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RESUMEN

La economia es un pilar fundamental para el sostenimiento de una sociedad y por esta razon el
Estado, de la mano de sus instituciones juridicas como lo es la SUPERINTENDENCIA DE
INDUSTRIA Y COMERCIO protege la Propiedad Industrial. Los empresarios en la practica mercantil
cuentan con los signos distintivos para diferenciar productos y servicios, con el crecimiento del
mercado, han surgido signos marcarios no tradicionales algunos perceptibles de manera visual y
otros por los demas sentidos, los cuales presentan inconvenientes para cumplir con el requisito
formal de la representacion grafica para ser facilmente apreciadas por las autoridades competentes
y al publico en general, para ser susceptibles de registro ante la SUPERINTENDENCIA DE
INDUSTRIA Y COMERCIO. Al surgir la dificultad para la representacion grafica de los signos
marcarios no tradicionales quedan desprotegidos al no obtener el registro, decreciendo la iniciativa
para el surgimiento de este tipo de marcas no tradicionales. No obstante vemos paises como
Ecuador que comparten con Colombia la Decisiébn 486 de la Comunidad Andina de Naciones
aplicable en materia de Propiedad Industrial, han podido superar estas dificultades de la
representacion grafica de manera préactica adaptando el registro, encontrando formas accesibles
para la descripcion del producto si es que su representacion grafica no fuere posible. Se debe tener
en cuenta en la normatividad internacional lo referente a la representacion grafica al momento del
registro de signos marcarios no tradicionales, los documentos OMPI, las interpretaciones
prejudiciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tratados como el de Singapur, en
donde se plantean alternativas de representacion gréafica. En conclusion es importante analizar en la
normatividad marcaria internacional, los procedimientos de representacion grafica al momento de
solicitar el registro de los signos marcarios no tradicionales, ante las oficinas competentes, para
aplicar dichas medios con el fin de superar la dificultad de la representacion grafica.

PALABRAS CLAVES:

Propiedad Industrial, signos distintivos, marca no tradicional,
representacion grafica, registro
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GENERAL SUMMARY OF WORK OF GRADE

TITLE: Nontraditional record Distinctive Signs in the Colombian legal system
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FACULTY: Facultad de Derecho
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ABSTRACT

The economy is a fundamental pillar for the support of society and therefore the State, with the help
of its legal institutions such as the Superintendency of Industry and Trade protects the Industrial
Property. Entrepreneurs in the business practice have distinctive signs to differentiate products and
services, market growth, they have arisen some nontraditional trademark signs visually perceptible
and others by the other senses, which are disadvantageous to meet the requirement Formal graphic
representation to be easily appreciated by the competent authorities and the public in general, to be
eligible for registration with the Superintendency of Industry and Commerce. When difficulties arise
for the graphical representation of non-traditional trademark signs they are unprotected by not
obtaining registration, decreasing the initiative for the emergence of this type of non-traditional
marks. However we see countries like Ecuador shared with Colombia Decision 486 of the Andean
Community applicable Nations Industrial Property, they have been able to overcome these difficulties
graphing practically adapting the registry, finding affordable ways to product description if your graph
is not possible. Should take into account international standards concerning the plot at the time of
registration of non-traditional trademark signs, the WIPO documents, preliminary interpretations of
the Court of Justice of the Andean Community, Treaties such as Singapore, where propose
alternatives graphing. In conclusion it is important to analyze the international trademark regulations,
procedures graphical representation when applying for the registration of non-traditional trademark
signs, with the competent offices to apply these means in order to overcome the difficulty of the plot.

KEYWORDS:

Industrial ~ property, trademarks, non-traditional marks, graphical
representation, registration
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Introduccion

La economia y los factores que se desarrollan en determinado Pais son de vital importancia
para la sociedad teniendo en cuenta que esta maneja y dirige los destinos del bienestar de una
poblacion, una economia que no sea auto suficiente y sustentable deriva en crisis, por esta razon
el Estado, junto con las instituciones politicas que cooperan para la economia de un Pais, son de
gran importancia y debe crear politicas econémicas de proteccion de quienes promueven el

comercio para establecer cimientos sélidos y duraderos que brinden estabilidad.

Los signos distintivos buscan identificar productos y servicios en el comercio de un pais,
siendo considerados parte del activo financiero del empresario, encontramos en la practica
mercantil a las marcas tradicionales y no tradicionales, estas Ultimas entendidas como aquellas
que son percibidas por los cinco sentidos del ser humano, las cuales surgen motivadas por el
hecho de innovar en la forma de llegar al consumidor, esta marcas al diferenciarse en el mercado
de las ya tradicionales, persiguen ampliar el espectro de la cadena productiva de sus bienes y/o
servicios, y han tenido una aparicion gradual en los Ultimos afios, impactando positivamente el
desarrollo econdmico, mejorando asi la competitividad de los empresarios que hacen uso de
ellas, todas estas iniciativas no se veran materializadas si en la solicitud no se obtiene su registro,
el cual es constitutivo para su proteccion ante las oficinas competentes, en el caso de Colombia,

la Superintendencia de Industria y Comercio.
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La importancia de realizar este trabajo de las marcas no tradicionales como signos
distintivos y su marco juridico aplicable, se basa en analizar el sistema actual de normas que
rigen en Colombia en materia de Propiedad Industrial, la Decision 486 de la Comunidad Andina
de Naciones y en particular el registro de signos distintivos y el tratamiento para cumplir el
requisito de la representacion grafica cuando se presentan solicitudes de registro de los signos
marcarios no tradicionales en el trafico mercantil y empresarial, ante la entidad encargada la

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y COMERCIO.

Por esta razon es importante estudiar a fondo este tema en la busqueda de alternativas que
puedan dar luz a esta problematica que se genera y que puede ser contraproducente para la
economia teniendo en cuenta la dificultad para la representacion grafica de signos marcarios no
tradicionales, al no existir un mecanismo eficiente por parte de la entidad encargada, conlleva a
una decreciente iniciativa empresarial y un estancamiento en el registro de productos y servicios

que promuevan la innovacion en el mercado econémico.

El objetivo primordial de la investigacion es establecer un estudio comparado del derecho
marcario en el ordenamiento internacional como lo es el tratado de Singapur, los documentos de
la OMPI, las interpretaciones prejudiciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y
sentencias como la de Shield Mark Bv, para superar el obstaculo de la representacion grafica la
cual se ha convertido en un requisito formal para lograr el registro de signos marcarios no

tradicionales.
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La investigacion es de caracter juridico y estd enmarcada en un metodo descriptivo
orientado hacia un tipo de investigacion descriptiva, por medio de un enfoque cualitativo para el

estudio y desarrollo de la investigacion.

El capitulo primero hace referencia a la Proteccion de la Propiedad Intelectual, el Convenio
de Paris para la proteccion de la Propiedad Industrial, la organizacion mundial de la Propiedad
Intelectual, antecedentes de la Propiedad Industrial en Colombia y la proteccion constitucional

de la Propiedad Industrial en Colombia

El capitulo segundo hace énfasis en la entidad encargada de administrar la Propiedad
Industrial y otorgar los registros para la proteccién de los signos distintivos en Colombia, que es

la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y COMERCIO.

En el tercer capitulo se habla de las marcas como signos distintivos en el
ordenamiento juridico de Colombia, las caracteristicas de las marcas, los principios marcarios,

las marcas tradicionales y no tradicionales.

El cuarto capitulo se enfoca al derecho comparado y se concluye en el capitulo quinto y

sexto con la propuesta de la investigacion y las conclusiones generales.
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Pregunta de investigacion

¢ Cudl es el marco juridico aplicable para el registro de signos distintivos no tradicionales en

el ordenamiento juridico colombiano?

Objetivo general

Caracterizar el marco juridico aplicable para el registro de signos distintivos no tradicionales

en el ordenamiento juridico colombiano.

Objetivos especificos

Comparar la normatividad aplicable para la proteccion y registro de signos distintivos en
otras normatividades para establecer la forma en que se tratan en dichos territorios las marcas no

tradicionales.

Identificar los fundamentos constitucionales y legales de la Propiedad Industrial en el
ordenamiento juridico colombiano, especificamente la referida a signos distintivos no

tradicionales.

Proponer una forma de interpretacion de la legislacion andina que la haga compatible con las
necesidades que tienen los comerciantes para proceder al registro de signos distintivos no

tradicionales en Colombia.
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Justificacion

Las marcas hacen parte de los signos distintivos de un empresario, por esto es importante
registrarlas para que terceros no las utilicen y se lucren con el prestigio o posicionamiento que
pueda tener el producto o servicio en el trafico mercantil. El registro beneficia al otorgar un
derecho de uso exclusivo sobre su activo financiero, en medio de la amplia demanda comercial,
los signos marcarios no tradicionales buscan nuevas formas de ofrecer innovadores productos y
servicios en el mercado, las cuales acceden a los consumidores a través de sentidos diferentes.
No obstante, la exigencia juridica de la legislacion andina, en virtud de la cual toda marca a
registrar debe ser susceptible de representacion grafica, plantea una dificultad para los signos
distintivos no tradicionales que carecen de una forma generalmente aceptada de ser
representados a la vista, lo que obstaculiza el registro y hace que estas nuevas formas de
mercadeo no tengan la relevancia que deberian en una economia que hoy en dia se plantea como

fruto de la innovacién, la creatividad y el desarrollo econémico de nuevos mercados.

Este tema podria tener una solucién practica si: i) analizamos como en el ordenamiento
juridico internacional, han logrado adaptar el requisito de la representacion grafica a la necesidad
de registro de marcas no tradicionales y ii) utilizamos su técnica e Interpretacion de la ley para

hacerlo posible en nuestro pais.
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1. Proteccion de la Propiedad Intelectual

La Propiedad Intelectual es un &rea del derecho que busca motivar y proteger las
creaciones del intelecto humano, son considerados bienes intangibles o inmateriales, divididos en
dos grandes ramas segun sus fines y ambito de aplicacion, la primera rama de la Propiedad
Intelectual; el Derecho de Autor, recae sobre obras literarias, artisticas, cientificas, su motivacion
primordial esta dirigida en primer lugar a la satisfaccion del autor y el pablico que las conoce, la
proteccion inicia desde el momento de su materializacion, los efectos del registro son de caracter

declarativo.

La segunda rama es la Propiedad Industrial, donde encontramos a las patentes de
invencion y a los signos distintivos, los cuales estan dirigidos a ser utilizados en las areas de la
industria y comercio, con fines de explotacién econdmica, su proteccion inicia cuando se obtiene
un registro, el cual tiene un efecto constitutivo de derechos para gozar de las prerrogativas que el

estado otorga a su inventor o creador.

1.1. Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial.

Los tratados internacionales contienen disposiciones legales de derecho internacional

publico que establecen sistemas de proteccion, que regulan los derechos y las obligaciones de los

Estados miembros por medio de normas juridicas acordadas.
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Encontramos a finales del siglo XIX, el considerado tratado precursor en la regulacion de la
propiedad industrial, el “Convenio de Paris para la protecciéon de la propiedad Industrial",
firmado el 20 de Marzo de 1883, el cual no entrego una definicion formal del termino de
Propiedad Intelectual; sin embargo es el mas importante antecedente para el registro de marcas,
al mencionar entre la lista de objetos que pueden ser objetos de proteccion de propiedad
intelectual a las marcas de fabrica, de comercio y de servicio y los nombres y denominaciones
comerciales; por medio de este tratado se establecen por las partes firmanes, los lineamientos

necesarios para proteger sus derechos.

Entre lo acordado, encontramos clausulas como la que incorpora el Principio de Trato
Nacional, a través de la cual se establece que en todos los territorios de la Unidén (nombre que se
otorga a la reunion de los paises firmantes del Convenio de Paris) se reconoceran los mismos
derechos a los titulares de una marca nacional que a los que lo son de una extranjera que

proviene de un Estado también parte del tratado.

De otra parte, se observa el planteamiento del Derecho de Prioridad que consiste en el
derecho que tiene el solicitante de un registro, para reclamar un derecho preferente, en un Pais
miembro de la Unién, dentro de un plazo de seis meses contados a partir de la fecha de

presentacion de la solicitud en el Pais de origen.

Cuando se presenta este reconocimiento de la prioridad, el titular contara con un mejor
derecho en el caso, que un tercero pretenda registrar la misma marca o una similar en grado de

confusion.
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Otro aporte de gran valia del convenio en mencion, es el que se realiza a traves del Articulo
6bis, donde se confiere proteccion a las marcas notoriamente conocidas, previéndose la
posibilidad de rehusar o invalidar el registro y de prohibir el uso de una marca de fabrica o de
comercio que constituyan la reproduccion, imitacion o traduccion, susceptible de crear confusion
de una marca, que la autoridad competente del pais del registro o del uso, estime notoriamente

conocida para aplicarse a productos idénticos o similares.

El art. 6quinquies contiene la cldusula “tal cual es”, conocida como “telle quelle”,
(Asociacion Colombiana de la Propiedad Industrial, 1994) en la cual se establece que toda marca
de fabrica o de comercio, si ha sido registrada en su pais de origen, debera ser admitida en los

demaés Estados miembros, salvo que incurra en alguna de las tres prohibiciones:

1. Cuando sean capaces de afectar a derechos adquiridos por terceros en el pais donde la
proteccion se reclama;

2. 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 productos o la época de
produccion, o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las
costumbres leales y constantes del comercio del pais donde la proteccién se reclama;

3. Cuando sean contrarias a la moral o al orden publico y, en particular, cuando sean
capaces de engafar 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
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disposicion de la legislacion sobre marcas, salvo en el caso de que esta disposicion

misma se refiera al orden publico.

El Convenio de Paris ingresd para examen de constitucionalidad por parte de la Corte
Constitucional, siendo ratificado por sentencia de la Corte Constitucional No. 2 del 18 de enero
de 1996. Su reglamentacion en Colombia se presentd por la ley 178 del 30 de Agosto de 1995,
posteriormente entr6 a regir en Colombia el 3 de septiembre de 1996, de esta forma el Estado
Colombiano hace parte de la Unién Internacional para la Propiedad Industrial junto a otros 176

Estados contratantes. (Asociacién Colombiana de la Propiedad Industrial, 1994)

1.2. Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual.

La OMPI es el foro mundial en lo que atafie a servicios, politicas, cooperacion e
informacion en materia de propiedad intelectual (P.l.). Es un organismo de las Naciones

Unidas, autofinanciado, que cuenta con 188 Estados miembros.

La misién de la OMPI es llevar la iniciativa en el desarrollo de un sistema internacional de
P.1. equilibrado y eficaz, que permita la innovacion y la creatividad en beneficio de todos. El
mandato y los 6rganos rectores de la OMPI, asi como los procedimientos que rigen su
funcionamiento, estan recogidos en el Convenio de la OMPI, por el que se establecid la

Organizacion en 1967.
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Resefa histérica de la OMPI

Surge el Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial. Este acuerdo
internacional representa el primer paso tomado para asegurar a los creadores que sus obras
intelectuales, estén protegidas en otros paises. La necesidad de proteccion internacional de la
propiedad intelectual se hizo patente en 1873, con ocasion de la Exposicion Internacional de
Invenciones de Viena, a la que se negaron a asistir algunos expositores extranjeros por miedo a

que les robaran las ideas para explotarlas comercialmente en otros paises.

1886 — Convenio de Berna

Fue gracias al impulso del escritor francés Victor Hugo, y su Association littéraire et
artistique internationale, que se adoptd el Convenio de Berna para la proteccion de las Obras
Literarias y Artisticas. Su objetivo es dar a los creadores, en el plano internacional, el derecho a
controlar el uso de sus obras creativas y a recibir un pago por ese uso. Las obras protegidas por

el Convenio son:

+ Las novelas, los cuentos, los poemas, las obras de teatro;
« Las canciones, 6peras, revistas musicales, sonatas, y

 Los dibujos, las pinturas, esculturas y obras arquitectonicas.

1891 — Arreglo de Madrid
El articulo 19 del Convenio de Paris establece que los paises se reservan el derecho de

concertar entre si arreglos particulares para la proteccion de la propiedad industrial. De ahi
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que al concertarse un arreglo en Madrid sobre las marcas de fabrica o de comercio, éste pasara
a llamarse el Arreglo de Madrid, que dio lugar al primer servicio internacional de presentacion
de solicitudes de derechos de P.l. (propiedad industrial). En las décadas siguientes todo un
abanico de servicios internacionales de la P.I. surgio bajo los auspicios de lo que luego se

llamaria la OMPI.

1893 — Creacion de las BIRPI

Las dos secretarias encargadas de administrar los Convenios de Paris y Berna se
fusionaron conformando la entidad precursora de la OMPI: las Oficinas Internacionales
reunidas para la Proteccidén de la Propiedad Intelectual, mejor conocidas por sus siglas en
francés, BIRPI. Esta organizacién, compuesta por siete funcionarios, tenia su sede en Berna

(Suiza).

1970 — Las BIRPI se convierten en la OMPI
Al entrar en vigor el Convenio que establece la Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual, las BIRPI se convierten en la OMPI, una nueva organizacion intergubernamental

con sede en Ginebra (Suiza), en la que la iniciativa la llevan sus Estados miembros.

1974 — La OMPI ingresa en las Naciones Unidas
La OMPI ingresa en la familia de organizaciones de las Naciones Unidas (NN.UU.) en
calidad de organismo especializado. Todos los Estados miembros de las NN.UU. estan

habilitados, aunque no obligados, a ser miembros de los organismos especializados.
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1978 — Puesta en marcha del Sistema PCT
El Sistema internacional de patentes en virtud del PCT comienza a funcionar. Gracias a una
fuerte expansion, en la actualidad el Sistema del PCT ha pasado a ser el mas importante sistema

internacional de presentacion de solicitudes de derechos de P.I.

1994 — Creacion del CAM
Se crea en la OMPI el Centro de Arbitraje y Mediacion para ofrecer servicios

extrajudiciales de solucién de controversias comerciales internacionales entre partes privadas.

1998 — La Academia de la OMPI abre sus puertas

Se crea la Academia de la OMPI para impartir cursos generales y especializados en
materia de propiedad intelectual. Los cursos de la Academia siguen un enfoque
interdisciplinario y estan destinados a una amplia gama de profesionales de la P.1.

2007 — Adopcion de la Agenda para el Desarrollo

La OMPI adopt6 oficialmente su Agenda para el Desarrollo con el propésito de asegurarse

la integracion de la dimension de desarrollo en todas las actividades de la Organizacion.

¢ Quiénes conforman la OMPI?
Son 188 Estados miembros de la OMPI quienes aprueban la orientacién estratégica y las

actividades de la Organizacion en las reuniones anuales de las Asambleas.
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La Administracion y el personal
El personal de la OMPI (la Secretaria), orientado por los valores bésicos de la
Organizacion, cuenta con las aptitudes necesarias para aplicar las decisiones de los Estados

miembros y ejecutar los diversos programas de la OMPI.

+ Director General Francis Gurry

La OMPI:

« Constituye un foro de politica en el que plasmar normas internacionales de P.I.
equilibradas para un mundo en evolucién;

» Presta servicios mundiales para proteger la P.l. en todo el mundo y para resolver
controversias;

» Ofrece infraestructura técnica para conectar los sistemas de P.l. y compartir los
conocimientos;

» Organiza programas de cooperacion y fortalecimiento de las capacidades para permitir
a todos los paises utilizar la P.I. para el desarrollo econémico, social y cultural.

« Constituye una fuente mundial de referencias para la informacion en materia de P.I.

Actividades: Cada una de las divisiones de la OMPI, bajo la conduccién de un Director, se
encarga de ejecutar programas especificos destinados a alcanzar las nueve metas estratégicas y

los objetivos de la Organizacion. (OMPI)
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1.3 Antecedentes de la Propiedad Industrial en Colombia.

El afio de 1959.

Durante la segunda mitad del siglo XX, el pais registr6 un crecimiento industrial y
econémico importante, que motivd cambios en la regulacion y manejo de las politicas
correspondientes. Asi cobra existencia la Ley 155 de 1959, en la cual se establece la intervencion
estatal en la fijacion de los precios, con el &nimo de garantizar tanto los intereses de los

consumidores como de los productores.

Esta funcion reguladora, que le compete al ejecutivo, la ejercieron distintos ministerios e
institutos tales como el Ministerio de Desarrollo Econdmico, el Instituto de Obras Publicas, el
Ministerio de Minas y Energia, el Ministerio de Comunicaciones y el Instituto de
Aprovechamiento de Aguas y Fomento Eléctrico, haciéndose necesario concentrar el poder
fiscalizador de precios y tarifas en un sélo organismo y terminar asi con la atomizacion de tan

importante actividad, que era causante de interferencias, dualidades y dilaciones.

