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MARCO REGULATORIO

Lapropiedad Industrial se encuentra regulada en Colombia por dos tipos de normas.
Las primeras de caréacter supranacional y las segundas de orden interno.

Colombia es parte del Acuerdo de Cartagena o Pacto Andino, que hoy se denomina
Comunidad Andina, mediante el cual pretende lograr un mercado subregional integrado por
Colombia, Bolivia, Ecuador, Pert, Venezuela.

Con € fin de lograr esta integracion econdémica, se considerd necesario tener una
legislacion uniforme, en materias directamente relacionadas con sus economias. Es asi como
en virtud de los compromisos derivados del Acuerdo de Cartagena se delega parciamente la
soberania en un 6rgano supranacional, la Comision, para que estareguley legisle, entre otras
materias, la propiedad industrial.

A partir del tratado de 1989 se cre6 e Tribunal de Justiciadel Acuerdo de Cartagena,
el cual interpreta las normas supranacionales que vayan a ser aplicables a casos particulares
en procesos que conozcan las autoridades judiciales nacionales, mediante la figurade la
consulta prejudicial.

En relacion con lanormainternay lanorma supranaciona €l Tribunal de Justiciade la
Comunidad Andina, sentencia de julio 29 de 1998, Proceso No.2 IP-97, Caso Marca Rioclaro,
se ha pronunciado en el siguiente sentido:

“Este Tribunal hareconocido e principio de la preeminenciade lanorma
comunitaria sobre el derecho nacional de los paises miembros, adoptando latesis de la
inaplicabilidad de laley interna, mediante la cual se considera que no se aplicara s
contraviene lo dispuesto por la norma comunitaria, tesis de suma importancia dentro del
ambito andino pues debe ser éstay no la derogacion técita de laley interna, la que debe
prevalecer, pues tal y como lo ha venido afirmando este Tribunal Andino comunitario
en reiteradas oportunidades, (Procesos 2 IP -88, 3-1P-94, 9 1P-94, 10 IP-94, entre otros)
las normas internas deben estar en estricta concordancia con laley comunitaria so pena
de quedar afectadas de inaplicabilidad - no derogatoria frente a ésta.

Las normas derivadas del Acuerdo de Cartagena, como es el caso de la
Decision 85, a ser de aplicacion preeminente por parte de cada pais miembro, producen
el efecto de que las leyes del régimen interno de cada uno de |os paises andinos que se
refieren a mismo resulten inaplicables frente a éllas, razén por la cua se expidié e
Régimen Comun de Propiedad Industrial (Contenido inicialmente en la Decision 85
sustituida por las Decisiones 311, 313 y 344 de la Comision del Acuerdo de Cartagena),
era ésta aplicable y no lalegislacion interna, subsistiendo esta Gltima en todo lo que no
fuera incompatible con laley comunitaria.”

Posteriormente a interpretar el art.144 de la Decision 344, el Tribunal recogi6 el
pronunciamiento de la sentencia de interpretacion prejudicial 9-1P-94, en los siguientes
términos:
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“LaDecision 344 (art. 144) conservaidéntica estructura gramatical, respecto alanorma
del art. 84 delaDecision 85. Se aclara, por o demas, que en ciertas situaciones sera
necesario que los paises regulen a través de actos legislativos internos posteriores (leyes,
reglamentos, acuerdos o resoluciones) determinadas materias no comprendidas en una
Decision en uso de la facultad complementaria que a Derecho interno se asigna pero si esa
materia se encuentra ya regulada de antemano y previstaen lalegislacion interna, antes de la
vigencia de la Decision, el Derecho interno subsistira parcialmente en cuanto no se oponga a
lalegislacion comunitaria (Proceso 6-1P-94, GO No0.170 de Enero 23 de 1995).”

