho documento.
No obstante, al ser apreciado con las demas pruebas, puede
resultar sumatorio de los fundamentos para considerar que, en
efecto, existe el nombre y debe ser protegido.

Algo diferente ocurre con las ensefas, dado que los establecimientos de comercio si
suelen coincidir en su denominacion con la ensefia. Si bien el certificado no da fe de
la fecha a partir de la cual se empezd a usar la ensefia, si es un indicio de la
existencia del establecimiento y por ende, que éste debe llevar una ensefia. De
suerte que este documento en conjunto con otros medios de prueba, podran
evidenciar la existencia de la ensefia, su fecha de primer uso y continuidad en el
mismo.

d) Directorio Telefénico: puede aportarse original o copia de la pagina
del directorio telefénico en donde aparezca el nombre o ensefia
comercial identificados, siempre que pueda determinarse la fecha
y el lugar de publicacién de los mismos.

e) Declaraciones de terceros: -certificaciones de proveedores Yy
clientes que acrediten tener o haber tenido relaciones comerciales
con el titular del nombre o ensefia comercial. Es pertinente que de
estas declaraciones, el examinador pueda establecer cual es el
nombre o ensefia comercial protegido y el ambito temporal durante
el cual se dieron las relaciones comerciales.

f) Certificaciones de revisor fiscal: estos documentos deben
establecer las circunstancias de tiempo, modo, lugar del uso del
nombre o ensefia comercial.

g) Publicidad: revistas, folletos, publicaciones en periédicos que
permitan establecer el uso del nombre o la ensefia comercial y las
circunstancias de tiempo, modo y lugar de su uso.

h) Certificaciones de participacion en ferias.
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i) Libros de comercio: en donde se establece el registro de las
operaciones y la contabilidad del establecimiento lo cual permite
probar el uso real y continuo del nombre o ensefia comercial. Entre
los libros de comercio se pueden observar: los libros de registro y
accionistas de socios, libro de actas, libros de contabilidad.

J) Fotografias: las cuales deben evidenciar las circunstancias de
fecha y lugar en que se realiz6 el uso del nombre o la ensefia
comercial.

3.5.7.8.3.5Nombre comercial del solicitante como defensa a la oposicion

El uso del nombre o ensefia comercial del solicitante no es presupuesto de
registrabilidad de la marca que se solicita, asi sean iguales. En efecto, el hecho de
gue el solicitante sea titular de un nombre comercial no obliga a la entidad a
conceder el registro de la marca que lo contenga.

Ahora bien, se puede presentar el evento en el que el solicitante de la marca, como
defensa a la oposicion presentada con base en un nombre comercial, argumente
que también ha usado un nombre comercial idéntico o similar al de la marca
solicitada, que es anterior al del nombre comercial opositor. En este caso, si esta
circunstancia es debidamente probada por el solicitante, no prosperara la causal,
pues se evidenciaria que la anterioridad del nombre comercial del solicitante
desvirtuaria el requisito que debe cumplir el nombre comercial opositor, cual es el de
estar protegido, y no esta protegido un nombre comercial que ha empezado a usarse
con posterioridad a otro idéntico o similar para las mismas o semejantes actividades
econdmicas.

Las reglas para efectuar los cotejos comparativos entre nombres comerciales y/o
ensefias, y entre estos signos y las marcas de productos y/o servicios son las
contenidas en el capitulo de Reglas de Comparacion aplicables a todos los signos
distintivos.

Ahora bien, se observa que la causal de irregistrabilidad relacionada con la
proteccion de los nombres comerciales establece que debera negarse el registro de
la marca si “dadas las circunstancias se pueda generar un riesgo de confusion o
asociacion”, por encontrase relacion entre la actividad desarrollada bajo el nombre
comercial y los productos y servicios respectivos.

Este supuesto se refiere a que los nombres comerciales no identifican productos o
servicios, sino al empresario en una actividad especifica. En consecuencia, el
examinador debe hacer un analisis semejante al que se sigue para la relacion de
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productos o servicios 0 entre servicios. Esto es, cuando se compare un nombre o
ensefia usado en el comercio debera tenerse en cuenta si entre la actividad
econOmica de que se trate y los productos o servicios a los cuales se opongan existe
conexion o complementariedad que puedan originar riesgo de confusion o de
asociacion, aunque debe hacerse de una forma especifica atendiendo la naturaleza
de los signos.

En efecto, si el nombre comercial identifica a una empresa o0 empresario en unas
actividades economicas que comportarian la produccién de unos bienes en
particular y la marca identifica unos bienes o servicios en particular, la pregunta que
debe hacerse el examinador es si el consumidor pensaria que los productos
identificados por la marca son el objeto de las actividades del empresario y, en
consecuencia, serian los producidos por aquel.

3.5.7.8.4 Signos que sean idénticos 0 se asemejen a un signo distintivo de un
tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un
riesgo de confusién 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 (articulo 136 literal d)

357841 Fundamentos de la existencia de la causal

Esta causal de irregistrabilidad sélo puede aplicarse si el solicitante de la marca es o
fue representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular
del signo protegido en el Pais Miembro de la Comunidad Andina o en el extranjero; y
siempre que dadas las circunstancias el uso pudiera originar un riesgo de confusion
o de asociacion.

En el contexto descrito puede suceder que el representante solicite el registro de
una marca a su propio nombre para debilitar la posicion de negociacion o de entrada
al mercado del llamado a ser el titular del registro u otros distribuidores. Esta actitud
desleal precisamente es la que busca impedir la norma comentada,
proporcionandoles a aquellos titulares de marca en el extranjero o pais miembro que
han ingresado al mercado nacional con sus productos a través de distribuidores
autorizados, la posibilidad de impedir un registro abusivo de la marca por parte de
Sus representantes.

El titular de la marca en el extranjero o pais miembro debe presentar oposicion
acreditando lo antes mencionado.
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3.5.7.8.4.2 Presupuestos de aplicacion de la causal

La causal en estudio debe ser invocada por el opositor que vea su
derecho afectado, por lo cual el examinador no la estudiara de manera
oficiosa.

Vinculo previo entre el solicitante y el opositor. A efectos de que se
configure la causal, el examinador encargado de estudiar la oposicion
deberéa verificar que efectivamente el opositor haya probado la
existencia de un vinculo comercial con el solicitante de la marca.

La titularidad de la marca en un pais miembro o en el extranjero. Es
de advertir, que la causal en cuestion no exige que la marca esté
protegida en el extranjero, por lo cual puede ser accionada por un
titular de una marca nacional, siempre que se pruebe el vinculo entre
el titular de la marca y el solicitante del registro.

Identidad o semejanza entre el solicitado y el del opositor.4l La
identidad o semejanza a la que se refiere el articulo debe ser
establecida acudiendo a las normas generales de analisis de riesgo
de confusion ya estudiadas.

3.5.7.8.4.3 Pruebas para demostrar vinculo anterior del solicitante que
sea 0 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 (articulo 136

literal d)

3.5.7.8.4.3.1 Tema de la prueba en el presupuesto contemplado en
el articulo 136 literal d)

El presupuesto principal de aplicacion de la citada causal es la demostracion de una
relacion de indole comercial y/o juridica entre quien solicita la marca y el tercero

titular de un derecho previo.

3.5.7.8.4.3.2 Medios de prueba para acreditar los presupuestos
contemplados en el articulo 136 literal d)

Las pruebas idoneas para demostrar el vinculo anteriormente mencionado son las

siguientes, entre otras:

41 Expediente 10- 86138, resolucion N°58342 de 26 de octubre de 2011, marca EVOLUTION CYCLING, para

identificar servicios de la clase 41 Internacional.
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a)

b)

3.5.7.8.5 Signos que consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de
personas juridicas con o sin fines de lucro, o por personas naturales, en
especial tratAndose del nombre, apellido, firma, titulo, hipocoristico,
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

Contratos: son pruebas idoneas los contratos de distribucion,
de agencia mercantil, de franquicia, de licencia de uso de
marca y todos los contratos de colaboracion empresarial que
impliquen algun tipo de cooperacion o vinculo comercial entre
las partes, de los cuales el examinador pueda establecer la
existencia del vinculo comercial entre las partes que implicaran
el uso del signo distintivo por parte de quien pretende solicitar
el registro marcario.

Documentos que prueben que el solicitante de la marca fue el
representante comercial del opositor, tales como correos
electronicos, declaraciones de terceros, cartas o0
comunicaciones entre el opositor y el solicitante de la marca en
Colombia.

Publicidad que demuestre que la marca se usa en otros paises
e ingresé al mercado colombiano, o en la que se evidencie
quien es el distribuidor de la misma en Colombia.

Certificados de registro de otros paises de la marca que se
pretende registrar en Colombia.

Impresion de paginas web en las que figure el solicitante de la
marca como representante o distribuidor autorizado del
opositor.

sus herederos (articulo 136 literal e)

3.5.7.85.1 Presupuestos de aplicaciéon de la causal

3.5.7.85.1.1

Con esta causal, bien sea de manera oficiosa 0 por medio de una oposicion, se
busca la proteccion de la identidad o prestigio de personas naturales. En la norma se
protege el nombre, apellido, firma, titulo, hipocoristico, seudénimo, imagen, retrato o

Personas Naturales

caricatura de una persona distinta del solicitante.
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En este sentido, la norma pretende proteger el nombre y apellidos como atributos de
la personalidad que definen a la persona natural dentro de un entorno social y
constituyen base y esencia de su personalidad, por lo cual se prohibe su apropiacion
como marca.

El Decreto 1260 de 1970 por el cual se expidié el Estatuto del Registro de Estado
Civil de las Personas definié el nombre en su articulo tercero de la siguiente manera:
“Toda persona tiene derecho a su individualidad, y por consiguiente, al nombre que
por ley le corresponde. El nombre comprende, el nombre, los apellidos, y en su caso,
el seudénimo.

No se admitiran cambios, agregaciones o rectificaciones del nombre, sino en las
circunstancias y con las formalidades sefialadas en la ley.

El juez, en caso de homonimia, podra tomar las medidas que estime pertinentes
para evitar confusiones.”

Asi mismo el articulo cuarto del mismo decreto establece el derecho al uso del
nombre en los siguientes términos: “La persona a quien se discuta el derecho al uso
de su propio nombre, o que pueda sufrir quebranto por el uso que otra haga de él,
puede demandar judicialmente que cese la perturbacion y se le dé seguridad contra
un temor fundado, asi como la indemnizacion de los dafios a los bienes de su
personalidad y del dafio moral que haya sufrido.

A falta de aquella persona, la accién podra proponerse por quien demuestre un
legitimo interés, fundado en razones familiares dignas de proteccién.”

La Real Academia de la lengua define los siguientes términos:

NOMBRE como una palabra que designa o identifica seres animados o inanimados,
por ejemplo, casa, virtud, Caracas, o un nombre de pila que es el que se le da a la
criatura cuando se bautiza o se adjudica por eleccion para identificarla junto a los
apellidos.

El término APELLIDO significa nombre de familia con que se distinguen las
personas; Fernandez, Guzman.

El término TITULO significa renombre o distintivo con el que se conoce a alguien por
sus cualidades o sus acciones.

El término FIRMA significa nombre, titulo o apellido que una persona escribe de su
propia mano en un documento para darle autenticidad o para expresar que aprueba
su contenido.
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El término HIPOCORISTICO, dicho de un nombre: que, en forma diminutiva
abreviada o infantil, se usa como designacion carifiosa, familiar o eufemistica, por
ejemplo Lucho.

SEUDONIMO significa nombre utilizado por un artista en sus actividades, en vez del
suyo propio.