Fue asi como el gobierno, con base en las facultades otorgadas al Presidente de la Republica
a través de la Ley 19 del 25 de noviembre de 1958, expidio6 el Decreto 1653 del 15 de julio de
1960, mediante el cual cre6 la Superintendencia de Regulacion Econdmica. Este organismo de la
Rama Ejecutiva fue el encargado especialmente de estudiar y aprobar con criterio economico y
técnico, las tarifas y reglamentos de servicios publicos como energia eléctrica, acueducto,

alcantarillado y similares, y las tarifas de los espectaculos publicos, de los cines y de los hoteles.
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Segun el Decreto antes mencionado, era funcion de la Superintendencia intervenir en los
estudios de costos y regular los precios de la canasta familiar, que estaban bajo el control

gubernamental.

Adicional a dichas facultades, al nuevo 6rgano ejecutivo le fueron adscritas las funciones
sobre practicas comerciales restrictivas que sefialaba la Ley 155 de 1959 al Ministerio de
Fomento este ministerio fue creado con el fin de internacionalizar las instituciones existentes en
Colombia para la época y conservaba la responsabilidad sobre el Registro de la Propiedad

Industrial.

La década de los afios sesenta.

Durante gran parte de la década de los 60's, el Gobierno se vio obligado a tomar medidas
tendientes a frenar las alzas de los precios en los articulos de primera necesidad y de las tarifas
de servicios, asi como a fomentar la produccion mediante la fijacion de precios de sustentacion
para los productos necesarios de baja produccion. Fue asi como la Superintendencia se convirtio
en un poderoso instrumento en manos de un gobierno que adopt6 un control de precios bastante

riguroso, como mecanismo anti-inflacionario.

Hacia fines de la década, existi6 consenso en el Gobierno acerca de lo inadecuado que
resultaba un sistema de control de precios y tarifas tan estricto, como mecanismo fundamental
anti-inflacionario. Dichos controles se habian vuelto definitivos y amenazaban con desestimular
la produccion y el empleo, perjudicando a los consumidores a causa de la escasez desatada por

dichas medidas.
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El Gobierno, en uso de las facultades conferidas por la Ley 65 del 28 de diciembre de 1967,
dictd los Decretos 1050 y 3130 de 1968 que, al igual que la reforma constitucional del mismo
afio, trataron de modernizar los mecanismos de la Administracion Pablica y de redistribuir las

funciones de los poderes publicos.

Todas estas reformas prepararon el ambiente para hacer desaparecer a la Superintendencia
de Regulacion Econdmica y dar lugar a la creacion, mediante el Decreto 2562 del 07 de octubre
de 1968, de la Superintendencia Nacional de Precios, adscrita al entonces denominado Ministerio
de Fomento que se convertiria en el Ministerio de Desarrollo Econdmico. Su nombre indicaba
una restriccion clara de su competencia y de las funciones que le fueron asignadas, entre otras,
aplicar la politica del Gobierno en materia de precios y, de acuerdo con los estudios de costos de
produccion, fijar los precios de los articulos de primera necesidad, consumo popular, 0 uso

domestico, nacional o extranjero.

Mediante la expedicion del Decreto 2974 del 03 de diciembre de 1968, el Gobierno
Nacional reestructur6 el Ministerio de Fomento, le cambié el nombre a Ministerio de Desarrollo
Econdmico y en el capitulo II, articulos 25 al 39, cre6 la Superintendencia de Industria y

Comercio.

1973
No obstante, el Ejecutivo, haciendo uso de las facultades extraordinarias concedidas por la
Ley 22 de 1973, cred la Superintendencia Nacional de Produccion y Precios (Decreto 201 de

1974), con funciones no solo de control sino también de fijacion de politicas de precios y, sobre
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todo, con acceso directo a las fuentes de informacion sobre las tendencias del mercado y con
injerencia en las politicas de regulacion del mismo. Se le confirié autonomia administrativa al
denominar a la institucion como "organismo adjunto” al Ministerio de Desarrollo Econémico,

pero al poco tiempo la entidad volvid a recibir el caracter de "adscrito".

El Decreto 622 de 1974 modificd el Decreto 201 del mismo afio y adoptd la estructura
administrativa de la Superintendencia Nacional de Produccion y Precios. Esta nueva
organizacion permitio algunos cambios estructurales mas de fondo, como la creacion de una
Secretaria General, la Direccion General de Analisis y Coordinacion y la Direccion General de
Inspecciéon y Promocién con una Division de Vigilancia y una Divisién de Divulgacién e

Inspeccion.

La vida de la Superintendencia Nacional de Produccion y Precios se vio disminuida, pues se
hacia necesario separar la funcion de fijacion de precios de la de control de precios. Por lo tanto,
el Gobierno Nacional designo entidades expresamente determinadas para el estudio y el analisis
de las solicitudes de modificacion de tarifas y precios y la rendicién de los conceptos pertinentes
segun el sector econémico, otorgando a cada una de ellas la facultad de fijar los precios a su

respectivo sector.

Fue entonces que mediante el Decreto 149 de 1976, que desaparecio la Superintendencia
Nacional de Produccion y Precios, se redistribuyeron sus funciones y se reviso la organizacion
administrativa de la Superintendencia de Industria y Comercio, a la que ademas de mantenerle

las funciones establecidas en el Decreto 201 de 1974, se adicionaron las funciones de direccion,
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control y coordinacion en materia de Propiedad Industrial y Servicios Administrativos e
Industriales, algunas de las funciones son: a) Elaborar o coordinar estudios sobre la produccion
nacional de bienes y servicios, con el fin de determinar el comportamiento de la oferta y la

demanda en periodos determinados;

b) Proponer al Gobierno nacional, con la debida anticipacion, las medidas necesarias para
lograr la regulacion de los mercados como un medio para procurar la estabilidad de los precios;

c) Coordinar los estudios sobre precios de los diferentes insumos de los productos
terminados que adelanten los organismos publicos respectivos, para integrar la politica de
precios a los planes de desarrollo econémico del pais;

d) Las que le asignen los Decretos nimeros 45 de 1965 y 3092 de 1966;

e) Establecer y aplicar la politica de precios y fijar de acuerdo con ella, los precios de los
bienes y servicios sometidos a control, de acuerdo con las politicas generales de desarrollo
adoptadas por el Consejo Nacional de Politica Econémica y Social;

f) Difundir a través de los medios de divulgacién que considere pertinentes los precios
fijados para los articulos sometidos a control, asi como las caracteristicas y precios de los
sucedaneos de aquéllos que se encuentren escasos en el mercado por deficiente produccion o
especulacion indebida;

g) Las demés que el Gobierno o la Ley le sefialen.

La década de los noventa.
A comienzos de la administracion del presidente César Gaviria en el afio 1990, se inicio el

Ilamado “proceso de modernizacion estatal” que trajo consigo cambios de toda indole, tanto
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constitucionales con la reforma de 1991, como institucionales tales como la simplificacion

nacional de tramites y la reestructuracion del aparato productivo estatal.

Asi fue como, en desarrollo de las facultades otorgadas al Gobierno Nacional en el articulo
20 transitorio de la Constitucion Politica de 1991, mediante el Decreto 2153 del 30 de diciembre

de 1992 se reestructuro la Superintendencia de Industria y Comercio.

Para la expedicion del aludido Decreto se consider6 que el propdésito de las facultades
respondia a la labor de poner en consonancia la funcién de la Superintendencia de Industria y
Comercio con los mandatos de la nueva constitucion y establecer un marco propicio para el

cumplimiento de los principios propios de las actuaciones administrativas.

La enmienda conllevo a la especializacion funcional de la entidad; la eliminacion de labores
que deberian ser adelantadas por otras entidades, particularmente del nivel descentralizado
territorial; la abolicion de trdmites y requisitos innecesarios, los cuales suponian obstaculos a la
iniciativa privada y el reconocimiento de la idoneidad y aptitud de los particulares para
desempefiar ciertas labores que en el pasado se radicaron en cabeza de la Superintendencia de

Industria y Comercio.

1996
Se crea la ley 256 de 1996 que tiene por objeto garantizar la libre y leal competencia

economica, mediante la prohibicion de actos y conductas de competencia desleal, en beneficio de
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todos los que participen en el mercado y en concordancia con lo establecido en el numeral 1o.

del articulo 10 bis del Convenio de Paris, aprobado mediante Ley 178 de 1994.

1998

En materia de competencia desleal, con la expedicion de la Ley 446 de 1998, se le asignaron
las mismas atribuciones sefialadas legalmente en relacion con las disposiciones relativas a
promocion de la competencia y practicas comerciales restrictivas respecto a las conductas
sefialadas en el articulo 144 de la mencionada Ley y se le autorizé para adoptar las medidas

cautelares contempladas en las disposiciones legales vigentes.

1999
La Ley 510 de agosto 3 de 1999 le otorgd facultades para tramitar las solicitudes sobre

liquidacion de perjuicios respecto de las conductas constitutivas de competencia desleal.

En materia de proteccion al consumidor ejerceria a prevenciéon las atribuciones
jurisdiccionales previstas en el articulo 145 de la Ley 446 de 1998, como lo son: Ordenar el cese
y la difusion correctiva de los mensajes publicitarios que contienen informacion engafiosa;
ordenar la efectividad de las garantias de bienes y servicios establecidas en las normas de

proteccion al consumidor, entre otras.

El 29 de junio de 1999 se expidio el Decreto 1130 el cual le otorgo a la Superintendencia de
Industria y Comercio la facultad de inspeccionar y vigilar lo relativo al régimen de libre y leal

competencia en los servicios no domiciliarios de comunicaciones, para lo cual se le dio la
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facultad de aplicar lo establecido en todas las normas relativas a promocion de la competencia y
practicas comerciales restrictivas. Igualmente, se le confié la proteccion de los derechos de los

usuarios y suscriptores de los servicios no domiciliarios de telecomunicaciones.

La Ley 527 de 1999 en su articulo 29, faculté a la Superintendencia de Industria y Comercio
para que autorizara a las entidades de certificacion dentro del marco de comercio electronico,

teniendo en cuenta los requisitos exigidos por dicha Ley.

Con las Leyes 546 y 550 de 1999 esta Entidad adquirio la funcion de vigilar y reglamentar el
registro nacional de evaluadores, teniendo en cuenta el Decreto 422 de 2000, en el que se
establecieron pautas generales con relacion a dicho registro, y posteriormente las disposiciones

de la Ley 1116 de 2006.

Las dos primeras décadas del nuevo milenio.

Las facultades otorgadas en materia de proteccion de la competencia, con la expedicion de la
Ley 446 de 1998, no fueron claras en cuanto al tipo de atribuciones otorgadas en el
procedimiento, toda vez que éste no reflejaba los principios, las necesidades, las garantias y las
diferentes hipdtesis que se presentan en un tramite contencioso. Las dificultades mencionadas
generaron infinidad de dudas que requirieron esfuerzos interpretativos por parte de la
Superintendencia de Industria y Comercio para tratar de concretar la manera de ejercer dichas
facultades. Estos inconvenientes dieron paso a que la Ley 962 de 2005, en su articulo 49,
modificara el procedimiento en los procesos jurisdiccionales que se adelantaran en la

Superintendencia de Industria y Comercio en materia de competencia desleal para que se
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atendieran conforme a las disposiciones del proceso abreviado previstas en el Capitulo I, Titulo
XXII, Libro Tercero del Codigo de Procedimiento Civil; norma que fue modificada por el
articulo 22 de la Ley 1395 de 2010 segun el cual los asuntos declarativos que conozca la
Superintendencia en ejercicio de funciones jurisdiccionales las resolvera por el tramite verbal, en

los términos que sefiala ese articulo.

Para el afio 2008 mediante Ley 1266 se facultd a la Superintendencia de Industria y
Comercio para ejercer la vigilancia de los operadores, fuentes y usuarios de la informacion, en
cuanto se refiere a la actividad de administracion de datos personales, en especial la financiera,
crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros paises. En los casos en que la
fuente, usuario u operador de la informacion sea una entidad vigilada por la Superintendencia
Financiera, ésta ejerce la vigilancia e impone las respectivas sanciones, segun lo establecido en el

Estatuto Organico del Sistema Financiero.

Por lo tanto, a la Superintendencia de Industria y Comercio le corresponde la vigilancia de
aquellos aspectos que de manera residual le han sido asignados. Estas nuevas funciones
asignadas ampliaron el accionar institucional permitiendo la verificacion del cumplimiento de las
disposiciones legales relacionadas con habeas data y el manejo de la informacién contenida en

bases de datos personales.

Durante el afio 2009 se expidieron las Leyes 1335, 1340, 1341 y 1369, que le asignaron

nuevas funciones a la Superintendencia de Industria y Comercio.
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En efecto, la Ley 1335 de 2009 atribuy6 a la Superintendencia de industria y Comercio la
vigilancia y control en el mercado nacional del cumplimiento de las disposiciones relacionadas
con la publicidad, empaquetado y prohibicion de promocién y patrocinio de tabaco y sus
derivados. Por su parte, la Ley 1340 de 2009, articulo 6°, dispuso que la Superintendencia de
Industria y Comercio seria la autoridad nacional de proteccidon de la competencia para lo cual
"conocerd en forma privativa de las investigaciones administrativas, impondra las multas y
adoptaré las demas decisiones administrativas por infraccion a las disposiciones sobre proteccion
de la competencia, asi como en relacién con la vigilancia administrativa del cumplimiento de las
disposiciones sobre competencia desleal”, lo cual implicé que funciones que desarrollaban otras

entidades en materia de proteccion de la competencia fueran asumidas por esta Superintendencia.

Por su parte, la Ley 1369 de 2009 facult6 a la Superintendencia de Industria y Comercio
como autoridad competente para hacer cumplir la normas sobre libre competencia, competencia

desleal y proteccién al consumidor en el mercado de los servicios postales.

Dentro del programa de renovacion de la administracion publica, el Gobierno Nacional
expidio el Decreto 3523 de 2009, por medio del cual se llevo a cabo una reestructuracion de la
Superintendencia de Industria y Comercio, que incluyé la eliminacién del nivel ejecutivo y la
creacion de una nueva Delegatura encargada de asumir los Asuntos Jurisdiccionales; lo anterior,
para dar cumplimiento a las instrucciones de la Corte Constitucional respecto del ejercicio de
dichas facultades jurisdiccionales. También se expidio el Decreto 3524 de 2009, por medio del
cual se modifico la planta de personal de la Superintendencia. El Decreto 3523 de 2009 fue

modificado parcialmente por el Decreto 1687 de 2010.
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En el afio 2011 se expidio la Ley 1480, mejor conocida como el nuevo Estatuto del
Consumidor, que entrara a regir el 12 de abril de 2012, y que mantiene a la Superintendencia de
Industria y Comercio como la entidad encargada de velar por la proteccion de los derechos del
consumidor; le asigna nuevas funciones y amplia el &mbito de sus competencias, lo cual implica

un nuevo reto para la Superintendencia.

En ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas mediante la Ley 1444 de 2011, el
Gobierno Nacional expidio, entre otros, los Decretos 4130, 4175 y 4176, por los cuales reasignd
unas funciones a la Superintendencia de Industria y Comercio y escindié otras a una nueva

entidad.

Por su parte, el Decreto 4176 reasign6 a la Superintendencia funciones del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo relacionadas con la proteccion de los usuarios de los servicios

turisticos.

De otro lado, con la expedicion del Decreto 4175 se escindieron de esta Superintendencia las
funciones que tenia a cargo en materia de metrologia cientifica e industrial y se cre6 el Instituto

Nacional de Metrologia que en adelante asumira dichas funciones.

A finales del afio 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio fue nuevamente
reestructurada mediante el Decreto 4886 de 2011 (que derogd los Decretos 3523 de 2009 y 1687

de 2010 con excepcion de algunas normas). De esta reestructuracion vale resaltar la creacion de
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dos nuevas Delegaturas: una para el Control y Verificacion de Reglamentos Técnicos y

Metrologia Legal y otra para la Proteccidon de Datos Personales.

En relacién con la Delegatura creada para la Proteccion de Datos Personales, es pertinente
mencionar que el 31 de enero de 2011 la Corte Constitucional avocé el conocimiento de la
revision del proyecto de Ley Estatutaria 184 de 2010 Senado, 046 de 2010 Cémara, "Por la cual
se dictan disposiciones generales para la proteccion de datos personales”, donde se establece que
la Superintendencia, a través de una Delegatura para la proteccion de datos personales, es la
autoridad en la materia y le asignan funciones. De acuerdo con el comunicado de prensa del 4 y
5 de octubre de 2011 de dicha Corporacion, fue proferida la Sentencia C-748 de 2011, sin
embargo, todavia el proyecto de ley esta pendiente de sancion presidencial, la cual se estima que
ocurra tan pronto la Corte Constitucional remita al Presidente de la Republica el texto de la

sentencia antes mencionada para el efecto.

Finalmente en el 2012, en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por el
paragrafo 1° del articulo 75 de la Ley 1474 de 2011, el Presidente de la Republica expidio el
Decreto 019 del 10 de enero de 2012, "Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar
regulaciones, procedimientos y tramites innecesarios existentes en la Administracion Publica".
El articulo 160 de este Decreto modifico el articulo 29 de la Ley 527 de 2009, en el sentido de
otorgar la funcion de acreditar a las entidades de certificacion al Organismo Nacional de
Acreditacion de Colombia ONAC; funcidn que hasta entonces ejercié la Superintendencia de

industria y Comercio a modo de autorizacion. (Superintendencia de industria y comercio)
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1.4 La Proteccion Constitucional de la Propiedad Industrial en Colombia

La Propiedad Industrial es un sistema administrado por el Estado, a través de la
Superintendencia de Industria y Comercio, para la concesién de derechos sobre nuevas
creaciones (Patentes de invencidén, modelos de utilidad, disefios industriales y esquemas de
trazados de circuitos integrados) y a los comerciantes sobre los signos que utilizan para
distinguir sus productos y servicios (Marcas, lemas, nombres y ensefias comerciales) en el
mercado. Asimismo, conoce y decide sobre la declaracion de proteccion de una denominacion

de origen (Decreto 3081 de 2005). (Superintendencia de Industria y Comercio, 2014)

El Estado otorga el monopolio de bienes inmateriales a los comerciantes y empresarios, para
que ellos en forma exclusiva se sirvan de su uso y obtengan beneficios como la competencia
licita y la clientela, permitiendo de la misma forma que los consumidores identifiquen el origen
empresarial de los productos y servicios en el mercado. Mediante la proteccion de las nuevas
creaciones se logra incentivar el desarrollo tecnoldgico a través de la investigacion, otorgandole
al inventor un monopolio temporal, que le permite recuperar econémicamente la inversion

realizada al tiempo que emprende un avance tecnoldgico nacional. ®

La Propiedad Industrial en nuestro pais se encuentra respaldada por normas especiales de
orden externo de Derecho Internacional dentro de esta categoria encontramos los diversos

tratados internacionales aplicables en Colombia.
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En la Constitucion Politica de Colombia, en el Articulo 150. En el numeral 16 entre las
funciones del congreso encontramos aprobar o no aprobar los tratados que el gobierno celebre

con otros Estados o con entidades de derecho internacional.

El Congreso de la Republica, es el encargado por mandato de la ley de surtir debates para la
aprobacién de los tratados internacionales que el pais suscriba con otros sujetos de Derecho
Internacional, luego de la aprobacién en las camaras del legislativo, el texto ingresa para ser el
examen de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, solo asi entra a regir en el

territorio nacional al ser parte del bloque de Constitucionalidad.

En el area de la Propiedad Intelectual, encontramos Tratados Internacionales algunos

ejemplos de ellos son:

Convencion General Interamericana sobre proteccion marcaria y

Comercial, 1929.

Convencion sobre Propiedad Industrial con Francia, 1901.

“Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial”, Paris el 20 de marzo de

1883.

“Tratado de cooperacion en materia de patentes (PCT)”, Washington el 19 de junio de 1970.
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Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el

comercio (ADPIC). 1994.

El Tratado sobre el Derecho de Marcas TLT. 27 de octubre de 1994 Ginebra, Suiza. En el
cual se consignan los derechos basicos y los diversos procedimientos orientados a la proteccion

de los titulares, en el caso en particular y con conformidad en la ley.

Las normas de Propiedad Industrial de orden interno encuentran soporte suficiente en la
Constitucion Politica, respecto a la materia, con normas de carécter interno, la Propiedad
Intelectual es reconocida en la categoria de derechos Econdmicos Sociales y Culturales de
segunda generacion, el concepto de “propiedad intelectual”, que se dejo plasmada en la Carta
Politica tiene concordancia con el articulo 2 numeral 8 del Convenio que establece la
Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), y abarca la Propiedad Intelectual en

sus dos divisiones, el Derecho de autor y la Propiedad Industrial

En el Articulo 61. Se menciona que el Estado protegera la propiedad intelectual por tiempo y

mediante las formalidades que establezca la ley.

