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Resumen

El presente articulo parte de un disefio hermenéutico juridico y paradigma interpretativo y cualitativo de la fuente primaria
en este caso las sentencias y encuesta a empresarios. Los estudios cualitativos regularmente no pretenden generalizar de
manera probabilistica los resultados a poblaciones mas amplias ni obtener necesariamente muestras representativas;
(Hernandez Sampieri, 2018).

Por ello se explora, describe, comprende y reflexiona acerca de la evolucidn histérica del derecho de marca en virtud de la
pregunta problema ¢Conoce el empresario sobre el derecho de marca sus derechos positivos y negativos? La presente
investigacion realiza un andlisis de sentencias emitidas por la SIC acerca de litigios relacionados con el derecho marcario y
su posible implicacion en la competencia desleal, el impacto en los derechos de sus titulares, asi como la afectacién al
empresario y al consumidor.

En primera instancia se hace un recorrido histdrico sobre el concepto de marca, los distintos convenios internacionales y
adaptacion en Colombia Este andlisis se basa en el derecho positivo y negativo amparado en la normatividad colombiana e
internacional de la Comunidad Andina de Naciones, acorde con la Decision 486 de la CAN.

Como objetivo determinar la prevalencia de los derechos derivados de la marca con su uso o registro a partir de las
sentencias emitidas por los jueces y la superintendencia de industria y comercio del afio 2001 al afio 2022. Analizar desde
el contexto de las sentencias emitidas por la superintendencia de industria y comercio entre 2001 y 2021 y los jueces los
alcances del derecho relacionado a las con el derecho marcario desde el uso o registro de las mismas y conocer el grado de
apropiacion sobre el derecho de marca de los empresarios en Caucasia -Antioquia.

Como resultado de la investigacion arroja que la muestra de empresarios encuestados evidencia desconocer acerca de los
derechos de propiedad industrial, especificamente de acerca del derecho de marca y todo lo relacionado con ello y su
implicacion empresarial, desde el procedimiento de registro ante la SIC, asi como sus derechos positivos y negativos, la
proteccién de su empresa y al consumidor, muestra de ellos son el tipo de demandas entabladas ante la SIC muchas de ellas
no tendrian razén de ser si el empresario conociera la normatividad del derecho de Marca.
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Abstract

The present article is based on a hermeneutic legal design and an interpretative and qualitative paradigm of the primary
source, in this case, court rulings and a survey of entrepreneurs. Qualitative studies typically do not aim to generalize results
probabilistically to larger populations or necessarily obtain representative samples; (Hernandez Sampieri, 2018).

This research conducts an analysis of rulings issued by the SIC regarding litigation related to trademark law and its potential
implications for unfair competition, the impact on the rights of trademark holders, as well as the effects on entrepreneurs
and consumers.

Therefore, it explores, describes, understands, and reflects on the historical evolution of trademark law in light of the
research question: Does the entrepreneur know about trademark law and its positive and negative rights?

Initially, a historical overview of the concept of trademarks, various international conventions, and their adaptation in
Colombia is provided. This analysis is based on positive and negative rights protected under Colombian and international
law of the Andean Community of Nations, in accordance with Decision 486 of the CAN. The objective is to determine the
prevalence of rights derived from the use or registration of trademarks based on rulings issued by judges and the
Superintendence of Industry and Commerce from 2001 to 2022.

The study analyzes, within the context of rulings issued by the Superintendence of Industry and Commerce between 2001
and 2021 and by judges, the scope of trademark-related rights concerning their use or registration and assesses the level of
understanding of trademark law among entrepreneurs in Caucasia, Antioquia.

The results of the investigation reveal that the sample of surveyed entrepreneurs demonstrates a lack of knowledge
regarding industrial property rights, specifically trademark law and its business implications. This includes the registration
process with the SIC, their positive and negative rights, the protection of their business and consumers. Evidence of this is
seen in the types of lawsuits filed with the SIC, many of which would be unnecessary if entrepreneurs were familiar with
trademark law regulations.

Keywords: Trademark law; Unfair competition; Fair competition; Consumer protection; Industrial property.

Introduccion

Las marcas son un componente esencial de la economia global actual, influyendo en el comportamiento del
consumidor, el cual en nuestra sociedad actual, se muestra como el consumo, mas que un dato econémico es
un dato simbdlico y social, es tan importante el consumo, que no solo forma parte de nuestra vida cotidiana,
sino que también forma parte de nuestro interior, de nuestras emociones y nuestros deseos mas intimos, y, por
lo tanto, de nuestras necesidades psicoldgicas mas basicas (Gil Juarez, A. 2016) impulsando la innovacion y
contribuyendo significativamente al crecimiento econémico.

Las marcas desempefan un papel transcendental en la economia actual. En aspectos tales como la dinamizacion
del consumo: “Las marcas son elementos que dinamizan el consumo y generan impactos en las distintas esferas
de la sociedad”, (Cepeda-Palacio, 2014), transmiten reputacion: Las marcas comunican la reputacion de los
productos y servicios, ante lo cual produce un fuerte incentivo para controlar y mejorar la calidad; activos
intangibles esenciales, en este, la era de la informacion y la tecnologia, las empresas perciben cada vez mas que
sus activos intangibles, como las marcas, son esenciales para su éxito a largo plazo finalmente las marcas tienen
un impacto significativo en la economia capitalista de consumo (Cepeda-Palacio, 2014).

El desarrollo econdmico mundial y el potencial de compras o consumo en el extranjero a través de dispositivos
personales y portatiles han debilitado principios establecidos como la territorialidad y los derechos Unicos sobre
simbolos especificos. Esto es particularmente evidente en China. En medio de transacciones globales y extensas,
el derecho de marcas ha intentado gestionar circunstancias que no estaban presentes hace medio siglo.
Deberiamos considerar cuestiones como la fama en linea, los medios de comunicacién digitales, las cadenas
minoristas fisicas, los derechos de propiedad intelectual y las disputas legales en el ciberespacio. Aunque el
sistema de marcas registradas de los paises ha sido disefiado para un mundo analégico y tiene limites territoriales
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claramente definidos, todavia presenta desafios para los comerciantes que desean acceder a los beneficios de
tales esquemas, ya sea en la fabricacion o en el marketing internacional.

Existen comerciantes que tienen una marca conocida, acreditada con un valor comercial establecido y con
antigiiedad Hay algunos comerciantes, al contrastar que dichas marcas no estan registradas, pero se encuentran
acreditadas copian los disefos los colores, y todo lo que comporta segun el:

El articulo 134 de la decisién 486, de la Comunidad Andina de Naciones - CAN define marca como "cualquier
signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado". Sefiala a su vez que podran registrarse
como marca "los signos susceptibles de representacion grdfica", y dispone que podran constituir marcas las
palabras o combinacién de palabras; las imagenes, figuras, simbolos, graficos, logotipos, monogramas, retratos,
etiquetas, emblemas y escudos, los sonidos y los olores; las letras y los niumeros; un color delimitado por una
forma, o una combinacion de colores; la forma de los productos, sus envases o envolturas y cualquier
combinacion de los sighos o medios indicados anteriormente. (Vasquez Santamaria, 2007).

La SIC es una entidad creada en 1969, (Cancilleria, 2024) con el fin de crear un comercio multilateral en los paises
gue estan dentro del convenio, de la CAN, teniendo en cuenta esto el derecho marcario en palabras Guerrero
Gaitan nos referencia este como:

la doctrina y la jurisprudencia de diferentes partes del mundo han identificado tres funciones fundamentales de
las marcas: la indicadora del origen empresarial, la indicadora de calidad y la de condensadora del goodwill; sin
embargo, es preciso aclarar que la funcién primordial de las marcas es la de distinguir productos y servicios
analogos en el mercado. Esta posicidén ha sido seguida por distintos doctrinantes, pero también se refleja en
diferentes fallos jurisprudenciales en donde se afirma incluso que la funcién de identificacidn esta preservada en
funcién del interés publico (Guerrero, 2019).

Fue regulado por este convenio. Las marcas no tienen la obligatoriedad de ser registradas antes las entidades
correspondientes en cada pais, pero se deja una brecha abierta para que dentro del comercio se creen disputas
juridicas por la razén antes expuestas, ya que al no registrarla queda susceptible a que otra entidad comercial
usurpé la identidad marcaria Calboli lo define.