La Corte Constitucional Colombiana también ha reconocido la preeminenciade las
normas andinas sobre la legislacion interna. En Sentencia C-228 de 1995, con ponencia del
Dr. Antonio Barrera Carbonell, sostuvo lo siguiente:

“El Derecho Comunitario, surgié como resultado del traslado de competencias en
diferentes materias del quehacer normativo por los paises miembros y las subsecuentes
regul aciones expedidas por |las autoridades comunitarias apoyadas justamente en tales
competenciasy atribuciones, ofrece la doble caracteristica de un sistema preeminente o
de aplicacion preferencia frente a derecho interno de cada pais miembro y con una
capacidad de aplicacion directay eficaciainmediata, porque alas regulaciones que se
expidan con arreglo al sistema comunitario, no es posible oponerles determinaciones
nacionales paralelas que regulen materias iguales o que obstaculicen su aplicacion
directay eficaciainmediata, porque alas regulaciones que se expidan con arreglo al
sisterma comunitario, no es posible oponerles determinaciones nacionales paralelas que
regulen materias iguales o que obstaculicen su aplicacion, no su eficacia puede
condicionarse alavoluntad del pais o de las personas eventualmente afectadas por una
decision.

De esta suerte, la capacidad de regulacion por los paises miembros sobre materias
reservadas a derecho comunitario es muy restringido, limitandose ala expedicién de
normas complementarias cuando € Estatuto de Integracion o autorice parareforzar las
decisiones de las autoridades comunitarias o si fuese necesario para establecer
instrumentos de procedimiento destinados a la aplicacidn de las sanciones, medidas de
caréacter operativo que deban cumplirse ante las autoridades nacionales.”

Ahora bien las decisiones que se han proferido pararegular el régimen de la Propiedad
Industrial, son las siguientes: La Decision 85, aprobada en Colombia por el Decreto 1190
de 1978. Fue sustituida por la Decision 311, ésta por la Decision 313 y ésta a su vez por la
Decision 344. Actuamente rige la Decision 486, que entrd en vigencia segin € nuevo
régimen de aplicacion directa, a partir del 1 de Diciembre de 2000. La Decision 486 ha sido
reglamentada en Colombia mediante el decreto 2591 y la Resolucién 210 de 2001.

La norma interna que regulala materia es e Codigo de Comercio. En materia
procedimental también son aplicables el Cédigo Contencioso Administrativoy el Codigo de
Procedimiento Civil. Los Delitos contrala Propiedad Industrial se consagran en el Cédigo
Penal y los procesos a que dan lugar se reglamentan por el Codigo de Procedimiento Penal,
los cuales son investigados por la Unidad Naciona de Fiscalia Especializada en Delitos contra
los Derechos de Autor y del Acceso o Prestacion Ilegal de los Servicios de
Telecomunicaciones de la Fiscalia General de la Nacion y Fiscalias Seccionales de Unidades
de Delitos contra el Patrimonio Econémico.
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L a biotecnologia en Colombia tiene como marco regulatorio para su desarrollo, la
adhesion a acuerdos internacionales y regional es en materia de derechos de propiedad
intelectual Decision 345 o Régimen Comun de Proteccion alos Derechos de los Obtentores
de Variedades Vegetales y Decision 391 o Régimen Comun sobre Acceso alos Recursos
Genéticos.

LEGISLACION INTERNACIONAL

LaGlobalizacion y el caracter internaciona que tiene la propiedad Industrial sugieren la
existencia de convenciones internacionales que regulen las relaciones entre los Estados y sus
nacionales en estas materias.

- CONVENIO DE PARIS (1883): Del cua Colombia hice parte desde 1996 se
considera el instrumento que sienta las bases de una proteccién minima a los derechos de
propiedad industrial a nivel internacional.

ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELESY COMERCIO GATT

- GRUPO DE LOS TRES G-3: Este acuerdo Regional Compuesto por Colombia,
Meéxico y Venezuela contiene algunas disposiciones relacionadas con € cumplimiento de
acuerdos en materia de propiedad intelectual .

- Acuerdo sobre los Aspectos de |os Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con
el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC): Hoy e convenio de mayor trascendencia por su
Globaidad y por constituir un apéndice de la Organizacion Mundial del Comercio del cual
Colombia es parte.

- CONVENCION DE RIO 1992: Colombia es miembro Oficial de los acuerdos
emanados de la cumbre de Rio.

LEGISLACION NACIONAL EN MATERIA DE BIOSEGURIDAD:
Resol.00342 del ICA

De igual forma Colombia a suscrito varios Convenios I nternacionales que regulan las
relaciones entre los Estados y sus nacionales en materia de propiedad Industrial los cuales no
relaciono en este documento por 1o dispendioso del tema.