Con base en el articulo 333. Que expresa la libre competencia, por medio de ella se incentiva
el desarrollo econdmico del pais y sus ciudadanos, la Propiedad Industrial al tener como
finalidad la parte patrimonial, el lucro que genera en las personas naturales o juridicas que

obtenga el registro de Patentes, Modelos de utilidad, Signos distintivos, encuentran el respaldo a
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la propiedad en el Articulo 58, el cual establece una garantia de proteccion la propiedad privada,

por el cual toda persona tiene derecho sobre sus bienes, el dominio, el gozo, el usufructo.

Al ser derechos patrimoniales los que recaen en cualquier rama de la Propiedad Industrial,
en el caso que nos corresponde en la investigacion esta la categoria de signos distintivos, las
marcas de productos y/o servicios, la proteccién constitucional estd amparada en su
reconocimiento como derechos de segunda generacion, los cuales para su defensa y proteccion la
manera mas indicada es acudir ante la jurisdiccion ordinaria, la autoridad administrativa
(SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO ) o la contenciosa administrativa (
CONSEJO DE ESTADOQ) por no estar consagrados como de proteccion inmediata por la
calidad de ser econdémicos los derechos que se invocan para su proteccién. (Superintendencia de

Industria y Comercio, 2014)
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2. Entidad Encargada De La Proteccion De Los Signos Distintivos En Colombia.

2.1 Superintendencia de Industriay Comercio de Colombia.

El articulo 66 de la Ley 489 de 1998 define a las Superintendencias como organismos
creados por la ley, con autonomia financiera y administrativa, cuya funcion es la inspeccion y

vigilancia atribuidas por la ley y mediante la delegacion del Presidente de la Republica.

Se encuentran superintendencias con y sin personeria juridica, las primeras consideradas

organismos Yy las segundas entidades, pero ambas con adscritas a un ministerio.

De acuerdo con el articulo 38 de la misma Ley, se estipula que las superintendencias pueden
no poseer personeria juridica y en el caso de que formen parte del sector descentralizado, se

rigen conforme al régimen juridico de los establecimientos publicos.

Segln lo establecido en el articulo 66 de la Ley 489 de 1998, la direccion de las

superintendencias esta a cargo de un superintendente.

Funciones de la superintendencias
Las funciones de cada superintendencia dependen de normas respectivas de creacion o de

reorganizacion, y estan relacionadas con el nombre de cada superintendencia, en materia de
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inspeccion, vigilancia y control sectorial delegadas reglamentariamente de la funcion

presidencial correspondiente.

En algunos casos las superintendencias ejercen las funciones delegadas pero que pertenecen

al Presidente de la Republica y otras veces aquellas que la ley les otorgue.

En la actualidad existen las siguientes superintendencias en Colombia:

Superintendencia de Notariado y Registro
Superintendencia Financiera

Superintendencia del Subsidio familiar
Superintendencia Nacional de Salud

Superintendencia de Industria y Comercio
Superintendencia de Sociedades

Superintendencia de Puertos y Transporte
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Superintendencia de Servicio Pablicos y Domiciliarios

Superintendencia de la Economia solidaria

Mediante la expedicion del Decreto 2974 del 03 de diciembre de 1968, el Gobierno
Nacional reestructurd el Ministerio de Fomento, le cambio el nombre a Ministerio de Desarrollo
Economico y en el capitulo I, articulos 25 al 39, cre6 la Superintendencia de Industria y

Comercio.
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La Superintendencia de Industria y Comercio, es un organismo de caracter técnico, cuya
actividad estd orientada a fortalecer los procesos de desarrollo empresarial y los niveles de
satisfaccion del consumidor colombiano, hace parte del sector descentralizado, con personeria
juridica y es una entidad adscrita Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, el
cual es el encargado de apoyar la actividad empresarial, productora de bienes, servicios y

tecnologia, asi como la gestion turistica de las diferentes regiones.

En el Decreto 4886 de 2011, en el articulo 1, numeral 57 se establece que la
Superintendencia de Industria y Comercio tiene a su cargo la funcion de ™ Administrar el sistema

nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma ~

Para cumplir su mision se han creado delegaturas especializadas en las diferentes divisiones

de la Propiedad Industrial.

Principales Delegaturas de la Superintendencia de Industria y Comercio:

Delegatura para la Proteccion del Consumidor

Delegatura para la Proteccién de la Competencia

Delegatura para la Propiedad Industrial

Delegatura para la Proteccion de Datos Personales

Delegatura para el Control y Verificacion de los Reglamentos Técnicos y Metrologia Legal

Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales


http://www.sic.gov.co/drupal/delegatura-para-la-proteccion-del-consumidor
http://www.sic.gov.co/drupal/delegatura-para-la-proteccion-de-la-competencia
http://www.sic.gov.co/drupal/delegatura-para-la-propiedad-industrial
http://www.sic.gov.co/drupal/delegatura-para-la-proteccion-de-datos-personales
http://www.sic.gov.co/drupal/delegatura-reglamentos-tecnicos-y-metrologia-legal
http://www.sic.gov.co/drupal/delegatura-de-asuntos-jurisdiccionales
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Funciones de la Delegatura de propiedad industrial:

Decreto Numero 4886 De 2011. (Superintendencia de Industria y Comercio, 2011)

1. Asesorar al Superintendente de Industria y Comercio en la formulacion de las politicas en
lo que se relaciona con su area.

2. Velar por el cumplimiento de las normas y leyes vigentes y proponer nuevas
disposiciones.

3. Apoyar a la Oficina de Servicios al Consumidor y de Apoyo Empresarial en el desarrollo
de actividades de divulgacion, promocidn y capacitacion, en los temas de su competencia.

4. Decidir las solicitudes para la declaracién de proteccion de una denominacién de origen.
5. Decidir las solicitudes de delegacion para autorizar el uso de una denominacion de origen,
de conformidad con lo establecido en el Decreto 3081 de 2005 o las normas que lo
modifiquen o adicionen.

6. Decidir las solicitudes de autorizacion de uso de una denominacion de origen, cuando no
se haya delegado esta facultad, de conformidad con lo establecido en el Decreto 3081 de
2005 o las normas que lo modifiquen o adicionen.

7. Adoptar las medidas necesarias para fomentar y capacitar en la utilizacion, consulta y
divulgacién del sistema de propiedad industrial como fuente de informacidon tecnoldgica y
herramienta de competitividad.

8. Recopilar, procesar y difundir la informacion tecnologica relacionada con la Propiedad
Industrial, que permita el impulso de investigaciones, proyectos de desarrollo industrial y

productivo y de innovacion.
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9. Elaborar los estudios de busquedas tecnoldgicas a partir de los documentos de propiedad
industrial, en los que se identifique el estado del arte y que sirvan de insumo para la
transferencia de tecnologia.

10. Decidir los recursos de reposicion y las solicitudes de revocatoria directa que se
interpongan contra los actos que expida en primera instancia, asi como los de apelacion que
se interpongan contra los actos expedidos por los Directores a su cargo.

11. Presentar al Superintendente de Industria y Comercio, el procedimiento necesario para
adelantar la audiencia de facilitacion y otros mecanismos de solucion de conflictos, previstos
en el numeral 9 del articulo 19 del presente decreto.

12. Dirigir las dependencias a su cargo y velar por el eficiente desempefio de las funciones
que les corresponden.

13. Recibir y evaluar los informes que les sean presentados e informar periddicamente al
superintendente sobre el estado de los asuntos de sus dependencias y el grado de ejecucion
de sus programas.

14. Las demas que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la dependencia

Lo anterior dentro de un marco de Responsabilidad Social, mejora continua, trabajo en
equipo, suministro de los recursos necesarios, cumplimiento de los requisitos legales vigentes y

otras disposiciones que apliquen para la integralidad del sistema.
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Funciones de la Direccion de Signos Distintivos. (Superintendencia de Industria y

Comercio)

1. Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas y lemas comerciales,
asi como con su renovacion y demas actuaciones posteriores a la concesion del registro.

2. Decidir las solicitudes que se relacionen con el depdsito de los nombres y ensefias
comerciales y demas actuaciones posteriores al respectivo depdsito.

3. Decidir conforme a la ley las cancelaciones y caducidades de los signos distintivos
susceptibles de cancelacion y caducidad.

4. Tramitar las solicitudes de declaracion de proteccion de una denominacidon de origen.

5. Tramitar las solicitudes relacionadas con la delegacién para autorizar el uso de una
denominacion de origen.

6. Llevar el registro de los signos distintivos.

7. Elaborar la Gaceta de Propiedad Industrial en lo referente al area a su cargo.

8. Resolver las solicitudes de revocatoria directa que se interpongan contra los actos que
expida.

9. Adelantar audiencia de facilitacion entre los solicitantes de registros de signos distintivos
y los terceros que hayan presentado oposiciones al registro, con el fin de proponer
modificaciones que le permitan a las solicitudes acceder al registro.

10. Proponer al Superintendente Delegado, el procedimiento necesario para adelantar la
audiencia de facilitacion de que trata el numeral anterior.

11. Las demas que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la dependencia.
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3. Signos Distintivos en el Ordenamiento Juridico de Colombia.

Signos Distintivos

Los signos Distintivos son aquellos que tienen la capacidad de identificar servicios y
productos en el mercado de los demés de su misma especie. Para su titular son el medio para
acercarse a los consumidores, valorizar su empresa y evitar confusion en el mercado con
respecto a sus competidores. Vamos a citar los signos distintivos que se utilizan en Colombia, sin

mencionar las marcas, las cuales seran explicadas con mayores detalles mas adelante.

Encontramos como signos distintivos los siguientes:
e Marcas colectivas

e Lemas comerciales

e Nombres comerciales

e Ensefas

e Denominaciones de origen

Marcas colectivas
Todo signo que sirva para distinguir el origen o cualquier otra caracteristica comun de
productos o servicios pertenecientes a empresas diferentes y que lo utilicen bajo el control

de un titular.
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Lemas comerciales
Que se refieren a la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca.
Los lemas se registran de manera accesoria a las marcas y siempre deben asociarse a una

marca registrada.

Nombres comerciales

Cualquier signo que identifique a una actividad econémica, a una empresa, 0 a un
establecimiento mercantil; El derecho sobre los nombres comerciales se adquiere por su
primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades

de la empresa o del establecimiento que lo usa.

Ensefias comerciales:
Cualquier signo que identifiqgue un establecimiento de comercio. El derecho sobre las
ensefias se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del

nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.

Denominaciones de origen

Son indicaciones geograficas constituidas por la denominacién 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 geogréfico en el cual se produce, incluidos los

factores naturales y humanos. (ANDI)



Signos Distintivos | 47

3.1 Caracteristicas de las Marcas y Principios Marcarios.

Los primeros antecedentes de Marcas o signos los encontramos en la antigliedad, estas
primeras huellas se dieron en torno al mundo agricola; en Animales y productos que se
acostumbraban diferenciarlos con caracteristicas particulares o signos para que en el momento de
proceder a llevarlos al comercio los compradores supieran distinguir quién era el vendedor y de

donde procedian.

Entre los pueblos que acostumbraban colocar Marcas a sus productos encontramos los
romanos cuando un solo individuo o varios reunidos en incipientes fabricas marcan sus quesos y

vinos con el proposito de indicar y atribuirse la creacion del producto.

El uso de las Marcas como la conocemos hoy en dia se dio en parte por el aparecimiento de
la Revolucién Industrial, estas sefias o signos le fueron aplicados a productos de origen industrial
ya que este periodo implicd la produccion de productos a cantidades mayores, asi como la
apertura de los mercados trajo mas actividad mercantil y mas individuos comprometidos en la
puesta a disposicion de productos para consumo interno y externo, posteriormente también se

adoptd utilizar las Marcas para la prestacion de los servicios.

En nuestro Cadigo Civil Colombiano el Titulo Il Del Dominio ART 669 al 671, se indica
que el Derecho de Propiedad se puede consolidar sobre bienes de caracter incorporal o
inmaterial. La propiedad como tal hace parte del patrimonio el cual es un atributo de la

personalidad de la persona juridica y natural.
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En la Propiedad Industrial, segun Juan Pablo Canaval Palacios. Se encuentran
“caracteristicas generales como la correspondencia a un bien inmaterial, a la posibilidad de la
explotacion econdmica, a la imposicion de una serie de cargas al titular de los derechos, a la
obligacion de registro frente a la entidad determinada por el Estado Colombiano y a la

temporalidad” (Canaval Palacios, 2008)

Como definicion de marca encontramos el siguiente concepto: “...Es un signo sensible
colocado sobre un producto o acompafiado a un producto o0 a un servicio y destinado a
distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por

otros...” (Chavane & Burst)

El profesor colombiano Bendafia Guerrero plantea una definicion respecto al Derecho de las
marcas: «El conjunto de normas juridicas mediante las cuales el Estado regula los derechos de

Propiedad industrial sobre los signos distintivos» ( Bendafia Guerrero).

Por esta razon, los signos distintivos y en particular las Marcas pueden ser objeto protegible

sin tener una existencia tangible.

La Marca es muy importante para la empresa y Las ganancias futuras y ventajas

competitivas en parte dependeran teniendo en cuenta varios de estos factores:
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CLIENTES:
— Influye en la decision de compra
— Influye incluso en la experiencia de uso de los productos

— Es la base de la lealtad

PROVEEDORES:

— Mejora las condiciones de negociacién

CANAL DE DISTRIBUCION:

— Permite mejorar el acceso de los productos a supermercados, etc.

RECURSOS HUMANOS:

— Es un atractivo extra para reclutar mejores empleados

FINANCIACION:

— Puede ser muy util para acceder a créditos, ej. Compras apalancadas

INGRESOS EXTRAS:

— Ingresos por regalias, licencias de marcas, franquicias, co-branding, etc (Sanchez &

Asociados.)

Al ser las Marcas bienes susceptibles de derecho de dominio, el empresario al obtener el
registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio; siendo titular puede hacer uso
exclusivo, ejerciendo proteccion y facultades para poder interponer acciones legales frente a
posibles imitaciones de terceros que, dolosamente o de modo inconsciente, pretendan

favorecerse del posicionamiento que haya obtenido en el mercado el bien o servicio.
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Principio de Registrabilidad
La Marca otorga a su titular una serie de derechos subjetivos, dentro de los cuales se destaca
el derecho de exclusividad, que tiene por objetivo determinar quién se puede considerar el

legitimo titular de estos derechos.

Principio de Funcionalidad
La Marca sélo se podra registrar, si no constituye un elemento funcional de los productos

que se desean proteger.

Principio de Territorialidad
La Marca no es un derecho que se puede proteger en cualquier parte del mundo, sino que

este estd delimitado a un espacio territorial determinado.

Caracteristicas Esenciales de la Marca
Toda Marca debe cumplir con tres caracteristicas: Perceptibilidad, Distintividad,

Representacion grafica.

Perceptibilidad:
En la norma comunitaria Decision 486 de 2000, no se exige el requisito de la visibilidad que

en un principio se habia establecido, el cual ha sido reemplazado por el de la perceptibilidad.

Esta caracteristica manifiesta la posibilidad que el signo distintivo sea apreciado o percibido

por los sentidos de cualquier ser humano al momento de que es ofertado en el comercio, asi es
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registrable no solo lo que el sentido de la vista puedo ver, sino también lo que podamos escuchar,
saborear, oler, palpar, no en todas las oficinas competentes para el registro de la propiedad
industrial admiten en su marco legal el registro de signos distintivos que no cumplan con la

percepcion sensorial.

Distintividad:

La Jurisprudencia del Tribunal de Justicia Andina ha indicado el siguiente concepto acerca
de la distintividad ...” La inexistencia dentro de un signo marcario de esa capacidad distintiva,
convertiria a la marca en un elemento innecesario dentro del mercado, pues, si el consumidor
no puede diferenciar a través de la marca, un servicio o un bien de otro u otros , se llegaria a tal
confundibilidad de marcas frentes a productos y servicios, que a mas de crear un caos juridico y
economico, llevaria al consumidor a un real estado de incertidumbre derivado de la similitud

confusionista o del rasgo de confusion...” (Comunidad Andina)

Siendo la caracteristica mas importante de las tres antes mencionadas, pues esta nos da
entender que el signo cuenta con la aptitud diferenciadora, este principio es inherente al signo no
podria existir sin cumplir esta caracteristica para estar presente en el comercio, lo que busca este

principio es el evitar que el consumidor se confunda, respecto del producto que esté solicitando.

La representacion grafica:

La Jurisprudencia del Tribunal de Justicia Andina ha indicado el siguiente concepto acerca

de la susceptibilidad de representacion grafica..."La susceptibilidad de representacion grafica
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del signo, mas que un requisito de fondo es una condicién formal, destinada a que el signo
pueda ser impreso para fines de procedimiento y archivo. Esta exigencia limita el registro de
signos olfativos o gustativos, cuya imposibilidad de representacion grafica obstaculiza su

registro...” (Comunidad Andina, 1997)

Respecto a la representacion grafica La Jurisprudencia del Tribunal de Justicia Andina ha
indicado...”En efecto, en principio, se puede afirmar que un olor o un sabor son signos o, por
mejor decir medios, que pueden diferenciar un producto de sus similares desde el punto de vista
de su esencia, tales medios no solo pueden responder teGricamente al concepto mismo de marca,
sino que pueden reunir el principal requisito exigible a la marca: la aptitud diferenciadora. El
problema que se plantea actualmente con estos medios es el de registrarlos u hacerlos constar
en la oficina de patentes y marcas. Estamos, pues, mas ante un problema de indole material, que
ante una cuestion sustancial. De aqui que si se llegase a resolver en el futuro el problema de su
registrabilidad no parece que existiesen obstaculos conceptuales para considerar estos medios

como verdaderas marcas...” (Comunidad Andina, 1997)

Mas que un requisito de fondo es una condicion formal, de indole material, en el caso de
Colombia la Superintendencia de Industria y comercio establece un espacio de 8 x 8 cm, para
que el signo distintivito este plasmado o dibujado en un documento nominado como petitorio,
para cumplir con la forma como se presenta la solicitud del registro de signos distintivos para

fines de procedimiento y archivo
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Signos que son Objetos de ser Protegidos como Marcas
En la Decision 486 del 14 de setiembre de 2000 y, en el articulo Ciento treinta cuatro, nos
presenta una definicion en los siguientes términos: “A efecto de este régimen constituirqd marca

cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el Mercado”.

Los signos susceptibles de aplicar para registro:

Las marcas pueden consistir en palabras, letras, nimeros, dibujos, imagenes, formas,
colores, logotipos, figuras, simbolos, gréaficos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas,
escudos, sonidos, olores o combinacion de estos elementos. (La comisién de la Comunidad

Andina, 2000).

Signos que no son Objetos de ser Protegidos como Marcas

Los signos que no son susceptibles de aplicar para registro:

1. Signos que no tienen capacidad suficiente para distinguir.

2. Signos genéricos Yy especificos.

3. Signos descriptivos: los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que
sirvan en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la
procedencia geogréfica, la época de produccion del producto o de la prestacion del servicio u
otras caracteristicas de los productos o del servicio.

4. Signos engafiosos.

5. Signos contrarios a la Ley o al orden publico.
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6. Formas que vengan impuestas por razones de orden técnico o por la naturaleza de los
propios productos o que afecten a su valor intrinseco.

7. Los titulos de obras intelectuales o artisticas, asi como de publicaciones periddicas,
personajes ficticios o simbdlicos, nombres artisticos y denominaciones de grupos artisticos, a
menos de que el titular de los derechos lo autorice expresamente.

8. Determinados signos protegidos legalmente como banderas y escudos de Estados,

Comunidades Auténomas, etc. (Comision de la Comunidad Andina., 2000)

3.2 Marco Juridico Para El Registro De Marcas En Colombia.

Colombia comparte la regulacion de Propiedad Industrial; con la Comunidad Andina de
Naciones por medio de la Decision 486 del 2000, la cual presenta una division de dos categorias
las nuevas creaciones y los signos distintivos, en esta ultima junto a los nombres comerciales y
ensefias, lemas comerciales, denominaciones de origen, encontramos la Marca, siendo un
conjunto de bienes inmateriales, asi mismo como un derecho de Propiedad Industrial que hace

parte de la actividad mercantil que realizan los empresarios.

Es de suma importancia el registro de las Marcas como bienes susceptibles de derecho de
dominio, el cual otorga a su titular las facultades de usar, gozar y disponer, elementos esenciales
del Derecho de Propiedad porque permite darse a conocer en el entorno del mercado con un

respaldo legal diferenciando su empresa y sus actividades.
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Logrando su fortalecimiento comercial y publicitario, ante tanta competencia existente
productos y servicios dirigidos al consumidor, el cual tiene una variada gama de eleccion, su
decision de compra o utilizacion del servicio se verd inclinada en una balanza a favor del

empresario que respalde su Marca por medio del registro.