El término IMAGEN significa conjunto de rasgos que caracterizan a una persona o
entidad. (www.rae.es)

El precepto legal exige que la persona natural tenga una condicion especial, es
decir, que sea una persona reconocida o0 prestigiosa en el sector pertinente o
identificado por éste como una persona distinta del solicitante, de lo que se
desprende que el signo que consista en un nombre y apellidos propios que distinga
unos productos o servicios en los que ese nombre o apellido no es reconocido por
las personas del respectivo sector como distinto al solicitante, podra ser registrado
como marca (entonces Churchil es irregistrable para servicios politicos pero
registrable para tabacos) Lo que dice la norma es que debe estar clara la capacidad
de individualizar al personaje, por eso se puede registrar la marca JUAN PABLO,
pero si dice JUAN PABLO MONTOYA no.

Otro supuesto de la norma se plantea como una excepcién a la causal de
irregistrabilidad, sefialando que no podra registrarse como marca un signo que
afecta la identidad o prestigio de la persona natural, salvo que ésta de su
consentimiento expreso o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus
herederos.

La norma es clara en exigir el consentimiento expreso de los herederos, y no de uno
de ellos, por lo cual la autorizacién debe provenir de la totalidad de los herederos
reconocidos hasta el momento de la solicitud o durante el tramite.

3.5.7.8.5.1.2 Retratos o caricatura

Establece esta disposicion la irregistrabilidad de la imagen, retrato o caricatura
de otra persona, ya que el derecho a la imagen igualmente es un derecho
de la persona que solo puede ser usado con autorizacion.

3.5.7.8.5.1.3 Personas Juridicas
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La causal también comprende la proteccion de los nombres, razones o
denominaciones sociales de las personas juridicas. En este caso igualmente debe
existir la posibilidad real que se presente una afectacion de la identidad o prestigio
de la misma, para lo cual el examinador debera determinar si de concederse la
marca para unos productos o servicios especificos los consumidores podrian asociar
a la persona juridica con la marca de que se trate. Si hay esa asociacion, es
indudable que se afectaria la identidad del ente, al poderle atribuir los consumidores
una relacion con los productos o servicios distinguidos con la marca. La afectacion
del prestigio supone, ademas, que sea incompatible la imagen de la persona con el
uso del signo en cierto tipo de productos. Asi, una sociedad productora de
confecciones que goza de cierta connotacion asociada con la elegancia, podra
sostener que afectaria su prestigio que se conceda una marca similar a su nombre
para distinguir productos de consumo masivo y de bajo costo.

Es importante sefialar que esta causal puede ser estudiada de oficio o a solicitud de
parte.

Es pertinente aclarar que con esta causal se protege el nombre civil de las personas
naturales o juridicas (razén o denominacién social), ya que el nombre comercial y la
marca de servicios estan protegidas por otras causales ya analizadas.

Es indudable que con esta causal se debe también proteger los nombres de las
entidades publicas, por lo que debe ser negado el registro de marcas similares al
nombre de dichas entidades.

3.5.7.8.5.1.4 La facultad de los herederos de prohibir el registro que consista en el
nombre del causante no es un presupuesto para obtener el registro de la
marca.

El literal e) del articulo 136 de la Decisién 486, corresponde a las causales relativas
consagradas para oponerse a una solicitud de registro marcario que afecte la
identidad o prestigio de una persona juridica o natural, la cual contempla como
excepcion de aplicacion de la misma la acreditacion del consentimiento de la
persona o en su defecto la de sus herederos.

Es claro que la norma faculté a los herederos para prohibir a terceros el registro de
una marca que incluya el nombre de una persona reconocida. No obstante dicha
facultad no es presupuesto para obtener el registro de la marca a favor de uno solo
de los herederos, como quiera que éste necesitaria del consentimiento de los
demas. Recuérdese que la causal busca que los herederos impidan que se obtenga
un derecho patrimonial de exclusividad sobre el nombre, retrato, apellido,
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seudénimo, etc., mas no establece que un heredero por el hecho de serlo pueda
convertir dicho nombre, retrato, apellido, seudénimo, etc., en marca.

3.5.7.85.1.5 Metodologia de analisis de la causal

El signo debe ser semejante al nombre, firma, entre otros signos de identificacién a
los que se refiere la norma; asi mismo debe afectar el interés de dicha persona, lo
cual puede derivarse del propio reconocimiento de ciertos personajes con un alto
grado de connotacion.

En principio hay una carga de la prueba en cabeza del opositor de demostrar la
existencia del prestigio y, solo en casos excepcionales, de personas de notable
reconocimiento, se podria considerar un hecho notorio y por ende el examinador
podria negar el registro de la marca de manera oficiosa.

El examinador debe verificar si el solicitante cuenta con la autorizacion expresa del
personaje famoso, o de los herederos en el caso de tratarse de un personaje que
haya fallecido.

3.5.7.8.5.2 Pruebas para demostrar los presupuestos de la causal
contemplada en el literal €) del articulo 136 de la Decision 486

3.5.7.8.5.2.1 Tema de la prueba para demostrar los presupuestos de la causal
contemplada en el literal €) del articulo 136

El supuesto de hecho que se debe demostrar en esta causal, es la afectaciéon de la
identidad o prestigio de una persona natural o juridica de una persona distinta del
solicitante o identificada por el sector pertinente del publico como una persona
distinta del solicitante.

3.5.7.8.5.2.2 Medios probatorios para demostrar los presupuestos de la causal
contemplada en el literal e) del articulo 136

El opositor puede allegar, entre otros los siguientes documentos:

a) Publicidad en la que se demuestre el grado de reconocimiento o
prestigio de la persona natural o juridica.

b) Articulos de prensa y publicaciones en paginas web, entre otros
documentos, relacionados con la persona natural o juridica cuya
identidad o prestigio se pretende defender.
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c) Declaraciones de terceros que den cuenta del prestigio de la
persona natural o juridica y de sus actividades.

d) Encuestas en las que se evidencie el grado de conocimiento que
puede tener la persona natural o juridica cuya identidad o prestigio
se pretende proteger.

e) Galardones o reconocimientos publicos efectuados a la persona
natural o juridica cuya identidad o prestigio se protege.

f)  Pruebas, tales como el Registro Civil de Nacimiento, la Sentencia o
Escritura Publica de Sucesién en la que conste la calidad de
heredero de quien da la autorizacion para que un tercero registre
el nombre de la persona famosa.

g) Autorizaciones emanadas de la persona natural o juridica
reconocida para usar su nombre o imagen de forma exclusiva.

3.5.7.8.6 Consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el
derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de
éste (articulo 136 literal f)

3.5.78.6.1 Fundamento de la existencia de la causal

Lo que busca impedirse por la causal de irregistrabilidad es la apropiacion exclusiva,
a titulo de marca, de un signo que infrinja un derecho de propiedad industrial o de
autor perteneciente a un tercero.

No obstante, el titular puede autorizar el registro de la marca, caso en el cual se
inhibe la aplicacion de la causal ya que se trataria de un uso permitido por el autor o
el titular de un derecho de propiedad industrial.

Lo que debera acreditarse en el trdmite es la existencia del derecho que
presuntamente se opone a la concesién de la marca, por lo que ordinariamente ésta
se alega en el tramite de oposiciones, sin perjuicio de que pueda ser estudiada de
manera oficiosa, cuando el derecho de autor infringido es evidente para el
examinador por su facil reconocimiento.

3.5.7.8.6.2 Presupuestos de aplicacion de la causal

3.5.7.8.6.2.1 Signos que infrinjan un derecho de propiedad industrial de un tercero

Puede negarse por esta causal el registro como marca de una forma distintiva que
infrinja, por su similitud, un disefio industrial registrado, o una forma de un producto
sobre el cual se va a obtener o se obtuvo una patente. Esta causal se presentaria
cuando se solicite una marca tridimensional semejante a un disefo industrial
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registrado o a un producto patentado lo que ocasionaria que los consumidores
puedan creer que existe relacion entre los titulares de los mismos.

Es claro que la causal no ampara la forma de los envases que brinden una ventaja
técnica al producto, como cuando corresponda a la forma de una marca ya
registrada o modelo de utilidad, los cuales ya estan protegidos por el literal a) del
articulo 136 y el literal d) del articulo 135 de la Decision.

3.5.7.8.6.2.2 Signos que infrinjan un derecho de autor de un tercero

La Decision 351 Régimen Comun sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos del
17 de diciembre de 1993, establece que dentro de los casos mas frecuentes de
signos que deben ser negados por violar el derecho de autor de un tercero se
presentan las solicitudes como marca de nombres originales de obras literarias o
artisticas, la forma de una escultura, la copia de un dibujo, que se solicitan en
registro para productos o servicios relacionados con el contenido de la obra.

Debe anotarse que el derecho de autor se adquiere con el hecho de la creacién de
la obra artistica. El registro en la Oficina de Derechos de Autor ayuda solamente a la
prueba del derecho42, por eso, si el opositor no prueba el registro, pero si prueba
ser titular del derecho mediante otros documentos o pruebas, deberd negarse la
marca solicitada que afecte el derecho.

Es importante sefialar que cuando se vaya a aplicar esta causal, en defensa del
titulo de una obra debe existir un riesgo de confusion entre la obra y los productos o
servicios a identificar con la marca. Al respecto el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina ha sostenido:

“Si el derecho sobre el titulo de una obra, en el marco del derecho de autor, se dirige
a evitar que se utilice el mismo en otra (sea de cualquier género o del mismo género,
segun lo que disponga cada ley nacional), a los fines de evitar la confusién en el
publico, pareceria entonces que, si se es coherente entre lo protegido por el derecho
de autor y lo que se pretende evitar con la prohibicion marcaria es que el uso de ese
titulo (original) para distinguir un producto o servicio, sea susceptible de crear
confusion del publico entre la obra y el producto o servicio que se pretende distinguir
y amparar con el mismo signo. Ello también seria coherente con el sentido de la
proteccion marcaria que se dirige a tutelar el signo distintivo en relacion con
productos o servicios de la misma clase, de modo que, salvo en las marcas notorias,

42 “Articulo 9 Ley n° 23 enero de 1982:" La proteccion que esta Ley otorga al autor, tiene como titulo originario
la creacion intelectual, sin que se requiera registro alguno. Las formalidades que en ella se establecen son
para la mayor seguridad juridica de los titulares de los derechos que se protegen.”
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pueden coexistir distintos titulares sobre igual signo para distinguir productos o
servicios idénticos o similares, siempre que no se genere confusion.

Es mas -extremando el rigor en el analisis-, reconocer un derecho absoluto sobre el
titulo de una obra para impedir su registro como marca sobre cualquier producto o
servicio, aun cuando no hubiere riesgo alguno de confusién entre la obra y el
producto o servicio, seria tanto como instituir una nueva figura: la de la
“supranotoriedad como marca del titulo de una obra”. En efecto, en el caso de la
marca notoria (para impedir su registro por un tercero en cualquier clase), esa
notoriedad debe ser probada. En cambio, si se interpretara incorrectamente el
parrafo g) articulo 83 de la Decision 344 resultaria que, en el caso del titulo de una
obra, el impedimento para registrarlo como marca (en cualquier clase y adn sin
riesgo de confusion) tendria efectos mayores que el de la marca notoria, ya que no
se exigiria la comprobacion de la notoriedad. Dicho de otra manera: se estaria
creando una figura que no tiene parangdn en el derecho marcario, y que no existe
en el derecho de autor.43”

3.5.7.8.6.3 Pruebas para demostrar la existencia de un derecho de autor
o de propiedad industrial

3.5.7.8.6.3.1 Tema de la prueba para demostrar la existencia de un derecho de autor
o de propiedad industrial

Los presupuestos de hecho que debe probar el opositor que invoque la causal de
irregistrabilidad contemplada en el literal f) del articulo 136 de la Decision 486 de la
Comunidad Andina, son la existencia de un derecho de autor o de propiedad
industrial.

