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INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la historia se ha podido apreciar de manera clara y contundente que aquel circulo que envuelve ó que gira en torno al comercio, se caracteriza por tratar de agilizar y permitir el desarrollo de manera rápida de los actos mercantiles ó en los cuales van a tener injerencia de manera directa los comerciantes, es decir, el comercio como motor de la economía mundial tiene la connotación de ser ágil, rápido, cambiante y sin trabas para lograr un mejor desenvolvimiento y permitir una mejor circulación de bienes y servicios.   

Surgen entre los diversos países que conforman el mundo, pactos o convenios, así como de estos con entes de carácter supranacional, pactos que tienen su origen en la necesidad de efectuar alianzas de tipo económico con sus vecinos, con el fin de facilitar y fortalecer el intercambio de productos que conlleven al mejoramiento de la economía interna de los mismos, logrando ese mejor y más rápido desenvolvimiento característico de la actividad mercantil  generando el mejoramiento no solo de la economía de los países, sino la protección legal de dichos intercambios que brotan de las mencionadas alianzas, lo cual debe hacerse a través de la expedición de normas que no solo tengan la connotación de ser aplicadas en un país, sino deben ostentar la calidad de supranacionales, es decir, que tengan aplicación más allá de las normas nacionales e internas de cada país.

Un ejemplo concreto de esta situación es lo acontecido en el año de 1969, cuando surge un grupo andino integrado por los países Bolivia, Colombia, Ecuador, Chile (quién se retirará en 1976), Perú, adhiriéndose en el año de 1973 Venezuela, y conocida a partir de 1996 como Comunidad Andina, cuya finalidad es facilitar el desarrollo de los estados miembros a través de la cooperación económica y social, además de coordinar la política relativa a cuestiones como el comercio, la industria, el turismo, el intercambio monetario, la planificación financiera y la legislación. 

La Comunidad Andina, consideró de necesaria importancia tener una legislación uniforme que cobijará y tuviera aplicación en todos los países miembros, por lo tanto, a través de la comisión quién es el órgano supranacional encargado de regular y legislar, se estatuyeron una serie de parámetros normativos relacionados con el intercambio comercial, lo que origina indudablemente que deban expedirse normas que regulen lo relativo a determinados temas que influyan directamente en el intercambio económico de los países miembros de la comunidad andina, como el caso especifico de la Propiedad Industrial dentro de la cual encontramos las  marcas, patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, competencia desleal, etc.  Que han sido regulados por diversas decisiones, pero que actualmente están regulados por la Decisión 486 de 2.000.

Dentro de este contexto encontramos que los sujetos más interesados en este  campo como lo son los comerciantes ó aquellas personas que de una u otra manera entran en la orbita legal del comercio o de los comerciantes y por ende, van a estar sujetos a la regulación normativa mercantil, no están a la vanguardia de dicho avance legislativo, lo que se evidencia cuando los empresarios que producen determinado producto ó prestan algún servicio y lo distinguen con alguna marca ó signo distintivo, que por no conocer al menos someramente dicha normatividad, no pueden impedir que en algún otro país miembro de la comunidad andina, se utilice una marca idéntica a la que utilice en su país de origen, ó lo que es peor aún pretender que con solo efectuar el Registro en Cámara de Comercio del nombre comercial y poseer un Establecimiento de comercio registrado, pueda pretenderse tener algún derecho de dominio de la marca de su producto ó del servicio que presta.

Por ende el derecho marcario como una clase de derecho poco difundido, pero que día a día va ampliando el campo de acción, convirtiéndose de esta manera en un aspecto esencial, tanto para el Jurista, como para el empresario o comerciante que ve regulado en este tipo de derecho asuntos de gran importancia para poder desempeñar a cabalidad su profesión, por tal motivo mediante el compendio que dio origen a este trabajo se pretende un acercamiento, tanto para los jurista y comerciantes, con esta novedosa e importante rama del Derecho. De ahí que en la presente investigación se procedió a observar la bibliografía doctrinal y la jurisprudencial existente, posteriormente se realizó una descomposición de los temas más importantes, y efectuando una comparación de las diversas teorías, con el fin de lograr una mejor explicación acerca de los distintos aspectos relevantes del derecho marcario, tomando como guía el método sistemático,  según el cual el derecho constituye un sistema y únicamente bajo dicha perspectiva la norma jurídica debe ser entendida como una parte de dicho sistema jurídico, y por ende así debe ser Interpretada al momento de aplicarla a casos concretos, tomando toda la legislación, doctrina y Jurisprudencia, tanto nacional como internacional como  un todo, para establecer un compendio más sólido jurídicamente, como es lo acontecido con la Decisión 486 de 2.000.

1. ASPECTOS HISTORICOS DEL DERECHO DE MARCAS

1.1. ANTECEDENTES MUNDIALES DEL DERECHO DE MARCAS

Las marcas tienen su origen en la antigüedad. En Grecia se utilizaban para distinguir objetos artísticos, así mismo existió una colonia griega llamada Sibaris, famosa porque sus habitantes  gastaban grandes cantidades de dinero en los lujos mas exagerados, entre esos derroches, los manjares mas sofisticados hacían parte integrante de sus comidas, por lo anterior, los cocineros Sibaritas tenían derecho a patentar sus platos especiales conservando el monopolio en la elaboración de los mismos por un año, tiempo mas que suficiente para amasar una gran fortuna. 

En Roma también se distinguían artículos diarios y se identificaba al autor de los mismos, para que pudiese cobrar honorarios por los servicios realizados, así mismo, se protegían el derecho de los autores por parte de la ley Civil, de alcance territorial y solamente por su aspecto netamente patrimonial.                 

Posteriormente, con el transcurso del tiempo y con la llegada de la Edad Media, las marcas y patentes eran patrimonio de los gremios, muchos fueron los nombres con los que se llegaron a distinguir las corporaciones y Gremios medievales, Artes, cofradías, guildas, hansas, fraternidades, etc. 
De tal manera que se obligaba utilizar un signo distintivo para los productos de cada corporación o gremio, para protección del consumidor en cuanto a calidad, pudiendo apreciarse de manera clara que en esta época de la historia empieza a tener un aspecto importante unas de las funciones primordiales de la marca como lo era identificar la calidad y así individualizar el producto o servicio al cual se aplica. 

Siguiendo con la edad media se puede afirmar que en efecto los inventos y los procedimientos pertenecían al gremio y sus secretos eran guardados con extremo celo por todas las personas pertenecientes al mismo, una característica especial de la época era que los secretos se compartían entre todos los que pertenecían al gremio, no eran exclusivamente de una sola persona, es decir, podemos afirmar que existía solidaridad, compañerismo, sentido comunitario y ayuda mutua. 

Posteriormente con el origen del nacimiento del pensamiento Renacentista, que se contrapone con los Gremios y Corporaciones, y que al contrario de ellos fomentaba el individualismo y el egoísmo, las marcas y patentes aparecen en Italia en el siglo XV, generando así un acontecimiento importante para el derecho comercial, dentro de estas asociaciones existía una “marca general ó colectiva” para todo el gremio y “marcas individuales” para sus componentes, dichas marcas constituían la garantía de calidad, y el honor de esa época, eran más bien signos distintivos de las personas que de las cosas y de hecho con frecuencia consistían en el nombre de la persona o del gremio en cuestión, al desaparecer los Gremios las marcas colectivas desaparecen volviendo nuevamente a aparecer en el derecho actual.     

Uno de los primeros beneficiarios de las marcas y las patentes, fue BRUNELLESCHI (1377-1446), famoso Arquitecto y escultor de nacionalidad italiana, a quién se le atribuye la invención de la perspectiva mecánica, quién obtuvo la exclusiva por tres años de un invento suyo relacionado al transporte fluvial de mercancías     

En Italia, y más exactamente en las islas de Sicilia y Cerdeña, existió la costumbre de adherir un signo sobre determinado objeto mediante la aplicación de un hierro ardiendo, lo que se conoció como marca de fuego, utilizado especialmente para identificar al propietario de animales y evitar una confusión con otros y en caso de sustracción la reivindicación frente a terceros. 

De igual forma, a partir de la invención de la imprenta en 1455, se inició propiamente el ciclo de los monopolios y privilegios que favorecían especialmente a los editores, entre estos privilegios se encuentra el que concedió por el lapso de 15 años el Senado de Venecia, a Giovanni d´Spira en el año de 1469 para editar las cartas de Cicerón y Plinio.   

En el año de 1474, se sancionó la primera norma sobre esta materia en la que se incluyó el derecho a reclamar la paternidad, se exigió la utilidad industrial, se fijo la duración en diez años y se estableció como obligatoria su explotación, a Galileo Galilei se le reconoció una patente en 1594.           

La Revolución Francesa intentó acabar con las marcas, al llevar la libertad de comercio hasta sus últimas consecuencias, pero pronto  las protestas se hicieron presentes y obligaron a los poderes públicos a dictar leyes protegiendo la propiedad de las marcas de la siguiente manera:

· En Francia en el año de 1857.

· En Inglaterra en el año de 1862.

· En Estados Unidos en el año de 1870. 

· En Alemania en el año de 1874.

·  En Argentina en el año de 1876.

·  En España en el año de 1878.   

En la Edad Moderna, a raíz de la Revolución Industrial, cuando la marca adquiere su función actual. Con la producción en masa, aparecen las falsificaciones y las primeras leyes al respecto en los países de Europa Occidental, que contemplan el registro de las marcas y su posible anulación. En 1883 se celebró el Convenio de París, el más antiguo y más importante (hasta el acuerdo trip's) tratado para la protección de la propiedad industrial, el cual posee siete textos diferentes y puede definirse como un tratado Internacional abierto y de duración indefinida cuyo objeto radica en constituir una unión ente la totalidad de los países miembros que tiene el carácter de persona jurídica internacional dotada de una estructura administrativa con presupuesto y mecanismos de financiación.

Así mismo, se establece en el convenio de París un cuerpo normativo común para todos los estados miembros relativos a ciertos aspectos de la propiedad industrial que definen niveles mínimos de protección y seguridad jurídica para los titulares de los derechos pertenecientes a la Propiedad Industrial dentro del ámbito internacional.      

Los países miembros y participantes del convenio de París acordaron, constituyeron y adoptaron una clasificación común de Productos y Servicios para lo relativo al registro de marcas, llevada a cabo el 15 de junio de 1.957, revisado en Estocolmo el 14 de Julio de 1967, en ginebra el 13 de mayo de 1.977 y modificado en ginebra el 28 de Septiembre de 1979, mediante esta clasificación se agruparon los productos o servicios que podían ser registrados, dividiéndolos en diversas clases de acuerdo a sus características.  

La primera edición de la clasificación de Niza fue publicada en 1.963, la segunda en 1.971, la tercera en 1.981, la cuarta en 1.983, la quinta en 1.987, la sexta en 1.992 y la séptima en 1.996, en el año 2002, entro a regir la Octava edición de la Clasificación de Niza, mediante la cual se reestructuro la clase 42 y se crearon las nuevas clases 43,44 y 45, el empleo de la clasificación de Niza es obligatorio no solamente para el registro nacional de marcas en los países miembros del arreglo de Niza, sino también para el registro internacional de marcas efectuado por la OMPI, para los registros ante la Organización Africana de la propiedad Intelectual –OAPI-.   

Se crea la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en el año de 1967 para promover la protección de la propiedad intelectual en el mundo, mediante la Conferencia de Estocolmo. En 1974 se transformó en un organismo Especializado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y recibió el mandato de administrar los asuntos de propiedad intelectual reconocidos por los Estados miembros de la Naciones Unidas. Hoy es uno de los 16 organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas.

En el año de 1995 se creó la Organización Mundial del Comercio (OMC) la cual incluye a 145 países y su sede está en Ginebra, Suiza, su finalidad radica en  impulsar e imponer un conjunto cada vez más amplio de políticas en materia de comercio, inversiones y desregulación, que exacerban las desigualdades entre el Norte y el Sur y entre ricos y pobres en cada país.

Así mismo, este acuerdo de creación de la OMC  contiene en su Anexo 1C el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), también conocido como TRIPS, por sus siglas en inglés que viene a ser el más importante en materia de propiedad industrial y marcas desde el convenio de París, acuerdo este que establece un nivel mínimo de protección que cualquier país supera fácilmente mediante la expedición de nuevas normas ó aplicando las ya existentes que reconozcan una mayor protección al titular del derecho.      

Desde que fue suscrito el Acuerdo ADPIC, se inició la implementación gradual de los compromisos que se plasmaron con dicho Acuerdo, el cual ha abarcado aspectos legislativos en institucionales en todas las áreas de propiedad intelectual, incluyendo el derecho marcario establece principios básicos para la protección de la propiedad intelectual; normas o estándares mínimos de protección; disposiciones de observancia; disposiciones para la adquisición y mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual; y un mecanismo de prevención y solución de diferencias. Es decir, el Acuerdo no trata de armonizar leyes, simplemente provee un nivel internacional mínimo para la protección de los derechos de propiedad intelectual.

