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Evento: 0
Actuacion: 440
Folios: 1

Estimado(a) Sefiora:

Con el alcance previsto en el articulo 28 del Cédigo de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, damos respuesta a la consulta radicada en esta Entidad
con el nimero que se indica en el asunto de la referencia, en los siguientes términos:

1. Objeto de la consulta

La peticionaria consulta “¢;Como puede perder el comerciante los derechos sobre la
propiedad industrial? (Tanto de las patentes, modelos de utilidad, disefios industriales,
circuitos integrados, marcas, nombres comerciales, indicaciones geogréficas y proteccion
contra la competencia desleal)”.

2. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de propiedad
industrial

De acuerdo con lo establecido en el numeral 57 del articulo 1 del Decreto 4886 de 2011,
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”.

En este sentido y segun lo dispone el articulo 19 del Decreto 4886 de 2011 la Direccion
de Signos Distintivos, tiene entre otras, las siguientes funciones:

“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 depésito de los nombres y ensefias
comerciales y demas actuaciones posteriores al respectivo depdsito.

“(...)
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“6. Llevar el registro de los signos distintivos. (...)".

A renglén seguido, en el articulo 20 del citado Decreto 4886, la Direccion de Nuevas
Creaciones, tiene entre otras, las siguientes funciones:

“1. Tramitar las solicitudes de patentes de invencion.

2. Tramitar las solicitudes de licencias obligatorias de patentes de invencion.

3. Adelantar los tramites de caducidades de patentes de invencion el registro de marcas
y lemas comerciales, asi como con su renovacion y demas actuaciones posteriores a la
concesion del registro.

(...)

5. Decidir las solicitudes relacionadas con patentes de modelos de utilidad, asi como las
demas actuaciones posteriores a la concesion del derecho.

6. Decretar la caducidad de las patentes de modelos de utilidad.

7. Decidir las solicitudes de esquemas de trazado de circuitos integrados

8. Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de disefios industriales y las
demas actuaciones posteriores a la concesion del registro.(...)".

De acuerdo con dichas normas esta Superintendencia cuenta, entre otras, con las
siguientes funciones:

* Llevar el registro de la propiedad industrial, instrumento en el que se inscriben todos los
actos de concesion de derechos de propiedad industrial a través del registro o patente,
los actos por los cuales se modifican y transfieren y los que establecen presuncion de
primer uso o conocimiento del mismo (depésitos).

» Tramitar y decidir las solicitudes de concesion de patentes de invencion y de modelo de
utilidad, registros de disefios industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados,
marcas y lemas, depodsitos de nombres y ensefilas comerciales, declaracion y
autorizaciones de uso de denominaciones de origen.

Por otra parte, el literal a) del numeral 3 del articulo 24 del Cédigo General del Proceso
—Ley 1564 de 2012- otorgod facultades jurisdiccionales a la Superintendencia de Industria
y Comercio para conocer de litigios por infraccion a los derechos de propiedad industrial.

Ahora bien, nos permitimos advertirle que en virtud del principio y garantia constitucional
del debido proceso consagrado en el articulo 29 de la Constitucién Politica, no nos es
posible resolver a través de conceptos situaciones particulares.

Sin embargo y dentro del &mbito de las referidas competencias, a continuacion nos
permitimos suministrarle informacion relevante en relacion con el tema planteado.

3. Tiempo de vigencia de una patente de invencién

Tal y como lo sefiala el articulo 50 de la Decision 486 de 2000 de la Comision de la
Comunidad Andina, la patente de invencion tendra un plazo de vigencia de veinte afios,
contados a partir de la fecha de presentacion de la respectiva solicitud en el Pais
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Miembro. Vencido dicho plazo, el invento pasa a ser de dominio publico. Asi las cosas,
cualquier persona podra usarla y/o comercializarla en el mercado.

3.1. Caducidad de la patente - pago anualidades

La figura de la caducidad “es un modo de extincion del derecho respecto de una patente
de invencion o de un modelo de utilidad, ya sea por incumplimiento de las obligaciones
establecidas por la ley, por el agotamiento de las condiciones mediante las cuales fueron
otorgadas o por renuncia a los derechos conferidos” (Derecho de Patentes, Capitulo VI
\"Nulidad y caducidad de las Patentes\" Jorge Alberto Kors, pag. 254).

El articulo 80 de la Decision 486 de 2000, establece la figura juridica de la caducidad en
materia de patentes, en los siguientes términos:

\"Para mantener vigente la patente o, en su caso, la solicitud de patente en tramite,
debera pagarse las tasas anuales, de conformidad con las disposiciones de la oficina
nacional competente. Las anualidades deberan pagarse por afios adelantados.

\"La fecha de vencimiento de cada anualidad sera el ultimo dia del mes en que fue
presentada la solicitud. Podran pagarse dos o mas tasas anuales por adelantado.