3.5.7.8.6.3.2 Medios de prueba tendientes a acreditar un derecho de autor

El derecho de autor no requiere de un registro para su proteccion, como quiera que
se trata de un derecho que nace desde la creacion de la obra; no obstante, el titular
de una obra deberd acudir a los distintos medios probatorios a fin de acreditar su
calidad de autor y la fecha de creacion de la obra. Para ello podra allegar entre
otros:
a) Registro de la obra en la Direccion Nacional de Derechos de Autor:
este registro constituye un indicio de quien es el autor de la obra y
su fecha de creacion, mas no es plena prueba.
b) Declaraciones de terceros de las que se pueda inferir quien es el
autor de la obra, cual es la obra y la fecha de su creacion.

4 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretacion Prejudicial No. 32 IP 97.
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c) Fotografias y videos en los que se pueda establecer cudl es la obra
protegida y su autor, siempre y cuando estas sean anteriores a la
fecha de presentacion de la solicitud de registro de la marca.

d) Paginas web donde aparezca la obra y referencias de su autor y
fecha de creacion o la evidencia que la obra aparecio en una fecha
anterior a la fecha de presentacion de la solicitud de registro de la
marca.

e) Borradores de la obra, bosquejos, dibujos previos, de los que se
puedan establecer las circunstancias de modo y tiempo de
creacion de la obra.

f)  Contratos suscritos entre el autor y terceros de explotacion de
derechos patrimoniales de la obra.

3.5.7.8.6.3.3 Medios de prueba tendientes a acreditar un derecho de propiedad
industrial

El titular de un derecho de propiedad industrial que presente una oposicion a efectos
de que se proteja su derecho, podra probarlo entre otros allegando el titulo de
registro de su derecho, en algun pais miembro de la Comunidad Andina.

3.5.7.8.7 Consistan en el nombre de las comunidades indigenas afroamericanas
o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o0 signos
utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de
procesarlos, o que constituyan la expresion de su cultura o practica,
salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su
consentimiento expreso (articulo 136 literal g)

La proteccion de los simbolos de las comunidades indigenas afroamericanas o
locales que dispone la norma se efectia con independencia de los productos o
servicios que pretenda distinguir la marca, lo que importa es que el signo sea el
nombre de alguno de los tipos de comunidad antes referidos. En la propia norma
también se protegen los simbolos culturales de las comunidades, los cuales estan
referidos a sus tradiciones y a su legado historico.

Finalmente, también debera ser negado el registro de los signos que consistan en
denominaciones, palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir los
productos, servicios o la forma de procesarlos de las referidas comunidades, ya que
forman parte de su patrimonio.
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La causal de irregistrabilidad sefialada esta dirigida a la proteccion del patrimonio de
los pueblos nativos, por lo que debe aplicarse con exactitud y eficacia.

Ahora bien, la norma establece que la causal de irregistrabilidad no se aplica si la
solicitud de marca es presentada por la propia comunidad o con su consentimiento
expreso (articulo 136 literal g). Es claro que el solicitante del registro de la marca, si
no se trata de la misma comunidad, debe aportar la prueba del consentimiento de la
comunidad indigena para el registro de la marca de que se trate. Es importante
sefalar que esta causal es aplicable a nombres de comunidades no extintas.

3.5.7.8.7.1 Metodologia de andlisis de signos para determinar si un signo
afecta el nombre de comunidades indigenas afroamericanas o
locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres
0 signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la
forma de procesarlos, o que constituyan la expresion de su
cultura o préctica.

El examinador debera verificar si se trata de un signo con el que se identifique el
nombre de alguna comunidad indigena afroamericana o local, o las denominaciones,
palabras, letras, caracteres o0 signos utilizados para distinguir sus productos,
servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresion de su cultura o
practica.

De tratarse de alguno de estos signos debe venir con la autorizacion
correspondiente de la propia comunidad para poder acceder a su registro. Es de
observar que la autorizacion debe provenir de la autoridad competente de dicha
comunidad, de acuerdo con las normas aprobadas por el gobierno nacional sobre la
organizacién de este tipo de comunidades. Cuando la autorizacion no sea clara o
existan dudas sobre la potestad de dicha comunidad de autorizar, el examinador
debera elevar una consulta al Ministerio del Interior y de Justicia a la Direccion de
Asuntos Indigenas, tratandose de comunidades nacionales, con el fin de que dicho
organismo emita una certificacion al respecto. www.mininterior.gov.co.

3.5.7.8.8 Constituyan una reproduccién, imitacion, traduccion, transliteracién o
transcripcion, total o 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 o con sus productos 0 servicios; un aprovechamiento injusto del
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prestigio del signo; o la diluciébn de su fuerza distintiva o de su valor
comercial o publicitario (articulo 136 literal h).

3.5.788.1 Fundamento de la existencia de la causal

La Decision 486 sefiala que se entiende por signo distintivo notoriamente conocido
el que fuere reconocido como tal en cualquier pais miembro por el sector pertinente
independientemente de la manera o el medio por cual se hubiese hecho conocido
(articulo 224).

La norma citada delimita el alcance territorial de la notoriedad de un signo a
cualquier pais miembro de la Comunidad Andina; por lo anterior, es posible que el
opositor demuestre la notoriedad del signo en un pais miembro (Perd, Ecuador,
Bolivia) y que esta notoriedad sirva para impedir un registro en Colombia.

Como sector pertinente para acreditar la notoriedad incluye a los consumidores, a
las personas que participan en los canales de distribucion o comercializacion; o a los
circulos empresariales que actuen en giros relativos a los productos o servicios a los
gue se aplique la marca (articulo 230).

3.5.7.8.8.2 Metodologia de analisis para determinar si un signo es
notoriamente conocido

Lo primero que el examinador debera revisar es si el opositor cancel6 la tasa para el
estudio de notoriedad oportunamente, entendiéndose la oportunidad procesal para
este pago, la oposicién o su prérroga cuando se ha solicitado.

Seguidamente, el examinador debe establecer si existe un pronunciamiento de la
Entidad sobre la notoriedad de la marca en una época relativamente reciente al
momento en que va a hacer el estudio de la marca que se trate.

Una marca con altisimo grado de notoriedad que haya sido reconocida por la
Superintendencia tendra menos necesidad de renovar las pruebas de notoriedad
para beneficiarse de dicha condicion que aquella que no logré un reconocimiento tan
alto en el mercado, lo cual debera determinarse en las circunstancias de cada caso.
Si se encuentra la decision de la Superintendencia en la que se declara la
notoriedad, no tendran que valorarse las pruebas nuevas allegadas salvo que el
opositor solicite expresamente que pretende que se actualice la fecha de la
notoriedad.

En el evento en que el solicitante no pague la tasa correspondiente a la notoriedad,
pero exista un antecedente en donde recientemente se haya declarado la notoriedad
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de la marca, sera innecesaria la exigencia del pago de la tasa, teniendo en cuenta
gue el examinador no tendra que hacer un analisis de pruebas, sino simplemente
citar el antecedente previo de declaracion de notoriedad.

Si no hay un conocimiento previo de la Entidad sobre la notoriedad de la marca, el
examinador deberd hacer un inventario de las pruebas aportadas en orden a
determinar su pertinencia, eficacia y legalidad. Asi, podra agrupar las pruebas en
orden y por temas, por ejemplo pruebas tendientes a demostrar ventas, publicidad
de la marca, conocimiento del consumidor, amplitud de difusion en el mercado,
guiado por el articulo 228 de la Decision 486 de la Comunidad Andina, en donde se
tenga un desarrollo sistemético tal como lo indica la ley.

Establecida la notoriedad, el examinador debera confrontar los signos, teniendo en
cuenta que el analisis serd& mucho mas riguroso en cuanto que la marca notoria
merece una mayor proteccion.

Para determinar el alcance de la proteccién de la marca notoria, en relacion con
productos o servicios no cercanos al ambito de la notoriedad, debera tenerse en
cuenta el grado de conocimiento de la marca en el mercado y la posible afectacién a
la distintividad o a la notoriedad de la marca por el uso indebido del signo por un
tercero.

3.5.7.8.8.3 Presupuestos de aplicacién de la causal

El analisis de la causal de irregistrabilidad esta sujeto a que se pruebe la existencia
de un signo notoriamente conocido, conforme los parametros establecidos en el
articulo 228 de la Decision 486, el cual acoge la “Recomendacion Conjunta relativa a
las Disposiciones Sobre La Proteccion de las Marcas Notoriamente Conocidas” de
laOMPI, ha establecido los siguientes requisitos en su Articulo 2 literal b):

“b) En particular, la autoridad competente considerara la informacion que se le
someta en relacién con los factores de los que pueda inferirse que la
marca es 0 no notoriamente conocida, incluida, aunque sin limitarse a
ella, la informacion relativa a lo siguiente:

1. el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector

pertinente del publico;
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2. la duracién, la magnitud y el alcance geografico de cualquier
utilizacion de la marca;

3. la duracién, la magnitud y el alcance geografico de cualquier

promocién de la marca, incluyendo la publicidad o la propaganda y la
presentacion, en ferias o exposiciones, de los productos o servicios a los
gue se aplique la marca;

4. la duracién y el alcance geografico de cualquier registro, y/o
cualquier solicitud de registro, la marca, en la medida en que reflejen la
utilizacion o el reconocimiento de la marca;

5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la
marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida
como notoriamente conocida por las autoridades competentes;

6. el valor asociado a la marca.”

3.5.7.8.8.3.1 Pruebas para demostrar la notoriedad de un signo distintivo

3.5.7.8.8.3.1.1 Tema de la prueba para demostrar la notoriedad de un signo
distintivo

Los presupuestos a determinar son los establecidos en el articulo 228 de la Decision
486:

“a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro
de cualquier Pais Miembro;

b) la duracion, amplitud y extension geografica de su utilizacion,dentro
o fuera de cualquier Pais Miembro;

C) la duracion, amplitud y extension geografica de su promocion,
dentro o fuera de cualquier Pais Miembro, incluyendo la publicidad y la
presentacion en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o
servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversion efectuada para promoverlo, o para
promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se
aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en loque
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;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

s)] el valor contable del signo como activo empresarial;
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h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una
franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o

)] la existencia de actividades significativas de fabricacion, compras o
almacenamiento por el titular del signo en el Pais

Miembro en que se busca proteccion;

h)  los aspectos del comercio internacional; o
)] la existencia y antigiiedad de cualquier registro o solicitud deregistro
del signo distintivo en el Pais Miembro o en el extranjero.”

En la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se encuentran
claros criterios en torno a la necesidad de la prueba de la notoriedad de la marca, de
manera que el examinador administrativo o juez ante el que se reclame la proteccién
pueda llegar al convencimiento sobre la citada condicion de la marca.

En el mencionado sentido se resalta la interpretacién proferida dentro del Proceso N°
8 IP 98 en el que se indica:

“La calificacion de notoria de una marca no puede ser atribuida ni a la simple afirmacion del titular ni
de los consumidores en forma aislada, sino que debe ser el resultado del reconocimiento por
resolucién en la etapa administrativa o judicial, cuando en el trdmite del proceso se aporten las
pruebas necesarias suficientes para que el juzgador con pleno convencimiento pueda calificar a una

marca de notoria" (Proceso 28-1P-96).