1.2. ANTECEDENTES DE AMERICA LATINA Y LA COMUNIDAD ANDINA

En América Latina, con la prohibición del libre comercio en las colonias en el siglo XVI, no había necesidad de marcas, en 1778 se expidió el reglamento de aranceles reales para el comercio libre de España e indias, siendo este el primer instrumento legal conocido como un antecedente remoto, en él se pautaba que todos los productos que se embarcaban a Indias debían estar provistos de marcas. 

A partir de la segunda mitad del siglo XIX, casi todos los países latinoamericanos, promulgan leyes marcarías, con fuerte influencia del sistema francés, que contempla el nacimiento del derecho de la marca con su uso, a diferencia del sistema alemán que la condiciona a su inscripción en la oficina registral. Estas leyes concedían un amplio apoyo a los titulares de las marcas en perjuicio de los consumidores. 
En la década de 1970, influido por el movimiento comunista y el rechazo a lo extranjero, se modificaron muchas leyes de marca en América Latina (Brasil 1971, México 1975, Pacto Andino D85, 1979) pero a partir de la segunda mitad de los 80, el cambio de los sistemas económicos originó reformas en los sistemas marcarios. Se eliminó las prohibiciones a los productos extranjeros, facilitando la cesión y transferencia de marcas; entre otros aspectos (Brasil, 1996 acaba de modificar su código de propiedad industrial; México, 1991, crea su Ley, y en el caso de la comunidad Andina la Decisión 344 de 1994). 
En Latinoamérica no se ha dado la prohibición de marcas farmacéuticas. Se observa un estrecho paralelismo entre la evolución de la economía y el significado de la marca, por lo cual el objetivo que ésta tiene hoy en día puede cambiar en el futuro.

Es incuestionable que la Propiedad Industrial tiene un connotación eminentemente internacional, por el simple hecho del cada vez mayor comercio internacional y la proclamada globalización de la economía, desde el año de 1883, tenía plena existencia el Convenio de Paris al cual se hizo parte Colombia en el año de 1.996. 

En la actualidad los derechos que integran el derecho de marcas se protegen por cuanto son fundamentales en la actividad económica nacional e internacional, con el fin de evitar obstáculos y distorsiones al comercio de bienes y servicios, el acuerdo que establece la Organización Mundial del comercio (OMC) es el último de carácter multilateral que contiene normas sobre la materia.  

Un estamento importante para la consolidación de la Comunidad andina, se encuentra referenciado en la “Asociación Latinoamericana de Libre Comercio” ALALC, creada con el Tratado de Montevideo firmado el 18 de febrero de 1960 por Argentina, Brasil, Mexico, chile, Perú y Uruguay, posteriormente Colombia y Ecuador se adhieren en el año de 1961 cuyo objetivo era un programa de liberación de intercambio, eliminación de las barreras existentes para el comercio, el establecimiento de listas nacionales para la reducción de gravámenes. 

La meta del ALALC de poder realizar un equilibrio Inter.-regional no fue posible ya que los países grandes tuvieron temor a que la nivelación se hiciera por debajo, atrasando su crecimiento sostenido. 

Posteriormente, en el año de 1979 se crea la “Asociación Latinoamericano de la Integración” ALADI, creado en la XIX Conferencia Ordinaria de las partes contratantes, dicho organismo buscaba a largo plazo el establecimiento en forma gradual y progresiva, de un mercado latinoamericano.   

La ALADI está conformada por 11 países Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, cuya finalidad es  lograr la integración comercial estimulando las acciones de complementación entre los países, esta idea era la que tenía en sus orígenes la ALALC y se consolida en el marco de la Integración Sub-regional del Grupo Andino.

Llegando años más tarde, a la consolidación a través del Pacto Andino, ya que el día 26 de mayo de 1969 se firmó en Bogotá el acuerdo subregional de Cartagena cuya aprobación la dio el presidente de la República por medio del decreto 1245 del 8 de Agosto de 1969, con base en las facultades contempladas por la ley 88 de 1961, Este decreto fue declarado inexequible, motivo por el cual el Congreso por medio de la ley 8ª de 1973 autorizó al Presidente para ratificar dicho acuerdo. El decreto 113 de 1992 contiene el texto oficial de 1982 del Acuerdo de Cartagena. 

Naciendo de esta manera el Pacto Andino, conformado por Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú, originariamente, adhiriéndose en el año de 1973, Venezuela y Chile retirándose en el año de 1976 con ocasión de una difícil situación económica. 

Dentro de los objetivos del Acuerdo de Cartagena pueden destacarse: 

· Promover el desarrollo equilibrado y armónico de los países miembros en condiciones de equidad, mediante la integración y la cooperación económica y social. 

· Acelerar su crecimiento y la generación de Ocupación. 

· Facilitar su participación en el proceso de integración regional, con miras a la formación gradual del mercado común latinoamericano. 

· Propender por disminuir la vulnerabilidad externa y mejorar la posición de los países miembros en el contexto económico internacional.

· Fortalecer la solidaridad subregional y rehuir las diferencias de desarrollo existentes entre los países miembros.   

El Acuerdo Sub-regional originario ha sido modificado por diversos Protocolos en los que se destacan el de Lima suscrito el 30 de Octubre de 1976 el cuál suprimió el establecimiento de una unión aduanera, el Protocolo de Quito, suscrito el 12 de mayo de 1987 en el cual se acordaron importantes compromisos como lo son el crear un mercado común andino, introducir el sufragio universal para elegir al Parlamento Andino; y otorgar a los países miembros la igualdad de derechos en lo concerniente al espacio aéreo y aeropuertos enmarcados dentro del territorio del grupo.    

Una vez creada la comisión del Acuerdo de Cartagena de la Decisión 311 de 1991, más conocida como Régimen Común de Propiedad Industrial, mediante la cual se modificó la Decisión 85 que por más de 15 años había sido el estatuto Andino de la Propiedad Industrial. 

La decisión 85 constituyó el texto legislativo que siguió la concepción normativa o participativa de los derechos de propiedad intelectual, ya que no brindaba a los titulares de los derechos de propiedad la máxima protección posible a los derechos individuales. 

La comisión reunida en la ciudad de Quito, dictó la decisión 313 modificatoria de la decisión 311, agregando algunos cambios a dicha decisión y reemplazándola totalmente, como mediante la Decisión 313 no se suprimieron todos los errores ni las incongruencias que presentaba la anterior, las Decisiones 311 y 313 buscaron eliminar las normas que restringían los derechos de la propiedad industrial y con ello cambiar la concepción que inspiró la decisión 85, estableciendo disposiciones que protegieran adecuadamente a los titulares de los derechos de propiedad industrial, como no fue posible lograr su cometido mediante las mencionadas decisiones, se terminó con la puesta en marcha de la decisión 344 de 1.994 con la cual se pretendió corregir las disposiciones que no se consideraban como satisfactorias de las anteriores decisiones, siendo innegable que en buena parte, se consiguió dicho propósito, pués se eliminaron muchas de las restricciones existentes en la decisión 85.       

El Tribunal de la Comunidad Andina de Justicia se creó con el nombre de Tribunal Andino de Justicia por los cinco países en Cartagena el 28 de mayo de 1979. 

El protocolo de Trujillo de fecha 10 de marzo de 1996 modifico la estructura legal del Grupo Andino, del consejo Presidencial Andino, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, la Comisión de la Comunidad Andina y el Tribunal Andino de Justicia.  

La decisión 486 de la comisión de la Comunidad Andina se aprobó en Lima el 14 de Septiembre de 2000 y según lo dispuesto en la misma decisión en su Art. 274, entró en vigencia a partir del 1º de diciembre de 2000 y sustituyó la decisión 344, norma que estuvo vigente desde el 1º de enero de 1.994.

Dicha decisión es la que actualmente regula lo concerniente a la Propiedad Industrial dentro de los países de la Comunidad Andina y fue el resultado de varias reuniones de expertos, delegados de cada uno de los países miembros, que con la ayuda de la OMPI, elaboraron la propuesta cuyas actas son reservadas impidiendo conocer la exposición de motivos.

Mediante la expedición de esta norma se pretende dar cumplimiento al Acuerdo ADPIC, que establece la obligación para los países miembros de la OMC incorporar en cada una de sus respectivas legislaciones un régimen de protección de la propiedad intelectual que se ajusten a los lineamientos allí estipulados. 

La decisión 486 de 2.000 entre otros temas diferentes a las marcas regula. Patentes de Invención, Modelos de Utilidad, Esquemas de trazado de circuitos integrados, Diseños Industriales, Lemas Comerciales, Nombre comercial, Rótulos o enseñas,  etc. 

2. DERECHO COMUNITARIO.

2.1. NATURALEZA JURÍDICA

Dentro de los innumerables movimientos integradores que han surgido en el mundo y en especial; por la cercanía al tema; en América Latina, se encuentra el grupo andino, como una clara muestra de la consolidación que pugna por la ampliación del mercado generado por el fenómeno de la integración, es decir, el movimiento que surgió de la necesidad de una apertura económica de mercados que solo es posible a través de alianzas entre países cercanos geográficamente y con condiciones económicas y sociales similares. 

De igual forma, también puede hablarse de procesos de integración en el ámbito estrictamente jurídico, caracterizándose por la existencia de un ordenamiento supranacional vinculante para todos los estados.  

Por lo tanto, hay que precisar que lo acontecido en el caso del Grupo Andino, debe ser catalogado además de un movimiento de integración económico,  también desde el punto de vista jurídico, debiendo entenderse como una comunidad que se asocia en torno a unos intereses económicos, que correlativo conllevan intereses jurídicos, cuyos países participantes se reúnen y comprometen a efectuar una concesión de sus poderes que ostentan como Estados, ya sean legislativos, jurisdiccionales ó de ejecución a favor de una organización, la cual hay que aclarar nunca tendrá la connotación de ser un Estado sino solo logrará ostentar la condición especial, de ser un ente que brinda la posibilidad de una integración progresiva en aras siempre del interés común de los países miembros. 

A pesar que la transferencia por parte de los estados miembros de determinadas competencias es el postulado básico de un proceso integracionista, también ha ocasionado que se estructure  un obstáculo en la vida práctica, por cuanto una parte importante de la dirigencia política de la escena latinoamericana ha manifestado que de esta manera se cercena la soberanía de los estados, ante lo cual hay que manifestar que es precisamente en el ejercicio de la soberanía que ostenta el estado, que este puede atribuir el ejercicio de determinadas competencias a un organismo supranacional.   

Por lo anterior, es que Colombia hace parte del Acuerdo de Cartagena ó Pacto andino, denominado hoy en día “Comunidad Andina”, tal como se manifestó anteriormente, con el fin de pretender lograr un fortalecimiento de un mercado de índole subregional, en asocio con países como, Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela.

Para poder llevar a cabo esta integración económica, fue necesario tener una legislación uniforme y de aplicación preferente en los cinco países miembros, en materias relacionadas directamente con aspectos fundamentales de sus economías.   

  Surgen de los compromisos derivados del Acuerdo de Cartagena ó Pacto Andino  una traslación de poderes, dando origen a disposiciones de tipo normativo expedidas por el Órgano Legislativo Subregional denominado Comisión, normas  que ostentan el carácter de Supranacionales, es decir,  tienen la característica de ser aplicadas preferentemente sobre las normas del derecho nacional ó interno de cada país, siempre y cuando regulen temas semejantes. 

Gran parte del éxito de los procesos de integración supone que estos plasmen los principios básicos del Derecho comunitario, como lo son: 

· La atribución del ejercicio de competencias a organismos supranacionales.

· El efecto directo  de las normas que emanan de dichos organismos supranacionales.

· La preeminencia de dichas normas sobre el ordenamiento jurídico interno de cada uno de los estados que conforman el proceso integracionista.  

El derecho comunitario debe ser catalogado como un derecho especial, toda vez que no puede ser calificado como internacional público ni privado, es decir, es una regulación jurídica uniforme que cada uno de los estados miembros deben aplicar de manera preferente a las normas nacionales de cada uno, en aquellos aspectos sobre la materia que regule dicho derecho comunitario. Además es un derecho preeminente de aplicación directa y de eficacia inmediata, y su origen es paralelo con el surgimiento del movimiento integracionista, cabe resaltar que el efecto de la norma comunitaria es el de producir efectos jurídicos en un estado miembro, sin necesidad que los estados emitan acto alguno de recepción de la norma, lo que implica que tales normas no requieren de actos especiales de incorporación al derecho interno. 

Cuando las normas que conforman el derecho comunitario lo hayan autorizado, los Estados miembros podrán expedir normas según su régimen constitucional para complementar el derecho comunitario y expedir reglamentos que faciliten la aplicación de este derecho, aspecto este que es conocido como el “complemento indispensable”.

Un claro ejemplo de lo anterior se encuentra en el caso colombiano, plasmado en el decreto  2591 de 2.000, mediante el cual el Presidente de la República de la época, Dr. Andrés Pastrana Arango procedió a reglamentar parcialmente la Decisión 486 de 2000, en aspectos tales como las prorrogas y las publicaciones que se llevarán a cabo en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

En el evento en que existan vigentes tratados ó convenios suscritos por algún país miembro, el derecho comunitario se vincula a dichos tratados internacionales, pero sin que pueda predicarse que el derecho comunitario se subordine a las cláusulas de los convenios o tratados sobre igual materia, lo anterior, tiene sustento en lo expresado por un tratadista que afirma:
“El derecho comunitario andino se caracteriza por ser autónomo,  tener efecto coercitivo; integrarse a los ordenamientos jurídicos nacionales, en donde sus efectos son directos; prevalecer sobre el derecho de los Estados Miembros; representar un derecho único para toda la comunidad, y ser de aplicación uniforme”.  (Rengifo García, Ernesto, Propiedad Intelectual. El moderno derecho de autor.1.996, página 377). 