La Clasificacion Internacional de Niza dividida en 45 clases, de las cuales 34 son de
productos y 11 de servicios, son las referentes cuando los empresarios necesitan conocer en cual
clase puede estar la Marca que representa su producto o servicio, la Decision 486 de 2000 de la
Comunidad Andina de Naciones en Los literales f) y g) del articulo 139, en el literal d) del

articulo 140 y en el articulo 151 la adopta como medio de consulta.

En Colombia la entidad encargada de otorgar el certificado de registro de una Marca, es la

Superintendencia de Industria y Comercio a través de su division de signos distintivos.

La adquisicion del derecho sobre la marca se constituye a partir de un acto administrativo de
la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que implica un riguroso estudio de
registrabilidad con el fin de comprobar que no existe un impedimento legal para el registro.

El abogado especialista en derechos de marca de AGROCAMPO, Carlos Fernando Moreno
G. Propone 11 consideraciones para tener en cuenta del porque es importante registrar una

marca.

1. La inscripcion de un establecimiento de comercio o razon social ante la Camara de

Comercio no genera derechos al comerciante sobre ese nombre.
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2. La Camara de Comercio no compara el nombre del establecimiento o razén social que se
va a registrar, con las marcas registradas ante la Superintendencia de Industria y
Comercio.

3. Lainscripcion por parte de la Camara de Comercio de un nombre no significa que él no
genere confusion o error en el mercado.

4. Lainscripcion en el registro mercantil de un nombre similar a otro ya inscrito no impide
la posible aplicacion de sanciones por la autoridad competente, o que el titular de la marca
le exija que retire el nombre.

5. Para evitar posibles sanciones legales o demandas evite matricular nombres que puedan
generar confusién con otros ya registrados.

6. Es conveniente que el nombre que se pretende utilizar sea tan distinto como sea posible
de los que ya se encuentren registrados.

7. No son diferenciadores las expresiones que identifican el tipo de sociedad o que por ley
deben afadirse al nombre (Ltda., S.A, Sen C, S.A.S., etc.).

8. La marca protege signos parecidos o confundibles, es decir que asi se adicionen otras
expresiones a un nombre confundible con una marca, el titular podra perseguirlo para
exigir el cambio.

9. La titularidad de una marca se adquiere unica y exclusivamente registrandola ante la
Superintendencia de Industria y Comercio.

10. El titular de una marca puede demandar a terceros que infrinjan sus derechos,

solicitando ademas el pago de perjuicios.
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11. Se recomienda realizar una basqueda de antecedentes oficiales ante la Superintendencia
de Industria y Comercio para asegurarse de no infringir derechos marcarios de terceros.

(El Universal, 2014)

La presentacion de solicitud de registro de Marca se hace por medio del diligenciamiento de

un petitorio que deberad cumplir con los requisitos formales de presentacion.

La delegatura de la Superintendencia de industria y Comercio en su Division de Signos
Distintivos, acepta la tramitacion después de realizar el examen formal y otorga un nimero de

radicado o proceso para la revision formal de ella.

Si los documentos no se encuentran completos, tendré el solicitante un plazo de sesenta dias

para subsanar los errores u omisiones que contenga la solicitud respectiva (requerimientos).

Cuando la solicitud cumple con los requisitos establecidos en la ley, pasa a la etapa de
publicacion en la gaceta de Propiedad Industrial, esta tiene como fin dar a conocer a los terceros

el conocimiento de la presentacién de la solicitud.

En caso que un tercero tenga legitimo interés y vea afectados sus intereses puede presentar

oposiciones, por medio del formulario Unico de oposicion, el solicitante dispondra de treinta dias

habiles para presentar sus alegatos.

La Division de Signos Distintivos con el objeto de determinar si el signo pedido es


http://www.sic.gov.co/es/web/guest/formatos2
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Aceptado o rechazado para su registro realiza un examen de fondo.

Cuando el examen de fondo ha llegado a su fin; Sera dictada una resolucién y sera en todo

caso fundada, ya sea que ella conceda o deniegue el registro solicitado.

Todo solicitante tendré el derecho de impugnar la resolucion dictada, procediendo contra
ella los recursos de reposicion y de apelacion. La decision final en estos casos podra confirmar o

revocar el fallo dictado originalmente.

Después de aceptada la solicitud, se le asignara a esta marca un nimero de registro, la
duracion del registro de la marca tendra una duracion de diez afios, que se cuentan desde la fecha

de concesidn. Y podra renovarse por periodos sucesivos de diez afios.

El registro de Marca otorga unos derechos con una limitacion territorial del pais donde se
otorg0, en este caso Colombia, si el empresario desea protegerla en otros paises debera solicitar

el registro en cada uno de esos paises.

Los derechos de uso exclusivo sobre la Marca registrada se pueden ver afectados en cuatro

situaciones especificas:

La cancelacion: La Superintendencia de Industria y Comercio la declarara en los siguientes

casos: 1. Falta de uso, 2. Notoriedad de la marca y 3. Vulgarizacion.
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La caducidad: La Superintendencia de Industria y Comercio la declarard en dos casos: 1.
Falta de renovacion del registro o solicitud de renovacion extemporanea, 2. Falta de pago de

tasas para retiro del titulo.

La nulidad: declarada por el CONSEJO DE ESTADO.

La renuncia de derechos: Es un acto voluntario por parte del titular.

3.3. Marcas Tradicionales

e Nominativas: Integradas por una o mas letras, digitos, numeros, palabras, frases o
combinaciones de ellos, éstas deben distinguirse fonéticamente. Por ejemplo: APPLE,

FIAT.

Figurativas: Integradas Unicamente por una figura o un signo visual que cumplen con la
funcion de una Marca y pueden reconocerse en forma visual pero no fonéticamente, se
caracteriza por su configuracion o forma particular. Por Ejemplo la de los restaurantes Kentucky
fried chicken, o el logo de las llantas Michelin, respecto a este ultimo «EI Mufieco Michelin fue

"

elegido el mejor logotipo del mundo por el diario ""Financial Times"" y la revista “Report On

Business” en el ario 2000.
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Los motivos son varios: su larga existencia, el gran carisma que conquista a diferentes
publicos, ademés de los valores y del prestigio que posee desde el principio de su creacion».

(Michelin, 1993)

Las Marcas y sus
mascotas
@ N

TN

o

Figura 1. Bibendum mascota Michelin

Fuente:Michelin las marcas y sus mascotas. Recuperado de. http://1.bp.blogspot.com/-
QYMmZnaKtkg/T91JeulOOEI/AAAAAAAAADE/INCIkSDvODK/s1600/Las+Marcas+y+sus+m

ascotas.jpg

Figura 2. Coronel Sanders

Fuente Wikia Nocookie. Recuperado de.

http://images1.wikia.nocookie.net/ _ch20110215002419/inciclopedia/images/a/aa/Coronel_Sand

ers.jpg


http://1.bp.blogspot.com/-QYMmZnaKtkg/T91JeuIO0EI/AAAAAAAAAbE/jnClkSDvODk/s1600/Las+Marcas+y+sus+mascotas.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-QYMmZnaKtkg/T91JeuIO0EI/AAAAAAAAAbE/jnClkSDvODk/s1600/Las+Marcas+y+sus+mascotas.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-QYMmZnaKtkg/T91JeuIO0EI/AAAAAAAAAbE/jnClkSDvODk/s1600/Las+Marcas+y+sus+mascotas.jpg
http://images1.wikia.nocookie.net/__cb20110215002419/inciclopedia/images/a/aa/Coronel_Sanders.jpg
http://images1.wikia.nocookie.net/__cb20110215002419/inciclopedia/images/a/aa/Coronel_Sanders.jpg
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Mixtas: Integradas por uno o varios elementos denominativos o verbales y uno o varios
elementos figurativos en combinacion o denominaciones, también son aquellas que se conforman
con un disefio especial de letra suficientemente distintivo. Por Ejemplo la imagen de la CIRQUE

DU SOLEIL vy los lacteos Colombianos ALPINA.

CIRQUE DU SOLEIL:

Figura 3. Circo del sol.
Fuente Qualitydevs. Proyecto circo del sol. Recuperado de.

http://qualitydevs.com/images/proyecto_circo_del_sol.jpg

Alimenta tu Vida

Figura 4. Logo alpina

Fuente. Logo de alpina. Recuperado de http://logos-

vector.com/images/logo/xx1/1/0/7/107790/Alpina_3654a_450x450.png


http://qualitydevs.com/images/proyecto_circo_del_sol.jpg
http://logos-vector.com/images/logo/xxl/1/0/7/107790/Alpina_3654a_450x450.png
http://logos-vector.com/images/logo/xxl/1/0/7/107790/Alpina_3654a_450x450.png
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Marca de Certificacién: Consiste en un signo distintivo destinado a ser aplicado a
Productos o servicios, tiene una caracteristica unica, dentro de los signos distintivos en la cual
exclusivamente una persona Juridica es la encargada de certificar y verificar por medio de
auditorias y analisis a las empresas si estas cumplen los estdndares minimos que ellos han
impuesto para los productos y servicios que son ofrecidos en el mercado, obtener dicha

certificacion es con el fin de respaldar la calidad.

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, José Luis Londofio Fernandez
define la marca de certificacion como «Esta es una mas de las herramientas que ofrece el
sistema de propiedad industrial y que esta relacionado con el sistema de proteccion al
consumidor, ya que los productos que lleven en sus empaques o envases sellos de garantia, no
solo deben cumplir con ellos para que su titular les permita usarlos sino para no engafiar al

consumidor». (Superintendencia de Industria y Comercio )

Entre las marcas de certificacion encontramos, por ejemplo: BUREAU VERITAS Y
KOSHER HALAK BET YOSEF, esta tltima hace referencia al método utilizado en el sacrificio

de animales bajo los estandares de la ley Judia para obtener productos carnicos.
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KOSHER HALAK BET YOSEF, nueva marca
de certificacion ante la Superindustria

Figura 5. Kosher Halak Bet Yosef.
Fuente Superintendencia de Industria y Comercio. Nuevas marcas

http://lwww.sic.gov.co/drupal/sites/default/files/field/image/Banner%20Kosher.jpg

ISO 27001

BUREAU VERITAS

Certification

Figura 6. Bureau Veritas Certificacion
Fuente: ISO 27001 Bureau Veritas Certificacion Recuperado de.
http://www.microsoft.com/en-us/server-

cloud/images/products/Intune_Trust_Center_Bureau_Veritas_green.png

3.4 Marcas No Tradicionales

Es un desafio en la Propiedad Industrial la aparicion de nuevas formas de Marcas diferentes

a las ya tradicionales que son percibidas de forma comun por el sentido de la vista.


http://www.sic.gov.co/drupal/sites/default/files/field/image/Banner%20Kosher.jpg
http://www.microsoft.com/en-us/server-cloud/images/products/Intune_Trust_Center_Bureau_Veritas_green.png
http://www.microsoft.com/en-us/server-cloud/images/products/Intune_Trust_Center_Bureau_Veritas_green.png
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Las marcas no tradicionales buscan cumplir la funcién de distinguir productos y servicios,
Buscan llegar al consumidor final utilizando el sentido de la vista pero de una forma menos
comun, como las Marcas tridimensionales, las de color, la hologréfica, posicién, movimiento,

gestuales.

Las marcas olfativas, sonoras, gustativas, tactiles, estan dirigidas a los otros cuatro sentidos
del ser humano; su enfoque es encontrar un nicho nuevo de consumidores, sin ser las mas

comunes en el mercado.

La OMPI ha clasificado a las marcas no tradicionales en visibles y no visibles, dentro de las

primeras encontramos las siguientes:

3.4.1. Marcas No Tradicionales Visibles

La Marca Tridimensional:
Estas Consisten en la forma de los productos, sus envases 0 sus empaques y que pueden ser
percibidas por el sentido de la vista y del tacto al contar con volumen, referido a ocupar un

espacio en las tres dimensiones.

Es decir, se trata de un cuerpo que teniendo el caracter de distintivo de un producto o
servicio puede ser medido en cuanto a su largo, ancho y alto. Por ejemplo el Cubo de Rubik, el
cual fue reconocido el registro de la forma de cubo, como marca comunitaria por el Tribunal

General de la Union Europea en Sentencia T-450/. (Tribunal General de la Union Europea, 2014)
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O las orejas de las playmates de Playboy Enterprises International, Inc. Que fueron
registradas en Colombia como marca tridimensional, para distinguir servicios en la clase 43 de
la clasificacion internacional de Niza, por medio de la resolucion 12823 (Gimenez & asociados ,

2011)

Figura 7. Cubo rubik

Fuente: Microno. cubo-rubik soluciones http://www.omicrono.com/wp-

content/uploads/2013/01/cubo-rubik-solucion.jpg

La Marca de Color:

Estas consisten en el uso abstracto de un color determinado o una combinacion de colores en
un producto, o en su empaque. Lo que se busca con la proteccion de este tipo de signos es que un
producto determinado pueda hacerse distintivo ni ser genérico en el mercado a través del uso de
un color, o una combinacion de colores completamente novedosa registrar colores en abstracto

sin estar delimitados por una forma.

Un ejemplo en Colombia es la Marca de color ROSADO (PANTONE 183C) de
POSTOBON S.A, para identificar bebidas gaseosas, La Delegatura para la Propiedad Industrial

considerd que tal color cumple con las funciones propias de la marca, pues tiene la distintividad


http://www.omicrono.com/wp-content/uploads/2013/01/cubo-rubik-solucion.jpg
http://www.omicrono.com/wp-content/uploads/2013/01/cubo-rubik-solucion.jpg
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necesaria que le permite al consumidor asociarlo a un determinado origen empresarial, en este
caso, la empresa POSTOBON. Un estudio de mercado valorado en el tramite marcario, indica
que el 77% de los encuestados asocia el color rosado limitado por las figuras de un vaso y una

botella con la gaseosa MANZANA POSTOBON. (Superintendencia de Industria y Comercio)

CUANDO TU MEJOR AMIGO
TE PRESENTA AMIGAS.

Be SO

Figura 8. Color ROSADO a POSTOBON para identificar gaseosas
Fuente. Postobon Marca de color. Recuperado de
http://www.postobon.com/sites/default/files/styles/848x600/public/salaprensa/interna2_1.jpg?ito

k=qg31zDcKA

La bebida de chocolate Milo de NESTLE; también logro el registro en Colombia como
marca de color VERDE para identificar sus productos, La Delegatura de Propiedad Industrial
tuvo en cuenta la naturaleza y todos los elementos que componen el signo solicitado y las

marcas opositoras para considerar que no son susceptibles de generar riesgo de confusion.

Asi mismo, se establecid que el signo solicitado consiste en el color VERDE (PANTONE
361C) delimitado en una figura que cumple la funcion de un elemento explicativo, es decir, el
solicitante pretende obtener derecho de exclusiva sobre el color y no sobre la forma que lo

contiene. (Superintendencia de Industria y Comercio , 2015)


http://www.postobon.com/sites/default/files/styles/848x600/public/salaprensa/interna2_1.jpg?itok=q3lzDcKA
http://www.postobon.com/sites/default/files/styles/848x600/public/salaprensa/interna2_1.jpg?itok=q3lzDcKA
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Figura 9. Caja de chocolate en polvo milo
Fuente. Nestle. Caja de chocolate en polvo milo http://mIm-s2-p.mistatic.com/caja-de-

chocolate-en-polvo-milo-17987-MLM20146831453_082014-F.jpg

La marca Hologréfica
Este tipo de marcas cominmente es empleado para certificar la autenticidad de determinados
productos, como cuando vemos unas calcomanias de color plateado intenso con variacion de

tonos en algunos productos farmacéuticos en sus envases o envolturas.

El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA ha definido el concepto de
Holograma de la siguiente forma: La denominacion HOLOGRAMA corresponde a una placa
fotogréfica, determinada mediante un sistema de holografia y corresponde al nombre genérico de

una imagen Optica obtenida mediante holografia. (Comunidad Andina, 1999)

En legislaciones como las de Canada y la de la Union Europea, en el momento de su registro
las imagenes del Holograma deben ser sencillas y cumplir la representacion grafica para poder

registrarse como marcas (Gimenez & Asociados , 2010)


http://mlm-s2-p.mlstatic.com/caja-de-chocolate-en-polvo-milo-17987-MLM20146831453_082014-F.jpg
http://mlm-s2-p.mlstatic.com/caja-de-chocolate-en-polvo-milo-17987-MLM20146831453_082014-F.jpg
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Ejemplo:

Figura 10. Hologramas de Hard Rock Café

Fuente: Hologramas de México http://www.hologramasdemexico.com/hologramas-de-

seguridad.html

La Marca de Posicion:

La Marca de posicion se presenta cuando se plasma el signo distintivo en un lugar
especifico, la ubicacién del signo debe de ser inusual y no habitual dentro del mercado especifico
en donde se comercializa el producto, como rasgo especifico se tiene en cuenta que el signo

“aparece en el producto en la misma posicion y con proporciones constantes. (Castro, 2012).

El requisito de la susceptibilidad gréafica se satisface con la presentacion de un grafico o una
imagen. Por ello, en el marco de la Decisién Andina 486 de 2000, este tipo de marcas se analiza

como las marcas figurativas o graficas. (La Republica , 2014)


http://www.hologramasdemexico.com/hologramas-de-seguridad.html
http://www.hologramasdemexico.com/hologramas-de-seguridad.html
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Un ejemplo lo vemos en la etiqueta de color rojo de tamafio minusculo que acompafa el

bolsillo derecho de los jean LEVI'S.

Figura 11. Marca Levis

Fuente: Marcas no tradicionales Republica de.

https://marcasnotradicionales.files.wordpress.com/2012/05/pos_levis.jpg

La Marca animada o de multimedia

En los Gltimos afios los avances en técnicas de animacion y posicionamiento de nuevos
productos y servicios, ha generado la aparicion de esta nueva forma de marca la cual la OMPI ha
determinado que para considerarse como marca animada o de multimedia debe cumplir que: El
signo esta constituido por el movimiento de un determinado objeto (por ejemplo, una
combinacion del objeto y del movimiento perceptible visualmente). La imagen en movimiento
puede ser un fragmento de pelicula cinematografica o de video, o el logotipo mdvil de un

programa de television, etcétera. (Wipo).

Tambien podemos encontrar la Realidad Aumentada tecnologia interactiva, utilizada hoy en

dia para promocionar productos en 3D, juegos de video, etc.


https://marcasnotradicionales.files.wordpress.com/2012/05/pos_levis.jpg
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Es “una herramienta tecnoldgica que permite contemplar objetos en tercera dimension, sin
necesidad de lentes especiales. En publicidad, funciona, justamente, para aumentar la demanda

de un producto o servicio.

Marcas deportivas y de productos de consumo masivo se han valido de este recurso para

concebir sus camparias publicitarias”. (Estampas, 2011).
La forma maés indicada para cumplir el requisito de registro es presentar un bosquejo de las
imagenes y la evolucion de ella su movimiento caracteristico de inicio a fin, y asi comprender

cudl es el sentido de la marca.

Imagenes presentadas en realidad aumentadas; Ejemplo:

Figura 12. Imagen en tercera dimension

Fuente: Estampas. Ver-para-creer. Recuperado de.

http://www.estampas.com/2011/04/24/ver-para-creer


http://www.estampas.com/2011/04/24/ver-para-creer
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La Marca Gestual:
Las Marcas gestuales plantean la posibilidad para deportistas actores o personajes famosos,
puedan proteger algiin movimiento original que les sea reconocido y si logran ser distintivos para

representar algin producto o servicio puedan registrarse como marcas.

“A pesar de que la normatividad andina no consagra expresamente este tipo de marcas, es
flexible y permite combinar signos como figuras, gréficos y sonidos con lo que se logra la

proteccién de los gestos™. ( Navarro, 2015).

Su representacion grafica puede efectuarse por medio de un dibujo o secuencia de imégenes
que revelen las caracteristicas, Ejemplos: La patadita de la suerte de Jorge Bardn, el reconocido
‘escorpion’ de René Higuita y el movimiento de caderas de Shakira podrian ser marcas que

representen un producto comercial. (Publimetro, 2013)

Figura 13. Escorpidn de Higuita

Fuente: imagen del escorpion de Higuita. Recuperado de. http://higuita.co/wp-

content/uploads/2015/06/manizales32-400x300.jpg


http://higuita.co/wp-content/uploads/2015/06/manizales32-400x300.jpg
http://higuita.co/wp-content/uploads/2015/06/manizales32-400x300.jpg
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Figura 14. La patadita de Jorge Baron

Fuente: staticflickr. Image de La patadita de Jorge Baron.

https://c1.staticflickr.com/9/8069/8175116647_8ae11837bb_b.jpg

3.4.2. Marcas No Tradicionales No Visibles

La Marca Sonora:

La audicion se manifiesta como sentido al pasar por el oido, al percibir sonidos tantos
musicales como no musicales, las marcas sonoras persiguen llegar al consumidor por este
sentido.