TENDENCIAS MAS RECIENTES SOBRE JURISPRUDENCIA EN
MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN COLOMBIA

DECISION DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA:
Declaratoria de Nulidad solicitada por lafirma THE H.D. LEE COMPANY, Inc., propietaria
delamarca“LEE" delaResol.N0.34426 de fecha 23 de Agosto de 1994, expedida por la
Divisién en Signos Distintivos de la Superintendencia de Industriay Comercio de Colombia,
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mediante la cual concedi6 € Registro de lamarca LEO (mixta), para proteger “todos los
articulos comprendidos en la clase 25 internacional (ropa, calzado y sombreros)”, a nombre de
la Sociedad JURREA y Cia. Confecciones Leonisa, C.S. de Colombia.

Concluy6 afavor de Leonisa S.A. de Colombia:

1. Lamarcaaméasde reunir los requisitos establecidos en €l art. 81 de la
Decision 344, no debe caer en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas
enlosart.82y 73 de la Decision 344 de la Comision del Acuerdo de Cartagena.

2. Seconsidera engafio cuando un signo provoca una distorsiéon de larealidad, es
decir, en las caracteristicas, naturaleza, procedencia, fabricacion, etc. del producto o
servicio induciendo a publico en error.

3. El andlisis comparativo de las marca, debe realizarse de acuerdo alas reglas
generales para €l cotejo marcario, como son: Vvision en conjunto de las marcas
comparables, € cotgjo sucesivo y no simultaneo de los signos, larelevancia de las
semejanzas més que las diferencias, etc., las cuales ayudaran a juez a determinar el
riesgo de confusion.

4.  Encuanto alasimilitud de las marcas, |os signos pueden incluso llegar a ser
idénticos en su naturaleza, |0 que no constituye impedimento para ser registrados. Lo
gue se exige es que lafinalidad del producto amparado por la marca sea distinta.

Al redlizar el cotejo entre los signos denominativo y mixto, se debe actuar primeramente
sobre el elemento que predomina, es decir el que causa en la mente del consumidor la primera
impresion, tomando en cuenta que en € signo mixto lo que predomina por lo genera es el
elemento denominativo; sblo por excepcidn puede e elemento gréfico tener influencia por su
preponderanciay magnitud.

DECISION DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA:
Interpretacion Prejudicial delos art. 81, 83 literal a) y 96 de la Decision 344 solicitada por €l
Consgjo de estado de Colombia Sala de lo Contencioso Administrativo Seccion Primera
Expediente Interno 6283 Actor: Multirevistas Editores SA.. Marca“LUNA”. La
demandante MULTIREVISTAS EDITORES S.A. solicit6 se declare lanulidad de |os actos
administrativos en los cuales se neg6 € registro de lamarca“LUNA” para distinguir, revistas,
publicaciones, publicaciones periédicas y todo tipo de material impreso, papeleria, materia de
instruccién o ensefianza, como productos de la clase internacional No. 16 [1]; entre estos la
nulidad de las resoluciones N0.9.686 de mayo 31 de 1999, expedida por la Divisién de Signos
Distintivos de la Superintendencia de Industriay Comercio, mediante la cual se nego e
registro de lamarca anotada. El actor sostuvo que cumplié con los requisitos de
registrabilidad del art. 81 Decision 344 y que la marca es suficientemente distintiva, ademas
de hallarse ya registrada para distinguir servicios de una clase estrechamente relacionada,
como eslaclase internacional N0.35. EL TRIBUNAL concluyo:

1. Lamarcaesun signo capaz de distinguir productos o servicios de una persona de
los de otras que se encuentren en el mercado. Un signo debera reunir |os requisitos
establecidos en € art.81 de la Decision 344 y no hallarse incurso en ninguna de las
prohibiciones de los art.82 y 83 de dicha decision.
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2. El art. 83 literal a), serefiere ala causal deirregistrabilidad de los signos que son
semejantes o idénticos a otros registrados o solicitados para su registro paralos mismos
bienes o servicio; o respecto de los cuales & uso de la marca induce a confundirse con
otras, por lo que careceria de funcion distintiva.