El Derecho de marcas actual enfrenta numerosos retos derivados de los cambios en los modelos de negocios, las
nuevas dindmicas de consumo, el uso masivo de las tecnologias de la informacién y el advenimiento de nuevas
formas de comunicacion entre empresario y consumidor. Piénsese en las cada vez mas comunes cadenas
internacionales de distribucién y de produccién, en donde el mismo producto puede estar compuesto por
elementos provenientes de las mas diferentes procedencias geograficas (Guerrero, 2019).

La regla general es que el derecho de prioridad, prevalezca a la hora del registro de marca, ya que si el autor
realiza el procedimiento de registro ante la entidad autorizada esta tendrd la prioridad de registro ante otra que
ya la haya explotado durante mucho tiempo. El derecho de prioridad busca que, si tu mediante solicitud ante
otra entidad internacional y después buscas registrar la marca también ante la entidad de nuestro pais en este
caso la SIC, prevalecerd la fecha de la primera solicitud de registro en el exterior.

Problema de investigacion

El derecho de marcas se ha venido transformando con los diferentes tipos de negocios internacionales que se
ejecutan, se busca a través del derecho de marcas regular los diferentes procesos de posicionamiento y
comercializacién de la marca en los diversos paises del mundo en los cuales quieren abrir nuevos mercados. Ya
que se han presentado diferentes tipos de litigios juridicos por el tema de registro de marcas, terceros mal
intencionados buscan plagiar las marcas que no estdn registradas pero que ya tienen un posicionamiento
comercial.
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En el caso de las marcas registradas, el branding se convierte en un activo estratégico que fortalece la posicién
de la empresa en el mercado, brinda proteccién legal y facilita la diferenciacion de sus productos o servicios. Por
otro lado, en el caso de las marcas no registradas, el branding adquiere un papel crucial en la construccion y
mantenimiento de la reputacion de la empresa, aunque con un nivel de proteccién legal inferior. (Intelectual.org,
2024) Ahora bien ¢Conocen los empresarios la normatividad sobre Derecho de Marca? ¢Conocen sobre los
derechos positivos y negativos adquiridos con los mismos?

En este caso en concreto se estudiaran diferentes sentencias para conocer el tipo de demandas, los casos mas
frecuentes, y analizar los fallos en relacidn con la normatividad existente de la CAN.

Es importante que tanto los empresarios como los consumidores estén informados sobre los derechos de marca
para proteger sus intereses y evitar posibles problemas legales evitando asi la violacion de derechos de marca
por ejemplo, un empresario puede, sin saberlo, utilizar una marca registrada por otra empresa, lo que constituye
una infracciéon de los derechos de marca. Esto puede resultar en demandas legales, multas y dafios a la
reputacién de igual manera la falta de proteccidn: Si el empresario no esta familiarizado con los derechos de
marca, puede no registrar su propia marca, dejandola vulnerable a ser copiada o utilizada por otro, o la pérdida
de oportunidades de expandir su negocio o aumentar sus ingresos al no aprovechar los beneficios de una marca
registrada, como el reconocimiento de la marca y la proteccién legal (Cardozo, A. 2023).

El consumidor también tendria afectacidén a causa del desconocimiento de los mismos por parte del empresario
ocasionando al consumidor, confusidn de un producto o servicio con otro si las marcas son similares o idénticas.
Esto puede afectar la reputacién y las ventas de ambas empresas, generando a su vez desconfianza del
consumidor: Si los consumidores no estdn seguros de la autenticidad de un producto o servicio debido a la falta
de una marca registrada, pueden optar por no comprarlo.

Metodologia

El proceso de investigacion referido tiene una base descriptiva, con un componente hermenéutico analitico,
sustentado en el andlisis de textos, como técnicas de investigacidon, que involucra tanta normativa nacional,
doctrina y jurisprudencia.

Para el andlisis de la informacidn se utilizaron los métodos de investigacién hermenéutico, para realizar el analisis
de las fuentes en este caso las sentencias relacionadas con Derecho marcario para la comprensién e
interpretacion de los fallos, en funcién de las normas y jurisprudencia en Colombia y el acuerdo de la comunidad
andina de naciones CAN.

Esquema de resolucion del problema juridico

Los capitulos que abordan la investigacion comprenden la definicién del derecho marcario y su importancia en
la economia asi como la historia de la normatividad nacional e internacional a la cual se acoge el pais,
posteriormente se realiza el andlisis de sentencias de los uUltimos 24 afos periodo en que se ingresa a la CAN
Comunidad Andina de Naciones vy finalmente se da respuesta a la pregunta que surge del andlisis de las
sentencias, ¢ Cudl es el grado de apropiacion por parte de los empresarios sobre el derecho marcario?

Plan de redaccion

éConocen los empresarios la normatividad sobre Derecho de Marca? ¢Conocen sobre los derechos positivos y
negativos adquiridos con los mismos? Es la pregunta que surge al analizar las sentencias, de demandas hechas
por parte de muchos empresarios ante la SIC, muchas de ellas son un claro desconocimiento de la normatividad,
de las reglamentacion y de la clasificacidn internacional Niza que clasifica los diferentes productos y servicios, si
bien el interés de proteger un mercado y sus ganancias a la empresa o evitar el riesgo de confusion al consumidor
es una de las primordiales defensas, y en muchos casos si se incurrié en competencia desleal en muchas otras es
el desconocimiento de la misma al exigir exclusividad de marca o nombre en contrariedad con lo reglamentado,
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para ello se realizd un sondeo entre empresarios de Caucasia -Antioquia, respuestas que evidencian el
desconocimiento de las misma.

Resultados

Segun Fernandez Novoa hace referencia a la union entre el signo y el producto es obra del empresario; mas esta
unién no desemboca en una auténtica marca hasta el momento en que los consumidores captan y retienen en
su memoria tal unién (Guerrero, Manuel 2019) no obstante la retencidén en la memoria del consumidor no es
necesaria para la existencia de la marca, ante lo cual el Tribunal Andino de Justicia en su proceso 388-1P-2015 el
uso como signo distintivo de productos y servicios es lo que permite que el consumidor asocie la marca a un
determinado origen empresarial y por consiguiente establezca una conexién entre la marca y el producto o
servicio, a continuacién en la grafica 1 se enuncia cuales son la funciones del derecho de marca como indicadora
de un origen empresarial, indicadora de calidad y condensadora de calidad y el goodwill esa asociacién de
garantia de calidad que se asocia a una marca especifica.

En el Grafico 1 se describen las funciones de la marca y la distincidon entre su finalidad, productos y servicios
analogos y el Good Will.

INDICADORA CONDENSADORA
INDICADORA

DE DE CALIDAD DEL GooDwiLL
RIGEN EMPRESARIAL

funciones
l DERECHO DE MARCAS'
distinguir l
FINALIDAD f
Lograr que el PRODUCTOS Y SERVICIOS

consumidor asocie el ANALOGOS
producto o servicio a
una persona natural o

juridica

GOODWILL
En el mercado, esa
asociacién mental que
brinda calidad y
satisfaccion.

Fuente: propia elaboracion en Canvas Mapa conceptual sobre la finalidad del Derecho de marca (2024).

Grafico 1. Indicadores de calidad, condensadores Good Will.

La Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) establece que la competencia desleal y el derecho
de marca son dos dreas del derecho que estdn estrechamente relacionadas y que tienen como objetivo proteger
a los consumidores y a los titulares de derechos de propiedad intelectual e industrial. OMPI (2019). Segun la
OMPI, la competencia desleal se refiere a las practicas comerciales deshonestas o engafiosas que pueden causar
dafio a un competidor o a los consumidores. Estas practicas pueden incluir la imitacion de productos, el uso
indebido de signos distintivos, la publicidad engafiosa, la venta a pérdida y la induccidn a la ruptura de contratos
OMPI (2017).

Por otro lado, el derecho de marca se refiere a los derechos exclusivos que tienen los titulares de marcas
registradas para utilizar y explotar comercialmente sus signos distintivos, como marcas, nombres comerciales,
rotulos de establecimiento, envases, envolturas o leyendas. El derecho de marca tiene como objetivo proteger
a los consumidores contra la confusidn y el engafo, y a los titulares de derechos de propiedad intelectual e
industrial contra la imitacion y el uso indebido de sus signos distintivos. OMPI (2015). La OMPI sefala que la
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competencia desleal y el derecho de marca estdn estrechamente relacionados, ya que muchas de las practicas
comerciales deshonestas o engafiosas que se consideran competencia desleal también pueden constituir una
infraccion del derecho de marca. Por ejemplo, el uso indebido de una marca registrada puede causar confusién
entre los consumidores y dafiar la reputacidn del titular de la marca, lo que constituye tanto una infraccién del
derecho de marca como una practica de competencia desleal.