La representacion grafica al momento del registro se ha realizado a través de pentagramas o

de otros instrumentos como el oscilograma, el espectro sonoro, el sonograma o espectrograma.

La OMPI ha recomendado que se pueden registrar presentando un fichero en formato MP3.

Algunas Marcas sonoras que han sido registradas estan: el rugido del Le6n de la productora

de cine Metro-Goldwyn-Mayer Inc. Dicha marca se encuentra registrada en los Estados Unidos.


https://c1.staticflickr.com/9/8069/8175116647_8ae11837bb_b.jpg
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Figura 15. El rugido del ledn

Fuente: Tejiendo el mundo. Marcas sonoras El rugido del ledn. Recuperado de.

https://tejiendoelmundo.files.wordpress.com/2010/12/tejiendo_el _mundo.jpg

La Marca Olfativa:
El olfato es el sentido corporal de mayor valor sensorial, se ha podido demostrar que en los
seres humanos “la memoria puede retener hasta 10.000 aromas distintos, mientras que sélo es

capaz de reconocer 200 colores. (Richard & Buck, 2004)

Las Marcas olfativas consisten en un aroma, olor o perfume que distingue un producto o

servicio.


https://tejiendoelmundo.files.wordpress.com/2010/12/tejiendo_el_mundo.jpg
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Figura 16. Marca olfativa

Fuente: Alvarez Y Asociados. Marca olfativa http://www.alvarezyasoc.com.ar/wp/wp-

content/uploads/2013/09/marca-olfativa.jpg

Los aromas deben poseer capacidad distintiva y no ser inherentes al producto, como en el
caso los perfumes los cuales se consideran que tienen un proposito funcional es decir atribuirse a
su aroma como fin del mismo, un ejemplo en que si resulto procedente un registro marcario a la
fragancia a frambuesa para lubricantes y aceites de motor en vehiculos terrestres, aéreos y

acuaticos. (Uspto)

En la actualidad la empresa Espafiola aromarketing son lideres especializados en el mercado,
de una novedosa técnica llamada Aroma Marketing que consiste en el estudio, desarrollo y
aplicacion de aromas que pueden incidir positivamente en la decision de compra del Cliente y el

rendimiento de los Empleados. ( Marketing Olfativo)


http://www.alvarezyasoc.com.ar/wp/wp-content/uploads/2013/09/marca-olfativa.jpg
http://www.alvarezyasoc.com.ar/wp/wp-content/uploads/2013/09/marca-olfativa.jpg
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Disney fue una de las empresas pioneras impregnando sus parques tematicos de un
inconfundible olor a palomitas de maiz, lo cual provoca una sensacion agradable en el cliente e

incita al consumo.

Como dato curioso el pan recién horneado es considerado el aroma del millon de dolares,

porque es muy dificil de recrear artificialmente (Metro, 2013)

El Doctor Eduardo Varela Pezzano socio de la firma Cavelier Abogados, manifestd por
medio de una consulta realizada para esta investigacion, las siguientes impresiones acerca de las
marcas no tradicionales y en particular de las marcas olfativas: “El requisito de la representacion
grafica es un dolor de cabeza para las marcas olfativas. No hay, a la fecha, siquiera un registro

en Colombia para un olor como signo distintivo™.

El problema radica en que la SIC hasta ahora no ha aceptado forma de representacion

grafica alguna para los olores, de tal forma que nadie ha podido registrar un olor como marca.

Existe un concepto de la SIC diciendo que ni siquiera la férmula quimica del olor se
aceptaria como representacion grafica de una marca olfativa. Esto es bastante curioso si se
tiene en cuenta que el formulario de la SIC trae una casilla para seleccionar "marca olfativa"
dentro de las opciones del signo que se pretende registrar, pero la misma entidad luego dice en

sus conceptos que no hay forma de registrar olores. (Varela Pezzano)
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La Marca Gustativa:
Por medio del gusto se perciben infinidad de sabores es como el ser humano degusta muchas

sustancias entre esta las quimicas diluidas que dan un sabor particular.

/LENGUA

PAPILAS

DULCE SALADO ACIDO AMARGO UMAMI
Figura 17. Marca Gustativa los 5 sabores
Fuente: Vinetur. Los 5 sabores

https://www.vinetur.com/imagenes/2015/mayo/4/los_5 sabores.jpg

En las diferentes legislaciones las marcas gustativas solo permite aplicarse para productos

como en el caso de los alimentos y no para servicios.

El registro para obtener su proteccion tiene una condicién particular y es que cuando se
registre el sabor se debe considerar que sea estable y que con el paso del tiempo no pierda su

esencia.


https://www.vinetur.com/imagenes/2015/mayo/4/los_5_sabores.jpg
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La representacion grafica debe conformarse con una descripcion del sabor por medio escrito

para llenar este requisito.

Por ejemplo, en la industria papelera DE SMAAK VON DROP BX “La marca consiste en
el sabor a regaliz, aplicado a productos de la clase 16.

El regaliz conocido como uno de los condimentos més antiguos para la elaboracion de
alimentos, el cual presenta un sabor anisado y agridulce, fue utilizado por esta industria para

articulos de papel y carton.

La Marca de textura o tactil:

Por medio del tacto se perciben sensaciones de contacto, y se reconocen objetos debido a la

textura que transmite sensaciones.

Las Marcas tactiles son aquellas que se moldean en la superficie de un objeto en estos casos,
la representacion grafica del signo se efectlia por impresion en Relieve, es decir por medio del

método braille.
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MuY PRONTO SERAS TESTIGO DE
LA LLEGADA DE UN TRIBUTO QUE
OLD PARR TRAE EN PRIMICIA PARA
CorLomMBiAa

Por UN TRIBUTO A LA VIDA BIEN
VIVIDA

TE ESPERAMOS PARA QUE JUNTOS
CELESREMOS LA LLEGADA DE LA
NUEVA VARIANTE DE LA CAsSA OLD
PAarR INSPIRADA ENn EL
COLOMBIANC QUE SABE VIVIR LA
VIDA,

FECHA: 21 DE AGOSTO.

Hora: 8 P.M.

LuGAR: Cra S8 # 72-59.
1111 BARRANQUILLA

Dress Cope: COSCcTEL
INVITACION VALIDA . PARA  DOS
PERSONAS.

CONTACTO:
UNTRIBUTOPOR@EXFPERIENCIA.CO
RSVP: 315 767 7593

NUEVO—
JidParr TRIBUTE

UN TRIBUTO A LA VIDA BIEN VIVIDA.

DIAGEO TE INVITA A DISFRUTAR LA VIDA CON RESPONSABILIDAD
PROHIBASE EL EXPENDIO DE BEBIDAS EMBRIAGANTES A MENORES DE EDAD
EL EXCESO DE ALCOHOL ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD

Figura 18. Nuevo Old Parr Tribute
Fuente: CDN. Old parr 500. Recuperado de

https://cdn.evbuc.com/eventlogos/109585315/oldparr500.jpg

Un ejemplo de Marca tactil fue el que se otorgd “Textura superficie Old Parr”, en el

Ecuador. (Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI)., 2003)

Solicitud N. °140058, de 17 de diciembre de 2003, y registro formalizado en virtud del
titulo N. ©29597, de 28 de abril de 2004, “Textura superficie Old Parr”, para bebidas

alcohdlicas, Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI).


https://cdn.evbuc.com/eventlogos/109585315/oldparr500.jpg
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3.5. Registro de Marcas no Tradicionales en Colombia

Las Marcas no tradicionales no solo en Colombia sino en el resto de paises del mundo
necesitan acreditar requisitos exigidos para ser registrada, como ser representada graficamente,
ser perceptibles, ser distintivas con los productos y servicios que ofrecen en el mercado ante sus

competidores.

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se manifesto al respecto “puede
constituir una marca un signo que en si mismo no pueda ser percibido visualmente, a condicion
de que pueda ser objeto de representacion grdfica, en particular por medio de figuras, lineas o
caracteres, que sea clara, precisa, completa en si misma, facilmente accesible, inteligible,

duradera y objetiva” . (Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, 2002)

La Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) manifestd la dificultad de la
representacion grafica por que los “debates parecen centrarse en hallar los medios ‘adecuados’
de representacion de las marcas no tradicionales evitando requisitos de procedimiento que sean

demasiado complejos o gravosos para los solicitantes y las Oficinas” (Ompi).

Distintividad:

La distintividad es el elemento esencial para distinguir un producto, todo bajo el amparo de
la marca, la cual hace diverso la opcion de eleccion del consumidor, las Marcas no tradicionales
deben cumplir esta distintividad, al no caracterizar su finalidad como atributo del producto, con

riesgo de constituir un genérico, el cual estaria en causal de irregistrabilidad.
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Al comercializar un producto o servicio bajo el respaldo de una marca no tradicional se
busca una ventaja competitiva al llegar al consumidor de una manera atipica; lo cual sin
distintividad como elemento esencial estaria llamada a no prosperar al momento del registro

como requisito de fondo su aptitud distintiva.

Representacion Grafica:
Esta se sustenta en los codigos interpretativos, perceptivos y signicos, mediante una
representacion gréafica o bidimensional. Lo anterior se sustenta en la Decision Andina 486 de

2000 en el articulo 134.

La exigencia de representacion gréafica de las Marcas, implican que la forma como se
representen por escrito las Marcas no tradicionales dificulten cumplir a cabalidad este requisito

para acceder al registro.

Entonces queda claro que al no ser la percepcion visual la indicada para representarlos
graficamente se deben tener en cuenta otras formas de representacion que aproximen el
cumplimiento del requisito exigible para inscribir Signos no visuales en el Registro, desde que

cumplan con la aptitud distintiva del producto o servicio.
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4. Derecho Comparado

4.1 Analisis de las Marcas no Tradicionales en la Decision 486 de 2000

La Decision 486 De 2000, normatividad aplicable en Colombia en materia de Propiedad
Industrial, en su Articulo 154 nos expresa que el uso exclusivo de una marca solo se obtiene
mediante el registro, al cumplir con dos requisitos basicos del signo, ser distintivos y poder ser
objeto de una representacion gréfica, la primera entendida como la aptitud diferenciadora ante
otros productos o servicios similares en el mercado competitivo y la segunda basada en el
principio de publicidad registral, que exige que el signo pueda plasmarse en el petitorio del

registro.

En la Decision 344 de la Comision del Acuerdo de Cartagena en el articulo 81 normatividad
anterior se exigia la perceptibilidad del signo, la Decision 486 de 2000, modifica este aspecto y
permite ampliar el segundo requisito para cumplir con el proceso de registro, el de la

representacion grafica, admitiendo la inclusion de los signos no visibles.

De los Requisitos para el Registro de Marcas, Articulo 134, desde el punto de vista
enunciativo encontramos signos que incluyan palabras, formas, simbolos, dibujos, y no es
excluyente de la parte interna o la composicion del signo, los cuales pueden ser visibles 0 no

visibles, Se menciona en el inciso g) cualquier combinacion de los signos o medios indicados en
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los apartados anteriores, desde que tengan la caracteristica de poder distinguir productos y

servicios.

En el formulario petitorio de la Direccidon de Signos Distintivos de la Superintendencia de
Industria y Comercio en Colombia, el procedimiento para el registro de marcas y lemas
comerciales, en el numeral 3. Es preciso indicar que tipo de marca es el signo para representarlo
graficamente, evitando asi confusiones para la autoridad competente encarga de estudiar el
registro y de los terceros puedan conocer el signo en tramite de solicitud que le pueda afectar sus

intereses.

Encontramos como opciones para el empresario las siguientes:

1-Nominativa
2-Mixta
3-Figurativa
4-Tridimensional
5-Sonora
6-Olfativa

7-0tros

En la opcion de tipo de marca "Otros ~ al no ser taxativas, nos permitié comprender en la
investigacion que al no limitarse la existencia de cualquier forma o combinacion, esta le pueda

ser aplicada a un signo distintivo para diferenciar sus productos y/o servicios, encontrando
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marcas como las de color, las hologréficas, la de posicion, la de movimiento, la gestual, las
gustativas y las téctiles, ampliando mas el espectro y la conformacion de maés tipos de marcas

que solicitan su registro.

En ningun Articulo de la Decision 486 de 2000, se hace mencién o reconocimiento de la
existencia de otros tipos de marcas, ni cuéles serian los requisitos aplicables a ellas, dandonos a

entender que se les debe dar el mismo trato general al no excluirlas en la normatividad.

Cuando es una tipo de marca nominativa su representacion grafica es satisfecha con la sola
combinacidon de palabras, cuando es figurativa, se representa con la imagen, dibujo o gréfica, si
el tipo de marca es mixta la sola unién o combinacion de palabras, cuando es tridimensional la

representacion es con un dibujo o grafico que ensefien las tres dimensiones ancho largo y alto.

En la primeras cuatro tipos de signos no encontramos dificultad para cumplir el requisito de
representacion gréfica, los empresarios que utilizan marcas tradicionales obtienen su registro de

una forma mas expedita al cumplir todos los requisitos y en particular la representacion grafica.

Las marcas no tradicionales enmarcadas en las restantes tres categorias pueden cumplir ante
la Superintendencia de Industria y Comercio, con el primer requisito para obtener su registro, ser
distintivas de productos y/o servicios, indicadora de procedencia empresarial, pero cuando se
busca cumplir el segundo requisito, el de la representacion gréafica, las marcas no tradicionales
encuentran obstaculos de tipo formal cuando la entidad analiza la representacion grafica desde el

campo visual como si se trataran de marcas tradicionales.
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El requisito de representacion grafica por parte de la Superintendencia de Industria y
Comercio, entidad encargada en Colombia de hacer el estudio de estos signos es muy restrictiva,
esta forma de anélisis de la parte gréfica del registro del signo, no les permite a las marcas no

tradicionales cumplir con el requisito de forma y traen consigo que la solicitud sea rechazada.

4.2 Anélisis Documento OMPI — Nuevos Tipos De Marcas.

En el andlisis de este documento que se basa en las respuestas de un cuestionario de la
OMPI sobre legislacion en las marcas recogido en el documento de la OMPI WIPO/STrad/INF1,
en donde se presentan tipos de marcas visibles y no visibles y algunos ejemplos de como podria
tenerse en cuenta una representacion grafica de las nuevas marcas pero teniendo en cuenta que su
caracter es meramente ilustrativo y no representativo, asi como aportaciones de miembros del

SCT.

El objeto de proteccion se basa en que los signos que ahora se consideran posibles marcas
han evolucionado y ya no son solo palabras o elementos figurativos sino que en el comercio se

presentan signos que pueden ser visualmente perceptibles como otros que no lo son.

Esto se debe a la evolucion experimentada por los nuevos tipos de marcas en el mercado
como consecuencia de los cambios sucedidos en las estrategias de comercializacion y publicidad
a lo que se puede concluir que el derecho de marcas esta siendo dindmico por lo que genera cada
vez mas tipos de marcas teniendo en cuenta su funcién podemos entender su dinamismo ya que

si tomamos el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
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relacionados con el Comercio, comienzan con las palabras “podrd constituir una marca de
fabrica o de comercio cualquier signo o combinacion de signos que sean capaces de distinguir

los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas.”

Por tal razon en la préctica cualquier signo que pueda distinguir bienes o servicios puede ser

considerado una marca y de alli que este en constante evolucion.

Sin embargo, la aceptacion del signo elegido en el mercado dependera en Gltimo término de
la percepcidn del consumidor. Las intensas campafias publicitarias y de promocion realizadas a
proposito de los signos nuevos y no tradicionales pueden atraer la atencion del consumidor y
predisponerlo a establecer una vinculacion entre el nuevo signo y la empresa que lo utiliza

comercialmente. (nuevos tipos de marcas OMPI).

Es importante por esta razon que cuando un consumidor asocio una marca concreta a una
empresa esta sea protegida para evitar confusiones a los consumidores y evitar que los

competidores tomen ventaja para crear confusiones

O intenten tomar ventaja o beneficios de una marca que toma acreditacion en el mercado
desmeritando el trabajo de cada empresario y su inversién por esta razon es importante que las
autoridades competentes en la proteccion de marcas evoluciones a la par de las nuevas marcas en

el mercado.
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A la vez con més tipos de marcas crecen la cantidad de signos disponibles para ser utilizados
y protegidos como marcas y su proteccion ira en aumento y esta situacion debe ser protegida

para cada caso especifico y evitar que terceros utilicen una marca protegida.

Segun el derecho de marcas, el titular de la marca goza del derecho de uso exclusivo de la
marca protegida, como se pone de manifiesto en su derecho a impedir a terceros dicho uso. En
general, ese derecho exclusivo tiene que guardar un equilibrio con el interés de los demas
participantes en el mercado por mantener ciertos signos fuera del ambito de la proteccion y

disponibles para su uso. (nuevos tipos de marcas OMPI)

De esta manera vemos como ciertos signos que se utilizan en el mercado necesitan su
proteccion ya que afecta a todo un sistema de marcas y los futuros reconocimientos es riesgoso
no proteger estos signos por la desconfianza que puede generar en el mercado para el

consumidor final.

Para finalizar vemos que en relacion con el procedimiento de registro, los nuevos tipos de
marcas plantean el problema préctico de su representacién grafica o de otro tipo, que constituye
un requisito en muchas legislaciones de marcas que se basan en criterios de claridad, precision,

accesibilidad, inteligibilidad, duracion y objetividad de la representacion gréafica.
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4.3 Analisis Sentencia Sieckmann

El Tribunal Federal aleman solicito la interpretacion judicial del Articulo 2 de la Directiva
89/104/CEE de 21 de diciembre de 1988 el cual hace referencia a la aproximacion de las
legislaciones de los Estados miembros sobre marcas, al Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas con sede en Luxemburgo, el cual tiene la potestad jurisdiccional o poder judicial en los

paises europeos.

La consulta se bas6 en cuales signos pueden constituir una marca, el objeto de
representacion gréafica de un signo olfativo, todo esto motivado por el caso presentado por el
sefior Sieckmann; ciudadano aleman quien solicito el registro de una marca olfativa de una
sustancia quimica pura cinamato de metilo (éster metilico del acido cindmico) ante Deutsches
Patent- und Markenamt oficina encargada de otorgar el registro en Alemania, la cual fue negada

por no ser objeto de representacion gréfica y carecer de distintividad.

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se pronuncié el 12 de diciembre del
afio 2012 en el asunto C-273/00; ante la forma como fueron presentadas gréficamente se

plantearon tres alternativas la cuales fueron:

1.- La formula quimica
2.- La descripcion del olor

3.- El depdsito de una muestra de olor
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En la sentencia al interpretar el articulo 2 de la Directiva 89/104/CEE, ratifican los
conceptos acerca de que si un signo no puede ser percibido por el sentido de la vista si debe ser
objeto de representacion grafica; de modo que el Tribunal manifestd acerca de las opciones

presentadas la imposibilidad de aceptarlas segun ella por los siguientes motivos.

1. En la primera se manifesto que no es precisa para hacer referencia a una sustancia u olor
2. Lasegunda no resulta siendo clara ni objetiva
3. Y la tercera se considera que el depésito de la muestra, puede variar con el tiempo

perdiendo asi su olor inicial y transformandose.

Negando el registro de la marca olfativa al Sefior Sieckmann; la sentencia manifesto su
concepto acerca de la representacion la cual debe ser “clara, precisa, completa en si misma,
facilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva”. (Porras Fernandez). Este concepto ha sido

el derrotero a seguir por las oficinas encargadas de negar u otorgar los registros en Europa.

Ninguna de esta representaciones ni la combinacion de ellas permite cumplir con el requisito
de representacion grafica, por tanto asi el olor tenga capacidad de ser un signo y de distinguir
productos y servicios, se limita el registro al no cumplir con la representacién grafica, por tanto
las marcas no visibles y en particular las olfativas, ante lo expuesto en esta Sentencia son las que

presentan mayor dificultad para cumplir las condiciones de registro.

Lo cual ha impedido que aumente las solicitudes y registros de marcas olfativas.
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4.4 Anélisis Sentencia Shield Mark BV

La sentencia Shield Markbv , surge mediante una resolucion del 13 de julio de 2001del
Tribunal de Justicia, en donde se plantean dos cuestiones prejudiciales sobre la interpretacion del

articulo 2 de la Directiva 89/104/CEE del consejo.

Una de la cuestiones hace referencia a la aproximacion de legislaciones de Estados
miembros en el tema de marcas, surgida por un litigio entre Shield Mark Bv y el sefior Kist, este
altimo uso en el marco de la actividad profesional bajo la denominacion Memex, sintonias que
Shield habia registrado anteriormente como marcas sonoras en la oficina de Marcas del Benelux,
pero dichos registros después de estar protegidos se habia denegado por cuestiones de la

dificultad de ser representados graficamente.