La declaracion del examinador administrativo de que una marca es notoria derivada
de su simple intuicién o informacién o por un conocimiento general que tenga sobre
una determinada marca, no es suficiente para que la misma sea notoria. Esa
declaracion, como acto administrativo puede ser impugnada o recurrida de acuerdo

con los tramites procedimentales de cada Pais Miembro. "El antecedente para que el
juzgador declare la notoriedad de la marca y ese hecho sirva para rechazar una solicitud, ha de ser el
producto o la consecuencia de un analisis, procedimiento o investigacion que haya tenido lugar
previamente y que con las pruebas presentadas por las partes lleven al juez a la conviccion de que la

marca tiene o retine las condiciones para poder calificarse de notoria”. (Proceso 28-1P-96).”

Es pertinente advertir, que el articulo 224 de la Decision 486 delimita el alcance
territorial de la notoriedad de un signo a cualquier pais miembro de la Comunidad
Andina. Por lo anterior, es posible que el opositor demuestre la notoriedad del signo
en un pais miembro (Perl, Ecuador, Bolivia) y que esta notoriedad sirva para impedir
un registro en Colombia.

No obstante lo anterior, los literales b), c), €) y k) del articulo 228 de la Decision 486
incluyen la posibilidad de que el opositor presente pruebas provenientes del
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extranjero, siempre y cuando dichas pruebas permitan, junto con otros elementos
probatorios, inferir el conocimiento de la marca en el territorio de la Comunidad
Andina.

3.5.7.8.8.3.1.2 Medios de prueba para demostrar la notoriedad de un signo
distintivo

La prueba de la notoriedad le corresponde a la parte que la alega. Ahora bien, en
cuanto a los medios de prueba aptos para acreditar la notoriedad de una marca, el
opositor puede acudir entre otros a:

3.5.7.8.8.3.1.3 Prueba para determinar el grado de conocimiento o
reconocimiento de la marca en el sector pertinente

a) Estudios de mercado efectuados por una persona natural o juridica
idénea, siendo util que sea una firma especializada en este tipo de
estudios, donde se allegue la ficha técnica del sondeo, indicando
la poblacion encuestada, el ambito geografico y el &mbito temporal
en el cual se realizd la encuesta, el cuestionario planteado y la
metodologia aplicada en la elaboracion de la encuesta, con el fin
de detectar las respuestas inducidas que puedan llegar a
parcializar el resultado de la encuesta. Lo representativo de la
muestra dependera del tipo de producto o servicio respecto del
cual se quiera establecer la confundibilidad. Si se trata de marcas
gue distinguen bienes suntuarios o de un sector especializado, la
muestra sera de un rango de personas menor que si se trata de un
producto o servicio de primera necesidad, asi mismo si el sondeo
se hace en varias ciudades va ser mas representativo que si se

hace en una sola.
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b) Publicaciones o articulos en revistas especializadas: el examinador
podra tener en cuenta articulos publicados por medios de
comunicacion en los cuales revelan cuales son las marcas mas

recordadas por el publico consumidor.

c) Certificaciones emitidas por gremios 0 asociaciones profesionales:
en donde se acredite el nivel de conocimiento del signo en los

circulos empresariales.

6.7.8.8.3.1.4 Prueba para determinar la duracién, amplitud y extension
geografica de la utilizacién del signo notorio.

a) Certificaciones del revisor fiscal: en donde se indique cual es el
signo notorio, la fecha desde cuando se empezo a usar, el publico
objetivo y el territorio en el cual se ha usado.

b) Encuestas y sondeos de opinion: estos documentos deben cumplir
con los mismos presupuestos que un estudio de mercado a
efectos de determinar que su contenido sea confiable y de los
cuales pueda determinarse el ambito geografico de notoriedad del
signo.

c) Publicaciones en directorios comerciales o en medios impresos
regionales de las principales ciudades del pais, que permitan
establecer la extension geografica en la cual ha sido usado el
signo cuya notoriedad se pretende probar.

3.5.7.8.8.3.1.4 Prueba de la duracion, amplitud y extension geografica del signo
distintivo notorio
a) Publicidad: En la determinacion de la notoriedad de una marca,
la publicidad permite apreciar el esfuerzo del empresario para
difundir su marca, entendiendo que una mayor inversion
publicitaria asi como una promocién prolongada y extensa en el

territorio, junto con la utilizacion de diferentes medios, tendra
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como resultado que un mayor niamero de personas llegue a
conocer la marca. En este sentido, las pruebas tendientes a
demostrar estos elementos indican el nivel de exposicion que
ha tenido el publico en general ante la marca y, por lo tanto, el
conocimiento que tiene de la misma. Pueden tenerse como
material publicitario los folletos, publicidad en medios
audiovisuales, paginas web y medios impresos, merchandising,
en los que se evidencie claramente cual es el signo cuya
notoriedad se pretende, asi como el periodo durante el cual se

emitio la publicidad en el sector pertinente.

b) Las inversiones en publicidad: Es factible demostrarla a través

de documentos tales como certificaciones expedidas por las
empresas de publicidad o medios de comunicacion en los
cuales se haya realizado el anuncio. Es importante que la
certificacion establezca de manera clara la marca publicitada,
el monto invertido, la fecha y el medio publicitario.
Adicionalmente, también pueden aceptarse pruebas como la
factura expedida por la empresa de publicidad o de medios de
comunicacion y la certificacion del revisor fiscal en donde
indique los montos, fechas y marca para la cual se efectud la

publicidad.

c) Certificaciones emanadas de terceros: es factible probar la

duracion, amplitud y extension geografica del signo distintivo
notorio a través de certificaciones emitidas por proveedores de

los servicios publicitarios, en las que den cuenta del signo
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distintivo, la fecha, lugar, monto y tipo de publicidad que se

pauto.

d) Presentacion de productos y/o servicios en ferias o
exposiciones: el titular de una marca notoria puede acreditar
gue ha participado con su marca en ferias y exposiciones en el
territorio andino, asi como en paises no miembros de la
comunidad y que como consecuencia de estos eventos ha
dado a conocer su marca en el territorio andino.

3.5.7.8.8.3.1.5 Prueba de las cifras de venta y los ingresos del titular respecto
del signo notorio

a) Facturas comerciales en las que se aprecie el uso intensivo de
la marca notoria en un sector pertinente dentro del territorio
andino.

b) Documentos contables: son aceptadas, entre otros documentos,
las certificaciones del revisor fiscal en donde se acrediten las
ventas asociadas a la marca notoria y/o los volimenes de
produccién;

c) Ordenes de compra en las que se evidencie una alta demanda
de los productos o servicios identificados por la marca
notoria.

d) El nivel de importaciones y de exportaciones de los productos
identificados con el signo notorio.

3.5.7.8.8.3.1.6 Prueba del grado de distintividad inherente o adquirida del signo

A efectos de probar el grado de distintividad inherente, el titular del signo notorio
debe aportar toda clase de documentos que permitan establecer que el signo notorio
es el Unico en el sector pertinente y no coexiste con marcas similares o idénticas vy,
gue esa exclusividad le confiere un grado de distintividad significativo.

Ahora, a efectos de probar la distintividad adquirida, el titular del signo debera
allegar documentos que demuestren que, pese a que el signo coexiste en el
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mercado con signos similares, dada su notoriedad y, por ende, conocimiento amplio
por parte del consumidor del sector pertinente, éste identificara sin lugar a dudas el
origen empresarial del signo.

3.5.7.8.8.3.1.7 Prueba para determinar el valor contable del signo como activo
empresarial

Prueba documental consistente en una valoracion contable y financiera de la marca
notoria, adelantada por una persona juridica o natural idénea, conforme los
parametros establecidos en la Ley 1673 de 2013, la cual fija responsabilidades y
competencias de los avaluadores.

Adicionalmente la valoracion debe indicar la metodologia empleada, la cual debe
ajustarse a las normas internacionales de contabilidad.

3.5.7.8.8.3.1.8 Prueba para medir el interés sobre una franquicia o licencia
sobre el signo notorio.

a) Cantidad de contratos de licencia o franquicia que se refieran
concretamente a la disposicion al uso de la marca notoria, los
cuales se pueden acreditar con una certificacion del revisor fiscal,
o allegando copia de los mismos.

b) Actas de negociacion de un contrato de licencia o franquicia, y
demas documentos de los cuales se infiera que terceros estan
interesados en obtener una franquicia relacionada con la marca
notoria.

c) Correos: intercambio de comunicaciones fisicas o electrénicas de
los que se derive la intencidn de celebrar un contrato de franquicia
gue incluya la marca notoria.

3.5.7.8.8.3.1.9 Pruebas que evidencien actividades significativas de fabricacion,
compras o almacenamiento.

a) Ordenes de compra de magquinaria, y/o de insumos, para la
fabricacion o almacenamiento del producto y/o servicio
identificados por la marca notoria.
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b) Certificaciones del revisor fiscal que acrediten los gastos de
produccion relacionados con un producto identificado por la
marca notoria.

c) Notas de prensa o de medios de comunicacion que hagan
referencia a la apertura de fabricas, concesionarios y
distribuidores, entre otros.

3.5.7.8.8.3.1.10 Pruebas para acreditar los aspectos de comercio internacional

a) Contratos de compraventa internacional de mercaderias identificadas
con la marca notoria.

b) Certificaciones de la autoridad aduanera competente en las cuales se
acrediten las exportaciones y/o importaciones de los productos
identificados con la marca notoria.

c) Certificaciones de una zona franca de transito de mercaderias
identificadas con la marca notoria.

3.5.7.8.8.3.1.11 Pruebas para acreditar la existencia de antigiiedad de registros o
solicitudes de registro marcario

Se admiten como prueba las certificaciones de las Oficinas Nacionales de registro
donde la marca notoria esté protegida.

3.5.7.8.8.4Parametros de comparaciéon de los medios de prueba
presentados

Es importante destacar que las distintas pruebas allegadas por el opositor deben
indicar unos parametros de comparacion que le permitan al examinador cuantificar el
nivel de conocimiento y establecer la posicion del signo cuya notoriedad se estudia
frente a los demas signos que concurren en el sector pertinente.

3.5.7.8.8.5 Valoracion probatoria

El examinador debe tener en cuenta que las pruebas de notoriedad de un signo
distintivo no deben ser valoradas de manera individual, por el contrario, debe
hacerse una valoracion en conjunto de todos los elementos que le permitan
establecer si en efecto el signo es conocido en el sector pertinente, si cuenta con
una imagen positiva, cual es el ambito geografico en el que se circunscribe la
notoriedad y su ambito temporal.
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Asi mismo, es importante tener en cuenta que el porcentaje de conocimiento de la
marca en el sector pertinente que debe demostrarse, dependera de la naturaleza del
producto o servicio de que se trate. Asi, si el signo que se alega es notoriamente
conocido y distingue un producto o servicio de primera necesidad con escasos
sustitutos, por ejemplo, la sal, la prueba del conocimiento de la marca en el mercado,
al tener el producto un amplisimo sector de consumidores, debe demostrar el
conocimiento de la marca en el comercio en general del pais, o en una parte
significativa del mismo.

Por el contrario, si el producto o servicio que distingue el signo, aun siendo un bien
de primera necesidad, tiene varios productos sustitutos en el mercado, por ejemplo,
el arroz, las pruebas admisibles para demostrar notoriedad pueden ser menores que
en el caso anterior, y en la resolucién correspondiente debe consignarse este hecho.
Si, de otro lado, el producto o servicio distinguido con la marca no es de primera
necesidad sino de consumo ocasional y con un consumidor muy especifico, como
por ejemplo el vino, las pruebas para demostrar la notoriedad seran circunscritas a
dicho sector no tan grande.