Por lo tanto, la OMPI recomienda a los paises miembros que adopten medidas legislativas y administrativas para
proteger a los consumidores y a los titulares de derechos de propiedad intelectual e industrial contra la
competencia desleal y las infracciones del derecho de marca, y que establezcan mecanismos efectivos para la
resolucién de conflictos y la aplicacion de sanciones OMPI (2013).

Cuando el competidor, para luchar por la clientela, comienza a “apoyarse” en su o sus competidores, en sus
esfuerzos, o en sus productos y servicios, entonces entra en un terreno en el que la deslealtad y, por ende, la
ilicitud, puede aparecer con toda facilidad. Utilizo la palabra “apoyo” en su acepcién mas amplia, abarcando la
copia, el aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno y hasta las maniobras para dafiar o destruir al competidor.
También hay deslealtad cuando lo que se ofrece no es lo que se dice ofrecer.

La variedad casi infinita de actos desleales, y la ausencia de normas especificas nos obligan, en muchos casos, a
recurrir a los principios generales del derecho en busca de proteccién. Cuanto mds clara dicha nocién, mds cerca
estaremos de llegar a una justa solucidn, debe tenerse cuidado de no convertir la competencia en algo tan
condicionado que termine eliminando la. Si esto ocurre, el consumidor sera el gran perjudicado ya que no tendra
frente a si la mejor seleccidn, y los precios y la calidad no seran los mejores posibles (Otamendi, 1998).

Segun la Decisidn 486 de 2000 de la CAN, se considera competencia desleal todo acto o conducta que, en el
marco de una actividad econémica, perjudique o pueda perjudicar los intereses legitimos de un agente
econdmico, causando o siendo capaz de causar un dafio econémico, y que sea contrario a las buenas costumbres
mercantiles o a la ley. Especificamente, la Decision 486 establece una serie de actos que se consideran
competencia desleal, entre ellos:

- Laimitacidn o reproduccidn total o parcial de un producto, siempre que pueda causar confusion con el
producto original,

- la utilizaciéon indebida de signos distintivos, como marcas, nombres comerciales, roétulos de
establecimiento, envases, envolturas o leyendas, siempre que puedan causar confusion con los signos
distintivos de un tercero,

- la difusién de informacidn falsa o engafiosa sobre los productos, servicios o actividades de un
competidor, la induccién a la ruptura de contratos o relaciones comerciales establecidas,

- laventa a pérdida con el fin de eliminar a un competidor.

- Asi mismo existe, el acuerdo de Niza establece un sistema internacional para la clasificacion de
productos y servicios para el registro de marcas, con el fin de facilitar la proteccién y el respeto de los
derechos de marca en todo el mundo.

- Frente al acto de imitacidn la SIC determina la regla excepcidn de la siguiente manera:

- Elanalisis de la conducta desleal descrita en el articulo 14 de la ley 256 de 1996 debe tener como punto
de partida la regla general segin la cual la imitacién de prestaciones mercantiles e iniciativas
empresariales es una practica permitida, en tanto que la misma, regla general es considera pro
competitiva en la medida en que podria eliminar restricciones a la libre concurrencia, promover la
eficiencia del mercado, generar un ambiente competitivo que motive a los diversos oferentes a
mercado, general un ambiente competitivo que motive a los diversos oferentes del mercado, general
un ambiente competitivo que motive a los diversos oferentes a innovar con el propdsito de superar a
sus competidores y en consecuencia, brinda a los consumidores la posibilidad de elegir entre distintas
ofertas de bienes y servicios en atencidn a cantidades, calidades y precios.
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Tabla 1. Criterios de inclusidn y exclusién de fuente primaria.

Criterios de inclusion Criterios de exclusion

Jurisprudencia sobre derecho de marca Autos interlocutorios por no ser la decision final

Sentencias previas al ingreso de la CAN (comunidad
andina de naciones)

Sentencias sobre derecho de marca

Sentencias sobre registro marcario y cotejo
marcario
Sentencia sobre registro de marca, emitidas
por la SIC

Sentencias mayores a 20 afos

Sentencias sin analisis de la IA

Fuente: Elaboracion propia, criterios de inclusién y exclusién de fuente primaria en Vlex 2024.

Es importante desglosar y entender los criterios de inclusion y exclusidon que se utilizaron para seleccionar las
fuentes primarias en el estudio bibliométricos sobre las sentencias emitidas por la Superintendencia de Industria
y Comercio (SIC) en relacion con la propiedad industrial, especificamente el derecho de marca. A continuacion,
se presenta un analisis detallado:

Criterios de inclusion

Jurisprudencia sobre derecho de marca: Se incluyen todas las decisiones judiciales que traten sobre el derecho
de marca. Esto asegura que el estudio se centre en el tema principal de interés.

Sentencias sobre derecho de marca: Se seleccionan especificamente las sentencias, que son decisiones finales y
no provisionales, relacionadas con el derecho de marca.

Sentencias sobre registro marcario y cotejo marcario: Se incluyen sentencias que aborden el registro de marcas
y los cotejos marcarios, que son comparaciones entre marcas para determinar posibles conflictos o similitudes.
Sentencia sobre registro de marca, emitidas por la SIC: Se consideran exclusivamente las sentencias emitidas por
la SIC, lo que garantiza la relevancia y autoridad de las decisiones analizadas.

Criterios de exclusion

Autos interlocutorios por no ser la decisidn final: Se excluyen los autos interlocutorios, que son decisiones
provisionales y no definitivas, ya que no representan el fallo final sobre el caso.

Sentencias previas al ingreso de la CAN (Comunidad Andina de Naciones): Se excluyen las sentencias emitidas
antes de la entrada de Colombia a la Comunidad Andina de Naciones, lo que limita el analisis a un marco
normativo especifico y relevante.

Sentencias mayores a 20 afios: Se excluyen las sentencias que tengan mas de 20 afos de antigliedad, lo que
asegura que el analisis se centre en decisiones recientes y relevantes para el contexto actual.

El estudio versa sobre un analisis bibliométricos de las sentencias emitidas por la SIC acerca de la propiedad
industrial, tal como lo muestra la Tabla 1 segun criterios de inclusién y exclusidon para su andlisis, mas
exactamente, derecho de marca dejando de lado los autos interlocutorios, para tomar en cuenta el tipo de
demanda o caracteristica de la misma y el sentido del fallo.

Todo ello en lo concerniente a la tematica estudiada como lo es: el derecho de marca en particular lo referente
a competencia desleal y cotejos marcarios durante un periodo de veinte y dos anos.

Entre 2001 y 2023, teniendo en cuenta el periodo de ingreso a la CAN, la Comunidad Andina de Naciones. La
busqueda se realizé a través de la base de dato suscrita Ilamada VLEX quien a emplea una IA llamada Vincent la
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cual facilita el andlisis de las sentencias al realizar resumen de las mismas.

Para realizar una busqueda y tener informacion actualizada sobre el tema, se utilizaron juicios de inclusion y
exclusién como se indica en la Tabla 1 y se selecciond la tematica de acuerdo con nuestro tema de interés como
lo es derecho de marca, cotejo marcario y competencia desleal, por ello, a continuacién, en la Tabla 2 se
muestran los metadatos y palabras clave para la seleccion de la informacién, mediante el uso de operadores
booleanos.

Tabla 2. Protocolo de busqueda y operadores booleanos y ecuaciones.

Base de datos Cadena de busqueda, keyword palabra clave operadores booleanos

(TITLE-ABS-KEY (“jurisprudencia OR sentencias” AND “derecho de
marca” ) AND TITLE-ABS-KEY OR “cotejo marcario” OR “SIC”).

VLEX

Fuente: elaboracidn propia.

La Tabla 2 detalla un protocolo de busqueda bien estructurado que utiliza operadores booleanos para seleccionar
documentos relevantes en la base de datos VLEX. Este protocolo asegura que el estudio se centre en decisiones
judiciales recientes y pertinentes sobre el derecho de marca, emitidas por la SIC, y que incluyan aspectos
especificos como el cotejo marcario. La aplicacion de filtros por fases permite una seleccién precisa y eficiente
de los documentos, alineada con los objetivos de la investigacion.