No obstante la Directiva, figura creada como mecanismo unificador de las diferentes normas
de paises miembros , en su normatividad disponia como objeto aproximar las legislaciones de los
Estados miembros entre ello Benelux en materia de marcas con el fin de suprimir discrepancias
en el mercado pero es consiente la Directiva que no pretende una aproximacion total de todas las
legislaciones pero si en cuanto a una aproximacion de los Estados miembros cuando se traten de
condiciones igualitarias y para ello dispuso de una lista taxativa de los signos que son
susceptibles de constituir una marca en cuanto sean aptos para distinguir los productos o

servicios de una empresa a los de otra.
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De esta manera la directiva en su articulo 2 dispone que signos puedan constituir marcas
estableciendo aquellos que puedan ser objetos de representacion grafica y denegando aquellas

marcas que carezcan de caracter distintivo.

Entre los paises miembros el Reino de Bélgica, el gran Ducado de Luxemburgo y el reino de
los paises bajos recogieron su derecho en marcas en una ley uniforme Benelux sobre marcas
denominada LBM y a esta ley adaptaron el ordenamiento juridico de la Directiva y no
establecieron diferencias marcadas en relacién con el articulo 2 de la Directiva respecto de que
signos pueden gozar de proteccidn con respecto al articulo 1 de la LBM, ya que esta Gltima no
exige que los signos deban cumplir con la representacion grafica pero en la practica si deben

cumplir este requisito para ser beneficiados de la proteccion de las marcas.

Shield Mark siendo titular de catorce marcas sonoras de diferentes productos y servicios,
protegidas por la LBM, pero después de una sentencia de Gerechtshof de paises bajos, la LBM
deniega el registro de marcas sonoras, como onomatopeyas, pentagramas, cantos de animales

marcas que habian sido registradas por Shield.

El primero de enero del 1995 el sefior Kist utilizo en él, marco de una campafia publicitaria
una melodia que shield habia utilizado con anterioridad consistente en el canto de un gallo,
shield interpuso una demanda por violacion de su derecho de marca y competencia desleal contra
el sefior kist, dicha demanda le fue denegada por los gobiernos de Benelux por que el registro de

esas marcas ya no estaban protegidas.
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Shield recurrié en casacién ante el hograad de neerlandés, este decidié suspender el
procedimiento y plantear al tribunal de justicia las cuestiones prejudiciales alli se plantearon
diferentes hipotesis siendo relevante que requisitos establece la directiva para que una marca
sonora pueda ser objeto de representacion gréfica y como debe efectuarse el registro de una
marca de este tipo y si se cumple los requisitos de la directiva al incluirse una nota musical, una
descripcion escrita en forma de onomatopeya, una representacion grafica como por ejemplo un

sonograma.

El abogado de shield argumento que los gobiernos Neerlandés, francés, italiano,
consideraron que los sonidos pueden distinguir los productos o servicios de una empresa con
otras ya que segun estos gobiernos los sonidos pueden constituir marcas, el gobierno francés
argumenta que los sonidos pueden considerar una marca ya que pueden ser objeto de
representacion grafica recordando que la directiva exige la representacién grafica como requisito
para ser una marca. La comision dice que los sonidos y ruidos pueden ser perceptibles por el ser
humano el cual puede memorizarlos y permite distinguir los productos y servicios de cada
empresa. Por este motivo los estados miembros no deben denegar la proteccion de estos signos y
si bien la directiva no pretende unir todos los estados miembros su aproximacion si debe ser

respetada en cuanto se trate de marcas en las mismas condiciones.

El gobierno francés alega que la representacion gréafica al ser clara y precisa aun no siendo
necesario que el publico perciba el signo de forma inmediata, ademas estos signos protegidos
deben ser inteligibles para que pueda ser distinguido por terceros y recordado por el ser humano,

para el gobierno franceés y Austriaco una partitura musical constituye una representacion gréafica.
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No obstante para el tribunal de justicia una onomatopeya o la inclusién de unas notas
musicales carecen de precision y claridad para determinar el alcance de la proteccion que se
solicita y no pueden constituir una representacion grafica tampoco las onomatopeyas por no
tener un caracter diferenciador exacto entre lo real y lo escrito pero se cumplen los requisitos de
representacion gréfica cuando el signo se representa por medio de un pentagrama dividido en

notas musicales.

Por esta razon se concluye que siempre que la representacion gréfica sea clara y precisa se
puede determinar que la marca puede ser protegida ya que existe un elemento diferenciador para
las personas y pueden recordarlo o asimilarlo a un producto o servicio especifico de una

empresa.

4.5 Tratado de Singapur Sobre El Derecho De Marcas

En marzo del afio 2006 en Singapur surgi6 el “Tratado de Singapur sobre el Derecho de

Marcas”

El cual entro en vigor en el afio 2009, con el fin de modernizar el marco administrativo que
se habia planteado en el Tratado sobre el Derecho de Marcas de 1994, siendo dos instrumentos

internacionales distintos.

Este Tratado reconoce a nivel internacional por primera vez la existencia de nuevos tipos de

marcas entre ellas las que son percibidas por el sentido de la vista de una manera no tradicional,
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asi como las percibidas por los otros cuatro sentidos del ser humano, el reconocerlas en este
instrumento internacional no obligan a las partes contratantes a registrarlas, es facultativo segin

cada legislacion interna admitirlas.

Los principales cambios radican sobre la sistematizacion de procedimientos de registro de
signos marcarios de productos y servicios dando libertad a los contratantes de elegir el medio

mas idoéneo.

El reglamento explica las formalidades sin ser unificadas por medio del cual se pueda
cumplir el requisito de representacion gréfica por parte de las marcas no tradicionales, el cual es

el mayor obstaculo que se presenta al momento de la solicitud.

A continuacion destacamos los detalles relativos a la solicitud de la Regla 3 del

REGLAMENTO DEL TRATADO DE SINGAPUR SOBRE EL DERECHO DE MARCAS

Marca en que se reivindica color:
La Oficina podra exigir que en la solicitud se indique el nombre o el cddigo del color o
colores reivindicados y una indicacidn, respecto de cada color, de las partes principales de la

marca que figuren en ese color (Wipo, 2011).
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Marca tridimensional:
Cuando la solicitud contenga una declaracion en el sentido de que la marca es
tridimensional, la reproduccién de la marca consistirdA en una reproduccion gréfica o

fotografica bidimensional. (Wipo, 2011)

Marca que consista en un holograma: Cuando la solicitud contenga una declaracion en el
sentido de que la marca es un holograma, la representacion de la marca consistird en una o

varias vistas de la marca que capten el efecto holografico en su totalidad.

Cuando la Oficina considere que las vistas proporcionadas son insuficientes para captar el
efecto hologréfico en su totalidad, podra exigir al solicitante que proporcione vistas adicionales.
La Oficina podr& exigir también al solicitante que incluya una descripcion de la marca que

consiste en un holograma. (Wipo, 2011)

Marca animada: Cuando la solicitud contenga una declaracion en el sentido de que la
marca es una marca animada, la representacion de la marca consistira, a eleccion de la Oficina,
en una imagen o en una serie de imagenes fijas 0 de movimiento que, conjuntamente, describan

el movimiento.

Cuando la Oficina considere que la imagen o la serie de imagenes proporcionadas no
describen el movimiento, podra exigir que se proporcionen imagenes adicionales. La Oficina
podra también exigir que la solicitud incluya una descripcion en la que se explique el

movimiento. (Wipo, 2011)
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Marca de color: Cuando la solicitud contenga una declaracion en el sentido de que la
marca es una marca cuyo objeto es exclusivamente un color o una combinacion de colores sin
contornos delineados, la reproduccion de la marca consistira en una muestra del color o los

colores.

La Oficina podra exigir que se indiquen el color o los colores utilizando su nombre coman.
La Oficina podra exigir, ademds, una descripcion de la manera en que el color o los colores se

aplican a los productos o se utilizan en relacién con los servicios.

La Oficina podra exigir también que se indiquen los colores mediante cddigos de color

reconocidos que elija el solicitante y sean aceptados por la Oficina. (Wipo, 2011)

Marca de posicién: Cuando la solicitud contenga una declaracion en el sentido de que la
marca es una marca de posicién, la reproduccién de la marca consistira en una Gnica vista de la

marca que muestre su posicion respecto del producto.

La Oficina podréa exigir que se indique la materia respecto de la que no se reivindique la
proteccion. La Oficina podré también exigir una descripcion en la que se especifique la posicion

de la marca en relacion con el producto. (Wipo, 2011)

Marca sonora: Cuando la solicitud contenga una declaracion en el sentido de que la marca

es una marca sonora, la representacion de la marca consistira, a eleccion de la Oficina, en su
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notacion en un pentagrama, o en una descripcion del sonido que constituye la marca, o en una

grabacion analégica o digital de ese sonido, o toda combinacion de lo anterior. (Wipo, 2011)

Marca que consista en un signo no visible que no sea una marca sonora: Cuando la
solicitud contenga una declaracion en el sentido de que la marca consiste en un signo no visible
que no es una marca sonora, una Parte Contratante podra exigir una o mas representaciones de
la marca, una indicacion del tipo de marca y detalles relativos a la marca, segun lo disponga la

legislacion de esa Parte Contratante. (Wipo, 2011)

El Tratado de Singapur el cual no ha sido ratificado en Colombia, permitiria que los
empresarios que busquen el registro de marcas no tradicionales ante la entidad encargada la
Superintendencia de Industria y Comercio, encuentren mas opciones para cumplir con el
requisito de la representacion, asi mismo la entidad deberia actualizar su Division de signos
distintivos con personal idoneo que sean los encargados de hacer el andlisis de tipo formal y

juridica a esta nueva necesidad que ha surgido con la evolucion de los signos distintivos.

4.6 Interpretacion Prejudicial Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

La interpretacion prejudicial hace parte del sistema jurisdiccional de la Comunidad Andina,
esta permite la segura aplicacion y cumplimiento de la normatividad andina en materia de
Propiedad Industrial que hacen parte del Ordenamiento Juridico Andino, de los Paises

Miembros, Colombia, Perl, Ecuador y Bolivia.
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Es un mecanismo por el cual el 6rgano jurisdiccional nacional y el Tribunal de Justicia, en el
orden de sus propias competencias, son Ilamados a cooperar directa y reciprocamente en la
elaboracion de una decision para asegurar una aplicacién simultanea y uniforme del Derecho

comunitario.

Se establece asi una contribucién viva entre el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

y los 6rganos jurisdiccionales de los Paises Miembros para lograr dicho objetivo.

La Interpretacion Prejudicial es una atribucion privativa del Tribunal Andino. El juez
nacional no puede realizarla porque, aun cuando es una norma de derecho interno es también una
norma de Derecho Comunitario. Le corresponde al Tribunal Comunitario interpretar en forma
objetiva la norma comunitaria y al juez nacional aplicarla al caso concreto que se ventila en el

orden interno.

El Tratado de Creacién contempla en su art. 35 que, una vez emitida la sentencia del
Tribunal, el juez nacional que conozca el proceso deberd adoptar en su sentencia la

interpretacion prejudicial.

El registro de un signo como marca Se encuentra expresamente condicionado al hecho de
que este sea distintivo y susceptible de representacion gréafica. De conformidad con el articulo
135 literal b) de la Decision 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos,
como requisito esencial para su registro, segun el cual no podran ser registrados como marcas los

signos que “carezcan de Distintividad”.
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Al respecto este Tribunal ha sostenido que:

“En la jurisprudencia europea se destaca que el caracter distintivo de una marca ha de
apreciarse, por una parte, en relacion con los productos o servicios para los que se ha solicitado
el registro y, por otra, en relacion con la percepcion del publico al que va dirigida, y que esta
formado por el consumidor de dichos productos o servicios; que “no es necesario que la marca
permita que el publico al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del
servicio, transmitiéndole una indicacién concreta de su identidad”, pues “la funcion esencial de
la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario ultimo el origen del producto o del

servicio designado por la marca” (Comunidad Andina, 2014)

(Sentencia Del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002,
asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van
destinados a los consumidores en general, “se supone que el publico correspondiente es un
consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, ha
de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen
imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideracion el hecho
de que el nivel de atencién del consumidor medio puede variar en funcién de la categoria de
productos contemplada ...” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del

25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00).

En referencia a la necesidad de representacion gréafica, el Tribunal de Justicia

De la Comunidad Andina (2012) indico lo siguiente:
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La susceptibilidad de representacion grafica es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o
reproducido en palabras, iméagenes, formulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para
ser captado por el publico consumidor. Sobre el tema, Marco Matias Aleman sostiene: ‘La
representacion grafica del signo es una descripcién que permite formarse la idea del signo objeto
de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo

idoneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente sefialados’. (Marco Matias)
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5. Propuesta

Teniendo en cuenta el desarrollo investigativo de la presente monografia de grado y con
base en la Decision 486 de 2000 norma comunitaria aplicable en Colombia en materia de
Propiedad Industrial, documento OMPI nuevos tipos de marcas, sentencia Shield Mark BV,
Tratado de Singapur sobre el derecho de marcas y la interpretaciones prejudiciales del Tribunal

de Justicia de la Comunidad Andina.

Se establece en este marco analitico anterior, que en relacion a las marcas como signos
distintivos no tradicionales, la normatividad internacional ha desarrollado nuevas posturas
respecto a la interpretacion de la representacion grafica, es el caso de la sentencia Shield Mark
Bv. que ha sido un precedente para que en paises miembros de la comunidad Europea como el
Reino de Bélgica, EI gran Ducado de Luxemburgo y El reino de los paises bajos, puedan

registrar signos marcarios no tradicionales como los sonoros.

También lo indican algunas oficinas competentes de paises miembros de la OMPI
consultadas para conocer el tratamiento de la representacion grafica al momento de solicitar
registrar marcas no tradicionales, las cuales manifestaron que se puede cumplir el requisito de
representacion mediante una descripcion o presentacion en otros instrumentos o soportes
materiales con el fin de cumplir con el requisito formal para ser facilmente apreciadas por las

autoridades competentes y al publico en general.
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Encontramos que en Colombia el registro de los signos distintivos marcarios no
tradicionales presentan dificultad al no cumplir con la representacion gréfica, exigencia de tipo
formal, esto sustentado en el Derecho de Peticion enviado a la oficina de Superintendencia de
Industria y Comercio en el cual se pregunta “ cuales problemas se presentan para que se les
conceda el registro de una marca, a los diferentes tipos de signos que componen las marcas no

“

tradicionales “que en su respuesta asumen “ para efectos de llegar a conceder algun tipo de
registro de marca de las clases precitadas por usted en la comunicacion , destacamos de mas
dificil aplicacion el requisito de la representacion grafica el cual , por su condicion formal debe
servir para efectos de dar a conocer al publico consumidor y que este a su vez sea capaz de

identificarla, solicitarla, y recordarla”

Sin embargo el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual en Ecuador, pais que
comparte la misma normatividad con Colombia en materia de Propiedad Industrial, la Decision
486 de 2000, hicieron posible el registro de la textura superficie Old Parr, como marca de
textura o tactil en el aflo 2003, logrando superar la dificultad de la representacion gréfica,

aplicando de manera préctica la interpretacion del articulo 134 de la decision 486 de 2000.

De igual forma la interpretacion prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina (proceso 242-1P-2015) al ser consultada por la Superintendencia de Industria y Comercio
de Colombia, hace énfasis en que una interpretacion extensiva permite superar este obstaculo en
Colombia y crea un reto para que las entidades encargadas del registro desarrollen nuevos
esquemas y formas de registro para estas marcas innovadoras, y se permita ampliar el namero de

registros y no se tenga que acudir a interpretaciones prejudiciales cada vez que se pretenda
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procedimiento de registro de una marca no tradicional, como en el caso de Old Parr, marca tactil

(TEXTURA SUPERFICIE “OLD PARR”).

El Tribunal interpretd de manera amplia la representacion grafica, estableciendo como
requisitos para acreditarla, los siguientes: i) descripcion clara, precisa y concreta, incluyendo

fotografia o dibujo tridimensional; y ii) muestra fisica de la marca téctil.

La propuesta que se plantea es incentivar a la entidad encargada del registro, actualizar la
Divisién de signos distintivos, con personal idoneo que sean los encargados de hacer el anélisis
de tipo formal y material de la representacion gréafica de las marcas no tradicionales, para dar
cabida a un registro efectivo por medio de la representacion descriptiva, para asi poder acercar a
la naturaleza del signo a la autoridad y a los terceros interesados, para que puedan hacer las
comparaciones de productos y/o servicios similares ofrecidos en el comercio y hacer sus
oposiciones, y finalmente lograr la aprobacién del registro o su negacion, pero no por criterios

formales de la entidad encargada sino por aspectos juridicos.

En Colombia no se ha ratificado el Tratado de Singapur sobre el derecho de marcas, como
instrumento internacional que reconoce la existencia de las marcas no tradicionales, incluyendo

disposiciones para ampliar la representacion gréfica en los procedimientos de registros.

Este Tratado es compatible con la Decision Andina 486 de 2000, norma aplicable de
Propiedad Industrial en Colombia, en su articulo 134, al momento del registro de los signos

distintivos, permite cualquier combinacion de palabras , numeros, simbolos visibles o no visibles
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que identifiquen productos y servicios en el mercado, los cuales tengan caracter distintivos y se
puedan representar graficamente en ningin momento se excluyen los signos distintivos no
tradicionales, dejando la puerta abierta a nuevas formas de proteccion al utilizar la expresion

"entre otros “.

El Tratado de Singapur, permitiria a los empresarios interesados en la solicitud de registros
de marcas no tradicionales, encontrar opciones para cumplir el requisito formal de la

representacion grafica, ante la entidad encargada la Superintendencia de Industria y Comercio.

Para concluir esta propuesta se deja un camino de estudio para posibles futuras monografias
de grado, mediante el analisis de normas internacionales de derecho marcario y su aplicacion en
el ordenamiento juridico de Colombia, logrando superar las dificultades que se despliegan al
momento de cumplir el requisito de representacion grafica de las marcas no tradicionales, para

ampliar los nimeros de registro, en pro de una economia més versatil y globalizada.
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6. Conclusiones Generales

Existen diferentes normatividades juridicas aplicables a un caso concreto y a un
determinado tiempo y espacio, con el fin de establecer regulaciones y proteccién
juridica, en el caso de la Propiedad Industrial y en el area de los signos distintivos, las
marcas tradicionales y no tradicionales, contamos en Colombia como norma aplicable la
Decision 486 de 2000, en el &mbito internacional instrumentos de referencia como los
documentos OMPI nuevos tipos de marcas, sentencia Shield Mark BV, el Tratado de
Singapur sobre el derecho de marcas y las interpretaciones prejudiciales del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina, que reconocen e incluyen disposiciones para ampliar la
representacion grafica en los procedimientos de registros de marcas no tradicionales ante
las oficinas competentes, aungue todas estas disposiciones se mencionen por separado,
coexisten y en algunas ocasiones se complementan para lograr una interpretacion viable y
eficaz que permita el registro de las diferentes marcas que se categorizan en este género

no tradicional.