Es preciso reseñar brevemente que la doctrina ha diferenciado las normas que integran el ordenamiento jurídico comunitario en normas de derecho primario, fundamentales o institutivas, y normas de derecho secundario o derivado, las primeras son aquellas que están contenidas en los tratados internacionales que crean o modifican la organización comunitaria  o sus órganos y en consecuencia, la vigencia de estas normas en el derecho interno de los estados depende de la incorporación que estos realicen atendiendo a los procedimientos que su normas constitucionales prevén para la recepción de cualquier tratado internacional. 
Las segundas, es decir, las normas secundarias o derivadas, son aquellas que emanan de los órganos supranacionales instituidos en virtud del tratado internacional, siendo la expresión normativa de los órganos comunitarios y su vigencia depende de lo dispuesto en el tratado constituido, que para el presente caso no se exigen que sean incorporadas mediante ley aprobatoria. 
Las normas de la Comunidad Andina que conforman el Derecho Comunitario recogen las tendencias internacionales plasmadas en los diversos Acuerdos y convenciones que ostenten la vocación de llegar a ser aplicados a nivel mundial, como los es el Convenio de París celebrado en Francia el 20 de marzo de 1.883 mediante el cual se constituyó la Unión General para la Protección de la Propiedad Industrial, el cual ha sido revisado y actualizado en diversas reuniones de los países miembros, entre las que se destacan la de Bruselas en el año de 1900, Washington en el año de 1911, La Haya en el año de 1925, Londres en el año 1934, Lisboa en el año de 1958 y Estocolmo en los años de 1967 y 1971, desarrollándose así uno de los aspectos del fenómeno de la globalización.     

Es importante al tratar el tema de la Naturaleza Jurídica del Derecho comunitario dar a conocer los Órganos Principales, creados al momento de firmar el acuerdo de Cartagena, órganos que guardan una estrecha relación con el Derecho Comunitario al formar parte de la Comunidad Andina y tener funciones que de una u otra manera afecten la órbita de este tipo de derecho, estos órganos son: 

a-) Comisión: es el órgano máximo del Acuerdo, calificado como de índole político decisorio y el verdadero conductor del proceso de integración. Tiene la función de legislar exclusivamente sobre materias de su competencia entre las que se destacan la formulación de la política General del Acuerdo Andino, la aprobación de las normas que sean indispensables para hacer posible la coordinación de los planes de desarrollo y la armonización de las políticas económicas, velar por el armónico cumplimiento de las obligaciones que se derivan del Acuerdo, y por último evaluar el proceso de integración, entre otras. Las anteriores funciones se encuentran detalladas en el artículo 7º del  texto de aprobación del Acuerdo de Cartagena.

La Comisión expresa su voluntad mediante decisiones que se numeran consecutivamente y se indica la fecha exacta de la entrada en vigencia, si nada se menciona al respecto acerca de la entrada en vigencia, debe entenderse que la fecha correspondiente es la de la aprobación del acta final de la reunión respectiva,  tal como lo expreso el artículo 21º de la Decisión 6 de 1969 emanada de la Comisión, sin embargo, es preciso hacer mención, toda vez, que han existido polémicas, acerca de la fecha de entrada en vigencia de las decisiones, toda vez, que hay quienes afirman que requieren de manera inexorable su incorporación al derecho Nacional a través de un decreto ó de una Ley del Congreso, lo cual es cierto solo en el evento que la decisión así lo manifesté expresamente. 

La Comisión se reúne anualmente tres veces, en períodos de sesiones que se inician el segundo día de Marzo, Julio y noviembre, en la ciudad de Lima, Perú,  lugar donde se encuentra la sede de la Junta.  

b-) La Junta: es un órgano técnico del Acuerdo, integrada por tres miembros, entre sus funciones se encuentran la de velar por la aplicación del Acuerdo y el cumplimiento de las decisiones de la Comisión, formular propuestas a la comisión, efectuar  estudios técnicos, evaluar anualmente los resultados de la aplicación del Acuerdo, promover reuniones periódicas de los organismos encargados de la política económica, rendir dictámenes de incumplimiento de las normas emanadas del acuerdo a un país miembro. Etc. 

La Junta tiene sede y funciona permanentemente en la ciudad de Lima, Perú,  y toma sus decisiones por unanimidad, en los temas en que la Junta tiene vocación decisoria ya sea de manera propia ó que se le hubiere delegado por la Comisión, expresa su voluntad a través de Resoluciones las cuales entran a regir a partir de su publicación en la Gaceta Oficial.         

 c-) El Tribunal de Justicia: fue creado mediante un tratado público suscrito por los cinco países miembros, en Cartagena, Colombia, el día 28 de mayo de 1979, como resultado de una prolongada negociación entre los expertos Representantes de los países miembros, basados en la Corte de Justicia de las comunidades Europeas, pero ajustados a los requerimientos de la Comunidad Andina, en principio fue conocido como el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena hasta el año de 1.996, hoy en día y a partir de dicha fecha se conoce como Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 

Existe la convicción que fue mediante la creación del Tribunal de Justicia cuando la integración subregional Andina comenzó a enmarcarse efectivamente en un proceso de derecho, al contar con un sistema de protección jurisdiccional para las situaciones que supongan una violación del Derecho comunitario o para aquellas en las que sea necesario garantizar su aplicación.    

En efecto, durante las tres décadas de existencia del acuerdo subregional, el proyecto ha transitado por varias etapas que pueden catalogarse como su fundación y establecimiento en los años setenta, la de estancamiento, abandono y revisión en los años ochenta; y la recuperación y relanzamiento en los años noventa, según lo ha manifestado parte de la doctrina una de las causas atribuida a los escasos logros alcanzados en los primeros años fue precisamente las resistencias nacionales de hacer efectiva la transferencia de atribuciones de sus soberanías y acoger de manera inmediata las normas que estructuran el proceso de integración.  

 Por ende, puede aseverarse que es el órgano más importante junto con la Comisión para tener en cuenta en el desarrollo del presente tema, tiene la categoría principal dentro de la Estructura del Acuerdo ó de la Comunidad Andina, tiene sede permanente en la ciudad de Quito, Ecuador, esta integrado por cinco Magistrados, que deben ser nacionales de origen de cada país miembro, los cuales serán designados por unanimidad por los plenipotenciarios acreditados para ello de ternas presentadas por cada uno de estos países. Su periodo será de 6 años reelegibles hasta por una vez. 

El tribunal tiene competencia exclusiva para dirimir conflictos que se susciten con ocasión de la aplicación de las normas de la integración ó andinas, ya que los países miembros se comprometen a no someter tales diferencias al conocimiento de ningún otro Tribunal, sistema arbitral, ó procedimiento alguno distinto de los consagrados por el Derecho Comunitario. 

Las sentencias dictadas por el Tribunal, para ser obligatorias no requieren homologación o exequátur en ninguno de los países miembros, por el contrario son de aplicación directa a los nacionales de éstos países.

Existen dos acciones básicas que maneja el Tribunal con el fin de dar cumplimiento a sus funciones primordiales de importante interés para el  presente tema.           

- Acción de Nulidad: Se trata de una Acción encaminada a preservar la legalidad Andina, la cual tiene cabida por violación de normas superiores en el siguiente orden: Tratados constitutivos, Decisiones, Resoluciones y por Desviación de Poder, es una acción semejante a las contempladas por el Código Contencioso Administrativo Colombiano, conocidas como la Nulidad y Nulidad y Restablecimiento del derecho, tal como lo enseña un connotado tratadista, quién manifiesta: 

“Esta competencia es plena y permite el examen total de los actos acusados, en forma semejante a como se procede en el contenciosos de anulación o control de legalidad de algunos de los países miembros” (Sachica, Luis Carlos, Derecho Comunitario Andino, 1.990, página105.)   

Son titulares de esta acción, todos los países miembros, solo frente a aquellas decisiones que no hubiesen sido aprobadas con su voto afirmativo, también son titulares la Comisión, la Junta y las personas naturales ó Jurídicas siempre y cuando la Decisión o Resolución que se va a acusar le sean aplicables y puedan afectar sus derechos subjetivos o sus intereses legítimos. En este último evento la acción de nulidad se asemeja un poco a la acción de Nulidad y Restablecimiento del derecho contemplada en la legislación Colombiana, toda vez, que exige un interés particular en este preciso evento.

La acción de nulidad deberá intentarse dentro de los 2 años siguientes a la entrada en vigencia de la Decisión ó la Resolución según sea el caso, aspecto este que fue introducido por el Protocolo de Cochabamba, que entró a regir en 1999, teniéndose así, este lapso como un término de Caducidad de la acción al momento de ejercitarla, no tiene efectos suspensivos frente a la norma acusada, pero si el Tribunal con el fallo declara la nulidad de la norma, la sentencia deberá señalar los efectos de ella en el tiempo.

A diferencia de lo que ocurre con los particulares, los países miembros y los órganos comunitarios no están sujetos a restricciones relativas a la prueba del interés vulnerado con el acto comunitario. 

- Acción de Cumplimiento: A pesar de estar basado el proceso de integración en el animo voluntario, debido a que los países miembros lo adelantan movidos por un interés propio, esta acción aporta al proceso un mecanismo sancionatorio a las infracciones cometidas, cuando se considere que alguno de los Países Miembros ha incumplido obligaciones emanadas del ordenamiento jurídico Andino. La presente acción tiene por objeto lograr que el País remiso dé cumplimiento a las normas comunitarias a que está sujeto, realizando las acciones tendientes a su ejecución o haciendo cesar los obstáculos que haya opuesto a la aplicación de las mismas, dicha sanción puede ser interpuesta de manera oficiosa ó a petición de parte. 

Existen ciertas características que ayudaron a conformar una visión clara y definida de lo que es, el derecho comunitario hoy en día, y que ayudan a afianzar aún más la naturaleza Jurídica del derecho comunitario, las cuales serán reseñadas basados en la clasificación efectuada por el connotado Tratadista Colombiano Doctor Marco Matías Alemán.

Dichas características pueden ser agrupadas de la siguiente manera:

· Autonomía: En materia de propiedad Industrial, la totalidad de los países que conforman la comunidad andina efectuaron una traslación de su capacidad legislativa en esta materia a la Comisión, otorgándole a este órgano la facultad de legislar y definir parámetros de índole legal acerca de esta materia. 

Por lo tanto, partiendo de la anterior premisa, cuando un asunto relacionado con la propiedad industrial y que se encuentre regulado por una Decisión emanada de la Comisión debe entenderse que la regulación allí efectuada  es de manera total, pudiendo predicarse que las normas de carácter interno que regulen ese mismo tema resultan inaplicables por más justas, razonables y pertinentes que sean. Es decir, las normas comunitarias conforman un bloque normativo autónomo y separado en su esencia sustancial del derecho interno de cada país. 

· Prevalencia: El derecho comunitario basado en la integración de los países miembros aceptan que las normas comunitarias primen sobre las normas del derecho interno de cada país miembro.

En caso de conflicto entre la norma nacional de derecho interno y la comunitaria, es ésta última la que deberá aplicarse, resultando la norma interna inaplicable, siempre y cuando sea un asunto de propiedad industrial, sin que pueda predicarse que exista una derogatoria de las normas nacionales, ni expresa ni tácitamente. 

Por ende el artículo 5º del tratado del Acuerdo de Cartagena  obliga a los países miembros a adoptar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico del acuerdo.   
Debido a la primacía, prevalencia o preeminencia del derecho comunitario, las normas se insertan en el ordenamiento jurídico de los países miembros con valor preferente a la ley nacional, en el sentido que la norma nacional se hace inaplicable cuando entra en conflicto con los objetivos a alcanzar con el proceso de integración. 

El Tribunal de Justicia ha manifestado: 

“El derecho de la integración, como tal, no pude existir si no se acepta el principio de su primacía o prevalencia sobre los derechos nacionales o internos de los países miembros… En los asuntos cuya regulación corresponde al derecho comunitario, según las normas fundamentales o básicas del ordenamiento integracionista, se produce automáticamente un desplazamiento de la competencia, la que pasa del legislador nacional al comunitario”  (Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Proceso 2-IP-90, Sentencia de 1.990)    

De lo anterior, se desprende que el derecho nacional y comunitario son ordenamientos distintos e independientes que disponen de sus propios mecanismos de creación y aplicación de sus normas; no obstante, el ordenamiento comunitario andino es de aplicación preferente con relación a aquellas materias que en virtud del acuerdo, han pasado a ser competencia de los órganos comunitarios.  