Precision y Relevancia: La cadena de busqueda estd disefiada para ser lo mas precisa posible, utilizando
operadores booleanos para combinar términos clave y asegurar que los documentos seleccionados sean
relevantes para el estudio del derecho de marca, incluyendo aspectos especificos como el cotejo marcario y
decisiones emitidas por la SIC.

Filtros por Fases: La busqueda inicial proporciond un total de 1,985 documentos. Aplicando el criterio de
jurisprudencia, se redujo a 1,202 documentos. Posteriormente, se aplicé un filtro temporal para incluir solo
documentos del periodo 2001-2023, lo que redujo ain mas el numero de documentos seleccionados.

Eficiencia en la Seleccion: El uso de operadores booleanos y filtros por fases permite una seleccién eficiente y
sistematica de los documentos, asegurando que solo se incluyan aquellos que cumplen con los criterios de

inclusién y exclusidn establecidos.

Tabla 3. Instrumento.

Sentencias seleccionadas de VLEX

Jurisprudencias 1985
Sentencias 1202
Sentencias +derecho de marca 700
Sentencias + derecho de marca + cotejo marcario 500
Sentencias + derecho de marca + competencia desleal 531

Fuente: elaboracion propia.

La Tabla 3 detalla un proceso de seleccidn riguroso y bien estructurado que permite identificar y seleccionar
sentencias altamente relevantes para el estudio del derecho de marca, incluyendo aspectos especificos como el
cotejo marcario y la competencia desleal. Este proceso asegura que el material de estudio sea acorde con los
objetivos de la investigacidn y facilita un andlisis detallado y organizado de las sentencias seleccionadas.
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Fases de Seleccion

Jurisprudencias: Total: 1985 Descripcidn: Esta es la cantidad inicial de documentos obtenidos tras aplicar los
criterios de busqueda en la base de datos VLEX, que incluyen términos relacionados con jurisprudencia y
sentencias sobre derecho de marca.

Sentencias: Total: 1202 Descripcion: Tras aplicar el criterio de exclusiéon de autos interlocutorios y otros
documentos no relevantes, se redujo el nimero a 1202 sentencias. Esto asegura que solo se consideren
decisiones finales y no provisionales.

Sentencias + Derecho de Marca: Total: 700 Descripcion: Se filtraron ain mds las sentencias para incluir solo
aquellas que traten especificamente sobre derecho de marca, reduciendo el nimero a 700.Sentencias + Derecho
de Marca + Cotejo Marcario: Total: 500.

Descripcion: Se aplicé un filtro adicional para incluir solo las sentencias que aborden el cotejo marcario, es decir,
la comparacién entre marcas para determinar posibles conflictos o similitudes. Esto redujo el nimero a 500
sentencias. Sentencias + Derecho de Marca + Competencia Desleal:

Total: 531. Descripcion: Finalmente, se filtraron las sentencias para incluir aquellas que traten sobre competencia
desleal, es decir, practicas comerciales que pueden confundir al consumidor. Esto resulté en 531 sentencias.

Teniendo en cuenta los juicios de inclusidon/exclusién adoptados se realizaron varios filtros por fases hasta lograr
seleccionar la primera fase que proporciond un total de 1985, con el criterio de jurisprudencias para luego
reducirlo a 1202; aplicando la exclusién temporal de 2001 al 2023 y finalmente reducirlo como se evidente en la
Tabla 3 instrumento de sentencias seleccionadas, que arroja el material de estudio acorde con los objetivos de
la investigacion.

Por ultimo, se examind los resimenes de la IA de vlex de las diferentes sentencias, con especial interés solo en
los objetivos y la problematica de investigacién, es decir las competencias desleal y los elementos que hacen
confundir al consumidor como el cotejo marcario. Con este filtro se eliminaron aquellas sentencias que no eran
acordes con nuestra temdtica de estudio. El resultado final tal como lo muestra la Tabla 4 clasifica la
documentacion y generd un total de 50 documentos para la revisidon detallada y la organizacidn correspondiente.

Tabla 4. Clasificacion de la documentacidn.

Sentencias identificadas en las bases de datos (N.° 1985)

Sentencias filtrados por tema (N.° 1202)

3. Proceso de seleccidn acordes con los criterios de busqueda (cotejo marcario
y competencia desleal) que coinciden con nuestra investigacion (N.° 531)

4. Sentencias con acordes con la tematica y analisis de la IA (N°50)

Fuente: elaboracion propia.

La Tabla 4 detalla un proceso de clasificacién riguroso y bien estructurado que permite identificar y seleccionar
sentencias altamente relevantes para el estudio del derecho de marca, incluyendo aspectos especificos como el
cotejo marcario y la competencia desleal. Este proceso asegura que el material de estudio sea acorde con los
objetivos de la investigacion y facilita un andlisis detallado y organizado de las sentencias seleccionadas.

De los articulos seleccionados, se aplico el instrumento para la investigacion de los cuales 50 son puntuales o
acordes con nuestro tema de investigacion. Para estudiar las sentencias se cred un instrumento (Tabla 5) con el
propdsito de ordenar los resimenes necesarios y proceder a analizar los datos y hacer la interpretacién de
resultados.
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Tabla 5. Instrumento de estudio.

Nombre de la sentencia:

Actor:
Demandado: SIC

Tematica:

Decision:
Sentido del fallo:

Fuente: Elaboracion propia ficha de analisis de estudio de las
sentencias (2024).

Para esto se usaron los descriptores: Nombre de la sentencia, Actor, Demandado: SIC, Tematica, Decision,
Sentido del fallo: Las fichas o el instrumento fueron elaborados por el grupo de investigacién empleando los
recursos como PDF que arroja la base de dato, lo cual simplifica el proceso de clasificacidén para luego organizarlos
en Excel y un cuadro comparativo en Word.

Acorde con el andlisis de palabras frecuentes en las sentencias seleccionadas, en la Tabla 6 se organiza el tipo
de demanda y en la Tabla 7 el nimero de fallos de las mismas, se tiene una alta presencia de los términos:
derecho de marca, cotejo, marcario, marca notoria, riesgo de confusién, nulidad del registro, competencia
desleal, producto y servicio, clasificacidn internacional Niza, concede, niega, caducidad marcaria, son las palabras
frecuentes de los las sentencias, las cuales se enmarcan dentro de la siguiente nube de palabras.

Tabla 6. Tipo de demanda.

Cotejo marcario 15/50
Registro comercial 5/50
Cancelacién de marca 5/50
Falta de renovacién 5/50
Competencia desleal 15/50
Registro de marca mixta 5/50

Fuente: Elaboracion propia tematicas de las
sentencias (2024).

La Tabla 6 proporciona una vision clara y detallada de la distribucidn de los tipos de demanda analizadas en el
estudio. La concentracion en el cotejo marcario y la competencia desleal, junto con la diversidad de otros tipos
de demanda, refleja la relevancia y amplitud del analisis realizado en el contexto del derecho de marca.

Distribucion de Demandas

Cotejo Marcario: Total: 15/50 Porcentaje: 30% Descripcidn: Este tipo de demanda se refiere a la comparacion
entre marcas para determinar posibles conflictos o similitudes. Representa una parte significativa de las
demandas analizadas, lo que indica la importancia de este aspecto en el derecho de marca. Competencia Desleal:
Total: 15/50 Porcentaje: 30%Descripcidon: Las demandas por competencia desleal se centran en practicas
comerciales que pueden confundir al consumidor. Al igual que el cotejo marcario, representa el 30% de las
demandas, destacando su relevancia en el estudio. Registro Comercial: Total: 5/50 Porcentaje: 10% Descripcion:
Estas demandas estdn relacionadas con el registro de nombres comerciales. Aunque representan una menor
proporcién, siguen siendo relevantes en el contexto del derecho de marca.

Cancelacion de Marca: Total: 5/50 Porcentaje: 10% Descripcidn: Las demandas de cancelacién de marca buscan
anular el registro de una marca. Representan el 10% de las demandas, indicando que este tipo de litigio también
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es significativo. Falta de Renovacidn: Total: 5/50Porcentaje: 10%.