Entonces, para que deba negarse el registro de una marca deben obrar en la
actuacion administrativa las pruebas que demuestren la notoriedad de la marca base
de la oposicién, en los términos ya sefalados.

3.5.7.8.8.6 Signo susceptible de causar riesgo de confusion o de
asociacion con respecto de la marca notoria

Una marca notoria debe ser protegida evitando el registro de signos que debido a
sus similitudes presenten riesgo de confusién o asociacion con ella. TratAndose de
marcas notorias, el riesgo de confusion o asociacidn con otros signos es mayor ante
un determinado nivel de semejanza, ya que son marcas que tienen mas alto grado
de recordacion entre los consumidores.

Constituye un riesgo de confusion en el sentido de la causal de irregistrabilidad
citada, el riesgo de que el publico pueda creer que los correspondientes productos o
servicios del signo solicitado proceden de la misma empresa titular de la marca
notoria, 0 de empresas vinculadas econémicamente.

La marca notoria sera protegida teniendo en cuenta el grado de conocimiento que se
demuestre dentro del publico consumidor de los productos o servicios de que se
trate.
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En efecto, a mayor conocimiento que se haya demostrado de la marca notoria,
mayor sera el nivel de proteccion que logre, pudiendo impedir incluso el registro de
signos que amparen productos o servicios en sectores no relacionados con el ambito
de la notoriedad, por lo cual, el examinador deberd aplicar los criterios de
confundibilidad al momento de cotejar la marca solicitada vs. el signo notorio,
teniendo en cuenta que los mismos se aplicardn con mayor rigurosidad en cuanto a
la comparacion de los signos a que se refiere y a la relacion de productos o servicios
que pueda presentarse.

3.5.7.8.8.7 Aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio

La marca notoria, en la mayoria de los casos, esta ligada a una imagen positiva
construida por el empresario alrededor del signo, el cual ha invertido gran cantidad
de recursos econdémicos y publicitarios para lograr tal nivel de reconocimiento en el
sector pertinente del publico consumidor. Es de advertir que la imagen positiva que
irradia el signo notorio en los consumidores debe ser probada por el opositor, si lo
que pretende argumentar es el aprovechamiento injusto de la imagen positiva o0
prestigio del signo notorio.

Sobre la imagen positiva de la marca notoria ha mencionado la jurisprudencia
europea:

“en la sentencia Dior el Tribunal reconocié especialmente que el valor de la marca abarca “la imagen
de prestigio de los productos de que se trata” y “la sensacién de lujo que emana de ellos” (apartado
45). En consecuencia, ademas de constituir un indicador de origen, la marca también puede funcionar
como portadora de un mensaje asociado a ella y que debe protegerse junto a ella.

La marca, por lo tanto, no es Unicamente un signo fijado sobre un producto para indicar su origen
comercial, sino también un instrumento de comunicacion de un mensaje al publico, y representa en si
misma un valor econdmico. Este mensaje se incorpora a la marca mediante una utilizacion
esencialmente publicitaria que permitird que la marca quede revestida del propio mensaje, a titulo

informativo o a titulo simbdlico.”44

El aprovechamiento injusto del prestigio de una marca notoria se presenta cuando
un competidor hace un uso parasitario de la marca, valiéndose de la imagen positiva
gue esta transmite, aunque la accién se realice sobre productos o servicios que no
tengan ningun grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente
conocido.

4 OAMI (hoy en dia EUIPO), Resolucién de 25 de abril de 2001, caso de la marca Hollywood
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El uso parasitario esté ligado a la funcién publicitaria de la marca, pero se diferencia
del riesgo de dilucidén en que la finalidad del competidor parasitario es Unicamente un
aprovechamiento de la reputacion, sin necesidad de presentar un debilitamiento de
la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.

3.5.7.8.8.8Dilucién de la fuerza distintiva del signo notorio

Sobre este tema el Tribunal de Justicia Andino ha dicho45 que el riesgo de dilucion
se presenta cuando el uso de otros signos idénticos o similares cause el
debilitamiento de la altisima capacidad distintiva y la percepcion o imagen positiva
que el consumidor tiene del signo notoriamente conocido, aunque se use para
productos o servicios que no tengan ningun grado de conexidad con los cuales
ampara el signo notoriamente conocido.

La posibilidad de dilucién de la fuerza distintiva existe en aquellos signos que son
intrinsecamente distintivos, siendo un factor a considerar que sean unicos en el
registro de la propiedad industrial o en el mercado, es decir, que no haya un signo
igual registrado en relacion con ningun otro tipo de productos o servicios. En tal
caso, de concederse un signo parecido al notorio, ese caracter de exclusividad que
tenia el signo notorio en el registro podria perderse.

Es importante mencionar que la jurisprudencia ha tratado el tema de la dilucion de
signos con un alto grado de notoriedad, especificando dos variantes de dicha
situacion; la dilucién por empafiamiento y la dilucién por degradacion:

“Dilucion por pérdida o desvanecimiento de la capacidad de distintividad (dilution by
blurring o dilucién por desvanecimiento)

Dilucion por pérdida de la capacidad distintiva es definida por la TDRA (Trademark
Dilution Revision Act) como “la asociacion que surge a partir de las similitudes entre
una marca de comercio 0 un nombre comercial y una marca famosa que disminuye
(perjudica u ocasiona dano) a la distintividad de la marca famosa.” 15 U.S.C. §
1125(c)(2)(B9. La pérdida de la capacidad distintiva ocurre cuando el demandado
usa o modifica la marca del demandante para identificar sus propios productos o
servicios, ocasionando la posibilidad de que la marca pierda la habilidad de servir
como identificador unico (distintivo) de los productos del demandante.

Deere & Co., 41 F.3d 39, 43 (2d Cir. 1994) (emphasis omitted); accord N.Y. Stock
Exch., 293 F.3d at 558; see also Nabisco, 191 F.3d at 215.

5 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 108 IP-2006 marca KRISTAL ESSENCE
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La causal de dilucién marcaria usualmente surge cuando el demandado ha utilizado
la marca del demandante para identificar de forma directa diferentes productos. Asi,
la dilucion puede ocurrir “cuando el demandado utiliza o modifica la marca del
demandante para identificar sus propios productos o servicios,” Deere & Co., 41 F.3d
at 43. Tal uso de la marca del demandante puede diluir o debilitar la habilidad que
tiene la marca famosa para identificar y distinguir, de forma clara, una sola fuente.” 4
McCarthy 8§ 24:67. Por ejemplo, como ejemplos hipotéticos de dilucion por pérdida
de la capacidad distintiva se encuentran zapatos Dupont, aspirina Buick, pianos
Kodak, o trajes Bulova. Ver Mead Data Cent., Inc. v. Toyota Motor Sales, U.S.A,,
Inc., 875 F.2d 1026, 1031 (2d Cir. 1989). Mas aun, la aplicacién principal de la norma
(TDRA act) se circunscribe a aquellos casos en los que se encuentran productos que
resultan ampliamente disimiles (i.e. pianos y rollos fotograficos kodak). I.P. Lund
Trading ApS v. Kohler Co., 163 F.3d 27, 49 (1st Cir. 1998). Nadie confundiria pianos
Kodak con rollos fotograficos Kodak.”

(--.)

Dilucion por degradacion o deterioro  de la reputacion (tarnishment)

Dilucién por dano a la reputacion “la asociacion que surge a partir de las similitudes
entre una marca de comercio o un nombre comercial y una marca famosa que
disminuye (perjudica u ocasiona dafio) en la reputacién de la marca famosa.” 15
U.S.C. § 1125(c). Una marca puede ser objeto de dafio en la reputacién cuando es
relacionada con productos de baja calidad o es publicitada (representada) en un
contexto moralmente dafino o desagradable” con la consecuencia de que el publico
asociara la falta de calidad o prestigio de los productos del demandando con los
productos del demandante (los cuales no tienen relacion alguna).” Deere & Co., 41
F.3d at 43. La marca también puede ser objeto de dafio en la reputacion si pierde su
habilidad de servir como signo identificador integro de los productos del
demandante. Id; see also GTFM, Inc. v. Solid Clothing, Inc., 215 F. Supp. 2d 273,
301 (S.D.N.Y. 2002) (explicando que el dafio de la reputacion ocurre cuando
productos de baja calidad son puestos en el mercado con una marca
sustancialmente similar que comercializa productos del mismo tipo pero de calidad
superior); Toys R Us, Inc. v. Feinberg, 26 F. Supp. 2d 639, 644 (S.D.N.Y. 1998),
decision revertida por otros motivos, 201 F.3d 432 (2d Cir. 1999) (se alega que el
dafio de la reputacion puede resultar de la asociacion de una marca con productos
de inferior calidad, no so6lo productos ofensivos). Mas aun, el sine qua non del dafio
de la reputacion es el evidenciar que la marca del demandante sufrird de
asociaciones de caracter negativo por el uso de dicha marca en cabeza del
demandado.” Hormel, 73 F.3d at 507746.

6 UNITED STATES DISTRICT COURTSOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK. N 04 Civ. 4607 (RIS). TIFFANY
(NJ)INC. AND TIFFANY AND COMPANY Vs. EBAY,INC.
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Otros ejemplos que ilustran el fendmeno de la dilucion por pérdida de capacidad
distintiva y por dafio a la reputacion son los siguientes:

“(...) Suponga que un restaurante de lujo se llama “Tiffany”. Existe muy poco riesgo
que el publico consumidor considere pensar que esta celebrando negocios con una
seccion de las tiendas de joyas “Tiffany” si estos [es decir el publico] se vuelven
clientes regulares del restaurante. Pero, cuando los consumidores ven al lado el
nombre “Tiffany” ellos pueda que piensen tanto en el restaurante como la joyeria, y
si es el caso la eficacia del nombre en identificar la tienda se vera deteriorada. Los
consumidores tendran que pensar mucho mas — incurrir como si fuese un mayor
costo de imaginacién — en reconocer el nombre como el nombre de la tienda...][...Asi
que “blurring” [desvanecimiento] es una forma de dilucion.” (TY Inc. v. Ruth
Perryman; 2002)"

“(...) Ahora suponga que el restaurante que adopta el nombre “Tiffany” es en
realidad un local de striptease. Nuevamente y sin duda con mayor certeza que en el
caso previo, los consumidores no pensaran que hay relacién de propiedad entre el
local de striptease y la tienda de joyas. Pero debido a la inveterada tendencia de la
mente humana en proceder por asociacion, cada vez que piensen en la palabra
“Tiffany” su imagen de la tienda lujosa se vera degradada por la asociacion de la
palabra con el local de striptease.47”

3.5.7.8.8.9 Aprovechamiento del valor comercial o publicitario del signo
notorio

Se presenta un aprovechamiento del valor comercial o publicitario de la marca
notoria, cuando un tercero a fin de ahorrar los gastos de posicionamiento de su
propia marca utiliza un signo semejante o idéntico en relacién con productos y/o
servicios distintos a los que vienen siendo protegidos por la marca notoria, buscando
gue se transfiera a sus productos y/o servicios la imagen y el mensaje positivo de la
misma.

Al respecto, la Tercera Sala de Recurso de la Oami ha sostenido:

“La capacidad de una marca renombrada de trasladar la imagen determinada de un
producto o servicio a otro producto o servicio confiere a terceras personas un interés
por aprovecharse del valor comercial de tal renombre, en la medida en que esta
utilizaciébn de la marca renombrada para productos o servicios diferentes para
facilitar la promocion comercial de éstos”.