Teniendo en cuenta lo anterior cuando un pais asume la tarea de efectuar un
interpretacion extensa y favorable de la normatividad disponible en el caso especifico de
la Propiedad Industrial, en relacion a la representacion grafica de las marcas y las adapta
a su legislacion para ir de la mano con el desarrollo normativo, permite que la
interpretacion pueda tener maés alcance y el registro de un signo no tradicional supere

las barreras de la representacion grafica en este caso podemos decir que dicho pais es
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pragmatico juridicamente y logra una proteccion especial en el diverso tema de las
marcas innovadoras, como es el caso de Ecuador, registrando marcas no tradicionales
como las téctil de Old Parr, o en Estados Unidos donde se considera a la escritura braille
como un tipo de marca tactil; esto de conformidad con lo establecido por la OMPI en el

documento denominado nuevos tipos de marcas.

e Sin embargo en Colombia esta dificultad de la representacién grafica aun no se ha
superado Yya que para el registro de signos distintivos no tradicionales, la representacion
grafica es un impedimento vigente y aun con nuevos pronunciamientos del Tribunal
Andino en referencia a como se pueden solucionar la representacion gréafica, este tema es
aun no es aplicable debido a que la oficina competente no adapta la logistica y se
mantiene en esquemas rigidos e inamovibles para recibir por medio de otros soportes la
representacion grafica de una marca no tradicional, lo que implica una disminucion en las

solicitudes de registro y un atraso en relacion al panorama internacional en este tema.

e Si Colombia considera ratificar Tratados como el de Singapur que reconoce la existencia
de las marcas no tradicionales, estaria abriendo las puertas a un mayor nimero de
registros de esta categoria, en pro incentivar la economia nacional y del surgimiento de
nuevos referentes comerciales, teniendo en cuenta que un pilar para construir un pais
econdémicamente sélido requiere de creatividad y cambios en la formas tradicionales de

representacion de los productos y servicios para los consumidores.


http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_16/sct_16_2.doc
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Para finalizar esta investigacion del registro de signos distintivos no tradicionales en el
ordenamiento juridico de Colombia , es importante dejar claro que la dificultad de la
representacion grafica de esta nueva categoria de signos marcarios, al momento de
solicitar registro ante la Delegatura de Propiedad Industrial de la Superintendencia de
Industria y Comercio de Colombia, se puede solucionar al aplicar de manera efectiva y
dindmica una interpretacion flexible, donde permitan la representacion descriptiva en

otros soportes materiales.
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Anexos
Anexo A. Formulario Petitorio para el registro de marcas ante la Superintendencia de

Industria y Comercio

Espacio reservado para el adhesivo de radicacion

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

DIRECCION DE SIGNOS DISTINTIVOS
REGISTRO DE MARCAS Y LEMAS COMERCIALES

Marca de: [ JProducto [ |Servicio [ ]Colectiva []De certificacion [ | Lema comercial

[C] Derecho preferente al registro — Articulo 168 Decision 486

1. DATOS DEL SOLICITANTE. D Persona natural D Persona Juridica
Apellido(s): wratindose sélo de persona natural:) (S): ratanaose so
Desi ién oficial de la 1ombre social: (diligenciar tratindose de persona juridica)

Nombre del representante legal

Documento de identificacién: | jc.c. [ JcE. [ JNIT [ ]otro

Numero de identificacién:

lad del ais de Constitucion | Direccion del solicitante
Pais Ciudad
Correo electrénico No. Fax Numero telefénico
Tipo de empresa: Micro Pequefia Mediana Otra: |
| 0 0 D ( Indique que tipo) |
2. DATOS DEL APODERADO, [ Representante Legal [] Apoderado
Apellido(s) y nombre(s) No. Documento No. Tarjeta
identidad: profesional:
Direccion para envio de correspondenci Correo electronico
Pais No. Telefonico
Estado - Ciudad No. Fax
Numero de Radicacion o Protocolo de poder g |

PI01-FO1 vr9 (2014-07-31)
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3. SIGNO A REGISTRAR.

Tipo de marca:

[] Weminativa O Figurativa

O mixta O Sonora

[ Tridimensional O Olfativa
O Otras

REPRODUCCION DE LA MARCA

MIXTA, FIGURATIVA O
TRIDIMENSIONAL

gxX8

Denominacion del signo a registrar

Marca asociada [diligencie este espacio solo si se trata de una solicitud de registro de lema):

& El solicitante desea que la Oficina registre y publique
la marca en los caracteres estandar utilizados por

esta?
O =1 O wo

En caso negative indique el tipo de letra

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

s [] no

En caso afirmativo, por favor sefdlelo (s) en la etiqueta o
relacionalo (s} a continuacion:

Transliteracidn de la marca:

Traduceion de la marca:

4. REIVINDICACIONES.

Prioridad por solicitud anterior:
Mo. de |a solicitud cuya pricridad se refvindica

Fais de origen:

Fecha de Presentacion:

Pricridad de exposiciones:
Mo. de la solicited cuya pricridad se reivindica

Mombre de la exposicion
Lugar de Celebracion:

Fecha de presentacion:

Si hay mas de una prioridad relaciénela en documento anexo

5. PRODUCTOS Y/O SERVICIOS. (En caso de estar comprendidos en diferentes clases, agrupar de acuerdo con la
Clasificacion Internacional de Miza, precedido del grupo de la clase a la que corresponda, de menor a mayor).

Clase Productos ylo servicios

PIO1-FO1 wrd (2014-07-31)
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MOTA:  5iel espacio anterior no es suficiente, por faver relacione los productes ywo servicios solicitados en hoja anexa,
siguiendc las instrucciones del punto 5 o utdzar un formulane sustanciaimente igual a este, teniendo en cuenta que usted
pueds ampliar |a tabla.

6 ANEXOS.

Comprobante de pago de la tasa para |a presentacion de ka solicitud Mo Fechas
Comprobante de pago de la tasa por concepto de reivindicacion de prioridad No.

Puoder, i fuere &l caso con el que se acredita la representacion
Artes finales 8 X B em (1 ejemplar adicional al inserto en & formulario)
Copia certificada de la solicitud cuya pricridad se reivindica

fecha de la presente solicitud

] Traducciones simples de |3 primera solicitud si se revindica prionidad

| Certificade de registro en & caso del articulo Bguinquies del Convenic de Paris
Arte con las dimensiones especficadas de la marca Trdimensional

Formulanio de reduccion de tasas a solicitud de registro para microempresas
Copia de la solicitud y sus anexos en medios magnéticos.

7. SOLICITUD DE CONCESION DE REGISTRO ANTES DE SEIS {5) MESES.

I:lalmuddefmmmﬂldelmulnsfdeiCod.vgodeﬁuced.memhdmmwmvnydebcmnmso
Administrativo (Ley 1437 de 2011). solicito la concesion del reqistra dEI'alq'no diszintivo mkﬂtadommpiazo
no mayor a seis (6] meses, contados desde la fecha de pr de esta solici msu
ejecutariedad a que no se mmmsnﬁmﬁa& demlsern desrqms distintivos gue mvmd.rm.ren foridad
de conformidad con el amiculo 4 del Convenio de Paris y el articulo 3 de la Decision 486 de 2000 de la
Comision de la Comunidad Andina, si el registro de este signo afectara indebidamente el de aguelios, por
mwmwe@mmhmm&MMdepmamm;em
cumplido la condicion resolutoria y I3 Superintendencia debera declarar la perdida de fuerza ejecuroria o
decaimiento del acro administrativo de concesion del regiszro.

La copia cerificada de la solicitud cuya prioridad s reivindica se allegara denfro de los tres meses siguientes a la

Anexo con clasificacion de productos yio servicios en caso de necesitar mas espacio de conformidad con el nim., 5)

8 FIRMA
Nombre del Firmante Firma
C.C Tarjeta Profesional

PI01-F01 wrS [2014-07-31)
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Anexo B. Grafico solicitud de marcas en Colombia

Guia para el Tramite de >
SOhCItUd.de Marcas lnduslrinl.\"i‘omcrtio
en Colombia SUPERINTENDENCIA
Descripcion de las etapas del tramit o debe esiar pendiente &l solicitante

Antes de Solicitar Durante el Tramite Después de la Concesion

& 6
2 L=

1. Radicacion y admisién a tramite
2. Examen de forma

3. Publicacién

4. Oposiciones de terceros

5. Examen de registrabilidad

6. Renovacién

*Sohculante ) Acompafiamiento SIC tOposnor

Antes de Solicitar ‘Durante el Tramite Después de la Concesion

g

Ve ee <«

PR Dy S A : 6 0"
I El trdmite puede durar entre 6 y 9 mases en promedio I Duracion de |la proteccién I

en caso de concesidn:

10 afos renovables

| 116
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Anexo C. Ejemplo de resolucion otorgada a una marca por la Superintendencia de

Industria y Comercio.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTEMDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION MNo. 49018
(17108/2012)
Por ka cual se concede un registro
Radicacion Mo 11 168270

LA DIRECTORA DE SIGNOS DISTINTIVOS
en ejercicio de sus facultades legales conferidas, y
COMSIDERANDO

Que la soliciud de Registro de la Marca que se tramita bajo el expediente indicado en la referencia, cumple con los
requisites previstos en las disposiciones legales vigentes,

RESUELVE
ARTICULO PRIMERC: Conceder el registro de -
LA MARCA MIXTA MASSERATI{SEGUN MODELD ADJUNTO)
DESCRIPCION LAS DEMAS EXPRESIONES IRAM COMO NOTA EXPLICATIVA.

Maggerati

MAFE D BATTA

FARA DISTINGUIR
CLASIFICACION DE NIZA EDICION NO. . PRODUCTOS ¥ SERVICIOS

[20pUEELES
VIGEMCIA Diez {10} afos contados a partr de |a fecha de la presente resolucion
TITULAR{ES) GODY & CALDAS COMERCIALIZADORA LIMITADA
DOMICILIO CALI VALLE DEL CAUCAVALLE DEL CAUCA COLOMBIA

CRA. 100 NRO. 14 52

ARTICULD SEGUMDO: Asignar nimery de cerificado al derecho concedido, previa anotacion en el Registro de la
Propiedad Industrial.

ARTICULO TERCERC: Motifiguese al(a) doctor(a) JUAN CARLOS MUROZ MONTOYA apoderado del titular. o a
quien haga sus weces, el contenido de la presente resolucion, entregandole copia de la misma, adviriendole que contra
ella procede el recurso de apelacion ante 2l Superintendente Debegado para la Propiedad Indastrial, interpuesto dentro
de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha de su notificacion.

NOTIFIQUESE ¥ CUMPLASE.
Cado en Bogota D.C., el 17-Ageste-2012

Pagina 1 de 2
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REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION No. 49018
(17I08B2012)
For la cual se concede un registro
Radicacion Mo 11 168270

LA DIRECTORA DE SIGNOS DISTINTIVOS

\
RIA JOS #MJB

Apoderado -JUAN CARLOS MUROZ MONTOYA
Direccion: MUNOZMONTOYAGGMAIL COM
Ciudad: BOGOTA D.C. COLOMBIA

emarin
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Anexo D. Respuestas al Derecho de peticion presentado ante la Superintendencia de

Industria y Comercio

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA
o

1. Cudl es la forma para que los signos distintivos no tradicionales logren
cumplir con el requisito de distintividad y de representacion grafica

En materia de marcas, la representacion gréfica y la distintividad son requisitos
expresamente exigidos por el articulo 134 de la Decision 486 de 2000, arriba transcrito,
como elementos indispensables para que un signo acceda al registro marcario.

La susceptibilidad de representacion grafica de cualquier signo consiste en aquellas
expresiones o descripciones realizadas a través de palabras (notas, formulas), graficos,
logos, colores, figuras, etc. De tal forma que los componentes y unidos entre si puedan
ser apreciados en el trafico mercantil.

La representacion grafica hace el signo representado en forma material para que esta
Superintendencia y, en general el publico consumidor, a través de los sentidos, lo
identifique, lo perciba, lo conozca y lo solicite.

Para la oficina nacional competente en materia de propiedad industrial es importante
que la forma del signo que aspire al registro marcario goce de la caracteristica de la
“distintividad”, para lo cual implica la posibilidad de ser capaz de identificar unos
productos y servicios de otros, haciéndolos diferenciables de otros en el mercado.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 20-IP-97,
marca MANUELITA, sobre los requisitos de la “distintividad y la representacion gréafica
de un signo”, resalto:

“La distintividad que deben reunir los signos tanto en su capacidad intrinseca como
extrinseca evita cualquier confusion entre signos preexistentes o entre éstos y los
productos que la marca protege. Como consecuencia de esa distintividad las normas
comunitarias prohiben el acceso al registro de signos que entre ellos causen confusion
al consumidor frente a productos iguales o semejantes que las dos marcas pretenden
proteger.

Lo distintivo del signo frente al producto que lo protege y ante otros signos, le convierte
en un elemento identificador en el mercado que le permite al empresario desarrollar su
actividad con la certeza de que sus productos impresos con la marca, van a ser
reconocidos en el comercio y diferenciados de otros producidos por diferentes
empresarios.

Estas caracteristicas de distinguir, diferenciar e identificar que conciernen a la marca
producen en el consumidor un convencimiento de que los productos adquiridos con esa
marca a la vez que tienen un mismo empresario como fuente de origen o produccion
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Industria y. Comercio
RSUPERINTENDENCIA

van a presentar la misma calidad, hecho que conduce al usuario a inclinarse en futuras
ocasiones por esos productos identificados con la misma marca.

Si un signo se asemeja a otro o se confunde con los productos protegidos, pierde la
facultad de poder ser distinguido por el consumidor y al desvanecerse el objeto
marcario, el signo si se convierte en irregistrable.

La representacion gréafica, como el tercer elemento esencial de un signo, concierne en
mayor grado a la facilidad que el mismo presenta para efectos del registro y de la
descripcion que tenga que hacerse en la respectiva solicitud; bajo parametro la
representacion grafica no seria sino la imagen que se traduce del signo para efectos de
la publicacién registral. Las palabras, conjuntos de colores, gréaficos, etc., pueden ser
registrados por tener a su vez la posibilidad de representacion gréafica, circunstancia que
no sucede, por ejemplo, con los signos olfativos”.

En consecuencia, cualquier signo (nominativo, grafico, mixto, gestual, olfativo, sonoro,
etc.) puede cumplir con el requisito de distintividad, cuando por si solo sirva para
diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus
caracteristicas esenciales y, de representacion grafica cuando el signo es expresado,
representado o descrito a través de las palabras, graficos, signos mixtos, colores,
figuras, etc., de tal manera que pueda ser captado y apreciado, conocido, aprehendido
por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia del consumidor o usuario.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 15-1P-96, marca SILEX,
en uno de los apartes del pronunciamiento sefial6: “El requisito de la representacion
grafica del signo en marcas gustativas y olfativas impide que éstas sean irregistrables,
no por la existencia de una prohibicion, sino por la dificultad practica y real de llegar a
describir el signo como elemento de conocimiento para el publico y de los efectos
practicos de registrabilidad.

2. “... Cudl es la forma mas adecuada para cumplir con el requisito de
representacion grafica de las marcas gustativas, para que puedan ser
registrado y protegido como marca dentro de nuestro ordenamiento
juridico.

3. “...Cudl es la forma mas adecuada para cumplir con el requisito de
representacion grafica de las marcas de textura, para que puedan ser
registrados y protegidos como marca dentro de nuestro ordenamiento
juridico.

4. “... Cual es la forma mas adecuada para cumplir con el requisito de
representacion grafica de las marcas gestuales, para que puedan ser
registrados y protegidos como marca dentro de nuestro ordenamiento

juridico.
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Industria y Comercio

e S
SUPERINTENDENCIA

Teniendo en cuenta lo sefalado en el punto anterior y seglin el desarrollo
jurisprudencial y doctrinal del tema marcario, la representacion grafica consistente en la
expresion o descripcion del signo a través de palabras, graficos, signos mixtos, colores,
figuras, etc., de manera tal que el consumidor lo perciba, lo conozca y lo solicite, etc., la
representacion, puede ser segun el signo a destacar, una férmula quimica, una forma
de representacion grafica admisible, una representacién o nota musical, textura,
gestual, integra, clara, precisa y comprensible para la generalidad de los fabricantes y
consumidores, de lo que quiere registrar como marca.

5. “Cuales problemas se presentan para que se les conceda el registro de una
marca, a los diferentes tipos de signos que componen las marcas no
tradicionales”.

La norma Supranacional Andina sefiala, en su articulo 135, las causales absolutas de
irregistrabilidad de las marcas, las cuales son inherentes al signo mismo, asi:

“No podran registrarse como marcas los signos que:
a) no puedan constituir marca conforme al primer parrafo del articulo anterior;

b) carezcan de distintividad;

¢) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o0 en
formas o caracteristicas impuestas por la naturaleza o la funcidn de dicho producto o del
servicio de que se trate; i

d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional
o técnica al producto o al servicio al cual se aplican;

e) consistan exclusivamente en un signo o indicaciéon que pueda servir en el comercio
para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geogréfica, la
época de produccién u otros datos, caracteristicas o informaciones de los productos o
de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicacién, incluidas las
expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

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

g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designacién comun o
usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del
pais;

h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por
una forma especifica;

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

j) reproduzcan, imiten o contengan una denominacion de origen protegida para los
mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo
de confusién o de asociacién con la denominacién; o implicase un aprovechamiento
injusto de su notoriedad;
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Industria y.Comercio
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k) contengan una denominacion de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas;

I) consistan en una indicacién geografica nacional o extranjera susceptible de inducir a
confusion respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique;

m) reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como
marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los 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 los escudos de armas, banderas y
otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organizacion internacional;

n) reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su
registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en
los Paises Miembros;

0) reproduzcan, imiten o incluyan la denominacién 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 confusién o asociacion
con la variedad; o

p) sean contrarios a la ley, a la moral, al orden publico o a las buenas costumbres;

“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 o su causante lo hubiese estado usando
constantemente en el Pais Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido
aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica”.

En tal virtud, la concesion del registro de una marca presupone el examen de
registrabilidad efectuado por la Direccion de Signos Distintivos de la Entidad, en el que
se analiza que la misma no se encuentre incursa dentro de ninguna de las causales de
irregistrabilidad arriba precitadas, resaltando la capacidad distintiva que debe tener el
signo, pues sin esta no existiria el signo marcario.

Finalmente, frente a este punto, para efectos de llegar a conceder algun tipo de registro
de marca de las clases precitadas por usted en la comunicacion, destacamos de mas
dificil aplicacién el requisito de la “representacion grafica” el cual, por su condicién
formal debe servir para efectos de dar a conocer al publico consumidor y que este a su
vez sea capaz de identificarla, solicitarla, recordarla o identificarla.

En atencidn a este elemento esencial del signo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, en el proceso 27-IP-96, marca MANIA, sefalé que: “La susceptibilidad de
representacion grafica del signo, mas que un requisito de fondo es una condicién
formal, destinada a que el signo pueda ser impreso para fines de procedimiento y de
archivo. Esta exigencia limita el registro de signos olfativos o gustativos, cuya
imposibilidad de representacion grafica obstaculiza el registro”.
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Si requiere mayor informacién sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las
normas objeto de aplicacion por parte de esta entidad, puede consultar nuestra pagina

de internet www.sic.gov.co.

Atentamente,
ANTONIO

Jefe Ofici sesora Juridica

Elaboré: Juliett Murioz
Reviso: William Burgos
Aprobé: William Burgos
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Anexo E. Formulario Tratado de Singapur

e

ORGARMIZADIOMN MUKDIAL
OE LA PROMEDAD
INTELECTUAL

ETLTIAMA
ORIGIMAL: INGLES
FECHA: 2 DE JULID DE 2012

Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas (STLT)

Asamblea

Cuarto periodo de sesiones (2° extraordinario)
Ginebra, 1 a 9 de octubre de 2012

EXAMEN DEL FORMULARID INTERMACIONAL TIPO MN* 1 DEL TRATADD DE SINGAPUR
SOBRE EL DERECHO DE MARCAS

Documento preparado por la Oficing Infemacional

1. En zu segunde periode de sesiones (1% extraordinaric), que tuvo lugar en Ginebra del
20 al 28 de septiembre de 2010, la Asamblea del Tratado de Singapur sobre el Derecha de
Marcas (en adelante denominada la "Asamblea del Tratade de Singapur”™) adoptd las
modificaciones de la regla 3.4) a &) del Reglaments del Tratado de Singapur (documento
STLT/AS2/2, parrafo 8). Las modificaciones infroducidas en la regla 2 tienen que ver con las
modalidades de representacion de los hologramas, las marcas animadas, las marcas de color,
las marcas de posicion y las marcas sonoras, 350 COMO con UNa nueva aclaracion acerca de la
representacion de marcas tridimensionales a los fines de asignar una fecha de presentacion.
Tal y como fuercn aprobadas por la Asamblea del Tratado de Singapur, esas modificaciones
entrarcn en vigor el 1 de noviembre de 2011.

2 La entrada en vigor de las modificaciones de la regla 3 presupone la revision del
Formulario internacional tipo M 1. En su tercer periodo de sesiones (2?2 ordinario), la Asamblea
del Tratado de Singapur aprobe la convocacion de una reunion de un Grupe de Trabajo
encargado del examen del Formulario intemacional tipo N 1 (documento STLT/ASR,

parrafo ).
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STLT/AMN
pagina 2

3. El Grupo de Trabajo encargado del examen del Formulario internacional tipo M° 1 celebro
una reunion en Ginebra, el 31 de enero de 2012, a fin de trabajar en la revision de diche
formulario. Al término de esa reunicn, el Grupo de Trabajo conving en recomendar a la
Asamblea del Tratado de Singapur que adoptase el texto del Formulano intemacional tipo M® 1,
revizado, segln se expone en el Anexo del presente documento (documenito

STLTAWGIMIF1/1/4, parafo 36).

Se imvita a la Azsambiea del

Tratado de Singapur a;

i tomar nofa de la
recomendacion del Grupo de
Trabajo encargado del examen
del Formulanio infermacional
fipo N? 1 def Tratado de
Singapur sabre e Derecho de
Marcas, y

i adoptar las
maodificaciones propuesias,
zegun =e expone en &l Anexo
del presente documenio.

[Sigue el Anexao)
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FORMULARIO INTERNACIONAL TIPO N® 1

SOLICITUD DE REGISTRO DE UNA MARCA

presentadaen la Oficinade..........

PARA USO DE LA OFICINA DNICAMENTE

Himero de referencia del solichanta’ .

Himaro de referendia del representants e

1. Peticion de reglstro

Se solkcha el reglstro de |a manca reproducida en esta solichud.