Descripcion: Estas demandas se refieren a la falta de renovacidn de registros de marca, lo que puede llevar a la
pérdida de derechos sobre la marca. Al igual que las anteriores, representan el 10% de las demandas. Registro
de Marca Mixta: Total: 5/50 Porcentaje: 10% Descripcion: Las demandas sobre registro de marca mixta
involucran marcas que combinan elementos verbales y graficos. Representan el 10% de las demandas,
mostrando la diversidad de tipos de marcas que se registran y litigan.

La Tabla 6 muestra una concentracion significativa en dos tipos de demanda: cotejo marcario y competencia
desleal, cada uno representando el 30% del total. Esto refleja la importancia de estos aspectos en el derecho de
marca y su relevancia en el estudio.

Aunque el cotejo marcario y la competencia desleal son predominantes, la tabla también muestra una diversidad
de otros tipos de demanda, cada uno representando el 10% del total. Esto indica que el estudio abarca una
amplia gama de litigios relacionados con el derecho de marca.

La distribucion de demandas refleja los objetivos de la investigacidn, que se centran en aspectos especificos del
derecho de marca, como el cotejo marcario y la competencia desleal, asi como otros tipos de demanda
relevantes. La Tabla 6 muestra un equilibrio en la muestra de demandas, con una representacion adecuada de
diferentes tipos de litigios. Esto asegura que el analisis sea completo y representativo de las diversas
problematicas en el derecho de marca.

Tabla 7. Fallos de las sentencias.

Cotejo marcario 20 negadas

Registro comercial 5 negada

Cancelacién de marca 5 negada

Falta de renovacidn 5 negada

Competencia desleal 6 4 concedidas 2 negada
Registro de marca mixta 9 negada

Fuente: Elaboracion propia fallos de las sentencias (2024).

La Tabla 7 proporciona una vision clara de los fallos de las sentencias analizadas en el estudio. La predominancia
de fallos negativos en la mayoria de los tipos de demanda, junto con la excepcidn notable en las demandas por
competencia desleal, refleja la rigurosidad y consistencia de los criterios aplicados por la SIC en el contexto del
derecho de marca.

Distribucion de Fallos por Tipo de Demanda
Cotejo Marcario: Total de Sentencias: 20.

Fallos: Todas negadas Andlisis: Este tipo de demanda, que se refiere a la comparacidon entre marcas para
determinar posibles conflictos o similitudes, tuvo un resultado uniforme en cuanto a los fallos, con todas las
sentencias siendo negadas. Esto sugiere que, en los casos analizados, los argumentos presentados no fueron
suficientes para que se concedieran las demandas.

Registro Comercial: Total de Sentencias: 5 Fallos: Todas negadas Andlisis: Las demandas relacionadas con el

registro de nombres comerciales también resultaron en fallos negativos. Esto indica que las solicitudes de
registro fueron rechazadas en todos los casos analizados.
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Cancelacion de Marca: Total de Sentencias: Fallos: Todas negadas.

Las demandas de cancelacidn de marca, que buscan anular el registro de una marca, también fueron negadas en
su totalidad. Esto sugiere que los argumentos para la cancelacién no fueron considerados validos por la SIC.

Falta de Renovacién:Total de Sentencias: 5 Fallos: Todas negadas Las demandas por falta de renovacién de
registros de marca también resultaron en fallos negativos. Esto indica que las solicitudes de renovacion fueron
rechazadas en todos los casos.

Competencia Desleal: Total de Sentencias: 6 Fallos: 4 concedidas, 2 negadas.

Este tipo de demanda, que se centra en practicas comerciales que pueden confundir al consumidor, tuvo un
resultado mixto. La mayoria de las sentencias (4 de 6) fueron concedidas, lo que sugiere que los argumentos
presentados fueron considerados validos en la mayoria de los casos. Las 2 sentencias negadas indican que en
algunos casos los argumentos no fueron suficientes.

Registro de Marca Mixta: Total de Sentencias: 9 Fallos: Todas negadas Las demandas sobre registro de marca
mixta, que involucran marcas que combinan elementos verbales y graficos, también resultaron en fallos
negativos. Esto indica que las solicitudes de registro fueron rechazadas en todos los casos analizados.

En la Tabla 8 se muestran el andlisis de las sentencias seleccionadas y clasificadas previamente segun la temdtica
de derecho de marca vy su fallo como muestran la Tabla6y 7.

Analisis de sentencias

La SIC ha hecho fallos que velan por la proteccién de los empresarios; al analizar las demandas por competencia
desleal y muchas de ellas si han sido probadas fehacientemente como lo fueron el caso de empresas como
Bavaria, Alpina, Licorera de Cundinamarca, Munich de la persona natural Giovanny Garcia entre otros
seleccionados en el cuadro de anlisis, asimismo se puede observar también el desconocimiento por parte de
muchos empresarios al entablar demandas que a la luz de un conocimiento previo de la normatividad nacional
e internacional por la cual se rige el pais , denotando la falta de apropiacién de las mismas como lo fue el caso
de los cotejos marcarios de Bellini y Portobellini, registro de marca mixta Esso y Essa, cancelaciones de marcas,
Cotejo marcario entre ultragas y gas evolution jean entre otros.

“La CAN afirma el Tribunal Andino de Justicia, puedan existir en el mercado marcas idénticas o similares que
pertenezcan a distintos titulares, siempre y cuando se encuentren amparando productos o servicios ubicados en
diferentes clases.

En consecuencia, el titular de una marca no podria solicitar el amparo legal si un tercero solicita o usa una marca
semejante o igual destinada a distinguir articulos o servicios distintos. Tomemos como ejemplo la marca
“Corona”; dicha denominacion se encuentra registrada en Colombia para diferentes productos (porcelana
sanitaria, chocolate y cerveza) pertenecientes a diferentes titulares, pero logran convivir pacificamente, a pesar
del reconocimiento del que gozan dentro del publico, debido a que los productos que cada una identifica son tan
disimiles que evitan cualquier asomo de confusién entre los consumidores”. (Gaitan, M.G.2020).

Finalmente el ultimo objetivo de investigacion era conocer el grado de conocimiento sobre el derecho marcario

a las personas participes de estos derechos, se tomd una muestra de empresarios en Caucasia Antioquia a través
de una encuesta en google forms como se resume a continuacién en la Tabla 9.
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Tabla 8. Sentencias seleccionadas.

Nombre de la
sentencia:
Sentencia de tutela
N°938/01 Corte
Constitucional 30 de
agosto 2001

Actor: Fabrica de licores Tolima

Demandado: SIC

Emisor: Corte Constitucional

Expediente: 389490

Decision: Concedida

Requisito Marcario

Tapa Roja

Sentido del fallo:

Improcedente al existir otro medio de
defensa

Sentencia N°1/001-
03-24-000-
201200262-00
consejo de estado 7
de marzo 2019

Sentido del fallo: Niega

Propiedad industrial

Decision: 486 de 2000 de la CAN

Cotejo marcario entre ultragas y gas
evolution jean

Demandante: GAS JEANS

Servicio clase 35 niza
Servicio clase 25

SENTENCIANn® 11001-
03-24-000-2012-
00306-00 de Consejo
de Estado (SECCION
PRIMERA) del 24-09-
2020

Fecha: 24 Septiembre
2020

Sentido del fallo: NIEGA
Demandado: SIC

Tipo de documento: Sentencia
Expediente: 11001-03-24-000-
2012-00306-00

Emisor: SECCION PRIMERA
Demandante: CAMARA DE
COMERCIO DE ARMENIA

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS
Registro / NOMBRE COMERCIAL

Derecho exclusivo/ NOMBRE COMERCIAL
Proteccioén /

NOMBRE COMERCIAL

RUTA DEL CAFE para identificar
servicios de la Clase 41 de la
Clasificacion Internacional por
no ser idéntica ni asemejarse a
un nombre comercial protegido
El nombre RUTA DEL CAFE
forma parte de la estrategia
implementada por la parte
demandante, visibilizada a
través de un proyecto turistico,

la Sala concluye que el acto acusado no
vulnero el literal b) del articulo 136 de la
Decisién 486, por cuanto la marca
registrada RUTA DEL CAFE no es idéntica o
similar a un nombre comercial protegido.
NOMBRE COMERCIAL Concepto/ NOMBRE
COMERCIAL Proteccion/ NOMBRE
COMERCIAL Prueba del uso real y efectivo
DERECHOS DE AUTOR Proteccion /
REGISTRO MARCARIO De un signo que
reproduce un titulo de una obra protegida
por el derecho de autor/
IRREGISTRABILIDAD DERECHO DE AUTOR
COMO MARCA