47TY Inc. v. Ruth Perryman; 2002
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3.5.7.8.9 Indicios de competencia desleal

3.5.7.8.9.1Fundamentos de la existencia de la causal

El fin esencial de esta causal, es advertir que con la solicitud de registro de un signo
distintivo se pretende burlar o utilizar el Sistema de Registro de la Propiedad
Industrial para impedir o entorpecer al titular legitimo o a un competidor, la
concurrencia en el mercado o la libre utilizacion de sus signos distintivos.

El presupuesto de aplicacion de la causal se sustenta en la Clausula General de
Competencia establecida en el articulo 7 de la Ley 256 de 1996, que dispone:

“PROHIBICION GENERAL. Quedan prohibidos los actos de competencia desleal.
Los participantes en el mercado deben respetar en todas sus actuaciones el
principio de la buena fe comercial.

En concordancia con lo establecido por el numeral 20. del articulo 10 bis del
Convenio de Paris, aprobado mediante Ley 178 de 1994, se considera que
constituye competencia desleal, todo acto o hecho que se realice en el mercado con
fines concurrenciales, cuando resulte contrario a las sanas costumbres mercantiles,
al principio de la buena fe comercial, a los usos honestos en materia industrial o
comercial, o bien cuando esté encaminado a afectar o afecte la libertad de decision
del comprador o consumidor, o el funcionamiento concurrencial del mercado”.

En ese sentido, el articulo 137 de la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad
Andina establece:

“Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan
inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un
acto de competencia desleal, podra denegar dicho registro”.

Debe destacarse que la Superintendencia, como Oficina Nacional Competente, esta
facultada por esta norma para negar un registro de marca si de manera oficiosa o0 a
solicitud de parte considera que hay indicios razonables de que con la solicitud de
registro se pretende perpetrar un acto de competencia desleal.
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3.5.7.8.9.2 Presupuestos de aplicacion de la causal

Teniendo en cuenta lo expuesto en el numeral anterior, el examinador
gue se enfrente a una solicitud de registro de marca en la que un tercero
aduzca que con la solicitud de registro se pretende perpetrar o facilitar un
acto de competencia desleal, debera valorar el material probatorio y
establecer si en efecto se presentan indicios razonables que permitan
determinar que estamos frente a un acto de competencia desleal.

De acuerdo con el autor Dellpiane, el indicio es todo rastro, vestigio,
huella, circunstancia, y en general todo hecho conocido o debidamente
comprobado, susceptible de llevarnos por via de inferencia, al
conocimiento de otro hecho desconocido.*®

Asi las cosas, cuando el examinador estudie la causal, debera tener en
cuenta, entre otros, los siguientes presupuestos:

- Verificar si efectivamente el signo solicitado reproduce o imita el signo
distintivo del tercero, valiéndose de los criterios aplicables a la
confundibilidad.

- Reuvisar el registro de la Propiedad Industrial y establecer si no hay varias
solicitudes de registro que constituyan la reproduccion sistematica de las
marcas de un tercero.

- Verificar si las partes involucradas en el tramite de solicitud de registro
marcario concurren en un mismo mercado. Para ello se debe establecer
el mercado en el que participa el tercero afectado y los productos o
servicios que pretende identificar el signo solicitado. Es de precisar que
no necesariamente el tercero afectado debe estar en el mercado
colombiano, se puede aceptar que esté efectuando todos los actos
preparatorios para ingresar al mercado.

3.5.7.8.9.3 Pruebas para demostrar un indicio de competencia desleal en
el tramite de registro de signos distintivos

3.5.7.8.9.3.1 Tema de la prueba para demostrar un indicio de competencia desleal

48 DELLPIANE, A; Nueva Teoria de la Prueba, cit., p. 107
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El tema de prueba consiste en demostrar que con la solicitud de registro marcario se
pretende perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

El examinador no necesita concluir la existencia del acto de competencia desleal,
como quiera que la misma queda relegada a la Autoridad Nacional Competente,
pues se entiende que el indicio razonable del que se pueda inferir la posible
comision de un acto de competencia desleal es algo de menor envergadura que el
acto de competencia desleal plenamente probado.

3.5.7.8.9.3.2 Medios probatorios para demostrar un indicio de competencia desleal

Cuando se invoquen los supuestos establecidos en el articulo 137 de la
Decision 486 de la Comunidad Andina podran aceptarse entre otros:

- Correos electrénicos o comunicaciones previas entre el solicitante y
el opositor en las que se evidencie que sostuvieron algun tipo de
relacion comercial o negociacion en la que se hubiesen compartido
secretos empresariales, portafolio de marcas, portafolio de clientes,
entre otros.

Encuestas tendientes a revelar que se presenta confusion en los
consumidores al encontrar productos en el mercado de uno y otro
competidor.

Investigaciones de mercado que puedan evidenciar que con el signo
solicitado a registro se pretende imitar la marca del competidor o la
presentacion de los productos.

Sentencia en proceso de competencia desleal que se refiera a los
mismos supuestos de hecho de la oposicion.

Portafolio de marcas de los competidores en los que se evidencie una
reproduccion sistemética de las marcas del opositor.

Presentacion sistematica de solicitudes de registro de marcas
semejantes a las del competidor y opositor.

Paginas web, publicidad y publicaciones en medios de comunicacion
masiva que demuestren que el signo del opositor pudo ser conocido
por el solicitante del registro marcario.

Documentos como facturas y contratos que demuestren algun vinculo
comercial entre las partes.

Ejemplares o muestras fisicas de los productos que contengan las
marcas de los competidores.
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- Declaraciones por parte de terceros.
3.5.8 Excepciones al Principio de Territorialidad y Oposicion Andina.

El principio de territorialidad marcaria, desarrollado por el Convenio de Paris y
acogido por la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, dispone que el
derecho exclusivo para el titular de la marca se circunscribe al territorio en que fue
concedido el mismo.

En Colombia dicho principio se ve reflejado en el articulo 154 de la Decisién 486: "El
derecho al uso exclusivo de una marca se adquirird por el registro de la misma ante
la respectiva oficina nacional competente”. Entonces, en concordancia con la
jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia "La regla general en derecho marcario,
es la de que el derecho exclusivo que para el titular de una marca le otorga el
registro de la misma debe circunscribirse el ambito territorial en que se aplica la ley
marcaria. Esta connotacion territorial hace también que las marcas registradas en el
extranjero no puedan gozar del derecho de exclusividad en un pais determinado”.

No obstante lo anterior, la Decisién 486 establece varias excepciones al principio de
territorialidad para dar paso a los instrumentos de integracién andina, consagrando
mecanismos tales como:

La proteccion de marcas notorias en cualquier pais miembro de la Comunidad
Andina;

La posibilidad de enervar una accion de cancelacion por no uso con fundamento en
el uso de la marca en cualquiera de los paises de la Comunidad Andina; - La
Oposicién Andina.

Sobre esta ultima figura el articulo 147 de la Decision 486 le permite al titular de un
registro o de una solicitud de registro, en alguno de los paises miembros de la
Comunidad Andina, oponerse a la solicitud de registro en otro pais miembro
acreditando el cumplimiento de unos requisitos establecidos. En consecuencia,
nuestra legislacion establece una excepcion al principio de territorialidad expresada
en la posibilidad de impedir el registro de una marca solicitada en un pais miembro
con fundamento en el registro o la solicitud de registro previo en otro pais miembro.
Al respecto el Tribunal Andino ha sefalado en el Proceso 46-1P2007, que:

“La Decision 486, en el articulo 147, amplia el interés legitimo para presentar oposiciones,
matizando con este el principio de territorialidad en el derecho de marcas, ya que es posible,
igualmente, presentar oposiciones en un Pais Miembro con base en solicitudes o en registros

marcarios concedidos en los demas Paises Miembros.”
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3.5.8.1 Oposicién Andina

3.5.8.1.1 Articulo 146 de la Decisién 486

“Articulo 146.- Dentro del plazo de treinta dias siguientes a la fecha de la
publicacién, quien tenga legitimo interés, podra presentar, por una sola
vez, oposicion fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la
marca.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgara, por una sola
vez un plazo adicional de treinta dias para presentar las pruebas que
sustenten la oposicion.

Las oposiciones temerarias podran ser sancionadas si asi lo disponen las
normas nacionales.

No procederan oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los
seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere
el articulo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren
coexistido con la solicitada.”

3.5.8.1.2 Articulo 147 de la Decisién 486

“A efectos de lo previsto en el articulo anterior, se entendera que también
tienen legitimo interés para presentar oposiciones en los demas Paises
Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o
servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al
publico a error, como quien primero solicitd el registro de la marca en
cualquiera de los Paises Miembros. En ambos casos, el opositor debera
acreditar su interés real en el mercado del Pais Miembro donde
interponga la oposicion, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la

marca al momento de interponerla.

“La interposiciéon de una oposicion con base en una marca previamente

registrada en cualquiera de los Paises Miembros de conformidad con lo
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dispuesto en este articulo, facultara a la oficina nacional competente a

denegar el registro de la segunda marca.

“La interposicion de una oposicion con base en una solicitud de registro
de marca previamente presentada en cualquiera de los Paises Miembros
de conformidad con lo dispuesto en este articulo, acarreara la suspension
del registro de marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido.

En tal evento sera de aplicacion en el parrafo precedente.”

3.5.8.1.3 Supuestos de hecho de la norma

Como se desprende del citado articulo 147, para que una oposicion
andina prospere se deben cumplir los siguientes requisitos:

- Ser titular o solicitante prioritario de la marca base de la
oposicion en algun pais miembro de la Comunidad Andina de
Naciones, para lo cual el opositor debera aportar el documento
gue lo acredite como tal.

- Que entre los signos cotejados se presente identidad o
semejanza, asi como que exista relacibn de productos o
servicios, de forma que con la unién de ambos supuestos se
induzca al publico a error.

- Acreditar el interés real en el mercado. Para tales efectos
debera solicitar en el pais que se presente la oposicion el
registro de la marca opositora.

3.5.8.1.3.1 Acreditar el Interés Real en el Mercado

3.5.8.1.3.1.1 Diferencia entre interés legitimo e interés real en el mercado
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Antes de explicar la forma en que se acredita el interés real en el mercado como
presupuesto de procedibilidad de la oposicion andina, es preciso indicar que el
mismo se diferencia del interés legitimo.

De acuerdo con lo anterior, el interés legitimo se refiere a la posibilidad que tiene un
tercero para intervenir en el proceso de registro de la marca por considerar que su
derecho puede verse afectado, si se presentare alguna de las situaciones
contempladas en las causales de irregistrabilidad del articulo 136 (y también de las
contempladas en el articulo 135). De esta manera, el articulo 147 considera que
también tiene legitimo interés el titular de un registro marcario en uno cualquiera de
los paises miembros.

Por su parte, el interés real del mercado es una exigencia mas, que cualifica y
condiciona el interés legitimo, que consiste en que con la presentacion de la
oposicion se radique también la solicitud de registro de la marca que sirve de
sustento de la oposicion.

La marca con la que se acredita el interés real debe ser la misma que esta registrada
en el pais miembro, por tanto, la marca registrada en otro pais miembro de la
Comunidad Andina fundamento de la oposicion, debe ser igual y contener al menos
los mismos productos o servicios reivindicados en el registro previo.

Ahora bien, debe entenderse en el caso particular cual es el objeto de la oposicion,
pues por principios de economia no deberia exigirse al opositor la presentacién de
mas de una solicitud para satisfacer el requisito establecido en la norma. En efecto,
puede suceder que la marca opositora es mixta 0 nominativa y se enfrenta a una
también mixta o nominativa siendo el argumento central la reproduccion de uno de
los elementos. De esta manera, el opositor puede acreditar el interés real en el
mercado si en su solicitud se encuentra ese elemento que ha sido llevado a la
controversia.

