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Bogota D.C.,
10

Asunto: Radicacién: 17-132564- -1-0
Tramite: 113
Evento: O
Actuacion: 440
Folios: 1

Respetado(a) Sefior (a):

[Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012]

Reciba cordial saludo.

De conformidad con lo previsto en el articulo 28 de la Ley 1755 de 2015, “por medio
de la cual se regula el Derecho Fundamental de Peticion y se sustituye un titulo del
Cddigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo’,
fundamento juridico sobre el cual se funda la consulta objeto de la solicitud, procede
la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO a emitir un
pronunciamiento, en los términos que a continuacion se pasan a exponer:

1. OBJETO DE LA CONSULTA
Atendiendo a la solicitud por usted presentada ante el Ministerio de Comercio,

Industria y Turismo el 18 de mayo de 2017, remitida para lo de nuestra competencia
el 23 de mayo de 2017 y recibida el 24 de mayo de 2017, en la cual se sefiala:

“(...)
PETICIONES
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PRIMERO.- solicito se me informe, si el Ministerio de Desarrollo
Econdmico autoriza que su nombre sirva como aval en carnet de
agremiaciones de cualquier tipo sin restriccion alguna.

(...)Sic”
Nos permitimos realizar las siguientes precisiones:
2. CUESTION PREVIA

Reviste de gran importancia precisar en primer lugar que la SUPERINTENDENCIA
DE INDUSTRIA Y COMERCIO a través de su Oficina Asesora Juridica no le asiste
la facultad de dirimir situaciones de caracter particular, debido a que, una lectura en
tal sentido, implicaria la flagrante vulneracion del debido proceso como garantia
constitucional.

Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido en la Sentencia C-542 de 2005:

“Los conceptos emitidos por las entidades en respuesta a un derecho
de peticion de consulta no constituyen interpretaciones autorizadas de
la ley o de un acto administrativo. No pueden reemplazar un acto
administrativo. Dada la naturaleza misma de los conceptos, ellos se
equiparan a opiniones, a consejos, a pautas de accién, a puntos de
vista, a recomendaciones que emite la administracion pero que dejan
al administrado en libertad para seguirlos o no”.

Por tanto, una vez realizadas las anteriores precisiones, se suministraran las
herramientas de informacién y elementos conceptuales necesarios que le permitan
absolver las inquietudes por usted manifestadas, como sigue:

3. FACULTADES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

De acuerdo a lo establecido en el numeral 57, articulo 1, del Decreto 4886 de 2011,
la Superintendencia de Industria y Comercio tiene a su cabeza la funcion de
“‘Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los
asuntos relacionados con la misma”.
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Teniendo como base la funcion mencionada, en el articulo 19 de dicho decreto se
establecen las funciones de la Direccion de Signos Distintivos, de la cual podemos
destacar para el presente caso:

“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 deposito.

(..

6. Levar el registro de los signos distintivos.

(...)”

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

Administra el registro nacional de la propiedad industrial, instrumento en el
gue se inscriben todos los actos de concesion de derechos de propiedad
industrial a través de registro o patente, los actos por los cuales se modifican
y transfieren y los que establecen presuncién de primer uso o conocimiento
del mismo (depdésitos).

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

4. RESPECTO A LAS MARCAS, SUS ELEMENTOS Y SUS ALCANCES

La Decision 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones, define las marcas
en su articulo 134 de la siguiente forma:
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“A efectos de este régimen constituira marca cualquier signo que sea
apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podran
registrarse como marcas los signos susceptibles de representacion
gréfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar
una marca en ningun caso sera obstaculo para su registro.

Podran constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinacién de palabras;

b) las imagenes, figuras, simbolos, graficos, logotipos,
monogramas, retratos, etiquetas, emblemas vy
escudos;

c) los sonidos y los olores;

d) las letras y los niameros;

e) un color delimitado por una forma, o una combinacion
de colores;

f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

g) cualquier combinacion de los signos o medios
indicados en los apartados anteriores.”

Las marcas, tienen una funcién individualizadora de bienes o servicios del mismo
género, especie o grupo. Con ello, el empresario puede considerar suyo el producto
0 servicio que presta, y el consumidor puede exigir el producto o servicio que
conoce, aprecia y busca, segun la marca.

El fin dltimo de la proteccion marcaria es por tanto, garantizar que el consumidor o
usuario identifique, valore y diferencie los productos y servicios, sin riesgo de
confusion o error respecto del origen o la calidad de los mismos.
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4.1 Adquisicion de los derechos marcarios en Colombia

En nuestra legislacion, el registro de una marca tiene efectos constitutivos, es decir,
gue los derechos sobre la misma se adquieren desde el momento del registro ante
la Oficina Nacional Competente, para nuestro caso la Superintendencia de Industria
y Comercio, tal y como lo establece el articulo 154 de la Decision 486 de 2000,
dispone:

“El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirira por el registro de
la misma ante la respectiva oficina nacional competente.”