SENTENCIA n® 11001-
03-24-000-2009-
00023-00 de Consejo
de Estado (SECCION
PRIMERA) del 26-08-
2021

Sentido del fallo: NIEGA

Fecha de la decisién: 26 Agosto
2021

Demandado: SUPERINTENDENCI
A DE INDUSTRIAY COMERCIO SIC
Numero de expediente: 11001-
03-24-000-2009-00023-00

Tipo de documento: Sentencia
Emisor: SECCION PRIMERA

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS
Cancelacién por no uso /

SOLICITUD DE CANCELACION DE UNA
MARCA

Con fundamento en que el uso que se le dio
no obedece a la forma en que fue registrada
/ CANCELACION POR NO USO DE UNA
MARCA -

No procede respecto de la
marca TROLLI de la clase 30[S]i
una marca es usada de manera
diferente a la forma en que fue
registrada no podra ser
cancelada por falta de uso o
disminuirse la proteccién que
corresponda, si dicha diferencia
es s6lo en cuanto a detalles o
elementos que no alteren el
caracter distintivo de la marca.

la acciéon de nulidad y restablecimiento del
derecho promovida por la parte actora
resulta procedente, habida cuenta que de
prosperar sus pretensiones de cancelacion
total del registro de la marca nominativa
TROLLI, puede solicitar el registro a nombre
suyo para todos los productos de la citada
Clase 30;y, ademas, como el titular de la
marca pierde su proteccion, tendrian las
aqui demandantes el derecho preferente a
solicitar el registro de la marca si se cancela
por falta de uso, lo que no podria hacer
mientras esté protegida a nombre de
PROCAPS S.A. [ &] Precisamente, la
cancelacion de una marca por falta de uso
se hace para depurar el registro marcarioy
permitir a otras personas hacer uso de
marcas que han caido en no uso por parte
de su titular, a quien se le extingue el
derecho al uso exclusivo de la marca.




Sentencia n® 11001-
03-24-000-2009-
00622-00 de Consejo
de Estado - Sala
Contenciosa
Administrativa -
SECCION PRIMERA,
de 21 de Febrero de
2019 (caso
SENTENCIA n® 11001-
03-24-000-2009-
00622-00 de Consejo
de Estado (SECCION
PRIMERA) del 21-02-
2019)

Sentido del fallo: NIEGA

Emisor: SECCION PRIMERA
Fecha: 21 Febrero 2019

Nidmero de expediente: 11001-03-
24-000-2009-00622-00

Normativa aplicada: DECISION
486 DE 2000 - ARTICULO 134/
DECISION 486 DE 2000 —
ARTICULO 135/ DECISION 486 DE
2000 - ARTICULO 136 LITERALA /
DECISION 486 DE 2000 —
ARTICULO 150/ DECISION 486 DE
2000 - ARTICULO 172 INCISO
CUARTO

Demandado: SUPERINTENDENCIA
DE INDUSTRIAY COMERCIO - SIC
Demandante: J. MARBES
CARRILLO LIMITADA

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS -
Registro / COTEJO MARCARIO -

Entre el signo nominativo CHOCORICO
para identificar productos de la Clase 30 de
la Clasificacion Internacional de Nizay la
marca mixta CHOCORICO previamente
registrada en la misma clase /

NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS -
Nulidad del registro marcario por confusion
con marca previamente cancelada por no
uso / Accioén de nulidad relativa marcaria -
Interés particular y desistible.

SENTENCIA n® 11001-
03-24-000-2009-
00491-00 de Consejo
de Estado (SECCION
PRIMERA) del 28-10-
2021

sentido del fallo: NO APLICA/
NIEGA

Fecha de la decision: 28 Octubre
2021

Demandado: SUPERINTENDENCI
A DE INDUSTRIAY COMERCIO SIC
Numero de expediente: 11001-
03-24-000-2009-00491-00

Tipo de documento: Sentencia
Emisor: SECCION PRIMERA

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS -
Registro / CADUCIDAD DEL REGISTRO POR
FALTA DE RENOVACION De las marcas
TAXIS LIBRES 2.11111y LOSUNOS 111111/
NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO

Asi pues, en el caso concreto,
frente al cotejo entre las marcas
TAX EXPRESS 4.111111 (mixta)y
TAXISLIBRES 2.11111 y LOS
UNOS 111111" (mixtas), se
configurd el supuesto de hecho
establecido en el articulo inciso
4° del articulo 172 de la Decisién
486, en tanto que la causal de
nulidad invocada dejé de
aplicarse al haber operado el
fendmeno juridico de la
caducidad del registro de las
marcas TAXIS LIBRES 2.11111
(mixta) y LOS UNOS 111111"
(mixtas), por lo cual la Sala
declararéa la consecuencia
juridica alli prevista y, por ende,
pondra fin el proceso, conforme
se dispondra en la parte
resolutiva de esta providencia.
PROPIEDAD

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS -
Caducidad del registro por falta de
renovacion / Nulidad del registro marcaria -
No puede declararse por haber caducado /
Accidn de nulidad relativa marcaria -
Alcance de la regla establecida en elinciso
4 del articulo 172 de la Decisién 486 de
2000 / Cotejo marcario - Entre el signo mixto
"TAX EXPRESS 4.111111"y el nombre
comercial "LOS UNOS".

SENTENCIA n© 11001~
03-24-000-2010-
00448-00 de Consejo
de Estado (SECCION
PRIMERA) del 16-05-
2019

Sentido del fallo: ACCEDE
Normativa

aplicada: CONSTITUCION
POLITICA - ARTICULO 83/
DECISION 486 DE 2000 —
ARTICULO 136 LITERALH /
DECISION 486 DE 2000 —
ARTICULO 172/ CONVENCION DE

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS -
Registro / REGISTROS DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL EXTRACOMUNITARIOS -
Proteccioén en un pais de la Comunidad
Andina ante la indebida utilizacién por parte
de un tercero / COTEJO MARCARIO - Entre
la marca notoria y registrada en el exterior
de la sociedad Munich SLy el signo

COMPETENCIA DESLEAL
Giovanny Garcia Rios tenia la
clara intencién de aprovecharse
de la reputacion del signo
perteneciente a la sociedad
demandante, pues conocia sus
productos, su penetracion en el
mercado, su publicidad y




WASHINGTON DE 1929 ARTICULO
7 / CONVENCION DE
WASHINGTON DE 1929 ARTICULO
16 LITERAL B/ CONVENIO DE
PARIS - ARTICULO 2/ CONVENIO
DE PARIS - ARTICULO 6 BIS /
CONVENIO DE PARIS - ARTICULO
8

Emisor: SECCION PRIMERA
Fecha: 16 Mayo 2019

Numero de expediente: 11001-
03-24-000-2010-00448-00
Demandante: MUNICH S.L
Demandado: SUPERINTENDENCI
A DE INDUSTRIAY COMERCIO -
sIc

MUNICH registrado en Colombia /
REGISTRO MARCARIO - Nulidad respecto
del signo mixto MUNICH para distinguir
productos comprendidos en la clase 25 del
nomenclator de la Clasificacion
Internacional de Niza por haberse
efectuado de malafe

recordacion, todo lo anterior en
contravencion del articulo 172
de la Decisién 486 de 2000,
como bien lo considerd la parte
actora. El anterior examen,
permite concluir a la Sala que al
demostrarse la competencia
desleal y la mala fe por parte del
sefor Giovanny Garcia Rios, se
configurd la causal de
irregistrabilidad contenida en el
articulo 172 de la Decisién 486
de 2000 de la Comunidad
Andina, siendo innecesario el
estudio de los cargos relativos a
la vulneracién de la Convencién
de Paris y la Convencién de
Washington de 1929, razén por
la cual se declarara la nulidad
del acto administrativo
demandadoy, en consecuencia,
se ordenara la cancelacion del
registro, como en efecto se
dispondra en la parte resolutiva
de este proveido. PRINCIPIO DE
TERRITORIALIDAD MARCARIA -
Alcance / PRINCIPIO DE
TERRITORIALIDAD MARCARIA -
Excepciones. Marca notoria /
APLICACION DEL DERECHO
COMUNITARIO ANDINO -
Prevalencia / MARCA NOTORIA -

Sentencia n®11001-
03-24-000-2009-
00547-00 de Consejo
de Estado - Sala
Contenciosa
Administrativa -
SECCION PRIMERA,
de 4 de Octubre de
2018