Una tasa anual podra pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses contado
desde la fecha de inicio del periodo anual correspondiente, pagando conjuntamente el
recargo establecido. Durante el plazo de gracia, la patente o la solicitud de patente
mantendra su vigencia plena.

“La falta de pago de una tasa anual conforme a este articulo producira de pleno derecho
la caducidad de la patente o de la solicitud de patente”. (Subrayado fuera de texto)

De acuerdo con la disposicion sefialada, la falta de pago de una tasa anual de
mantenimiento de la vigencia de la patente producira de pleno derecho la caducidad de
dicho privilegio. De manera que una vez opere la caducidad por falta de pago oportuno
de la tasa respectiva, la invencion es de dominio publico y cualquier persona puede
utilizarla libremente.

3.2. Tiempo de vigencia de un modelo de utilidad y disefio industrial

El articulo 84 de la Decisién 486 de 2000, dispone gue el plazo de duracién del modelo
de utilidad sera de diez afios, contados desde la fecha de presentacion de la solicitud en
el respectivo Pais Miembro.

Por su parte, de conformidad con lo establecido en el articulo 128 Ibidem, el registro de
un disefio industrial, también, tendra una duracion de diez afios, contados desde la fecha
de presentacion de la solicitud en el Pais Miembro.

En consecuencia, tal y como se dispone en las normas citadas, la patente de modelo de
utilidad y el registro de disefio industrial en Colombia, se concede por el término de diez
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(10) afios, vencido el cual, el modelo y/o disefio, pasa a ser de dominio publico, segun el
caso.

De igual forma, para estos signos, la caducidad opera por incumplimiento de las
obligaciones del titular, por motivo del no pago de las tasas establecidas de acuerdo con
lo sefialado en las disposiciones vigentes que regulan la materia.

3.3. Tiempo de vigencia de un esquema de trazado de circuitos integrados

El articulo 98 de la Decision 486 de 2000, prevé que el derecho exclusivo sobre un
esquema de trazado registrado ante esta Superintendencia, tendra una duracion de diez
afos contados a partir de la mas antigua de las siguientes fechas:

“a) el dltimo dia del afio en que se haya realizado la primera explotaciéon comercial del
esquema de trazado en cualquier lugar del mundo, o

“b) la fecha en que se haya presentado la solicitud de registro ante la oficina nacional
competente del respectivo Pais Miembro.

“La proteccién de un esquema de trazado registrado caducara en todo caso al vencer un
plazo de 15 afios contado desde el ultimo dia del afio en que se cred el esquema”.

La caducidad de un esquema de trazado opera cuando el titular se encuentre incurso en
alguna de las fechas citadas en precedencia.

4. Tiempo de vigencia del registro de una marca

La Decision 486 de 2000, normativa comunitaria aplicable en Colombia en materia de
propiedad industrial, en su articulo152 establece, la duracion y vigencia de una marca
asi:

“El registro de una marca tendra una duracion de diez afios contados a partir de la fecha
de su concesion y podra renovarse por periodos sucesivos de 10 afios” (subrayada fuera
de texto)

De acuerdo a la norma transcrita, se observa que la duracion de una marca debe
contarse desde la expedicién del acto administrativo, es decir, el de concesiéon del
registro, lo que se evidencia de la norma que tendrda una “duracién de diez afios
contados a partir de la fecha de su concesion”, y podra ser renovado por periodos
sucesivos de diez afios, teniendo en cuenta los requisitos previstos para tales efectos.

En concordancia con la disposicién arriba transcrita, el articulo 153 ibidem, dispone que
para solicitar la renovacion del registro de una marca la solicitud de renovacion del
registro debe ser efectuada por el titular dentro de los seis meses anteriores a la
expiracion del registro, o en el plazo de gracia de seis meses, contados a partir de la
fecha de vencimiento del mismo, junto con el lleno de los demas requisitos establecidos
para tal fin, so pena de dejar vencer el registro y el derecho exclusivo sobre él.
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Por su parte, el numeral 6.2.2 del capitulo Sexto del Titulo X la Circular Unica de la
Superintendencia de Industria y Comercio, en relacion con los plazos para contabilizar
los registros marcarios, reitera lo siguiente:

“6.2.2. Plazos para contabilizar la vigencia de los registros marcarios que se concedan
en Colombia

En virtud del articulo 152 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, los
registros de marcas solicitados directamente ante la SIC que sean concedidos tendran
una vigencia de 10 afios contados a partir de la fecha de la concesion.

Para efectos de contabilizar los plazos dentro de los cuales el titular puede solicitar la
renovacion, se tendra como fecha la de la concesién del registro marcario.

Cuando el registro marcario haya sido concedido en virtud de una solicitud de extension
territorial que designe a Colombia, de conformidad con los articulos 3 y 3ter del Protocolo
de Madrid, el registro tendra una vigencia de 10 afios contados a partir de la fecha del
registro internacional.