3. El riesgo de confusién debera ser evitado, por 1o cual, e juez examinador debera
realizar el andlisis bajo lasreglasy criterios vertidos en esta sentencia.

4.  Lamarca denominativa esta formada por letras que se hacen pronunciables que
tienen significado o no; en cambio la marca mixta esté formada por la combinacion de
elementos gréficos y elementos denominativos. El Juez, en la comparacion de estas
marcas, deberd determinar s existe un elemento que cause mayor impresion en el
consumidor, pudiéndole causar confusion en su adquisicion.

DECISION DEL TRIBUNAL ANDINO DE JUSTICIA: Interpretacion prejudicia
No0.64-1P-2001 Solicitud elevada por €l Consegjo de Estado de Colombia Seccién Primera,
planteada en razén a que la Sociedad PRODUCTOS VINOS DE LA CORTE, VINCORTE
solicitala nulidad de las resoluciones N0s.16310, 25069 y 04800 de Agosto 18 de 1999,

26 de noviembre de 1999 y 29 de febrero de 2000 respectivamente. La sociedad
MERCALIMENTO LTDA., solicitd € 23 de Diciembre de 1997 € registro de marca“DE LA
CORTE" paradistinguir aves, productos comprendidos en la clase 29 de la clasificacion
internacional de Niza, y dentro del término legal, la Sociedad PRODUCTOS VINOS DE LA
CORTE, VINCORTE, present6 observaciones, argumentando que tiene registrado y estitular
del nombre comercial “PRODUCTOS VINOS DE LA CORTE, VINCORTE” desde €

23 de Diciembre de 1988 hasta lafecha. Concluy6 el Tribunal lo siguiente:

1. Paraqueun signo pueda registrarse como marca se requiere que sea perceptible,
susceptible de representacion graficay, ademés lo suficientemente distintivo en relacion
con otras marcas ya registradas o solicitadas prioritariamente pararegistro. Debe
cuidarse asi mismo, que ese signo no se encuentre comprendido en ninguna de las
causales de irregistrabilidad.

2. Parallegar adeterminar la similitud entre dos signos marcarios, se ha de tomar en
cuenta la ubicacion de los productos que ellos protegen en el nomenclator, y de igua
manera | os criterios para establecer la conexidn competitiva entre los mismos, ya que,
en principio a no existir conexion entre ellos, la similitud de los signos no impediria el
registro de la marca solicitada.

3.  Laproteccién al nombre comercial, se da por su uso 'y no por € registro, como s
sucede en el caso de las marcas. Parala parte que alega aquel constituye sin embargo
una obligacion probar este uso, debiendo ser utilizados |os medios establecidos al efecto
en el pais miembro respectivo. Si hubiese esta comprobacion no podréa otorgarse el
registro de unamarca similar o idéntica a la de los nombres comerciales protegidos por
lalegislacion comunitaria en virtud del uso del mismo, ya que el signo correspondiente
no seriadistintivo y e consumidor correria el riesgo de engafio o confusion.
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DECISION PROCESO No.75-1P-2002 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
ANDINA:

La Superintendencia de Industriay Comercio de Colombia concedi6 Registro a favor
del Banco Cooperativo de Crédito y Desarrollo Social COOPDESARROLLO de lamarca
MEGABANCO BANCO COODESARROLLO “mixta’ paradistinguir servicios
comprendidos de la clase 36 de la Clasificacion de Niza. Alegé el Banco Caja Social que la
supuesta confundibilidad existente respecto de las marcas prioritarias de su propiedad
“M MEGACUENTA CAJA SOCIAL", “MEGACUENTA” y “MEGACREDITO” que
distinguen servicios de lamismaclase. El Tribunal a respecto concluyo:

1. El examinador debe tener en cuenta que en algunas marcas se presentan semejanzas
atinentes solo a prefijos y sufijos de uso comin que por si solos son irregistrables. En
consecuencia, a momento de analizar tales marcas, deberd dejar de lado tres elementos
genéricos, para determinar si la distintividad del signo examinado surge del resto de los
elementos especificos que configuran € conjunto marcario. Por regla general, en los
signos mixtos predomina el el emento denominativo, que es la expresion de la palabra
como medio idéneo pararequerir € producto o € servicio deseado; exigiéndose que en
tales casos, no se presente confusion, a ser realizado el cotejo marcario, como condicion
gue posibilita la coexistencia de los signos en e mercado.