Fecha: 04 Octubre 2018

Emisor: SECCION PRIMERA
Demandado: SUPERINTENDENCI
A DE INDUSTRIAY COMERCIO -
SIC

Demandante: PRODUCTOS
ALIMENTICIOS BELLINI S.A

COTEJO MARCARIO - Entre el signo
nominativo BELLINI y la marca nominativa
previamente registrada PORTOBELLINI /
REGISTRO MARCARIO - No procede frente
al signo BELLINI por existir similitud y riesgo
de confusién con la marca PORTOBELLINI /
REITERACION DE JURISPRUDENCIAL la
Sala concluye que el signo nominativo
BELLINI se encuentra incurso dentro de los
presupuestos normativos de la causal de
irregistrabilidad por existir similitud fonética
y ortografica con la marca nominativa
PORTOBELLINI, conforme a lo dispuesto en
el articulo 136, en especial el literal a), de la
Decisién 486

la Sala considera que no tiene
incidencia en el caso sub lite el
argumento del demandante
sobre la existencia de

un derecho marcario para

la marca nominativa BELLIN en
la Clase 31 de la misma
Clasificacion, por cuanto, el
mencionado derecho se
adquirié en una fecha posterior a
aquella en que se canceld por no
uso la marca nominativa
PORTOBELLINI para identificar
productos en esa misma Clase
31, cuyo titular es el tercero con
interés. - La Sala precisa que los
registros de la marca nominativa




BELLINI para distinguir
productos en las Clases 5y 31
de la Clasificacién Internacional
de Niza concedidos a la
demandante no le confieren per
se el derecho al registro del
signo nominativo BELLINI para
distinguir productos en la Clase
31 de la mencionada
Clasificacion, por las razones
expuestas en la presente
sentencia. En este orden de
ideas, ante la carencia de
vocacién de prosperidad de los
cargos endilgados en la
demanda, toda vez que no se
demostré que el signo
nominativo BELLINI fuera
susceptible de ser registrado, se
mantiene incélume la
presuncion de legalidad que
ampara los actos
administrativos demandadosy,
en consecuencia, la Sala habra
de denegar las suplicas de la
demanda.s

Sentencia: 1228 de
2015

Radicacion:
09054397
Demandante: Comp
agnie Gervais Danone
Y Danone Alqueria S.A
Demandada: Alpina
Productos
Alimenticios S.A

ASUNTO: Competencia Desleal,
configuracion del articulo 7,8y 16
de la Ley 256 de 96

ACTO DE COMPETENCIA
DESLEAL: Imitacién desleal
sistematica

DANONE acusa a Alpina de actuar de
“forma desleal y contraria al correcto
comportamiento de un competidor” por
haber solicitado registros de marca sobre
expresiones “idénticas y estrechamente
similares” a las de DANONE y también, por
imitar sus prestaciones mercantiles como
lo seria, segun dijo, sus “denominaciones,
empaquesy elementos publicitarios™.
Imitando no solo las marcas sino las
prestaciones mercantiles de DANONE,
incluyendo el Marketing Mix de sus
productos. Danone hizo la relacion de la
preexistencia de sus marcas en el mundoy
su posterior uso por parte de ALPINA en
Colombia:

Sefiala DANONE que ALPINA, no tuvo
reparo alguno en reproducir los elementos
de las campafas audiovisuales, nombre y
caracteristicas de los empaquesy
conceptos de distribucién 4x4 , 5x5,
colores de los empaques

DECISION: En mérito de lo
expuesto, la Delegatura para
Asuntos Jurisdiccionales de la
Superintendencia de Industriay
Comercio, en ejercicio de las
facultades jurisdiccionales
conferidas por el articulo 24 del
Codigo General del Proceso,
administrando justicia en
nombre de la Republicay por
autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: Declarar que ALPINA
PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.
incurrié en el acto desleal de
imitacion sistematica en los
términos delinciso final del
articulo 14 de la Ley 256 de 1996,
de conformidad con la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Ordenar a ALPINA
PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A
el retiro de los circuitos




comerciales, y la posterior
destruccion, de toda la
existencia del producto YOX
CON DEFENSIS, incluyendo los
envases, embalajes, etiquetas,
material impreso o de
publicidad, u otros materiales
que promocionen tal producto
en el mercado colombiano, o
sirvan para identificarlo. Lo
anterior debera ser acatado
dentro de los dos meses
siguientes a la ejecutoria de la
sentencia que ponga fin a este
proceso.

SENTENCIA n°
11001-03-15-000-
2020-05220-00 de
Consejo de Estado
(SECCION CUARTA)
del 04-03-2021

Sentido del fallo: NIEGA
Numero de expediente: 11001-
03-15-000-2020-05220-00
Demandado: SECCION PRIMERA
DEL CONSEJO DE ESTADO

Fecha de la decision: 04 Marzo
2021

Tipo de documento: Sentencia

ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIA JUDICIAL - Niega / MEDIO DE
CONTROL DE NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO /
REGISTRO DE MARCA MIXTA / AUSENCIA
DE DEFECTO PROCEDIMENTAL ABSOLUTO
/ AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO

, los analisis comparativos se
realizaron de conformidad con
las descripciones generales de
los productos representados por
las marcas ESSAy ESSO. No
existe duda que la marca ESSO
serefiere a Aceites y grasas
industriales; lubricantes;
productos para absorber, regary
concentrar el polvo;
combustibles (incluyendo
gasolinas para motores) y
materias de alumbrado; bujias 'y
mechas para el alumbradoy que
la marca ESSA se refiere a
energia eléctrica. Es a partir de
esta diferencia que la autoridad
judicial demandada hizo un
analisis de conexidad
competitivay concluyd
razonablemente que si bien
existen similitudes ortograficasy
fonéticas entre las marcas
mixtas ESSO y ESSA, lo cierto es
que los productos representados
son sustancialmente diferentesy
que no existe riesgo de
confusién en el consumidor.

DERECHO COMERCIAL. REGISTRO DE
MARCA MIXTA. No hay defecto
procedimental, factico o sustantivo en la
decisién del Consejo de Estado que negd la
accion de nulidad y restablecimiento del
derecho promovida contra la
Superintendencia de Industria y Comercio,
en cuanto a la aprobacion del registro de
una marca mixta, al realizarse los analisis
de conexién competitiva y diferenciacion de
productos de conformidad con las normasy
criterios aplicables. DERECHO
COMERCIAL. REGISTRO DE MARCA MIXTA.
No hay defecto procedimental, factico o
sustantivo en la decisién del Consejo de
Estado que negé la accién de nulidad y
restablecimiento del derecho promovida
contra la Superintendencia de Industriay
Comercio, en cuanto a la aprobacién del
registro de una marca mixta, al realizarse
los analisis de conexidon competitivay
diferenciacion de productos de
conformidad con las normasy criterios
aplicables.




ASUNTO: Competencia Desleal,
configuracién del articulo 7,8y 16
de la Ley 256 de 96

ACTO DE COMPETENCIA
DESLEAL: Imitacién desleal
sistematica

3. Declarar que C.I. Naturalways Colombia
Limitaday Jorge Luis Meza Gonzalez
incurrieron en el acto de competencia
desleal de violacion de secretos,
establecido en el articulo 16 de la Ley 256
de 1996. 4. En consecuencia, ordenar a C.I.
Naturalways Colombia Limitaday Jorge Luis
Meza Gonzalez que se abstengan de
produciry comercializar flores preservadas
mediante la explotacién del procedimiento
de produccion de Guirnaldas, asi como de
divulgar esa informacion.

5. Ordenar, como medida para remover los
efectos ocasionados por la conducta
desleal declarada, lo siguiente:

a) La destruccioén de los bienes productivos
cautelados durante la diligencia de
decomisoy secuestro acaecida el 24 de
junio de 2011 que se encuentran en el
almacén general de depdsito Almacafé

b) La divulgacion de la presente sentencia
entre los clientes de C.I. Guirnaldas S.A.,
C.lI. Naturalways Colombia Limitada, C.I.
Universal Trading Colombia S.A.S.y
Envases Ecoldgicos S.A.

c) La publicacion de la presente sentencia
en un periddico de amplia circulacion
nacionaly en un sitio destacado de las
paginas web de C.l. Guirnaldas S.A., C.I.
Naturalways Colombia Limitada, C.I.
Universal Trading Colombia S.A.S.y
Envases Ecoldgicos S.A. Las ordenes
contenidas en los literales b) y c) anteriores
deberan ser cumplidas por C.l. Naturalways
Colombia Limitada en el plazo de 5 dias
contados a partir de la ejecutoria de esta
providencia.

d) Prohibir a Jorge Luis Meza Gonzalez, C.I.
Naturalways Colombia Limitada, C.I.
Universal Trading Colombia S.A.S.y
Envases Ecoldgicos S.A. la utilizacién del
proceso de produccion de flores
preservadas de C.l. Guirnaldas S.A.