· Derecho Único y de Aplicación Uniforme: La comunidad Andina, lo que pretende es que en determinados temas, como la Propiedad Industrial exista un solo cuerpo legal y de aplicación en todo los países miembros, situación acontecida con la expedición de la decisión 486 de 2.000, además, existe el mecanismo de la Interpretación prejudicial del cual se hablará más adelante, mediante el cual se permite al Tribunal Andino fijar posiciones a través de sus Sentencias. 

· Aplicabilidad Directa del Derecho de la Integración: Esta característica se refiere a la manera como el Derecho comunitario se aplica a los estados miembros de la Comunidad Andina, y a todos las personas nacionales de dichos Estados, es decir, el derecho comunitario no solo crea obligaciones entre los Estados sino a las naciones ó pueblos que conforman la estructura del país, tal como lo afirma el doctor Marco Matías Alemán:

“se desprende con claridad la idea, de que la norma comunitaria despliega todos sus efectos de manera uniforme, desde el mismo momento de su entrada en vigencia, convirtiéndose en fuente inmediata de derechos y obligaciones, tanto para los estados, como para sus nacionales, siempre que hagan parte de relaciones que toquen con el derecho de la integración”. (Matías Alemán, Marco, Marcas Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios,  página 37).

Debe recordarse que el derecho comunitario de Propiedad Industrial debe ser instrumento importante en el progreso tecnológico de la subregión, esa finalidad debe ser recordada constantemente en la interpretación de cada uno de sus artículos.  

2.2. APLICACIÓN DEL DERECHO COMUNITARIO

Al abordar el tema relacionado con la aplicación del Derecho Comunitario, es necesario precisar que el movimiento integracionista reflejado en la Comunidad Andina, tiene como gran objetivo la uniformidad legislativa, que va mucho más allá de la normatividad y se extiende también a la existencia de la uniformidad en cuanto a la interpretación. 

Como se ha manifestado anteriormente, los países miembros de la Comunidad Andina al momento de suscribir el tratado que dio origen al acuerdo de Cartagena, delegaron parcialmente en el Órgano comunitario denominado Comisión la regulación de los temas relacionados con la Propiedad Industrial, es decir, jurídicamente se crea un bloque normativo denominado “Derecho Comunitario” el cual tendrá un ámbito territorial de aplicación dentro de los Estados miembros de la Comunidad Andina como lo son Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela. 

Es por eso que se expide por parte de la comisión el día 14 de mayo de 2.000, el “Régimen Común  de la Propiedad Industrial” (Decisión 486 de 2.000), siendo el más claro ejemplo de la existencia de una norma Comunitaria y pilar del presente tema de investigación, sin dejar de recordar las anteriores decisiones las cuales cumplieron en su debido momento un papel trascendental como piezas claves en la consolidación del Derecho Comunitario.           

Las normas que conforman el derecho comunitario tienen fuerza de ley y preeminencia sobre las normas internas, y de esta manera se crea un bloque normativo de índole Supranacional.   

Dicha preeminencia hace relación a que la norma Andina ó comunitaria tiene prevalencia sobre cualquier norma de orden interno sea esta anterior ó posterior, la cual automáticamente se convierte en inaplicable siempre y cuando sea incompatible ó contraria a la norma supranacional comunitaria, hay que precisar que la norma interna no se deroga, es decir, de conformidad con la doctrina existente para el caso, la derogación de una ley ó norma solo puede ser efectuada por el mismo órgano que la dicto, salvo que la derogue un poder jerárquicamente superior y que tenga facultades para hacerlo, por ende en el presente caso lo que existe es una primacía, toda vez que el órgano interno en el caso Colombiano el Congreso de la República no ha efectuado una derogación expresa de la norma interna haciendo imposible que pueda predicarse una derogatoria.

La doctrina emanada del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, hoy Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina preciso de forma muy clara un punto importante acerca de la aplicación del derecho comunitario.

 “Hay – se ha dicho- una ocupación del terreno con desplazamiento de las normas que antes lo ocupaban, las cuales devienen inaplicables en cuanto resulten incompatibles con las previsiones del derecho comunitario (‘preemtion’). La norma interna sin embargo, podría continuar vigente aunque resulte inaplicable, y permanecer en estado de latencia hasta que el derecho comunitario que la desplazo se modifique eventualmente y le deje libre el terreno, si es que la norma nacional llega a resultar compatible con él”. (Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Proceso 2-IP-88, Sentencia de mayo 25 de 1.988)    

Una vez han quedado plenamente vigentes las normas comunitarias, estas deberán aplicarse en su totalidad, no pudiendo las normas internas modificar, agregar o suprimir aspectos allí regulados, únicamente a través de las normas internas podrán regularse aspectos no contemplados por la norma comunitaria, y adicional podrán reglamentar aspectos cuando de manera expresa la norma comunitaria lo autoriza, lo anterior, con el fin de no obstaculizar la aplicación del derecho comunitario, vivo ejemplo de lo anterior se encuentra en el Art. 277 de la decisión 486 de 2.000 el cual autoriza a las oficinas internas de cada país miembro a fijar las tasas correspondientes para llevar a cabo los procedimientos descritos en la mencionada decisión.                    

De permitirse que la legislación interna de cada país miembro modifique, adicione ó tergiverse normas comunitarias, llevaría a que no pudiese predicarse la existencia de un régimen único y uniforme en la respectiva subregión, siendo este el punto esencial del derecho integracionista que dio origen al Pacto Andino, hoy Comunidad Andina.  

A pesar de lo anterior, y debido a que jurídicamente hablando no es posible que las normas supranacionales que conforman el Derecho Comunitario regulen absolutamente todos los eventos que puedan presentarse en materia de Propiedad Industrial, pueden llegar a presentarse lagunas normativas que llevan a prever la existencia de vacíos jurídicos, por ende de manera expresa la Decisión 486 de 2.000 en su artículo 276 dispuso que todos los  asuntos no comprendidos en la norma supranacional ó comunitaria se regularán por las normas internas de cada uno de los países miembros, lo anterior tiene como finalidad lograr la existencia de una plenitud hermenéutica que facilite tanto el movimiento integracionista como la mejor aplicación del Derecho Comunitario.

Lo regulado en el mencionado artículo reviste de alguna complejidad en la práctica, pues debe aceptarse que ante cualquier presencia de una falta de regulación de la norma comunitaria de determinada situación, no significa que ciegamente y sin mayores razonamientos, deba acudirse ante la legislación interna, debe analizarse concretamente el caso especifico porque puede suceder que la falta de regulación obedezca a una intención del legislador Comunitario y omita requisitos ó requerimientos usuales en otros regimenes análogos en procura de una mayor agilidad ó simplificación, en otros eventos puede suceder que la norma interna sea contraría al espíritu y propósito del Derecho comunitario, en cuyo caso debe pensarse en aplicar normas comunitarias de manera analógica, es decir, las normas comunitarias deben estar en plena concordancia con las internas para que estas últimas puedan llegar a ser aplicadas y no queden afectadas de inaplicabilidad frente a las comunitarias.             

No sobra manifestar que solo de esta manera se hace eficaz el ordenamiento jurídico en un proceso de integración, de permitirse que cada estado miembro fije el valor de las normas del Derecho Comunitario con respecto al derecho nacional o interno se pondría en entredicho la esencia del Derecho comunitario, en el evento en que se supeditarán las normas comunitarias a la aprobación de un estado miembro, equivaldría en términos fáctico a que se presentará la hipótesis que unos países aceptarán la norma y otros no, generando múltiples inconvenientes al desarrollo de la dinámica integracionista.

La mayoría de los ordenamientos constitucionales latinoamericanos (con la excepción de Colombia) hasta finales de la década del 80 y, establecían disposiciones muy tímidas en el ámbito de la integración, caracterizadas por ser más la expresión de un conjunto de intenciones y declaraciones de principios que por el reflejo de un mandato expreso integracionista. 
Indagando con relación a la aplicación de las normas comunitarias, por parte de los países miembros, es necesario manifestar que en vigencia de la constitución de 1.886, existía una posición reacia por parte de la Corte Suprema de Justicia para aceptar la aplicación directa de las normas de la integración, lo anterior, se plasmo en el fallo del 25 de Septiembre de 1.990, en el cual la sala Constitucional de la Corte precisó que las decisiones del Acuerdo de Cartagena que modificaran la legislación o sean materia de competencia del poder legislativo serán sometidas a aprobación de las cámaras legislativas, debiendo manifestar que a pesar de la anterior decisión, existieron salvamentos de voto, dentro de los cuales cabe rescatar el siguiente: 

“…la afirmación de la sentencia constituye un contrasentido jurídico desde el punto de vista del Derecho Comunitario, ya que esta desvirtuando a las autoridades legislativas comunitarias la capacidad que el mismo texto del Tratado le otorga (…) De manera que no se ajusta al parágrafo primero del artículo único de la Ley Aprobatoria a favorecer la integración económica latinoamericana por cuanto la ley especial que lo aprueba, modifica precisamente, la capacidad legislativa de los órganos del Acuerdo  de Cartagena, característica fundamental del Derecho comunitario” (Sentencia, Corte Suprema de Justicia, Sala constitucional, 25 de Septiembre de 1.990)    
No obstante los antecedentes mencionados, esa tendencia latinoamericana ha dado un giro muy importante, el cual ha sido altamente positivo, desde la década de los 90, con la expedición de nuevas constituciones así como los pronunciamientos de las Altas Cortes de los países miembros, las cuales han aceptado plenamente la aplicación directa del derecho de la integración o comunitario, sin que sea necesaria la incorporación al derecho interno mediante una ley aprobatoria.                 

Cabe recordar que la prevalencia del Derecho comunitario sobre las normas internas es un requisito básico para la construcción integracionista de los países miembros,  de conformidad como fue reconocido por la Comisión del Acuerdo de Cartagena que fue integrada por los Plenipotenciarios de los países miembros, en el pronunciamiento aprobado durante su vigésimo noveno  periodo de sesiones ordinarios llevado a cabo en Lima, Perú el día 29 de mayo al 05 de junio de 1.980 en el cual se dio plena validez a los siguientes conceptos:

a-) El ordenamiento Jurídico tiene identidad y autonomía propia, constituye un derecho común y forma parte de los ordenamientos jurídicos nacionales.

b-) El ordenamiento jurídico prevalece, en el marco de sus competencias sobre las normas nacionales, en que puedan oponerse a él, medidas o actos unilaterales de los países miembros. 

c-) Las decisiones que impliquen obligaciones para los países miembros entran en vigor en la fecha que indiquen o, en caso contrario, en la fecha del Acta final de la reunión respectiva, dichas decisiones adquieren fuerza vinculante y son de exigible cumplimiento a partir de la fecha de su vigencia. 

Los anteriores ítems evidencian ciertas pautas generales que se venían manejando desde el año de 1.980, y que a pesar de no ser la última palabra si ayudaron a estructurar coherentemente las diversas teorías que conforman lo relativo a la aplicación del Derecho comunitario y que dejan ver de forma clara la relación existente entre las normas Comunitarias y la legislación interna, y la aplicación de una frente a la inaplicabilidad de la otra.   

2.3. INTERPRETACIONES PREJUDICIALES

Aspecto importante y característico del Derecho comunitario hace relación a la figura Jurídica propia del Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina, conocida como la interpretación prejudicial, que consiste en la función de interpretar las normas supranacionales ó comunitarias que van a ser aplicadas a casos particulares en procesos que conozcan las autoridades judiciales nacionales; para conocer en detalle esta figura propia del derecho comunitario y de vital importancia para el desarrollo del proceso integracionista, ya que ostenta un objetivo unificador en cuanto a la interpretación de dicho derecho, debiendo mencionar que si bien es cierto, el derecho comunitario es autónomo de la legislación interna de cada país miembro de la comunidad andina, la jurisdicción comunitaria la integran los jueces nacionales y el órgano Judicial Andino, lo que se traduce en que las normas comunitarias, si pueden llegar a ser objeto de operación por parte de Jueces Nacionales de los países miembros.

Corresponde a los órganos Judiciales de cada país miembro fallar con base en las normas del Derecho Comunitario aspectos contemplados dentro de su competencia, y al órgano Andino le corresponde privativamente la interpretación del bloque normativo que conforma el derecho comunitario. 

“Se trata de una novedosa técnica de aglutinación de Jurisdicciones o de reparto de competencia, en razón de la materia, y dentro de un mismo juicio o proceso, según la cual le corresponde al Juez Comunitario una competencia declarativa prejudicial, mientras que la competencia aplicativa final es la del Juez Nacional”. (Uribe Restrepo, Fernando, Memorias del II Congreso Colombiano de la Propiedad Industrial, 1992 página 174)        

Debe tenerse en cuenta que la interpretación prejudicial solo puede llegar a ser procedente cuando en un Tribunal Nacional de un país miembro se tramite un proceso que guarde relación con la aplicación de una norma perteneciente al derecho comunitario, debe recordarse que la legitimación para solicitar la interpretación prejudicial solo radica en cabeza de los Jueces u órganos Jurisdiccionales del país miembro y no en cualquier órgano administrativo ó en algún ciudadano en particular.  