3.5.8.1.4 Debido proceso de la oficina nacional en el caso de la oposicion andina

El inciso segundo del articulo 147 de la Decision 486, establece que “La
interposicion de una oposicion con base en una marca previamente registrada en
cualquiera de los Paises Miembros de conformidad con lo dispuesto en este articulo,
facultara a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca.
De acuerdo con la anterior norma, debe revisarse que se cumplan los requisitos de
procedibilidad de la oposicion andina. Como segunda medida, se entrara a
determinar si existe riesgo de confusién entre la solicitud de marca y la marca base



Cadigo: PI101-101

INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS | Version: Inicial

Industria y Comercio .
SUPERINTENDENCIA Pégina 199 de 209

de la oposicién y, de ser asi, proceder a negar el registro de la marca, sin que deba
esperar a las resultas de la solicitud de registro presentada para acreditar el interés
real en el mercado.

Es de aclarar que el Unico evento de suspension estd consagrado en el inciso
tercero del mismo articulo 147 al establecer que si la marca base de la oposicion es
una solicitud prioritaria y no un registro, debe esperarse a que dicha marca se
registre en el pais andino respectivo para que entonces se proceda a aplicar el
segundo inciso del articulo 147 de la Decision 486.

Dicha suspension presenta varios inconvenientes practicos para las oficinas
nacionales de registro, las cuales se ven obligadas a interrumpir los tramites hasta
tanto el opositor no acredite que la marca que sustenta la oposicion se encuentra
debidamente concedida y vigente.

En este evento de la suspension del trdmite consagrada en el inciso tercero del
articulo 147 de la Decision 486, el examinador debera presentar un informe motivado
al Coordinador del Grupo al cual pertenece, para que este ultimo proceda a evaluar
el procedimiento a seguir, el cual comprende las siguientes etapas:

El Coordinador del Grupo de Trabajo, una vez evaluada la procedencia de la
suspension, procedera a inscribir la detencion de la decision de fondo en el sistema
de informacion, de manera que se refleje claramente en la consulta del signo que el
expediente no podra ser decidido hasta tanto no se conozca el resultado del tramite
base que sustenta la oposicion andina en el otro pais de la subregion.

La suspensiéon no puede ser indefinida, por lo que el examinador procedera a hacer
un requerimiento al opositor para que informe el estado de la solicitud de registro
gue sustenta la oposicion.

Paralelamente el examinador debera proyectar una comunicacion dirigida a la oficina
de la subregion que conoce de la solicitud de registro, solicitando informacion sobre
el estado del trdmite. Dicha comunicacién sera aprobada por el Coordinador del
Grupo de Trabajo y firmada por la Direccion de Signos Distintivos de manera que
dicha comunicacion sea canalizada entre Directores de Oficina Nacional.

La proteccion de las marcas consagrada en Tratados Internacionales suscritos por
Colombia
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En el desarrollo de este tema se analizardn las normativas internacionales en
materia de Propiedad Industrial que mas influyen en los tramites administrativos
relacionados con el registro de marcas en Colombia.

El Convenio de la Unién de Paris de 1883

El Convenio de la Union de Paris para la protecciéon de la Propiedad Industrial de 20
de marzo de 1883 (revisado en los afios 1900, 1911, 1925, 1934, 1958 y 1967 y
enmendado en 1979), fue aprobado en Colombia por la ley 178 de 28 de diciembre
de 1994 (D.O. 41.656 de 29 de diciembre de 1994). En este apartado se trataran las
partes del Convenio de Paris especialmente relevantes, en razén a la frecuencia en
gue son invocadas en los tramites ante la Superintendencia de Industria y Comercio
relacionados con marcas y lemas comerciales.

El principio del trato nacional

Una importante consecuencia del Convenio es que evita la discriminacion de los
nacionales de los otros paises miembros, ya que por el principio del trato nacional,
un pais miembro de la Unién tiene que otorgar a los nacionales de los otros paises
las mismas ventajas y proteccion de sus derechos de Propiedad Industrial que la que
les otorga a sus propios nacionales; lo que se desprende de lo consagrado en el
articulo 2 del Convenio de la Unién de Paris en los siguientes términos:

“Los nacionales de cada uno de los paises de la Union gozaran en todos los demas
paises de la Unidn, en lo que se refiere a la proteccion de la Propiedad Industrial, de
las ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o en futuro a sus
nacionales, todo ello sin perjuicio de los derechos especialmente previstos por el
presente Convenio. En consecuencia, aquéllos tendran la misma proteccion legal de
éstos y el mismo recurso legal de éstos y el mismo recurso legal contra cualquier
ataque a sus derechos, siempre y cuando cumplan las condiciones y formalidades
impuestas a sus nacionales.”

Este articulo ademas impone ante todo una obligacion a los paises miembros de la
Union, ya que exige que las leyes que expidan en materia de propiedad industrial no
tengan disposiciones que le den menos garantias a los nacionales de los otros
paises que a sus propios nacionales, tanto en el derecho sustancial, como en el
procedimental.

De conformidad con lo anterior, y en atencién a la referencia que del mismo
Convenio hacen el ADPIC y la Decision 486 (articulo 1) todas las solicitudes de
registro de marca y/o lema comercial se regiran por las disposiciones de las normas
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andinas y nacionales y seran aplicables por igual a personas (nhaturales o juridicas)
nacionales y extranjeras.

Clausula “tal cual es”

El articulo 6 quinquies del Convenio de Paris establece en su literal A54, que una
marca registrada regularmente en el pais de origen debe ser admitida para registro
en los demas paises, salvo las excepciones que el propio articulo establece,
pudiendo exigir el pais ante el que se hace la solicitud, copia no legalizada del
certificado de registro en el pais de origen (donde tenga el solicitante un
establecimiento industrial o comercial efectivo y serio, o, en su defecto, el pais de la
Union donde tenga domicilio, o del que sea nacional, en su orden).

Implica esta disposicion que si una marca esta registrada en el pais de origen, los
otros paises miembros de la Unién deben aceptarla en lo que respecta a su forma, y
calificar la distintividad segun sus propios meéritos (no por normas internas que
incluyan

54 “Articulo 6 quinquies. [Marcas: proteccion de las marcas registradas en un pais
de la Union en los demas paises de la Unidn

(clausula «tal cual es»)]

A.1l) Toda marca de fabrica o de comercio regularmente registrada en el pais de
origen serd admitida para su depd@sito y protegida tal cual es en los demas paises de
la Union, salvo las condiciones indicadas en el presente articulo. Estos paises
podran, antes de proceder al registro definitivo, exigir la presentacion de un
certificado de registro en el pais de origen, expedido por la autoridad competente.
No se exigira legalizacion alguna para este certificado.

2) Sera considerado como pais de origen el pais de la Unién donde el depositante
tenga un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio, y, si no tuviese un
establecimiento de ese tipo en la Union, el pais de la Uni6on donde tenga su
domicilio, y, si no tuviese domicilio en la Union, el pais de su nacionalidad, en el caso
de que sea nacional de un pais de la Union.

causales diferentes a las contempladas genéricamente en el articulo); pudiendo sélo
aplicarle las causales de irregistrabilidad contenidas en el literal B (también son
causales para invalidar el registro), y teniendo en cuenta las circunstancias previstas
en literal C del mismo articulo; normas que se reproducen:

“1. cuando sean capaces de afectar a derechos adquiridos por terceros en el pais
donde la proteccion se reclama;

cuando estén desprovistas de todo caracter distintivo, o formadas exclusivamente
por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la
especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los
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productos o la época de produccion, o que hayan llegado a ser usuales en el
lenguaje corriente 0 en las costumbres leales y constantes del comercio del pais
donde la proteccion se reclama; cuando sean contrarias a la moral o al orden publico
y, en particular, cuando sean capaces de engafiar al publico. Se entiende que una
marca no podra ser considerada contraria al orden publico por el solo hecho de que
no esté conforme con cualquier disposicion de la legislacion sobre marcas, salvo en
el caso de que esta disposicion misma se refiera al orden publico. En todo caso
queda reservada la aplicacion del Articulo 10 bis.”

Para apreciar si la marca es susceptible de proteccion se deberan tener en cuenta
todas las circunstancias de hecho, principalmente la duracién del uso de la marca.

No podran ser rehusadas en los demas paises de la Union las marcas de fabrica o
de comercio por el solo motivo de que difieran de las marcas protegidas en el pais
de origen solo por elementos que no alteren el caracter distintivo y no afecten a la
identidad de las marcas, en la forma en que las mismas han sido registradas en el
citado pais de origen.”

Obsérvese que las causales de irregistrabilidad consagradas en la Decision 486 no
son contrarias a las causales genéricas antes sefialadas, sino que estan incluidas en
algunos de sus supuestos.

De invocar una solicitud de registro el articulo 6 quinquies, ain puede negarse la
solicitud de registro para proteger derechos adquiridos de propiedad industrial
preferentes de terceros (en el pais en que se reclama la proteccion), o cuando la
marca carezca de caracter distintivo, sea descriptiva o constituya un término
genérico, o, finalmente, cuando el signo sea contrario a la moral, al orden publico o
pueda engafiar al publico consumidor; causales sobre los que no se ahondara, ya
que fueron analizadas en este documento cuando se estudiaron las causales de
irregistrabilidad.

La Convencion Colombo Francesa de 1901

La Convencion de Propiedad Industrial con Francia se firmo el 4 de septiembre de
1901, canjeada la ratificacion en Bogota el 5 de julio de 1904 (promulgada por el
Decreto 5976 de 1904). De la Convencion se destacan las siguientes normas:

El principio del trato nacional

En su articulo 1° la Convencion Colombo-Francesa establece el principio del trato
nacional, por el cual los ciudadanos de cada una de las partes contratantes tienen
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en el territorio de la otra los mismos derechos que los nacionales en cuanto a
privilegios en relacién con invenciones, marcas, etiquetas, rétulos, razones sociales,
dibujos y modelos. Igualmente, se otorga a los nacionales de un pais, en el otro pais
los mismos derechos que a sus nacionales en cuanto a la proteccion de las
indicaciones y nombres de lugares de origen.

Como complemento del principio del trato nacional, el articulo 2 de la Convencion
Colombo-Francesa de 1901 establece que para poder hacer solicitudes tendientes a
la proteccion mencionada en el articulo 1° no se le puede exigir a los nacionales de
un pais en el otro residencia, o establecer representaciéon comercial en el pais cuya
proteccion reclamen, pero si deben observar las mismas condiciones previstas en
las leyes y reglamentos de ese pais a sus nacionales.

Proteccion de las marcas adquiridas legalmente en un pais en el otro (articulos 3y 6
de la Convencion)

La Convencion en su articulo 3 contiene una norma especialmente referida a las
marcas, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Articulo 3°.- La presente Convencion es aplicable para proteger en Colombia las
marcas que se hayan adquirido legitimamente en Francia por los industriales y
negociantes que usen de ellas y viceversa.

Queda entendido, sin embargo, que cada uno de los dos Estados se reserva el
derecho de rehusar el depdsito y de prohibir el uso de cualquier marca que en si
misma fuere contraria al orden publico a la moral o a las buenas costumbres.”

“Articulo 6°.- Los articulos 30 y 50 se aplicaran, a instancia del ministerio publico o
de parte interesada, individuo o sociedad, conforme a la legislacion de cada Estado.

Se considerara parte interesada a cualquier fabricante, comerciante o productor que
contribuya a la fabricacién, al comercio o a la produccién del producto de que se
trate y que se halle establecido en la ciudad, localidad, regién o pais falsamente
indicado como lugar de origen.