En sst= msnacio poded indicarse & nomers de refenencis ssionado s | presente sollcBud por sl solicbnes o =
nimers de referencis ignado por e represertnbe.
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Sollcitants

2.1

2.2

23

2.4

2.3

26

=1 gl spliciiante 85 UNa persona natural, Ind kquenss

a}  los apelidos™

b} s nombras®

51 el solicitants 25 una persana juridica, Indiguese 1a deskgnacion ofictal completa
de [3 enlldad:

Direccion Inciuldos el codige postal y el pals):

NOmerns de telefono: MWOmens ge far Direccion ge comeDn-e;
{con el Indicativo de zona)  (con el Indicathvo de Zona)

Estato del que a5 naconal |3 persona:

Estato en el que 25 residenta:

Estato en &l que fiens un establecimienta™

Cuando & solictants 523 una persona |urida, Indiquess
- l3naturaleza juridica de |a persona jurkdica:

- £l Estado y, cuando sea aplizable, 13 unidad terrhoral denro de ese Estadio
conforme a cuya legisiacion se haya organlzado | persona |urldica:

O marquess este recuadmo sl hay mas o2 un solicianie, en cuyn caso,
Indiquense 105 solicianies adicionales 2n una hoja apare Junho con o datos
MENCoN3dos en os puntos 21022, 2.3, 2.4y 2.5 respecto de c3da uno de
gllos.

Los nomibres y apefidos que = han de indicar en &) y b} 5on 0 e los nomibres y apelides oompletios def
sallciianbe o bien los nombres que habhaimente ublice.

Por “esishiecimienio” s& enb=nderd un esbhbiecimienio indusitdal o comerdal real yedacivo.

Cuands s= reacionen varios soildianbes =n b hojs adicional oon drecciones diferemies y no haya
represenianie, deberd submyarse on fa Foja adicional la direcoon pam i comespondenca.
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3.

Rapresentanis

21 [0 el socicitante no esta representado.

32 [O Elsolcitante esta represeniado.

3.2.1 ldentificacin del representante

3211  Nombres y apelidos:

32142  Direccién {Incluides el codigo postal y el pals):

Him=sros de teléfono: Mumenos g2 fan Direccion de comep-e;
{con el Indicativo de zona)  {con el Indizativo de zona)

1220

12300
1240
125[]

El poder ya obra en posesion de 3 Oficina.
MOmearo de Bame™

Se adjunia el poder.
El poder 52 entragara =n una fecha posterior.

Mo eg necasano un poder.

4.

Dirscclén para notificacionss®

Cehe dejarse mn bano = no se Fa asiprado, 0 51 ain no S& fa asigrado, un nimero de sarie o poder, o5 =
soiciianbs 0 & represemiante no conocen 3N = nmern de serie.

‘Be debe indcar una dreccion pama noSficaciones &n &l espado dsponbie debajo ded Tho del purrio 4 ouando
o solicianis o E=nga o, = hay mas de un solcianie, osando minguno de ios solicEani=s. Enga su domidlio o
un estahiecimienin indusirial o cormerdal real y efechoo e el oo de [ Farke Conratanks cuya Cfcna
58 i Oficina nombrads =n @ primers pagina = la presente sollcisd, sakao cuando se ndoue
represenianis e=n el panio 3.
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3. Relvindlicackin de priordad

[0 © solcitante relvindica la prioridad sigulente:

3.1

3.z

5.3

5.4

3.5

5.6

Pals [Ofdina) de primera presentacion™

Fecha de pimera preseniaciin

MOmaro de solicitud de 3 primera presentacion (sl esta disponible):
La copla certificada de Ia solichud cuya priondad se refvingica®

541 == afunta.

s42[] seaportara gentro de los fres meses siguiantes a la fecha de
presantacion de la prasente solichud.

L3 tradwcoion de |a copla cerificada

c=1[0 e agunta

552[]  seaportara gentro de los fres meses siguiantes a la fecha de
presantacion de la presente soliciud.

O marquese este recuadno ) se reivindica 1a prioridad de mas de una
solichud presentada antedomnants; &n cuyo caso, Indiquenss esas
solichudes en una holja aparie |unbo con los datos menclonados en los
puntos 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 y 5.5 respacio e cada una de elas asl como
los prodwctos o serviclos que en ellas s2 menclonan.

€  Regisiro en el pals (la ONcina) de origen®

O =e aduntan los certficados de registro en i pals [la Ofidna) de origen.

Cuando @ solichud oy prioridad se relvindoa haya sido presentada =n una Oficina distria de una Oficina

rexcional (p. &, la OAF, 3 Ofcna de Maras del Bensiux ¥ la Ofcira par @ Armonizacdon del Mercado
Inferior (Mancas, Dibujos y Modekos) s= deberd Indicar & nombne de esa Oficima en lugar del nombne del pals.
En caso confrario, no debend Indicarse & rombne de i Oicna sino & del pails.

Se mnieraded por "oopls cedFoade® uns copés de |8 sollciud cuya priodad se reivindica, certfioads coma

copla fial dal original por k3 CFlcine oue fa rcbide e solcu.

DCebe nedinarss ouanco & solicins deses suminisiar prushas par prevalerse del arioso Souinguiss A1)

gl Gorrvenio de Farks al presentar |3 soldiud.
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7. Protecckon rezuliants de la sxhiblcldn sn una sxpoaleion

O warquess sste recuadm sl 2l solicitants desea penefliciarse de 13 proteccion
resultante de la exhibicién de producios o s2rviclos en una exposiciin. En esie
caso, facliense los detales 2n una hoja adicional.

8. Reprassntacion de la marca

(8 cm x B em)™

8.1 [0 Elscicitante desea que la Oficina regisire y publigue |a marca en 1o
caracierss estandar utlizagos por ésta’’.

B2 [ Serevindica el color como caracteristica distiniiva de la marca.

B.2.1 Indlc:ackan gel color o colores relvindicadas '™

E.2.2 Partes principales de [a marca que fQuran en esos colonss:

L L dirrensitin de] camps de represemacksn de [a marm: &s de aricer indcafvo. Las Ofcinos paeden
AU PpEsEntaCones &N las gue se uslos un formato de mayor Ealio.

b Tal deseo no pusde EYpresarse espedio de MATas Jue Coniengan o consisian en semenios Sgussivos. 31,

& opnion de y Cfcina, confiens Ales sSemenios, l3 Oficina ignorar = deseo de solicinie y egsimas y

pabdicard la marca sl como aparsoe &n =l reousdm.

L indicadion ded cokor podrd consisir, a eecoisn de la Ofidna, en & nombee o &1 cdallgo ded color o colores

Fedvindicados.
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5. Tipo da marca
9.1 L3 marca ss

911 [J] una mana tidimensional.

O......." namero de vistas diferentes de |3 manca que se atjurtan.

3.1.2 [0  un holograma
O........" nomaro de vistas diferentas o2 1a marca que 52 adjuntan.

9.1.3 ] una manca animada"™.

O descripcion en la que s2 explca & movimiento:

O seaguntan imagenss adcknalkes gue desorioen & movimianto.

9.1.4 [0 una mana de color.

O oesignacon de los colores revindicasos ™

O oescrpcion @ la mansra en gue 52 aplican Ios cOloNes 3 08 producios
0 |a Manera en que 58 Lsan en relacion con 10s servicios:

9.14.5 ] una mana de poskkin.
[0 descripclon de la posicion de la marea en relackin con el prodwsio:

P 8 no se ncluyen dfenenes vistys de 8 AT & 8 reousan peevishy en el gt B, perg 5l 5e sdunsan,
g moie naruane & rdiquese & nomen e esas dferenbes vistas,

" Sespecio e ese Hpo de mara, 2 Oficra de Ura Parts Contratanis podnt evgic Una IMagen o una sere e
Imagares Sas o an movimienbs que desoriban = movirmisio.
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O Indicacien de la materia reaspecto de la gue no &2 revindica |3
protacien:

916 [ una marca sonora™.
[0 se proporciona la notackan en un pentagrama.

[0 oescrpaan el sonido que consiftuye | manca:

O indicacitn de que se adjunia una grabacion del sanido.
817 [0 un signo no visibée distinto de una marca sonora ™.

2.2 ...." nemero de reproducciones de la mana en blanco ¥ negro que se adjuntan.

2.3 .._...." nimero de reproducciones de la manca en color gue s adjuntan.

Transliteraclién de ka marca

La marca o parte de la marn:a ha sido transliterada en 13 slguiente forma:

11.

Traduccldn de 13 marca

La marca o parte de la marca ha sido tratucida en &3 siguiente forma:

La repressniacion de b mans consisird, a secciin o= i Ofcina, &=n SuU Rotackin &n un penagrama, o sn ma
descripoion del sonido gue consihuye Iy marms, o=n mna grabaciin ansdgica o digkal de ese sonido, o oda

oenibinaciSn de o anierion.

Sl la meyrca consiste &n un signo no visible ds@nio de una mama sonor, la Cficina de una Fares Contatanie

podrd exigr una Indicackan del B de marca, una o mds represenicones de b maroa y detales eiafvos &

|a marca, segin o dsponga |a legisiackin de esa Pare Contratante.

Indiguese & nimemn de reproducciones &n banoo y negro 0 &n oolor,
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12,

Producios y serviclos

MWombres de los productos y senviclos™:

[0 Marquess sste recuadro &l el espacio anterior no e suflclents; en tal caso,
Indiquense |os nomiores de los productos y sericlos en una ho|a adiclonal.

13.

Daclaracion ralatlva a la Intenclén de uso o al uso real; prusba dal uso raal

1321 [0  Marguess este recuadro sl 52 adjunta una declarachan.

1322 [0  Marguess este recuadro sl 52 3d|unta una prueba del wso rzal.

14.

Raquiaites relatives a los Mllomas

[0 Marquess este racuadro sl se adjunta un aNexs Para satistacer un raquisio
lirggistico aplcatile respects de 13 Ofcina™,

15.

Flrma ¢ sallo

12.1 Nomiore de |3 persona natural gue firna o cuyD sello 52 uiilice:

12.2 Mamuess 2| recuadry adesuado, segln cHTesponda, & 52 fifna o se wiliza 2| 2l
por o en nambore:

1521 [0 sobchante.
1522 [0 representante.

1.3 Fecha de |3 firma o del estampado oel sello:

15.4  Flma o selia:

Cuando ios. producios o serdicios pearfenezcan a mas de una dase de [ Casiicacion de Mz, deberin
agruparss segin s clases de asa Clasificacion. Debeerd indicarse o nimen de cada clases, v os procducios
o Sarvichos. perisrecienie=s. a la misma ciase deberdn agruparse segon |a indicacon ded Rimer de s dase.
Cada grups de producios o senddos debe presentarse on ol onden de a5 dases d= la Clasfcackon d= Miza
Cumndo iDdos os poductes o sersdcios perbsnercan & una clxce de b ClasPoaciin de Niza, e deberd indoar
& normero die =53 clase.

Esie remusdio no debe manarse 5l |a Cicna no admite mas de un doma.
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16. Tasas

16.1  Mon=da e Imparts de |35 tasas pagadas en rziacitn con I3 presents sollciud:

16.2  Metoto de pago:

17. Hojas y ansxos adiclonales

O warquess este recuadmo & 58 adjuntan hojas o anexos adicionales, & Indiquess &l
nomeno total de esas Nojas o anexns:

[Fin del Anexo y del documento]
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S

WIPOISTrad/INFI3
ORIGINAL: Inglas

OMPI FECHA: 3 de mavo de 2009

ORGANIZACTION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GIMEBEA

CDMIIE PERMANENTE SOBRE EL DERECHO DE MARCAS,
DISENOS INDUSTRIALES E INDICACIONES GEOGRAFICAS

LA REP'_R_ESH\!TACI@N DE MARCAS NO TRADICIONATLES
AMBITOS DE CONVERGENCIA

Decumenta prepavads per la Secretaria

INTRODUCCION

1.  Enftre su decimosexta sesion (13 a 17 de noviembre de 2006} ¥ su decimonovena sesidn
(21 2 25 de jubio de 2008), el Comate Parmanente sobre el Derecho de Marcas, Disefios
Indusinales e Indicaciones Geograficas (3CT) examing vanos documentos de trabajo sobre la
representacion de las mareas no tradicronales (véanse los documentos SCT/162, SCT/1772,
S5CT/MN82 v SCT/192).

2. Ensuwvigesima sesion (1 a 5 de diciembre de 2008), el 5CT llegd a un acuerdo respecto
de los ambitos de convergencia relatives a la representacion de las marcas no tradicionales
que se reproducen en el Anexo del presente documento.

3. Ademas el SCT convino en esa sezion que la Secretaria publicaria el presente
documento en la sene de decumentos WIPOHStrad TNF, v lo sefialaria a la atencion de las
Aszambleas perinentes de la OMPL

[Sizue el Anexc]
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AMNEXO

LA R.EPRESE]IACZIIjN DE MARCAS NO TRADICIOMNALES
AMBITOS DE COMNVERGENCIA

Ambito de Converzencia N° 1
Marcas tndimensionales

Con respecto a la selicitud de regisiro de una marca ridimensional, una
repressmtacion le syficientemente clara en la que se muestre uma imica vista de la
marea basta para asignar una_fecha de presemtacion. Sin embargo, a los fines del
sxamen, las gficinas pedran exigir vistas adicionales o una descripeion de la marca
tridimensional

Hotas

1.01 51 se exigen vistas adicionales ¥ otros elementos, come una desenprion de la marca
tridmmensional, el solicitante debera disponer de plazos razonables para presentarles. La
Eegla 5.1} del Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas (el Tratado
de Smgapur) dispone que en caso de meumplimiento de algin requsito, 1las oficinas pueden
vatar al solicitante a gque lo subsane dentro del plazo mmdicado en la mnatacion, que no sera
inferior 3 un mes a partir de la fecha de la invitacion cuando 1a diveccion del solicitante se
encuenire en el termitono de la Parte Confratante en cuestion, m infenor a dos meses cuando la
direccion del solicitante se encuentre fuera del termitorio de la Parte Contratante en cuestion.

1.02 Enpalpunas pnsdicoiones el ambito de proteccion se limita a las caracteristicas
divulzadas en la representacion onginal.

1.03 Siguen siendo divergentes las opiniones acerca de cuantas vistas adicionales de la marca
tndmmensional deberia publicar la oficina cuando se presenta mas de una vista.

- La Rasolucion de 1a Conferencia Diplomatica suplementaria al Tratado de Singapur sobre el
Dierecho de Marcas ¥ & su Beglamento se refiere a las marcas mdimensionales, hologramas,
marcas animadss, marcas de color, marcas de posicion v marcas consistentes en signos
n-visibles como ‘nwevos tipos de marcas’.
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Ambito de Conversencia 37 2
Marcas de color

Con respecte a la selicitud de registro de uma marca de color {una marca cuyo
objete a5 excluzivamente &l color) o de una combinacion de colores sin contornas
delineados, las gficinas podran exigir que la representacien de ese fipo ds marcas
consizta en una muestra de los coloves en papel o en formare electronico. Laz oficinas
podran exigir que ze indiguen los coloves utilizando su nombre comun. _Ademaz, las
aficinas deberan dar a los solicitanter la pesibilidad de indicar loz colorsz mediante
codigos de color reconocidos. Asimizme, las gficinas podran exigir una dezcripeion
escrita de la manera en gue el color se aplica a los preductos o se utiliza en relacion
con los servicios.

Hotas

201 Enel caso de combinaciones de colores, clertas oficmas exigen al sobicrtante que
mndique la proporcion o la distibucion de los colores whlizades.

202 Los codigos de colores reconocidos internacionalmente son considerados precisos v
estables ¥ suuso en las soheortudes de marca contmbuye a aclarar la natwalezz v el alcance de
las marcas de color.

Ambito de convergenciz MN° 3
Holozramas

Con respecte a la selicitud de regisiro de un holograma, la reprezentacion de ese
tipe de marca podra consistir en una umica vista del signo que capte el afecto
hologrqfico en su totalidad o, de ser necesario, varias vistas del holograma desde
distintos angulos. Lars gficinas podran exigir al zolicitante gue inchuva una descripeion
del helograma cuands wm unice dibje o wuna sevie de dibyjos no lo representen con
precision.

Hota

301 Siguen siendo drvergentes las opimiones acerca de cuantas vistas de un bolograma
deberia publicar la Oficina cuando se presenta mas de una.
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Ambito de comverzencia W™ 4
Marcas animadas o mmlbmedios

Con respecte a la zelicitud de registro de una marca amimada o multimedios, la
representacion de ese fipo de marcas podra conzistir en una serie de imagenes fjjas
qus, conjurtamente, describan el movimiento. Laz aficinas podran exigiv que la
solicitud incluya wna dezcripeion escrita en la gue ze expligue e movimiento. De no
ser asi, las gficinas podran sxigir una grabacion del signo en formate analagico o
digital. De ser posible la presentacion electromica, podra presemtarse con la solicitud
un fichero slectronico.

Mota

4.01 Laexpenencia adqunida en el registro de marcas ammadas o multimedios suztere que
para captar el caracter de esas marcas, lo mejor es representarlas en movimiento.

Ambito de comverzencia N° 5
Marcas de posicion

Con respecto a la zolicitud de registro de uma marca de posicion, la
representacion de este fpo de marea podrd consiziy en una inica vista de la marea.
Podra exigirse que ze represente com lmeas dizcontinuas o punteadas la matsria
respecto de la gue no se refvindica la proteccion. _Asimizme, =i la representacion
grdfica proporcionada no e suficienis, podra exigivse una dezcripeion escrita en la que
se especifigue la ubicacion de la marca en relacion con el producto.

Hota

5.01 En ciertos sistemas nacionzles, las marcas de posicion e fratan como un subconjunts de
ofros tipos de marcas, por ejemplo, las marcas figwrativas o mdimensionales.
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Ambito de comverzencia N° 6
Marcas gestuales

Con respecte a la selicitud de registro de una marca gestual, la representacion de
e5te tipo de marca podrd consisiir en una unica imagen cuande la marca sea fratada
como marca figurativa, o en varios encuadres en loz que se describa el gesto, 5ila
marca &5 considerada como ung marca animada. _Asimizmo, podrd presentarze una
descripeion escrita en la que se expligue el gezto. En cuamio al resto, se aplicaran las
consideraciones expuestas en el maveo del ambito de cervergencia N* 4.

Mota

6.01 El ambito de convergencia relativo a las marcas gestuales se basa en el entendimiento
de que la expresion marea gestual se uiliza en la mdustiia, pero no necesanamente en las
normnas juridieas.

Ambito de convergencia N° 7
Marcas sonoras

Con respecto a la zelicitud de registro de una marca sonora, las oficinas podran
sxigir gue la representacion de ese fipe de marcas consista en la notacion musical en
un peniagrama, en una descripcion del somido gue constinge la marca, en una
grabacion analogica o digital de ese sonide, o en uma combinacion de todo lo anrerior.
Cruande exte disponible la pressmiacion electronica, podra presentarze un fichero
slectronico jumto con la selicitud. Sin embargo, en algunas jurizdicciones, ze
considerara gue umicamente la notacien musical en un pemtagrama representa ds
manera adecuada la marca

Mota

7.01 Crertas oficinas admten 2 presentacion de ficheros slectromens como MP3 o WAV
{Wave form audio formarf). Sm embarge, la legizlacion nacional podra contemplar 1z
postbilidad de presentar grabaciones analogicas.
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Ambito de comverzencia N° 8
Marcas olfativas

El 5CT no pudo hallar wn ambito de convergencia respecto de la representacion de las
marcas olfativas. Algunas pnsdicciones aceptaron que esas marcas podran representarse
mediante una descripeion, mientras que ofras consideran que una desenipelon ne pusde
representar de forma adecuada el caracter de ese fipo de marcas.

Ambito de convergencia N° 9
Marcas gustatrvas

El 5CT no pudo hallar un ambito de convergencia respecto de la representacion de las
marcas gustativas. Algunas punsdicolones aceptaron que esas marcas puedan representarse
mediante una descripelon, mientras que ofras consideran que una deseripelon no puade
representar de manera adecuada el caracter de ese tipo de marcas.

Ambito de conversencia M7 10
Marcas de fextura o tactles

El 5CT no pudo hallar un ambito de convergencia respecto de la representacion de las
marcas de textura o tachles. Alsunas junsdiccionss aceptaron que esas marcas puedsn
representarse mediante una descripelon, nuentras que otras consideran que una descnpolon no
puade representar de manera adecuada el caracter de ese fipo de marcas.

Publicacion de las marcas no tradicionales

Aeerca de la publicacion de las marcas no tradicionales, el SCT observo que con la
introduccion de las neevas tecnologias v el uso creciente de las mareas no tradicionales, cada
wez son menos pertinentes las hnutaciones en cuanto al tamatio de las representacionses ¥ que
las oficinas consideran que la clandad de las reprezentzciones a5 lo mas importante.

[Fin del Anexo v del documents]