Para efectos de contabilizar los plazos dentro de los cuales el titular puede solicitar la
renovacion del registro internacional y pagar la tasa correspondiente a la renovacion del
registro nacional resultante de aquel, se tendra como fecha la del registro internacional.

“No serd eximente del pago de la tasa de renovacion del registro nacional resultante del
registro internacional el que aquel ain no haya sido concedido en Colombia”.

5. Extincion del derecho sobre el registro de una marca
5.1. Cancelacion del registro marcario

El articulo 165 de la Decision 486 de 2000 prevé: “La oficina nacional competente
cancelara el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo
justificado la marca no se hubieses utilizado en al menos uno de los Paises Miembros,
por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres
afios consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la accién de cancelacion. La
cancelaciéon de un registro por falta de uso de la maraca también podra solicitarse como
defensa en un procedimiento de oposicion interpuesto con base en la marca no usada.

(.Y

Asi mismo, la Normativa Andina establecié que la oficina nacional competente, en este
caso la Superintendencia de Industria y Comercio podra de oficio o a solicitud de
cualquier persona, cancelar el registro de una marca o la limitacion de su alcance cuando
su titular hubiese provocado o tolerado que ella se convierta en un signo comdn o
genérico para identificar o designar uno o varios de los productos o servicios para los
cuales estuviese registrada.

5.2 Caducidad del registro de una marca
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El articulo 174 ibidem, establece que la caducidad del registro de una marca opera de
pleno derecho, en el evento en que el titular del registro o quien tenga legitimo interés no
solicite la renovacién dentro del término legalmente establecido para tal fin, segun lo
dispuesto en el articulo 153 atras referenciado, como también en el caso en que se
presente la falta de pago de las tasas, en los términos que acuerde la legislacion
nacional.(De conformidad con lo previsto en la resolucién de tarifas vigente para el afio
2014, en materia de propiedad industrial y segun corresponda).

En aplicacion a lo arriba establecido y reiterando, el registro de una marca tiene una
duracion de diez afos contados a partir de la fecha de su concesion (articulo 152
precitado), y cuenta con un plazo de seis meses después, de expirado dicho plazo para
gue el titular, si desea mantener el registro en vigencia, solicite su renovacién con el lleno
de los requisitos establecidos por la legislacion nacional. Sin embargo, si el titular de la
marca o quien tenga legitimo interés no solicita la renovacion dentro de dicho plazo (seis
meses antes), el registro de la marca permanece en vigencia, incluso seis meses
después de la fecha de su vencimiento. So pena de que pasado este término opere la
caducidad del registro correspondiente. (Segun el articulo 16 del Decreto 2591 de 2000
Reglamentario de la Decisién 486 de 2000).

En apoyo de lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso
04-1P-98, en reiteradas oportunidades y bajo la vigencia de la decisién anterior (Decision
344), cuyos pronunciamientos continlan siendo aplicables para el punto en comento
manifest6 que:

“La Decision 344 dispone en el articulo 114 dos causales cuya ocurrencia determina la
caducidad del registro: 1. La falta de renovacion del registro y, 2. La falta de pago de las
tasas en los términos dispuestos en las legislaciones nacionales de los Estados
Miembros.

“La caducidad del registro es un modo de extincion del derecho al uso de la marca.
Independientemente de cual haya sido la causal que origind la extincién del derecho, el
signo adquiere la categoria de res nullius, es decir, su registro puede ser solicitado por
cualquier persona, inclusive por quien fue el antiguo titular del registro. Sin embargo, la
situacion juridica en que éste se encuentra a partir de la caducidad presenta una
connotacion distinta segun que el registro haya caducado por una u otra de las causales
dispuestas en el articulo 114 citado. Si la misma se produjo por falta de renovacion, y el
antiguo titular solicita el nuevo registro dentro de los seis meses posteriores al periodo de
gracia dispuesto en el articulo 99, adquiere la prerrogativa consistente en que contra
dicha solicitud “no procederan observaciones con base en el registro de terceros que
hubieren coexistido con la marca solicitada\", segun el tenor literal del articulo 100 de la
Decision 344. En cambio, si la caducidad se produjo en virtud de la falta de pago de las
tasas correspondientes, quien era el antiguo titular no cuenta con prerrogativa alguna.
Puede presentar nueva solicitud de registro, pero desde el punto de vista marcario
recibird el mismo tratamiento que puede darse a la solicitud de cualquier otra persona”.

En conclusion, la caducidad de los registros de marcas se produce tanto por la falta de
renovacion, como por la falta de pago de las tasas legalmente establecidas para tal fin.
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Si requiere mayor informacion sobre las normas objeto de aplicacién por parte de esta
Entidad, puede consultar nuestra pagina de Internet www.sic.gov.co.

Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO
Jefe Oficina Asesora Juridica

Elaboré: Juliett Mufioz
Revisé: William Burgos
Aprobd: William Burgos
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