En los casos de transito, las autoridades no quedaran obligadas a aplicar la pena de
comiso.”

Este articulo debe entenderse en el sentido de que la Convencion busca proteger
una marca adquirida en uno de los Estados en el territorio del otro, previo el
cumplimiento de los requisitos que en el otro territorio se exijan para la proteccién del
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signo. No se consagra en la norma una excepcién al principio de la territorialidad, ya
qgue se requiere que se adquiera el derecho sobre la marca en el otro pais miembro,
acudiendo a los formalismos y exigencias legales exigidos en el mismo.

La anterior interpretacion se impone también considerando el conjunto de normas de
la Convencion, por cuanto el articulo 3 del Tratado debe interpretarse en armonia
con el 6; disposicion que establece que los articulos 3 y 5 se aplican conforme a la
legislacion de cada Estado.

Al aplicarse la proteccién conferida a las marcas por el articulo 3, conforme a la
legislacion de cada Estado (articulo 6), como la norma interna vigente en Colombia
exige a sus nacionales el registro de una marca para su proteccion en este pais
(articulo 154 Decision 486), salvo tratdndose de marcas notorias con alguna
proteccion sin registro, un ciudadano francés titular en ese pais de una marca que
quiera tenerla protegida en este pais, debe registrarla en Colombia.

La Convencion General Interamericana sobre Proteccion Marcaria y Comercial
(firmada en Washington en 1929)

Proteccion a las marcas consagrada en la Convencion de Washington

El articulo 7 de la Convencion de Washington faculta a propietarios de marcas
protegidas de oponerse al uso o registro por parte de terceros, de signos posteriores
confundibles para productos de la misma clase en otro Estado Miembro de la
Convencion.

La norma de la Convencion de Washington que con mas frecuencia es invocada en
los tramites administrativos que se adelantan en Colombia ante la Superintendencia
de Industria y Comercio, es el articulo 7 que faculta a propietarios de marcas
protegidas de oponerse al uso o registro de marcas posteriores confundibles (para
productos de la misma clase), por parte de terceros en otro Estado Miembro, la cual
dispone:

“Art. 7.- Todo propietario de una marca legalmente protegida en uno de los Estados
contratantes conforme a su legislaciéon interna, que tenga conocimiento de que
alguna persona o entidad usa o pretende registrar o depositar una marca
sustancialmente igual a la suya o susceptible de producir confusién o error en el
adquirente o consumidor de los productos o mercancias a que se apliquen, tendra el
derecho de oponerse al uso, registro o depésito de la misma, empleando los medios,
procedimientos y recursos legales establecidos en el pais en que se use o pretenda
registrar o depositar dicha marca, probando que la persona que la usa o intenta
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registrar o depositar, tenia conocimiento de la existencia y uso en cualquiera de los
Estados contratantes, de la marca en que se funde la oposicién, y que ésta se usaba
y aplicaba y contindia usdndose y aplicandose a productos o mercancias de la misma
clase; y, en consecuencia, podra reclamar para si el derecho a usar preferente y
exclusivamente, o la prioridad para registrar o depositar su marca en el pais de que
se trate, siempre que llene las formalidades establecidas en la legislacion interna y
en esta convencion.”

Para que la proteccion consagrada en la norma anterior se haga efectiva, tratdndose
de una oposicion al registro de una marca, el opositor debe probar lo siguiente:

Que es el propietario de la marca en uno de los Estados contratantes y que ese
derecho es anterior a la solicitud de la marca a la cual se opone.

Debe probar que la persona que intenta registrar (o depositar) la marca conocia la
existencia y uso en cualquiera de los Estados contratantes, para distinguir productos
de la misma clase de la marca en que se funde la oposicion.

Cuando la Convenciéon de Washington se refiere a “productos o mercancias de la
misma clase” no hace referencia directa a la Clasificacion Internacional Niza, toda
vez que dicha Convenciéon data del afio 1929, en tanto la primera Clasificacién del
Acuerdo de Niza tuvo origen en un tratado Internacional del afio 1957, por ende es
imposible hacer extensivos los efectos de la misma a un tratado anterior.

Por lo anterior, el examinador debera efectuar un andlisis tendiente a determinar la
conexion competitiva cuando quiere impedirse el registro de una marca con
fundamento en el articulo de la Convencién antes sefnalado.

Si el signo solicitado es idéntico o tiene extrema similitud con el signo anterior base
de la oposicion, en los casos en que dicho signo sea de fantasia, la identidad o gran
semejanza entre los signos puede ser tomada como la prueba del conocimiento del
solicitante de la existencia de la marca, con derecho preferente si también se
presenta algun uso de la marca en Colombia o, al menos, actos preparatorios para
iniciar el uso.

Dadas las anteriores circunstancias no resulta creible suponer que la solicitud fue
casual, salvo que el solicitante aporte pruebas que acrediten lo contrario, es decir,
gue la identidad o extrema similitud se debe a una coincidencia.

Si logra demostrarse por el opositor las condiciones antes descritas, podra reclamar
para si el derecho a usar preferente y exclusivamente la marca, o la prelacion para
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registrar o depositar su marca, cumpliendo, en todo caso, con las condiciones
consagradas en la normativa interna.

Proteccion de los nombres comerciales en la Convencion de Washington

La Convencion contiene también normas relacionadas con la proteccion de los
nombres comerciales, a los cuales no se les exige depdsito o registro para su
proteccion.

Dentro de las normas mencionadas destacan el articulo 17, por el que un empresario
puede oponerse acudiendo en lo procesal a las normas internas del pais en que se
reclama la proteccion, al uso o registro de una marca destinada a productos de la
misma clase que las actividades que constituyen el giro de sus negocios, cuando
considere que los elementos distintivos de la marca puedan originar confusion en el
publico consumidor por su similitud con el nombre comercial. La norma que se
comenta se consigna a continuacion:

“‘Art. 17.- Todo fabricante, industrial, comerciante o agricultor, domiciliado o
establecido en cualquiera de los Estados contratantes, podr& oponerse dentro de los
términos y por los procedimientos legales del pais de que se trate, a la adopcion,
uso, registro o depdésito de una marca destinada a productos o mercancias de la
misma clase que constituya su giro o explotacion, cuando estime que el o los
elementos distintivos de tal marca puedan producir en el consumidor error o
confusién con su nombre comercial, legal y anteriormente adoptado y usado.”

Para que la proteccion del nombre comercial de un empresario sea efectiva en otro
de los paises miembros,, de acuerdo con la norma transcrita, debe haber posibilidad
de confusién entre el nombre comercial y la marca; lo que implica, salvo tratandose
de nombres comerciales notorios, que el nombre comercial cuya proteccion se
reclama debe haber sido usado en el pais en que se reclama la proteccion, ya que
de otra manera no existiria posibilidad de confusion entre el nombre y la marca.

. Pruebas para demostrar los supuestos de hecho de la Convencion Interamericana
de Washington

Tema de la prueba para demostrar los supuestos de hecho
El tema de prueba se circunscribe a demostrar que el opositor:

Sea nacional de uno de los Estados contratantes de la Convencion;
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Tenga un establecimiento fabril o comercial o una explotacion agricola en cualquiera
de los Estados miembros del tratado;
Sea titular de una marca protegida en alguno de los Estados miembros.

La marca fundamento de la oposicién se usaba y aplicaba y continua usandose y
aplicandose a productos y mercancias de la misma clase.

Que se pruebe que el solicitante que la usa o la intenta registrar o depositar, tenia
conocimiento de la existencia y uso en cualquiera de los Estados contratantes de la
marca en que se funde la oposicion.

Medios de prueba para demostrar los supuestos de la aplicacion de la convencién
Copia del registro o depdsito del signo distintivo cuya proteccion se pretende,
expedida por la oficina nacional competente del Estado miembro de la Convencion.
Documentos expedidos por la autoridad competente en los que se infiera el domicilio
del establecimiento fabril 0 comercial.

Paginas web y publicidad donde se evidencie el uso del signo distintivo para
productos o servicios idénticos o relacionados competitivamente con los que
pretende la marca solicitada en registro.

Documentos tales como cartas o correos electronicos que evidencien una posible
relacion entre el solicitante y el titular de la marca en un Estado miembro y que, por
ende, le permiti al solicitante tener un conocimiento de la marca protegida en un
Estado miembro de la Convencién.

Facturas emitidas por el titular de la marca en un Estado miembro de la Convencion
en las cuales se evidencie que el solicitante adquiridé y por ende conocia la marca.
Declaraciones de terceros.

3.6 CAPITULO VI AUDIENCIA DE FACILITACION

La audiencia de facilitacion surge como una alternativa para superar los obstaculos
de un registro marcario, procurando el acercamiento entre el solicitante del registro y
el titular de una marca registrada que pueda ser impedimento para el mismo.

Es importante anotar que la audiencia de facilitacion solo procedera cuando el objeto
de la discusion sobre la registrabilidad esté referida a las causales de
irregistrabilidad contenidas en los articulos 135, literales i), j) y k), 136 y 137 de la
Decision 486.
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Se debe solicitar por escrito de manera conjunta (solicitante y opositor), en donde
ambas partes manifiesten su voluntad clara y expresa de superar los obstaculos que
impiden el registro de la marca, siendo la oportunidad para solicitar la audiencia en
cualguier momento del tramite, una vez vencidos los términos del articulo 148 de la
Decision 486, hasta antes que se profiera la decisién de primera instancia.

Es importante que la solicitud sea presentada en escrito separado de la respuesta a
la oposicidn en cuanto es importante que sea radicado en el sistema de tramites con
la actuacion de solicitud de audiencia, de esta forma la peticibn serd claramente
identificable para la Direccion de Signos Distintivos.

La audiencia de facilitacién también puede ser citada de oficio por la Direccion de
Signos Distintivos cuando considere que las partes podrian hacer algunas
modificaciones en sus solicitudes o registros que permitan que la marca solicitada
sea registrada.

Los compromisos resultantes de la audiencia entre el solicitante de registro marcario
y el titular de la marca registrada permitiran determinar a la Direccion de Signos
Distintivos si resulta viable el registro, previo un analisis integral de registrabilidad.

Etapas del trdmite de la audiencia de facilitacion

La Direccion de Signos Distintivos, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al
recibo de la solicitud, fijara fecha y hora para la celebracién de la audiencia de
facilitacion.

La providencia que fije fecha y hora para la celebracién de la audiencia sera
notificada a las partes de conformidad con lo establecido en el numeral 6.2 literal d)
del Capitulo Sexto del Titulo | de la Circular Unica.

El centro de la discusion en las audiencias sera la coexistencia de las marcas
basada en la diferenciacién de productos o servicios. En el acta de la audiencia
deberan constar los compromisos adquiridos por las partes para que el signo
solicitado pueda ser registrado. Estos compromisos estaran referidos a
modificaciones secundarias, renuncias, cancelaciones, desistimientos, limitaciones o
afectaciones del signo solicitado o de los signos opositores.

Las actuaciones a las cuales se comprometieron las partes en la audiencia deberan
ser presentadas ante la Direccion de Signos Distintivos segun el tramite establecido
para las mismas, a mas tardar dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la
fecha de celebracion de la audiencia. El incumplimiento de la presentacion de los
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compromisos contenidos en el acta permitira decidir la solicitud de registro del signo
Gnicamente con los documentos e informacién que reposan en el expediente al
momento de la decision.

No seran permitidas modificaciones que amplien la cobertura de los productos o
servicios de la marca solicitada a registro ni aquellas que alteren los elementos
sustanciales del signo.

FIN DEL DOCUMENTO
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