2. Establecidalaidentidad o similitud entre dos signos, y con € fin de determinar la
posibilidad de error o confusién que se pueda derivar de ellas, se ha de tomar en cuenta
los criterios que permiten establecer la conexion competitiva entre los productos que
distinguen, yaya que, en principio, S no existe conexion alguna entre ellos, no habra
lugar aimpedir € registro de la marca solicitada.

CONSEJO DE ESTADO COLOMBIA. Proceso 6499/02. Parte Actora: Sociedad
BAVARIA SA. El 26 defebrero de 1997 la Sociedad Compafiia de Productos de Calidad S.A.
CORPALI SA., solicito € registro de lamarca BONFRUIT (etiqueta) para distinguir
productos amparados en la clase 32 de |la Clasificacion Internaciona de Niza (cervezas; aguas
minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohdlicas; bebidasy zumos de frutas, siropesy otras
preparaciones para hacer bebidas). Dentro del término legal l1a Sociedad BAVARIA SA.
solicita se declare fundada la observacion presentaday en consecuencia se anule € registro
autorizado a CORPALI S.A. e Tribunal concluy6:

1.  Seconsideragenérico un signo, cuando alude a producto o servicio que pretende
distinguir. Sera descriptivo un signo cuando se refiere precisamente ala cualidad o
caracteristica que usualmente corresponde al producto o servicio que pretende
distinguir. Esirregistable & signo que comprenda o signifique el género o la
descripcién de un producto o servicio.

2 Si podra ser registrable como marca, € signo que aunque genérico o descriptivo
para una cierta clase de productos o servicios, no 1o sea en relacion con otros, con o
cual se podria configurar como expresion de fantasia.

3. Lossignos usuales o comunes de los productos o servicios que circulan en e
mercado, no pueden ser registrables, por ser de uso publico y por consiguiente
inapropiables.
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SENTENCIA Proceso No.28 |P-2002 TRIBUNAL ANDINO DE JUSTICIA.
Solicitud interpretacion prejudicial de fecha marzo 22 de 2002, relacionando como hechos
que & 3 de Octubre de 1996 Rhone-Poulenc Agrochimie presentd, solicitud de patente de
invencion que reclama a través de tres grupos distintos de reivindicaciones un mismo
concepto inventivo: una composicién fungicida sinérgica que comprende un compuesto
analogo alaestrobilurinay un procedimiento que utiliza dicha composicién destinada a
proteger los cultivos contra los ataques fungicos con caracter curativo o preventivo. La
Superintendencia de Industriay Comercio de Colombia por medio del examinador técnico
asignado, en cumplimiento del estudio de fondo ordenado por € art. 27 de la Decision 344,
cité la publicacion WO 95/15083 para desvirtuar la novedad de las reivindicaciones 1a 7 del
primero grupo concluyendo que la composicién fungicida carece de novedad. Por lo que
Rhone-Poulenc Agrochimie modificé el capitulo reivindicatorio excluyendo unos derivados.
El Tribunal decidio:

1. Lainvencion de producto o de procedimiento, carecerd de novedad si se ha
encontrado al acceso del publico por cualquier medio, con independencia del lugar en
gue la posibilidad de acceso se haya producido, del nUmero de personas a que haya
alcanzado y del conocimiento efectivo que éstas hayan obtenido, salvo los supuestos de
excepcion previstos en € art. 3 delaDecision 344. Cuando lainvencion se halle
integrada por una serie de elementos, cada uno de los cuales pudiera ser conocido en €l
estado de latécnica, no se exigirala novedad en cada uno de ellos sino en su
combinacién caso de ser éstala que dé lugar ala modificacion esencia en que hade
consistir aquella.

2. Lainvencién cumplirae requisito del nivel inventivo cuando no resulte
evidente del estado de la técnica para un experto en la materia de que se trate.