Por lo cual, solamente se tiene derecho a su uso exclusivo y excluyente a partir del
acto de concesion de la marca.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 54-1P-2000, sefialo:

“Este tribunal ha establecido que la unica manera de adquirir el derecho
exclusivo de la marca es por medio del registro ante la Oficina Nacional
Competente, descartandose la posibilidad de que existan otros medios de
adquirir el dominio sobre ella. En el sistema andino el derecho marcario
no se adquiere por su uso, goce y posesion, ni mucho menos por
prescripcién adquisitiva de dominio o por ocupacion; el derecho se
adquiere a través del reqistro”.

Adicional a esto, debe precisarse que el alcance de la proteccion de un signo
marcario registrado sélo recae sobre los especificos productos y/o servicios para
los cuales se solicit6. Por ende, el uso de la marca estaré protegido Unicamente en
relacion con los especificos productos o servicios que se hayan indicado en la
solicitud.

4.2 Derechos conferidos por el registro marcario

Los derechos que se otorgan al titular de un registro de marcas, fueron consagrados
por la normatividad andina en el articulo 155 de la Decisién 486 de 2000, asi:

“El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a
cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:
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a)

b)

c)

d)

aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o
semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la
marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales
ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes
0 acondicionamientos de tales productos;

suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de
gue se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los
cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados
a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los
envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales
productos;

fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros
materiales que reproduzcan o contengan la marca, asi como
comercializar o detentar tales materiales;

usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca
respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso
pudiese causar confusion o un riesgo de asociacion con el titular
del registro. Tratandose del uso de un signo idéntico para
productos o servicios idénticos se presumira que existe riesgo de
confusion;

usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca
notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o
servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un
dafio econémico o comercial injusto por razén de una dilucion de
la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca,
0 por razon de un aprovechamiento injusto del prestigio de la
marca o de su titular;

usar publicamente un signo idéntico o similar a una marca
notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando
ello pudiese causar una dilucion de la fuerza distintiva o del valor
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De la norma relacionada se observa, que en ejercicio del ius prohibendi, el titular de
un registro marcario puede oponerse al uso o registro de signos similarmente
confundibles que pretendan distinguir productos o servicios relacionados, que
analizados de forma integral y de acuerdo a los lineamientos del Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina, no contengan elementos adicionales que permitan en su
conjunto tener la fuerza distintiva necesaria para que las dos marcas coexistan en
el mercado.

4.3 Limitaciones / Excepciones a los derechos del titular de una marca

Articulo 157.- Los terceros podran, sin consentimiento del titular de la
marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o
seuddnimo, un nombre geografico o cualquier otra indicacion cierta
relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen
0 época de produccién de sus productos o de la prestacion de sus
servicios u otras caracteristicas de éstos; siempre que ello se haga de
buena fe, no constituya uso a titulo de marca, y tal uso se limite a
propositos de identificacion o de informacién y no sea capaz de inducir
al publico a confusién sobre la procedencia de los productos o
Sservicios.

El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a
un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad
comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad
de productos o servicios legitimamente marcados; o para indicar la
compatibilidad o adecuacion de piezas de recambio o de accesorios
utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal
uso sea de buena fe, se limite al proposito de informacion al
publico y no sea susceptible de inducirlo a confusion sobre el

En relacion con los derechos del titular de un registro marcario, la Decision 486 de
2000 establece una limitacidon/excepcion a los mismos, la cual se encuentra
consagrada en el articulo 157, asi:

Sefior ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: C)
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origen empresarial de los productos o servicios respectivos.
(Negrilla fuera del texto original)

Es claro entonces, que la normatividad andina establece casos especificos, en los
cuales el titular de un registro marcario no puede prohibir a un tercero hacer uso de
su marca o signo distintivo, siempre que el mismo se haga con fines, por el ejemplo,
de informacién al publico, y que dicho uso se haga de buena fe y sin afectar los
derechos de los consumidores en cuanto a confusion o induccion respecto al origen
empresarial de los bienes y servicios que se estan identificando.

Lo anterior no significa otra cosa que, el derecho que tiene por ejemplo el vendedor
de repuestos de carros, de colocar en su publicidad los logos de las marcas de
automoviles de las cuales vende los mismos, con el Unico fin de que el consumidor
conozca los tipos y clases de vehiculos que la empresa maneja, sin que ello
implique infraccion alguna a los derechos marcarios de los titulares de dichos logos
(marcas).