La consulta prejudicial puede ser facultativa u obligatoria, la primera de ellas, se refiere al evento en el cual se tramite una cuestión ante un órgano judicial nacional cuya decisión no sea susceptible posteriormente de un recurso Judicial de derecho interno, caso en el cual debe obligatoriamente surtirse este aspecto procesal (la consulta prejudicial) y en el caso contrario, es decir, que si procedan  recursos contra la decisión, deviene en facultativo; hay que dejar claro, que dichos recursos deben hacer referencia a aquellos casos en los cuales sea viable discutir la aplicación de la norma comunitaria, y no ante cualquier recurso como sería el de súplica ó revisión ya que de conformidad con las normas internas frente a este tipo de recursos no cabría la posibilidad jurídica de revisar la aplicación efectuada sobre la norma comunitaria. 

Si la consulta es facultativa y el órgano judicial interno llegó al momento procesal de dictar sentencia sin haberse obtenido la interpretación prejudicial el podrá dictar la respectiva Sentencia que dirima el conflicto, cosa totalmente distinta si la consulta prejudicial ostenta la calidad de ser obligatoria, ya que en este evento el Juez, deberá suspender el proceso y solicitar al Tribunal Andino la interpretación prejudicial.

Por ende, se puede afirmar que la consulta prejudicial es un requisito que se puede cumplir en cualquier tiempo del proceso, hasta antes de que el despacho dicte la Sentencia que dirima el conflicto, y como se preciso anteriormente, siempre y cuando la consulta resulte ser de carácter obligatorio para dicho caso en particular, además, es de gran relevancia afirmar que la consulta prejudicial no puede asimilarse a un prueba ó a algún experticio y por ende no esta sujeta a las normas y oportunidades probatorias, en efecto el Tribunal Andino ha sostenido lo siguiente: 

“En efecto, el recurso prejudicial es un elemento de jurisprudencia que el Juez Nacional debe tener en cuenta para fundar jurídicamente su sentencia y que, por lo mismo, es esencialmente distinta de la prueba, la cual se circunscribe por definición a lo fáctico del juicio o proceso de que se trate y que es en consecuencia, ajena a la competencia del Juez Comunitario cuando interpreta perjudicialmente”. (Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Proceso 1-IP-91, Sentencia de Abril de 1.991)    

Un aspecto importante y que merece una reflexión hace relación que de conformidad con el artículo 31 del Tratado que dispuso la creación del Tribunal Andino, se contempla la obligatoriedad de adoptar la interpretación prejudicial del Tribunal, por lo tanto la conclusión directa hace relación a que dicha consulta es obligatoria para el Juez Nacional, no pudiendo apartarse de los lineamientos allí esbozados relacionados con la interpretación de la norma de Derecho Comunitario que se pretende aplicar al caso, teniendo la sentencia efecto interpartes. 
Con relación al interrogante relativo a que si siempre debe el Juez Nacional solicitar la interpretación Prejudicial a pesar de haber fallado casos análogos, es decir, aplicar precedentes Jurisprudenciales, dicho cuestionamiento ha generado dos teorías una que encabeza el doctor Manuel Pachón (q.e.p.d), quién fue un ilustre tratadista de la propiedad industrial, quién considero que los Jueces Nacionales nunca están exentos de la obligación de solicitar la consulta prejudicial en casos similares ó análogos en los cuales ya exista un pronunciamiento perfectamente aplicable al caso, y otros autores entre los que se destaca el doctor Marco Matías Alemán, connotado Asesor en el Área de la Propiedad Industrial, quién  pregona la teoría consistente en que si existe un pronunciamiento de caso similar al caso objeto de fallo es perfectamente válido prescindir de la consulta prejudicial ante el Tribunal Andino, dicha teoría se basa en un fallo de la Corte de las Comunidades Europeas que plasmo que el poder vinculante de las sentencias frente a situaciones idénticas no requieren por similitud de los hechos de interpretación, la teoría predominante en Colombia es la sustentada por el doctor Manuel Pachón, ya que los Procesalistas en cabeza del doctor Hernán Fabio López Blanco, argumentan que omitir la consulta prejudicial, encaja dentro de lo preceptuado por el artículo 140 del C.P.C., como una causal de nulidad, es decir, pretermitir una instancia.

El alcance interpretativo de las consultas prejudiciales, esta limitado a precisar única y exclusivamente el contenido y alcance de las normas comunitarias desde un punto de vista estrictamente jurídico, es decir, a diferencia del juez Nacional quién es el encargado de aplicar la norma comunitaria a los hechos demostrados dentro del proceso.

  Otro de los límites impuestos al Tribunal Andino en materia de interpretación, hace relación a que no puede interpretar el contenido y el alcance de las normas internas, ni entrar a calificar los hechos objeto del proceso y debate del cual deben rendir la consulta, siendo importante traer a colación un aparte del fallo del Tribunal andino referente a este punto: 

“Sin embargo, una vez solicitada la interpretación y expedida la correspondiente sentencia, han surgido en los Jueces Nacionales, en algunos pocos casos, peligrosos equívocos a este respecto, por falta de claridad en cuanto a la naturaleza propia de la norma jurídica. Esta, en efecto, ha de contener supuestos jurídicos o hipótesis normativas que equivalen a “hechos jurídicamente relevantes”, de cuya realización o cumplimiento se deducen consecuencias en el mundo del derecho. Tales “hechos jurídicamente relevantes”  contemplados en la norma pueden referirse a cuestiones probatorias o técnicas, pero no por eso dejan de ser un elemento normativo básico –al cual debe referirse forzosamente el interprete- para convertirse en los que se denominan “hechos materia del proceso”, los cuales en cambio si deben ser calificados por el Juez encargado de aplicar la norma al caso concreto”. (Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Proceso 1-IP-87, Sentencia de 1.987)

El anterior aparte, permite a afirmar que son totalmente distintos los hechos materia del proceso, de los supuestos de hecho contenidos en la norma ó que llevan a estructurar la Hipótesis normativa o denominados por el Tribunal como “hechos Jurídicamente relevantes”, estos últimos deben ser objeto de estudio por parte del intérprete, y los otros, son los hechos objeto del proceso que obligatoriamente deben ser calificados por el juez para desatar y decidir el caso concreto.                             

Para concluir hay que resaltar que al momento de efectuar la interpretación prejudicial el Tribunal Andino ha de hacer uso de diversos métodos de interpretación, como lo son el sistemático y teleológico, siendo esta último el que mejor encaja dentro de la naturaleza propia de la decisión prejudicial, debido a que este, es el que tiene en cuenta el objeto y fin de la norma, por lo tanto el Tribunal se limita a constatar el significado normativo acudiendo a la historia o procedencia histórica de la norma, a su finalidad manifiesta y a su claro sentido de conjunto como parte de un sistema, anteponiéndolo a un examen meramente exegético, el cual debe ser desterrado de cualquier decisión en el presente campo. 

Las interpretaciones prejudiciales dictadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con motivo de consultas tendientes a armonizar las interpretaciones del derecho Comunitario, muestran su importancia ya que conllevan necesariamente a la formación de esté tipo de derecho, superando así de esta manera la temporalidad del Derecho Positivo, en una clase de derecho tan evolutivo y cambiante como lo es el mercantil.  

2.4. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL COLOMBIANO DEL DERECHO COMUNITARIO 

Con la expedición de la Constitución Nacional en el año de 1.991, el constituyente colombiano introdujo algunos cambios respecto al manejo otorgado por la constitución de 1886 debiendo destacar, el hecho de haber realizado un mayor énfasis en el proceso integracionista del cual hacía parte años atrás el estado Colombiano.

Uno de las normas Constitucionales que de forma muy clara contempla el principal fundamento constitucional de la existencia y aplicación del Derecho Comunitario en Colombia es el numeral 16 del artículo 150  de la Constitución Nacional, el cual enumera las facultades del congreso de la República, que reza:

“Art. 150.-  Corresponde al Congreso hacer las leyes.  Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:

“(…)16 Aprobar o improbar los tratados que el gobierno celebre con otros estados o con entidades de derecho internacional. Por medio de dichos tratados podrá el estado, sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, transferir parcialmente determinadas atribuciones a organismos internacionales que tengan por objeto promover o consolidar la integración económica con otros estados”.       

Si bien es cierto, el aparte del artículo transcrito anteriormente faculta la existencia hoy en día del Acuerdo de Cartagena y por ende de toda la estructura del Derecho comunitario y del movimiento integracionista, podría pensarse que la mencionada norma lo otorga, pero a partir de 1991, dejando sin fundamento jurídico Constitucional los años anteriores, es decir,  desde que se aprobó en 1969 (fecha de creación del Acuerdo de Integración Subregional Andino), hasta el año de 1.991 (fecha de la nueva constitución), lo anterior hace necesario revisar las normas constitucionales contempladas en la Constitución Colombiana de 1886, la cual a pesar de no tener la claridad de la de 1991, si otorgo facultades y fundamento Constitucional al mencionado Acuerdo, origen del Derecho comunitario, en especial en el artículo 76 numeral 18, en el cual se relacionan la facultades del Congreso, y se le facultaba para poder aprobar o improbar los tratados o convenios que el gobierno celebrará con otros estados o con entidades de derecho internacional, dicha norma también establecía la posibilidad jurídica que por intermedio de tratados o convenios aprobados previamente por el Congreso de la Republica, el Estado Colombiano podría obligarse a la creación de instituciones Supranacionales, que tuvieran por objeto promover o consolidar la integración económica con otros estados sobre la base de la igualdad y reciprocidad. 

Por ende, puede afirmarse que desde la constitución de 1886 ha existido fundamento jurídico para la existencia del bloque normativo denominado Derecho Comunitario, máxime si se tiene en cuenta que dentro de los objetivos del Acuerdo contemplados en el artículo 1º, se encontraban, el hecho de promover el desarrollo equilibrado y armónico de los países miembros en condiciones de equidad, mediante la integración y cooperación económica y social,  facilitar la participación de Colombia en el proceso de integración Regional con miras  a la formación gradual del mercado común latinoamericano, propender por disminuir la vulnerabilidad externa y mejorar la posición de los países en el contexto económico internacional fortaleciendo la solidaridad subregional, y así,  reduciendo las diferencias de desarrollo existentes entre los países miembros, por lo tanto, existe una perfecta armonía entre las normas constitucionales, tanto de la Constitución de 1886 como de 1991, y la realidad de un Derecho Comunitario derivado de un proceso integracionista.

Otro aspecto o fundamento que hay que tener en cuenta, hace relación a que el artículo 150 de la Constitución Política determina que el Congreso deberá regular el régimen de propiedad industrial, patentes, marcas y las diversas formas de este. El artículo 150, numeral 24 de la Constitución de 1.991 no ha sido modificado o derogado hasta el momento, por lo tanto deberá entenderse que su texto es el siguiente:

“Art. 150.-  Corresponde al Congreso hacer las leyes.  Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:

(...) 24.  Regular el régimen de propiedad industrial, patentes y marcas y las otras formas de propiedad intelectual.”

Es decir, la constitución Nacional distingue entre los organismos internacionales de simple cooperación, esto es, aquellas que buscan armonizar los intereses de los estados miembros, pero sin afectar su condición de Estados soberanos y las organizaciones de integración a las cuales la Carta autoriza la transferencia de ciertas competencias originalmente atribuidas al Estado.   

De otra parte, por medio de la ley 323 de 1996, Colombia ratificó el Protocolo Modificatorio del Acuerdo de Integración Subregional Andino (Acuerdo de Cartagena), suscrito en Trujillo, Perú, el 10 de marzo de 1996, en el que se establece:  

“Articulo 52.-  Antes del 31 de diciembre de 1970 la Comisión, a propuesta de la Secretaría General, aprobará y someterá a la consideración de los Países Miembros un régimen común sobre tratamiento a los capitales extranjeros y, entre otros, sobre marcas, patentes, licencias y regalías”.

Ahora bien, quien expidió la ley 323 de 1996 fue el Congreso, por lo tanto se entiende que la facultad otorgada a éste por el artículo 150, numeral 24 de la Constitución Política, se encuentra desarrollada en dicha ley, puesto que es por medio de la misma que el Congreso delega en un órgano supranacional la facultad de establecer un régimen común a los países andinos en lo que a marcas y patentes se refiere. 

Así las cosas, si bien le corresponde al congreso regular el régimen de la propiedad industrial en Colombia, éste delego sus funciones en un órgano supranacional, como lo es la Comisión de la Comunidad Andina, una vez aprobó el Protocolo Modificatorio del Acuerdo de Integración Subregional Andino (Acuerdo de Cartagena), por medio de la ley 323 de 1996, cumpliendo de esta manera su facultad sin contraponerse a la norma Constitucional 

Volviendo a la facultad otorgada por la traslación de poderes lo que origina las disposiciones de tipo normativo que conforman el Derecho Comunitario, perfectamente acordes con la Constitución Nacional, mediante los poderes conferidos al órgano Andino en este caso la Comisión, este a través del poder legislativo y la expedición de Decisiones estructura la formación del derecho Comunitario.          