4. Condenar en costas a la parte
demandada.

DECISION: DECLARAR que
Bavaria & Cia S.C.A. incurrié en
el acto de competencia desleal
denominado pactos desleales de
exclusividad consagrado en el
articulo 19 de la ley 256 de 1996.
SEGUNDO: ORDENAR a Bavaria
& Cia S.C.A. abstenerse de
suscribir, a futuro, contratos de
suministro que incluyan
clausulas de exclusividad para la
venta de cerveza. Lo anterior, sin
perjuicio de que Bavaria & Cia
S.C.A. puede conservar las
exclusividades que tenga
pactadas a la fecha de
notificacion de la presente
providencia. Esta orden debe
cumplirse a partir de la fecha de
notificacion de la presente
providencia.

TERCERO: NEGAR las demas
pretensiones de la demanda.
CUARTO: NEGAR la prosperidad
de las excepciones propuestas
por la demandada, teniendo en
cuenta lo expuesto en la parte
motiva de la presente
providencia.

QUINTO: CONDENAR en costas
a Bavaria & Cia S.C.A. Por
concepto de agencias en
derecho se fija el equivalente a 8
S.M.M.L.V. los cuales debera
pagar a favor de Central
Cervecera de Colombia S.A.S.
Por Secretaria liquidense en el
momento que corresponda.

OPINION: La SIC antes resolver el problema
juridico se ocupa de desentrafiar los
alcances de la excepcidn de prescripcion,
la cual no prospera, dado que del cuerpo de
la demanda se extrae que los hechos objeto
de reproche se configuran en 2017, cuando
se incrementan los contratos de
exclusividad y patrocinio, generandose el
bloqueo para nuevos actores en el
mercado. Conducta que no puede
asimilarse con la reprochada por Heineken

Fuente: Elaboracién propia sentencias seleccionadas sobre derecho marcario (2024).
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Tabla 9. Sondeo a empresarios en Caucasia-Antioquia.

Encuesta aplicada a empresarios de diversos sectores en Caucasia.

é¢Conoce qué es el Derecho de Marca? El 60,7% de los encuestados ha escuchado acerca de Derecho de Marca

éConoce la definicidn sigla qué es la SIC? El 60% desconoce acerca de la entidad encargada (SIC) superintendencia de
industria y comercio

¢Ha registrado su marca ante la SIC? El 60% de los encuestados desconoce que es la SIC

¢éHa registrado su marca ante la SIC? El 78% no ha registrado su marca

éConoce los pasos para registrar su marca antes la SIC? El 85,7% desconoce los pasos para registrar ante la SIC

é¢Conoce los beneficios de tener su marca registrada? El 82,1% desconoce los beneficios de tener una marca registrada

Sabe con claridad ¢Como se encuentra clasificado su producto o servicio que oferta? El 60% de los encuestados
manifiesta conocer cdmo se encuentra clasificado el producto o servicio que ofrecen

éConoce la clasificacion internacional Niza? Sin embargo, al preguntar si conocen que el sistema de clasificacion Niza el
92,9% desconoce que es

éSabe usted cuales son los documentos necesarios para el proceso de registro marcario ante la SIC? Un alto porcentaje
el 89,3% manifiesta desconocer cudl es la documentacién necesaria para el registro de marca

¢Desea conocer mas sobre Derecho Marca? Y finalmente el 85,7% de los empresarios encuestados, tiene el interés de
conocer mas acerca de la temética

La encuesta revela la desinformacidn que poseen los empresarios sobre el derecho de marca

El desconocimiento de la clasificacidén de su producto o servicio acorde con el sistema de clasificacion internacional de
Niza

La mitad de las empresas encuestadas ya tiene registrada su marca no obstante desconocen aun los pasos y
conocimientos previos para adquirir la misma

Un gran porcentaje desea conocer mas acerca de la temética.

Fuente: Elaboracion propia resume el sondeo a empresarios en Caucasia -Antioquia (2024).

Conclusiones

Si esta normatividad es desconocida, I6gicamente muchos propietarios de marca acudieron a demandar cotejos
marcarios de diferentes clases y servicios como se evidencia en las sentencias analizadas.

La distintividad es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia de este Tribunal como la funcién primigenia
que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca. Es la razén de ser de la marca, es la
caracteristica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por
una persona de los idénticos o similares de otra, para asi impedir que se origine una confusidon en las
transacciones comerciales. (Thomson Consumer Electronics INC. Vs. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
2004, p.05).

Segun la doctrina, "el ius prohibendi del titular de un derecho marcario no fenece en el derecho de impedir el
uso del signo, sino también en el impedimento de registro de una marca idéntica o similar" (Chavez, 2018, p.51).

Ademas, se aplica el principio "prior in tempore, potiorin iure", que se traduce a "primero en el tiempo, primero
en el derecho", dandose la preferencia a aquel derecho registrado con anterioridad versus un signo que ni
siquiera ha llegado a formalizarse debidamente, como es el caso del solicitante.

Segun Lindley-Russo (2018, p.202), la marca no puede ser definida Unicamente en razén a los productos o
servicios que identifica o, a dicha capacidad distintiva. Ello significaria circunscribirla a un plano estrictamente
tedrico. La marca —como signo vivo y operante- debe tomar en cuenta el ambiente donde se desenvuelve, esto
es, el propio mercado. En tal sentido, solo en el mercado la marca llega a ser tal, y es sélo ahi donde los
consumidores consolidan la unidn psicoldgica signo-producto/servicio. (p.201).
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Asi, para que una marca alcance efectivamente dicha distintividad, es necesario que esta funcidn se verifique en
el mercado, en el mismisimo circuito comercial, que es realmente donde los consumidores podran diferenciar si
los productos o servicios son ciertamente los que ofrece tal o cual empresario. En lineas posteriores, Wester
(2020) agrega que:

El signo se convierte en marca cuando su asociacidn con el producto o servicio identificado penetra en la mente
de los consumidores, lo que viene condicionado por el uso efectivo y adecuado que de ella haga su titular o en
un tercero con su condicionamiento; y en este proceso la marca llega a constituirse en un bien inmaterial
juridicamente protegido.

La muestra de empresarios encuestados mostré desconocer acerca de los derechos de propiedad industrial,
especificamente de acerca del derecho de marca y todo lo relacionado con ello y su implicacién empresarial,
desde el procedimiento de registro ante la SIC asi como sus derechos positivos y negativos, la proteccién de su
empresa y al consumidor.

Es necesario que los empresarios tengan un mayor conocimiento y apropiacién del derecho marcario, para asi
evitar incurrir en competencia desleal y reducir el nimero de demandas. La clasificacién internacional de
productos y servicios de Niza es una herramienta fundamental para lograr esta claridad y seguridad juridica en
el registro de marcas. Ademas, es importante resaltar que la distintividad es la funcion primigenia que debe
reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca, y que solo en el mercado la marca llega a ser tal,
donde los consumidores consolidan la unién psicoldgica signo-producto/servicio. Por ultimo, es fundamental
respetar el principio de "primero en el tiempo, primero en el derecho" para evitar conflictos y garantizar la
proteccion de los derechos marcarios.

Se sugiere previo a registrar una marca realizar una busqueda de antecedentes de marca efectiva, en donde se
pueden identificar posibles obstaculos legales que podrian surgir al intentar registrar una nueva marca. Esto
proporciona a los propietarios de marcas la oportunidad de ajustar su estrategia de marca y evitar problemas
legales antes de que surjan, lo que ahorra tiempo, recursos y posibles complicaciones en el futuro. Llevar a cabo
una busqueda exhaustiva de antecedentes de marca brinda una capa adicional de proteccion legal al propietario
de la marca, ayudandole a evitar conflictos y disputas que podrian surgir debido a la similitud con marcas
preexistentes (Intelectual ORG, 2024).
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