4.4 Causales de irreqgistrabilidad

Finalmente, la Decision 486 de 2000 establece dentro de su normatividad causales
de irregistrabilidad las cuales pueden ser absolutas o relativas, y que estan
reguladas por los articulos 135 y 136 de esta norma respectivamente, asi:

Articulo 135.- No podran registrarse como marcas los signos que:

a) no puedan constituir marca conforme al primer parrafo del articulo
anterior;

b) carezcan de distintividad;
c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de
sus envases, 0 en formas o caracteristicas impuestas por la naturaleza

o la funcion de dicho producto o del servicio de que se trate;

d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una
ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican;
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e) consistan exclusivamente en un signo o indicacion que pueda servir
en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor,
la procedencia geografica, la época de produccion 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 indicacion que sea el
nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;

g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una
designacion 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 engafar a los medios comerciales o al pablico, en particular
sobre la procedencia geogréfica, la naturaleza, el modo de fabricacion,
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 confusion o de asociacion
con la denominacion; o implicase un aprovechamiento injusto de su
notoriedad,;

k) contengan una denominacién de origen protegida para vinos y
bebidas espirituosas;

[) consistan en una indicacion geogréafica 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,

TODOS PORUN
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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 confusion o asociacién 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.” (Negrilla fuera del
texto original)

“Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aquellos signos
cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de
tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos 0 se asemejen, a una marca anteriormente solicitada
para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o
servicios, o0 para productos o servicios respecto de los cuales el uso
de la marca pueda causar un riesgo de confusion o de asociacion;

b) sean idénticos o se asemejen a un hombre comercial protegido, o,
de ser el caso, a un rotulo o ensefia, siempre que dadas las
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Sefior ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: C)
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circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusion o de
asociacion;

C) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o
registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera
originar un riesgo de confusién o de asociacion;

d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero,
siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo
de confusién o de asociacion, cuando el solicitante sea o haya sido un
representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada
por el titular del signo protegido en el Pais Miembro o en el extranjero;

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

f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial
o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento
de éste;

g) consistan en el nombre de las comunidades indigenas,
afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras,
caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios
o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresion de su cultura
0 practica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia
comunidad o con su consentimiento expreso; Y,

h) constituyan una reproduccion, imitaciéon, traduccion, transliteracion
o transcripcion, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente
conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso
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fuese susceptible de causar un riesgo de confusion o de asociacion
con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento
injusto del prestigio del signo; o la dilucion de su fuerza distintiva o de
su valor comercial o publicitario.” (Negrilla fuera del texto original)

Es claro entonces, que la normatividad andina establece que cuando se solicita el
registro de una marca esta no puede ser contraria a la ley, la moral, el orden publico
o las buenas costumbres del pais donde se solicita la proteccién. Asi mismo, no
esta permitida la concesion de un signo distintivo que afecte la identidad o el
prestigio de una persona juridica con o sin fines de lucro.

En uno y otro caso, se busca la proteccion no solo de los titulares del signo previo
sino ademas de la comunidad en general, impidiendo que existan signos que lleven
al consumidor a incurrir en error.

5. CONSIDERACIONES FINALES EN TORNO A LA CONSULTA
PRESENTADA

En linea con lo anterior, y teniendo en cuenta que a este punto se ha logrado la
exposicion de las consideraciones de orden legal y jurisprudencial en el marco de
los interrogantes planteados en la solicitud formulada, nos permitimos manifestar:

El titular de una marca no puede impedir que terceros de buena fe, hagan
uso de los registro que se encuentran a su nombre, siempre que los mismos
cumplan lo estipulado por el articulo 157 de la Decisién 486 de 2000.

La limitacién/excepcion establecida en la normatividad andina, no confiere a
los terceros el uso de las marcas de otro titular sin restriccion alguna; lo que
permite este articulo, es que en casos meramente informativos para los
usuarios, se podra hacer uso de ella, en tanto no se estén afectando los
derechos ni de los consumidores y ni del propio titular.

Por tanto, cada particular debera determinar si el uso que pretende hacer de
un signo distintivo ajeno, cumple o no lo establecido en la norma andina para
entrar dentro de la limitacion/excepcion; pues en caso contrario, debera
obtener autorizacion expresa por parte del titular antes de hacer uso de la
marca o logo, para evitar asi caer en actos de infraccion de registro marcario.
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Ahora bien, si lo que se pretende es usar el nombre de una Entidad del
Estado, se debe revisar que el mismo no afecte la ley, la moral, el orden
publico o a las buenas costumbres, asi como tampoco que implique una
usurpacion de las funciones propias de la Entidad respectiva. De igual forma,
se deberan cumplir con todas las condiciones que en materia de informacion
para los consumidores se requiere, con la finalidad de evitar informacion
errada o incompleta para el usuario.

Finalmente le informamos que algunos conceptos de interés general emitidos por la
Oficina Juridica, asi como las resoluciones y circulares proferidas por ésta
Superintendencia, las puede consultar en nuestra pagina web
http://www.sic.gov.co/Doctrina-1

En ese orden de ideas, esperamos haber atendido satisfactoriamente su consulta,
reiterAndole que la misma se expone bajo los parametros del articulo 28 de la Ley
1755 de 2015, esto es, bajo el entendido que las mismas no comprometen la
responsabilidad de esta Superintendencia ni son de obligatorio cumplimiento ni
ejecucion.

Atentamente,

JAZMIN ROCIO SOACHA PEDRAZA
JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA

Elabor6: Alejandra Gil Garcia
Revis6: Jazmin Rocio Soacha
Aprob6: Jazmin Rocio Soacha
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