La Honorable Corte Constitucional, mediante Sentencia de Constitucionalidad, ha precisado lo siguiente: 

“…El derecho Comunitario, surgido como resultado del traslado de competencias en diferentes materias del quehacer normativo por los países miembros y las subsecuentes regulaciones expedidas por las autoridades comunitarias apoyadas justamente en tales competencias y atribuciones, ofrece la doble característica de un sistema preeminente o de aplicación preferencial frente al derecho interno de cada país miembro….”  (Sentencia de Constitucionalidad C-228 de 1.995, Corte Constitucional,  Magistrado Ponente Dr. Antonio Barrera Carbonell).

Igualmente, la Honorable Corte Constitucional en una Sentencia más reciente al efectuar la revisión Constitucional de la ley 463 de 1.998, mediante la cual se aprobó el Tratado de Cooperación en materia de Patentes y el reglamento del Tratado de cooperación en materia de patentes, puntualizó:   

“…No esta dentro de las facultades que se le asignan a la corte en ejercicio del control constitucional hacer una confrontación entre las normas de la decisión 344 de la comisión del Acuerdo de Cartagena, que establece el régimen común de propiedad industrial aplicable a los Países Miembros del Pacto Andino, y las normas del tratado ahora en examen, y de su ley aprobatoria, para inferir que en evento de ser estas incompatibles con las de aquella , pudieran devenir en inconstitucionales; y menos todavía esta facultada la Corte para obstruir la celebración de tratados únicamente fundada en que ellos regulan un tema sobre el que ya los órganos subregionales han establecido reglas, como lo sostienen los intervinientes….”(Sentencia de Constitucionalidad C-400 de 1.998, Corte Constitucional).

Los apartes de las Sentencias Transcritos anteriormente, de forma muy clara aceptan la existencia de una viabilidad jurídica de traslación de poderes a órganos supranacionales ó subregionales, con el fin de regular aspectos propios de sus competencias, es decir, hacen relación a que el Derecho Comunitario existe con un fundamento en la Carta Política Colombiana, acorde con los postulados supremos de la Constitución Nacional, fortaleciendo de esta manera el fundamento jurídico del Derecho Comunitario. 

3. MARCAS

3.1. CONCEPTO

Antes de entrar a plantear una definición de lo que es o debe entenderse por marca, es necesario dejar claro, que estas deben ser considerados como signos distintivos típicos, es decir, aquellos elementos de los cuales se vale el empresario para su adecuado reconocimiento por parte de terceros interesados, por lo tanto, se puede aseverar que los signos distintivos es el genero dentro del cual se encuentran muchas especies, como el nombre comercial, las marcas, las Indicaciones de Procedencia, entre otras. 

Muchos tratadistas han efectuado diversas nociones, de lo que podría llegar a catalogarse como una marca, sin embargo, aquellos que han logrado incluir en su definición las dos cualidades fundamentales de las marcas, como lo son, primero la capacidad individualizadora y segundo la capacidad de indicar la procedencia del producto ó servicio, son los que de manera mas completa han logrado definir dicho término, entre las que pueden destacarse las siguientes:

“La marca es un signo o combinación de signos que utiliza el empresario para identificar en el mercado los productos que fabrica o comercializa o los servicios que presta, con el propósito de distinguirlos de otras alternativas que se ofrezcan en el mercado.”  (Méndez Metke, Ricardo, Lecciones de Propiedad Industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Bogotá D.C. 2001, página 53). 

La anterior definición, incluye las dos cualidades fundamentales de las marcas, lo que demuestra que es un concepto amplio y completo, permitiendo afirmar que los comerciantes pueden llegar a crear un monopolio restringido en torno a su producto, y de otro lado que puede ser el generador de la competencia, ya que permite una diferenciación, para que los usuarios puedan seleccionar entre la diversidad de los productos de acuerdo a la calidad de los mismos. 

Otro de los tratadistas que ha dado una opinión completa acerca de lo que es una marca, ha precisado: 

“ Para nosotros la marca es el signo de que se vale el industrial o comerciante para que el público escoja a través de la diferenciación, sus productos o servicios y aplique a estos  -los Signos- los valores empresariales por él desarrollados –El empresario-, a través del conocimiento de su origen empresarial”. (Matias Alemán, Marco, Marcas Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios, página 76).

De la anterior definición, puede extraerse que el consumidor a través de la marca puede llegar a reconocer determinado producto ó servicio, una vez ha sido conocido por él y ha conocido sus bondades y calidades, atribuyéndole un origen empresarial del cual puede obtener una uniformidad en sus características que le brinden determinada confianza.

La marca a pesar de tener la finalidad de distinguir e identificar, no necesariamente debe ser demasiado original, es decir, no se exige dentro de sus características que sea novedosa, originalidad, él mérito artístico, ó un avanzado nivel intelectual.  

Otro aspecto importante que hay que resaltar del concepto de marca se refiere a que dicho instituto comprende, tanto, el signo abstractamente considerado, el cual no es nada jurídicamente hablando, sin el otro aspecto importante, como lo es el producto al cual representa dicha marca, con el fin que los consumidores puedan establecer la relación entre ellos. 

También debe destacarse, que la noción de lo que es una marca ha tenido  definiciones de índole legal, ya que las diversas decisiones de la comisión de la Comunidad andina, entre las que se destacan la 85 en su artículo 56,  la 344 en su artículo 81, además el código de comercio Colombiano en el inciso 1º del artículo 583 contenían definiciones de lo que podría ser o entenderse por una marca, actualmente la decisión 486 de 2.000, artículo 134, definió lo que para el legislador Andino debía entenderse como marca, siendo esta última concepción, la que se aplica por ser esta decisión la que rige este aspecto hoy en día, por ende es necesario conocerla:  
Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.”

Se puede concluir que la marca es un signo que deberá estar íntimamente ligado a la mente del consumidor, en el sentido que este pueda relacionarla con un producto ó servicio, que deba ser reconocido en el mercado y así se poder diferenciarlo de sus competidores.  

La marca es un componente esencial en el sistema capitalista moderno caracterizado por la libertad de empresa y de competencia, por ende si se eliminará el régimen marcario un gran numero de comerciantes se verían en la necesidad de salir del mercado, al ser imposible llevar a cabo un sistema de ventas sin la existencia de un régimen marcario.     

3.1.1. Requisitos:  El inciso 1º del artículo 81 de la Decisión 344, de manera clara contemplaba los requisitos para que un signo fuese considerado como una marca, la actual decisión 486 de 2.000, no contempla de manera expresa dichos requisitos, ya que estos se encuentran diseminados en la definición que trae el artículo 134, y en las causales de Irregistrabilidad las cuales se expresarán más adelante, sin embargo hay que mencionar, que la decisión 486 de 2.000 agregó de manera expresa como requisito del signo para que este pueda registrarse como una marca, que dicho signo sea susceptible de una representación grafica.

De lo mencionado anteriormente, se pueden inferir como requisitos de las marcas los siguientes aspectos: 

a-) Perceptibilidad: este requisito hace relación con el hecho que los consumidores a través de sus sentidos puedan hacer que la marca emane y se manifieste, es decir, que debe exigirse que pueda ser percibida por los sentidos con el fin de lograr una impresión del objeto, además es apenas lógico, que si se habla de un signo este debe ser perceptible por algunos de los sentidos y además, que posea determinados perfiles que permitan a través de los sentidos diferenciarla de otra y por ende al producto ó servicio que representa. 

b-) Distintividad: es el principal requisito, es decir, es sine qua non para la existencia de la marca, además también es considerado como una función de la misma, este aspecto se manifiesta con un doble interés, por una parte la protección al empresario para que terceras personas no puedan obtener provecho alguno de la buena fama del producto ó servicio al cual se aplica la marca, mediante marcas parecidas ó similares que en algunas ocasiones hacen creer al consumidor que tiene el mismo origen empresarial de otro, y por otra parte la Distintividad conlleva a evitar que los consumidores le otorguen mas bondades de las que en realidad posee el producto ó servicio.   

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, frente a este requisito de la marca ha precisado lo siguiente:

“La Distintividad implica que el signo sea individual y singular, diferenciándose de cualquier otro, por lo tanto este signo que se pretende registrar no puede confundirse con otros ya empleados para distinguir productos o servicios de la misma especie. Cuando el signo es incapaz de diferenciar o de distinguir unos productos iguales o similares, fabricados o producidos por diferentes empresarios, no puede ser distintivo y por lo tanto incumple las funciones de marca.” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 13-IP-97, Sentencia de Febrero 6 de 1.998)    

Por ende, la Distintividad se relaciona, con el hecho de conocer algo por las diferencias que muestra frente a otras cosas u objetos y ver las desigualdades existentes entre ellos.    

Hay que precisar que actualmente bajo el imperio de la decisión 486 de 2.000, no se contempla como requisito el de novedad, que se exigía en decisiones anteriores, aspecto perfectamente entendible, toda vez, que lo que se busca con la marca es la diferenciación de otros productos ó servicios, más no su originalidad, aspecto este que debe predicarse para las patentes.  

c-) Representación Gráfica: este requisito hace relación a que el signo debe ser representado en forma material para que el consumidor pueda percibirlo, es decir, la importancia de este radica en que se puede catalogar como un formalismo que permite la publicación, archivo y clasificación en las respectivas dependencias nacionales encargadas del registro de las marcas.  

Así mismo, el presente requisito juega un papel importante al momento de entrar a comprobar la posibilidad de representar gráficamente un olor ó algún sonido, lo anterior, también teniendo en cuenta que el artículo 134 literal c-) de la Decisión 486 de 2.000, de forma muy clara plantea la posibilidad de registrar los olores como marcas, haciendo interesante conocer las diversas opiniones que se han suscitado al respecto, ante lo cual se hace necesario citar avezados tratadistas, que han expresado su opinión.  

“Pero representar gráficamente un olor nos parece difícil. Se puede asociar el olor con el fabricante del producto, pero este no identifica el olor, sino al fabricante.” (Ravassa Moreno, Gerardo José, Derecho Comercial bienes Mercantiles, Tomo I, Establecimiento de comercio, Propiedad Industrial, contratos, Bogotá D.C., 2001, página 430).   

El doctor Ravassa en su obra relacionada anteriormente, expresa la dificultad de representar gráficamente los olores haciendo imposible su registro como marca inclinándose por que los olores deben ser objeto de una patente a través de su formula. 

“El requisito de la representación gráfica del signo en marcas gustativas y olfativas impide que estás sean registrables, no por la existencia de una prohibición, sino por la dificultad práctica y real de describir el signo como elemento de conocimiento para el público y de los efectos prácticos de registrabilidad.”  (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 13-IP-97, Sentencia de Febrero 6 de 1.998)

El Tribunal Andino mediante la sentencia transcrita anteriormente, toca el tema acerca de la viabilidad registrar un olor como marca y toma partido por la negativa a aceptar la posibilidad de registrarla, obedeciendo a criterios prácticos más no prohibitivos, es necesario manifestar que la mencionada sentencia fue dictada en vigencia de la antigua Decisión 344, bloque normativo que no contemplaba la posibilidad de registrar los olores y sonidos como si lo permite ahora la decisión 486 de 2.000.   

De igual forma, existe una parte de la doctrina que se inclina por aceptar la posibilidad de registrar las marcas olfativas, como se verá a continuación: 

“Consideramos en su momento que la intención del legislador era consagrar la posibilidad de registrar como marcas las llamadas sonoras, constituidas por un eslogan musical, que pueden ser representadas con notas musicales en el pentagrama y nos preguntamos si cabían dentro de la definición las marcas olfativas, es decir, las constituidas exclusivamente por olores, admisibles solo en la medida en que se considere que la sustancia que emite el olor, al ser representada por una fórmula química, cumple con el requisito de la representación gráfica…” (Méndez Metke, Ricardo, Lecciones de Propiedad Industrial, Bogotá D.C. 2001, página 56). 

Se puede afirmar que legalmente existe la posibilidad registrar los olores como Marcas, el único inconveniente estriba en la imposibilidad practica de representarlo gráficamente, pero como el campo de la propiedad industrial esta en constante evolución, es perfectamente acorde la consagración expresa efectuada por el legislador Andino para llevar a cabo su registro.  

Vale la pena resaltar que algunos tratadistas, como el doctor Pablo Emilio Cárdenas Pérez, confunden el requisito de representación gráfica con el de perceptibilidad: 

“La representación gráfica, se refiere a que el signo pueda ser percibido por la vista, el oído o el olfato”. (Cárdenas Pérez, Pablo Emilio, Comentarios sobre Propiedad Intelectual, Bogotá D.C. 2003, página 197). 

La anterior definición, mediante la cual se equiparán los dos requisitos debe ser aceptada con beneficio de inventario, lo anterior debido a que si dicha premisa fuese cierta podría predicarse que un olor por el simple hecho de ser olfateado, es decir, percibido por el sentido del olfato, está representado gráficamente, lo cual no es cierto, toda vez, que su materialización se logra mediante la transcripción de una formula.  

El hecho que el signo reúna los requisitos anteriores, no implica necesariamente que pueda ser registrado como marca, toda vez, que debe hacerse el análisis frente a las causales de Irregistrabilidad contempladas en la decisión 486 de 2.000, de las cuales se tratara en el siguiente capitulo.     