El peticionario podra modificar su solicitud de patente en cualquier estado del tramite, y
la modificacion podra abarcar desde |os términos formales de la solicitud hasta el tenor de las
reivindicaciones, pero en ninglin caso podraincluir laampliacion de lainvencion o de la
divulgacion contenida en dicha solicitud.

Hoy puede decirse en Colombia que los Industriales se han vuelto més concientes de la
necesidad de proteger sus derechos atinentes a la Propiedad Industria através de la
impugnacion de Actos Administrativos ante la Superintendencia de Industriay Comercio,
previo € registro de sus marcas, habiendo manifestado |a Superintendente de Industriay
Comercio que € objetivo de la entidad es evacuar en €l afio 2002, 5397 solicitudes de registro
de marcasy patentes. En los Ultimos cinco afios han aumentado |as demandas sobre
proteccion ala Propiedad Industrial y sobre invenciones presentadas ante el Consegjo de
Estado, organismo competente por viajurisdiccional, €l cua actualmente profiere
mensua mente cinco 0 més sentencias en este aspecto.

Son varias las autoridades que en Colombia luchan contra la falsificacion de marcas
entre ellas la Asociacion Nacional de Industriales ANDI. Actuamente hay un gran interés
gubernamental para generar en la academia esta inquietud, al igual por laformacién de jueces
y fiscales especializados en la materia, como también de fomentar |a creacion de una cultura
de respeto ala propiedad industrial y la adquisicion de bienes legitimos.
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Lafalsificacion y adulteracion de productosy la violacion de los derechos de propiedad
industrial se han convertido en una verdadera alarma, no solo para el sector productivo
naciona sino para el mismo Estado por los ingresos tributarios que deja de percibir y parala
sociedad Colombiana, victima de las consecuencias de la adulteracion de productos de
CoNsuMo masivo, existiendo un convenio antipirateria suscrito por maltiples organismos del
Estado, entre los que se encuentra la Fiscalia General de la Nacion, que investigay sanciona
los atentados contra la propiedad industrial, especialmente a través de la Unidad Nacional de
Fiscalia Especializada en delitos contra los Derechos de Autor y del Acceso o Prestacion
llegal de los Servicios de Telecomunicaciones, creada hace tres afios como herramiento
dedicada con exclusividad a perseguir y sancionar a quienes vulneran la propiedad intelectual,
conociendo también por asignacion especial de los delitos contemplados en laLey 599
de 2000 o nuevo Codigo Penal, denominado Corrupcion de Alimentos, Productos Médicos y
material profilactico, relacionado especificamente con las adulteraciones que se presentan en
los medicamentos y productos biol6gicos en el area farmacéutica, comportamientos muchas
Veces asociados a otras conductas como las de Usurpacion de Marcas y Patentes, Uso
llegitimo de Patentes y Violacion de reservaindustrial y comercial, con los cuales se pretende
proteger la propiedad industrial en todos los campos, especialmente en el de la salud pablicaa
través de mecanismos propios de la 6rbita penal.

Lamentablemente, en la préctica dichos comportamientos son sancionados con penas de
prision que no superan € minimo de cuatro afios por |o que, segin la nueva normatividad
procedimental (Ley 600 de 2000) no procede la aplicacion de medida de aseguramiento de
detencion preventiva, sino que obliga la libertad provisional de los sindicados, aungue, por las
caracteristicas de flagrancia en que la mayoria de las veces se sorprende a los autores, procede
laincautacion de las maquinarias y demas elementos y mercancias que provienen de esos
delitos, con lo cual en parte se logra prevenir la nueva comision de estos atentados. Por tal
motivo, seria conveniente y necesario para unamejor proteccion de ese bien juridico,
aumentar las penas de privacion de libertad personal para que realmente sea sancionado todo
ilicito que atente contra el mismo y hacerla mas efectiva.

No podriaterminar este documento sin antes agradecer ala OMPI, ala Oficina
Espafiola de Patentesy Marcas y ala Oficina Europea de Patentes el hacer posible mi
participacion en este Seminario, € cua ampliara mis conocimientos en este importante tema
gue muy seguramente redundara y se aplicard en la Administracion de Justicia, campo en e
gue me desempefio, y en el que puedo compartir experiencias con similares de otras
comunidades en beneficio mutuo.

[Fin del documento]