3.1.2. Funciones: La marca debe tener consigo una serie de aspectos que de una u otra manera convenzan al comerciante para que este proceda a aplicarla a algún producto ó servicio de su propiedad, siendo muy importante resaltar dichas atribuciones que van a cumplir las marcas una vez registradas, es decir, las funciones que se otorgan una vez han nacido de manera legal por virtud del registro de ellas. 

La clasificación de las funciones de la marca se le debe a la doctrina, la cual ha destacado de manera unánime las siguientes:

a-) Identificación: está función además de interesar al comerciante también reviste de gran importancia para el consumidor, ya que si es posible identificar e individualizar el producto o el servicio dentro del mercado por determinado grupo de consumidores, con base en las características y calidad del producto o servicio al cual representa dicha marca, se genera una clientela en torno al mismo, de esta manera se justifica para el comerciante promocionar su producto mediante una marca y a su vez se permite al consumidor seleccionar u escoger el producto o servicio de su preferencia o por el contrario rechazarlo cuando sus características o calidades no han cumplido con las exigencias del consumidor.   

b-) Indicar el origen de las mercancías: esta función hace relación con el hecho que la marca permite en beneficio del comerciante, que el consumidor atribuya un mismo origen empresarial al producto o servicio, y que esta pueda saber que la calidad del mismo es completamente uniforme en comparación de otros del mismo origen, garantizando de esta manera que este no incurra en el riesgo de poder confundir sobre el origen del producto o servicio al cual representa la marca y quién debe responder por ellos. 

Al consumidor más que interesarle el nombre del fabricante, lo cual pasa a un segundo plano, lo que en verdad le interesa es que mediante la marca se pueda atribuir al producto o servicio un mismo origen empresarial de la mercancía, lo que conlleva y garantiza que al ser el mismo origen empresarial se manejen unos patrones de calidades uniformes o similares.  Con este aspecto también se logra que se pueda señalar la responsabilidad por la calidad del producto o servicio y los perjuicios que de allí se deriven. 

c-) Representar una calidad determinada: tal como se manifestó anteriormente los consumidores asocian la marca con la calidad que representa ya sea positiva o negativamente, de acuerdo a la experiencia que hayan tenido al conocer el producto ó servicio, es decir, la marca genera en la mente del consumidor una calidad implícita traduciéndole en el buen nombre y prestigio, llegando a pregonarse que la marca puede contener el good-will del empresario.     

d-) Publicidad: la marca es el camino más idóneo para que el comerciante promocione el producto o servicio que representa la marca, toda vez, que tal como se manifestó anteriormente, esta deja una impresión acerca de la calidad en la mente de los consumidores generando que esta tenga un buen nombre y prestigio. 

El empresario que adopta como suya una marca lo hará por regla general teniendo en cuenta el grado de aceptación que esta pueda llegar a tener como signo en el consumidor, debido a la función publicitaria que presenta el signo, pero sin dejar de entrever que la presente función puede venirse en contra del empresario, en el evento en que exista una negatividad del signo o del producto, ya que la marca da publicidad tanto en sentido negativo como positivo.   

De ahí la importancia de este tema ya que brinda de antemano al empresario las herramientas necesarias derivadas como función de una marca, para que este aprecie las bondades de hacer uso de las mismas en los productos o servicios que fabrique o preste.  

3.2. TIPOS DE MARCAS

De conformidad con la legislación existente dentro del régimen marcario y  con el fin facilitar el entendimiento del tema para lograr una estudio más profundo, se ha efectuado una clasificación de los distintos signos que distinguen alguna clase de productos o servicios en el mercado y que pueden constituir una marca. 

La decisión 486 de 2.000 en su artículo 134 contempla una listado de diversos signos de los cuales se deriva la clasificación aceptada en la mayoría de legislaciones y por los diversos estudiosos de la materia, y que de manera contundente ayudará para un mejor entendimiento de las causales Irregistrabilidad que serán tratadas más adelante:

3.2.1. Marcas Denominativas: esta tipo de marca consiste en toda clase de palabras que pueden llegar a ser pronunciadas; dentro de esta clasificación sea ha realizado una subdivisión:

3.2.1.1. De fantasía: esta subdivisión se refiere aquellas palabras que se utilizan y son netamente caprichosas y que en realidad no tiene un significado propio, pero que han sido creadas para ser utilizadas como marcas.

Un connotado tratadista al referirse a este tipo de marcas ha manifestado:

“Se trata de un supuesto, quizás el más común en el ámbito marcario, que implica la creación de un vocablo. Éste puede no tener significado alguno, aunque puede evocar alguna idea o concepto”. (Otamendi, Jorge, Derecho de Marcas, 2002, página 28.) 

Hay que mencionar que este tipo de marcas requieren de un gran esfuerzo para lograr introducirse en un mercado determinado, recuérdese que es mucho más fácil para los consumidores recordar una palabra cotidiana con un significado propio que uno de fantasía, pero de igual forma este tipo de marcas pueden llegar a ser más contundentes ya que por el hecho de ser más complejas revisten de un mayor poder de Distintividad, toda vez, que al oír una marca de fantasía el consumidor sabe a que producto se refiere, mientras que las marcas formadas por palabras cotidianas pueden llegar confundirse frente a productos diferentes de distintos orígenes que lleven esas marcas. 

Dentro de los ejemplos más destacados de este tipo de marcas se encuentran, “Nestlé”, “Pepsi”, Rexona”, “Lux”, “Adidas” entre otras.      

    3.2.1.2. Arbitrarias: Aquellas palabras que tiene un significado propio, pero no guarda relación alguna con el producto o servicio al cual identifican, ni en cuanto a las características ni a las calidades propias. 

Ejemplos de este tipo de marcas “El Rey” para fósforos, “Aguila” para cervezas “Pielroja” para cigarrillos, “la Constancia” para mermeladas y jugos entre otros. 

3.2.1.3. Evocativas: Este tipo de marcas como su nombre lo indica se refiere a aquellas que hacen alusión en la mente del consumidor acerca de alguna característica o propiedad del producto o servicio sin que sea el nombre preciso del producto, es decir, la relación entre el producto y la marca no es inmediata, por el contrario requiere de análisis imaginativo por parte del consumidor. 

Se ha llegado a afirmar que las marcas evocativas son marcas débiles, toda vez, que el titular de la marca debe aceptar el hecho que otras marcas evoquen iguales conceptos.   

De igual forma hay que dejar claro, que en el evento en que se designe una característica que se refiera exactamente a la cualidad común y genérica del producto, es decir, que se describa la cualidad o característica esencial del mismo, se estaría en presencia en una causal de Irregistrabilidad y no de una marca evocativa. 

Como ejemplos de este tipo de marca se encuentran “Colcafé” para café, “Chococrispis” para cereales, “Lechesan” para productos lácteos.   

3.2.1.4. En otros idiomas: Existe una discusión a nivel Doctrinal en el sentido de aceptar si son admisibles o no como marcas las palabras en otro idioma que sean genéricas y descriptivas en el respectivo idioma, la mayoría de Autores Españoles basados en un pronunciamiento del Tribunal Supremo Español se inclinan por manifestar que las expresiones en idiomas extranjeros son susceptibles de registrarse como marcas, en el caso de la Comunidad Andina, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, preciso lo siguiente: 

 “Sin embargo, no son registrables las expresiones que no obstante pertenecer a idiomas extranjeros, son de uso común en el país donde se solicita el registro o en los países miembros del acuerdo de Cartagena, o son comprensibles para el consumidor medio de la subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los países miembros”.  (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 3-IP-95, Sentencia de Agosto 7 de 1.995).

Es decir, se puede extraer que el Tribunal de la Comunidad Andina exige como requisitos para registrar una palabra en idioma extranjero que las expresiones no sean de uso común en alguno de los países miembros o que sean comprensibles para un ciudadano medio de un país perteneciente a la subregión, ya sea por la existencia de una raíz común o que sean fonéticamente similares, lo que permite afirmar que en la comunidad andina la tesis imperante derivada del pronunciamiento anteriormente trascrito se inclina en primer termino por considerar dichas palabras extranjeras como irregistrables, contrariando la tesis derivada del Tribunal Supremo Español.
Como ejemplos de este tipo de marca se encuentran “Royal” para frescos, “Suzuki” para motocicletas entre otros. 

3.2.1.5. Nombres de personas y seudónimos: esta clasificación de las marcas no merece mayor explicación salvo el hecho de afirmar que el requisito que se exige para su registro se deriva directamente del titular, de los causahabientes o herederos y en el caso que quiera efectuarlo un tercero deberá hacerlo con autorización del titular.

Un ejemplo claro de este tipo de marcas lo encontramos en “Arturo Calle “ para prendas de Vestir.

3.2.1.6. Títulos de Publicaciones: serán registradas como marcas siempre y  cuando estos obedezcan a una publicación de carácter periódico que les permitirían de esta manera cumplir una función de marca, por lo tanto sería viable en el caso de diarios, periódicos, revistas, los cuales se equiparan a mercancías siendo su titulo el signo con el cual el consumidor los distingue dentro del mercado estructurando de esta manera la principal función de las marcas.

3.2.1.7 Nombres Geográficos: son registrables siempre y cuando no exista  entre el nombre y el producto una relación o una coincidencia que refleje calidades que puedan atribuirse a su procedencia geográfica, es decir mientras no sean denominaciones de origen, indicaciones engañosas o de uso común  pueden constituirse como marcas.  

Así mismo, existe una expresa prohibición para registrar como marcas las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen, teniendo en cuenta que estas tiene una fisonomía colectiva, que puede ser usada por todas las empresas que estén ubicadas en la misma región, e igualmente dicha prohibición opera frente a empresas que no están ubicadas en esa región que podrían con esta manifestación engañar al publico consumidor.

A manera de conclusión se puede afirmar que las denominaciones que indiquen una procedencia geográfica no pueden ser registradas como marcas, si son capaces de producir confusión en los consumidores en cuanto al origen de los productos o servicios, situación que acontece cuando dicha situación es notoria.

3.2.1.8. Lemas Comerciales: a pesar de la connotación netamente publicitaria de los lemas comerciales, en los eventos en que estos lleven inmerso un carácter distintivo que conlleve a identificar el producto pueden llegar a ser registrados como marca, tal y como se encuentra expresamente permitido en el artículo 175 de la Decisión  486.

3.2.2. Marcas Figurativas:  esta clasificación de las marcas se refiere a los signos constituidos por dibujos que puedan representar una cosa en especial, o ser netamente caprichosos. 

Dentro de está clasificación de las marcas encontramos especiales clases de dibujos que hacen necesario destacarlos.

3.2.2.1. Emblemas: es una variante del dibujo que representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego existen diversos ejemplos de este tipo de marcas, entre los que se destacan la Estrella de Mercedes Benz, el León de la Peugeot, el jinete a caballo de “Polo”. 

3.2.2.2. Monogramas: es el dibujo formado por letras, que por regla general no son más de tres y que en algunos casos llevan un dibujo especial, es claro ejemplo de ello, DTK, para casettes,  AT & T junto con su respectivo dibujo.               

3.2.2.3. Colores: frente a este tipo de marca debe manifestarse que un color como tal no es susceptible de registrarse, la exigencia para los colores hace relación a que estos deben encontrarse delimitados por una forma especial, ejemplo claro de esto es la marca punto azul (representado mediante un círculo de color azul) que se utiliza para radios. 

La razón jurídica para no poder registrar los colores como marcas estriba en que los colores primarios y secundarios  son muy escasos y por ende en el evento en que una persona se apropie de alguno estaría en franca ventaja con relación a sus competidores al poder impedir que se hiciera uso de esté en otras marcas diferentes, generando así de esta manera la creación de un monopolio frente al signo. 

Otro aspecto importante se refiere a la posibilidad de registrar como marcas la combinación de colores, esta combinación no debe asimilarse a la mezcla de los colores (situación no permitida para las marcas), y es válida siempre y cuando se encuentre delimitada de manera clara.  

3.2.2.4. Números y letras: es tipo de marca se conforma mediante la combinación de los números ó letras, y se caracteriza por otorgar una gran Distintividad al producto o servicio. Ejemplos claros son “IBM” para computadores, “LG” para electrodomésticos. “UHU” para pegantes. 

3.2.3. Marcas Plásticas o Tridimensionales: esta clase de marcas hace relación a aquellas constituidas por figuras en tres dimensiones que pueden ser envases ó envoltorios, siempre y cuando cumplen con su función principal que es la de ser distintivos.

Se exige también que este tipo de signos no sean catalogados como formas usuales o necesarias, es decir, que debido a que las formas usuales o necesarias son muy comunes es ilógico que pueda atribuirse el derecho exclusivo en favor de alguien, otro requisito que se exige, es que no representen una función técnica, esto es, que reporten un progreso técnico en la sociedad, prohibición contenida en el literal d-) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2.000, de la cual se tra0tará de forma más detallada en el capitulo siguiente.     

Un ejemplo de este tipo de marca es la  botella de Whisky “Grants”, la forma ovalada del “jabón le Sancy”, y el más común de todos la botella de coca-cola. 

3.2.4. Multiplicidad de marcas en un producto: esta clase, como su nombre lo indica se refiere a que un producto o servicio que es posible distinguirlo al tener varias marcas, es decir, es una marca en la cual concurren varios signos, marcarios ya sea el envase, una etiqueta, figuras, denominaciones, colores, etc. Este tipo de marcas es muy usual.  

Tal sería del caso de “Pintuco” para pinturas, “Apple” en el caso de las computadoras etc.  

3.3. PROCEDIMIENTO DE REGISTRO

De conformidad con el artículo 154 de la Decisión 486 de 2.000, en la comunidad andina y con relación a la adquisición del Derecho sobre la marca, se adoptó el sistema atributivo, consistente que solo mediante la inscripción de la marca se tiene pleno derecho sobre ella. 

Así lo ha manifestado el Tribunal Andino, al expresar: 

“En consecuencia, es opinión de este Tribunal la de que nuestro régimen comunitario andino sobre propiedad industrial, la única forma de adquirir el derecho al uso de una marca es la de su inscripción en el registro ante la Oficina Nacional Competente, no siendo del caso la aplicación del principio de prescripción adquisitiva del dominio para gozar del derecho al uso exclusivo de una marca.”  (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 7-IP-95, Sentencia del 15 de Septiembre de 1995) 

Lo anterior, confirma que por el simple uso de una marca no es viable adquirir el derecho de propiedad sobre la misma, ni mucho menos pretender adquirirla por prescripción ó usucapión, lo anterior hubiese sido válido si en la Comunidad Andina se hubiese implantado el sistema declarativo, es decir, aquel en el cual el derecho de la marca se adquiere por quién la hubiese usado de primero, siendo obligatorio depositar ó registrar la marca solo para efectos de presumir la propiedad del titular, teniendo en este caso un simple efecto declarativo.    

Por lo tanto, el Registro de la marca cumple dos propósitos fundamentales,  primero darle publicidad al hecho de la apropiación de la marca por parte de la persona que solicito el registro, la cual debe ser conocida por las autoridades y por otros comerciantes y de igual forma, el acto administrativo está amparado por la presunción de legalidad, en consecuencia el titular del registro se presume legítimo propietario de la marca, toda vez, que el título o certificado de registro es la prueba idónea para demostrar la calidad sobre la marca.

Por lo anterior, es importante conocer las etapas tendientes a obtener el registro de una marca.      

Al referirse al procedimiento del Registro de las marcas la Decisión 486 de 2.000, en el capitulo II  del Titulo VI artículos 138 al 151, contempla una serie de parámetros que rigen aspectos a los cuales deben ceñirse todas aquellas personas que pretendan el registro de una marca dentro de cada uno de los países miembros, hay que recordar que las mencionadas normas deben estar complementadas con normas de derecho interno de cada país, es decir, en cada país varía la Oficina Nacional Competente, la forma de pago y el valor de las tasas que deban pagarse, es necesario manifestar que en todos los países de la comunidad andina las oficinas nacionales competentes para el registro de marcas son órganos eminentemente administrativos como sucede en Colombia.      

- Colombia: La Oficina Nacional competente respectiva, encargada del Registro de las marcas, es la división de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio -SIC-, tal como se preceptúo en los decretos 2153 de 1.992 por medio del cual se reestructuro la Superintendencia de Industria y Comercio, y el decreto 2591 de 2.000 mediante el cual se reglamento parcialmente la Decisión 486 de 2.000.

La Superintendencia de Industria y Comercio, por ser un ente perteneciente a la Administración Pública, debe aplicar normas del código Contencioso Administrativo Colombiano para efectos de poder desplegar su actividad administrativa, normas entre las cuales deben destacarse lo relativo a las notificaciones (art. 44º), la vía gubernativa y todo lo concerniente a ella (art. 49º) los recursos (Art. 51  y52º), Pruebas (art. 57 y 58º) etc. Así mismo a través de Resoluciones emanadas del Ministerio de Desarrollo Económico –Superintendencia de Industria y Comercio, desarrollan con base en el artículo 277 de la decisión que reza: “Las oficinas nacionales competentes podrán establecer las tasas que consideren necesarias para la tramitación de los procedimientos a que hace referencia la presente Decisión. Una vez iniciados los trámites ante la oficina nacional competente, las tasas no serán reembolsables.” el valor de las tasas e impuestos que genera el registro como marca de determinado signo, se rige por resoluciones que se están actualizando de manera anual y que por ende son muy importantes.  
Además de las anteriores normas del Código Contencioso Administrativo, Decretos y Resoluciones, deben tenerse en cuenta las disposiciones de carácter procesal que contiene la decisión 486 de 2.000 en los artículos 4º, 5º y 6º, relativos a los términos y plazos, este último articulo (6º) faculta a la Oficina Nacional competente para establecer un sistema de notificación que permita comunicar adecuadamente sus decisiones, facultad que fue llevada a cabo mediante la expedición por parte de la Superintendencia de Industria y comercio de la Resolución 210 de 2.001 para desarrollar todo lo concerniente a la notificación debiendo destacarse las siguientes:

· Los actos que pongan fin a una situación administrativa, los de traslado de las solicitudes de cancelación  a los titulares del registro deberán notificarse personalmente conforme lo establecido en el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo. 

· Los actos de inscripción se entenderán notificados en la fecha de la correspondiente anotación. 

· El solicitante de un registro podrá pedir la asignación de un casillero en el cual se depositará la correspondencia, y la notificación se entenderá surtida el día en que se deposite la comunicación en el respectivo casillero a él asignado.      

Hay que manifestar que la concesión de la marca en el caso Colombiano por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio se efectúa mediante un acto administrativo de carácter particular y concreto, susceptible de ser atacado por las Acciones contenciosas propias de dichos actos administrativos.

- Ecuador: En este país la Oficina Nacional competente encargada de adelantar el registro, protección y difusión marcaria es el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual –Dirección Nacional de la Propiedad Industrial- IEPI-, tal como lo plasmaron las Resoluciones número 320 del 19 de mayo de 1.998 (conocida como Ley de Propiedad Intelectual) y la número 120 del 1 de Febrero de 1.999 (conocida como reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual).   

- Venezuela: Actualmente la Oficina Nacional Competente encargada de adelantar el registro de la marcas en Venezuela, esta en cabeza del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) el cual es un ente adscrito al Ministerio de producción y comercio tal como lo ordeno la Resolución Ministerial No. 054 del 07 de Abril de 1998. La creación del SAPI ha permitido agrupar bajo una misma organización la Propiedad Industrial y los derechos  de Autor en este país, esta fusión ha hecho posible agilizar y optimizar el proceso tanto de registro como el de protección  y difusión de las creaciones del intelecto humano incluidas las marcas  que operan actualmente en el sistema Venezolano de la Propiedad Intelectual. 

- Perú: En el caso de este país la oficina encargada del registro, protección y difusión del régimen marcario se encuentra en cabeza del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la propiedad Intelectual INDECOPI, lo anterior, por mandato de lo establecido en el Decreto Legislativo No. 823del 24 de mayo de 1.996, conocida como Ley de Propiedad Industrial, cuyo objeto es regular y proteger los elementos constitutivos de la propiedad intelectual.    

- Bolivia: En este país la Oficina Nacional Competente para el registro protección y difusión de las marcas es el organismo Administrativo conocido como Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, SENAPI, el cual trabaja conjuntamente con la Corte Superior de Justicia a través de la cooperación técnica, así como el intercambio de información con el propósito de contribuir a mejorar el cumplimiento de sus funciones en el ámbito de sus respectivas competencias.   

3.3.1. Etapas del Procedimiento: 

a-) Presentación de la Solicitud: esta solicitud puede ser presentada por cualquier persona sea esta natural ó jurídica y deberá hacerse ante la oficina Nacional Competente, que tal como se menciono anteriormente, en el caso de Colombia es ante la Superintendencia de Industria y Comercio - Delegatura de Propiedad Industrial-.  

Esta solicitud debe contener los requisitos contemplados en los artículos 138 y 139 de a Decisión 486 de 2.000, entre los que se destacan, los siguientes: debe comprender una sola clase de productos o servicios, es decir, el signo sobre el cual se solicita la concesión de la marca debe recaer sobre un solo producto o servicio, este requiso esta orientado a que se relacione por parte del peticionario de manera minuciosa y detallada los productos o servicios que se pretenden identificar, debe contener un petitorio, esto es, el diligenciamiento del formulario único, que se adquiere de manera gratuita en los servicios de atención al usuario, en original y copia para que ésta última quede una vez radicada en poder del solicitante, la reproducción del signo objeto del registro, los comprobantes de pago de las respectivas tasas, poderes cuando fuere necesario, y en el caso de las personas jurídicas debe aportarse el certificado de Existencia y Representación legal expedido por la autoridad competente.   

Cuando se actué por intermedio de apoderado deberá acreditarse tal calidad mediante la presentación del poder debidamente autenticado ante notario o autoridad competente, o en los casos en que se actúe con base en un poder general otorgado para todos los asuntos de propiedad industrial protocolizados en la Superintendencia, el apoderado deberá invocarlo para así poder obviar la presentación de un poder por actuación.   

 Las exigencias contempladas en el artículo 138 literal e) de la decisión 486 de 2.000, se refieren a aquellos eventos en los cuales el solicitante de la marca tenga el consentimiento del titular de un nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público que se puede ver afectado por el signo que se pretenda registrar, (Hipótesis contemplada en el artículo 136 literal e) de la decisión 486 de 2.000), cuando el signo que se pretende registrar infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, en este evento deberá acompañarse la autorización o el consentimiento expreso del titular. 
El petitorio exigido como un requisito de la solicitud deberá contener como mínimo, el requerimiento de registro de marca, el nombre y la dirección del solicitante, la nacionalidad o domicilio del solicitante. Cuando éste fuese una persona jurídica, deberá indicarse el lugar de constitución, de ser el caso, el nombre y la dirección del representante legal del solicitante, la indicación de la marca que se pretende registrar, cuando se trate de una marca puramente denominativa, sin grafía, forma o color, la indicación expresa de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro de la marca, la indicación de la clase a la cual corresponden los productos o servicios; y, la firma del solicitante o de su representante legal.
Para la clasificación de los productos y la identificación de la respectiva clase, se debe utilizar la Clasificación que establece el acuerdo de Niza, la cual contempla 34 clases de productos y 11 de servicios.

La Superintendencia de Industria y Comercio ha recomendado que antes de proceder a efectuar la solicitud de registro, es conveniente pedir ante la División de Signos Distintivos una certificación que permita precisar si la expresión o signo que se pretende registrar ha sido objeto de solicitud anterior, o de registro para identificar productos o servicios similares o iguales a los que desea identificar, con el fin de evitar imitaciones involuntarias, que hagan incurrir en perdida de dinero y tiempo, toda vez, que la persona obtiene un certificación informativa la cual no otorga ningún derecho, este procedimiento ha sido designado con el nombre común de “Antecedentes Marcarios”.        

b-) Admisión a trámite y asignación de la fecha de presentación: el artículo 140 de la decisión 486 de 2.000, de manera clara manifiesta que se considerará como fecha de presentación de la solicitud, la de su recepción por la oficina nacional competente, siempre que al momento de la recepción hubiera contenido por los menos la indicación de que se solicita el registro de una marca; los datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud, o que permitan a la oficina nacional competente comunicarse con esa persona; la marca cuyo registro se solicita, o una reproducción de la marca tratándose de marcas denominativas con grafía, forma o color especiales, o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con o sin color, la indicación expresa de los productos o servicios para los cuales desea proteger la marca; y el comprobante de pago de las tasas establecidas.

De igual manera  si la Oficina Nacional Competente observa la ausencia de alguno de los requisitos mencionados anteriormente, ocasionará que la solicitud sea inadmitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación, de ahí la importancia de cumplir a cabalidad los mencionados requisitos.

Frente a este artículo es necesario citar a un experto tratadista quién expresa: 

 “Se comentó que esta reglamentación en normas diferentes, unas a continuación de otras, puede dar lugar a que se incurra en errores frecuentes por los interesados o usuarios del servicio, propiciándose la inseguridad jurídica y que se incremente injustificadamente la labor de los funcionarios de la Superintendencia.” (Cárdenas Pérez, Pablo Emilio, Comentarios sobre Propiedad Intelectual, Bogotá D.C. 2003,  página 227). 

Este comentario se refiere a los requisitos contemplados en la decisión 486 de 2.000, los cuales a consideración del anterior tratadista se encuentran dispersos en normas diferentes lo que genera que los usuarios al momento de efectuar sus solicitudes estas no cumplen en su totalidad con los requisitos de ley, haciendo que se genere una incertidumbre por parte de ellos y se aumente la labor de los funcionarios de las Oficinas Nacionales Competentes. 

El artículo 141 de la Decisión 486 de 2.000, permite que se pueda  invocar como fecha de presentación de la solicitud de registro de una marca, el día en que dicha marca haya distinguido algún producto o servicio en una exposición reconocida oficialmente y realizada en cualquier país, siempre que sea solicitada dentro de los seis meses contados a partir del día en que tales productos o servicios se exhibieron por primera vez con dicha marca. 
En ese caso, se podrá tener por presentada la solicitud desde la fecha de exhibición, aspecto importante, toda vez, que permite a dicho solicitante tener una mayor ventaja en el tiempo frente a otro que pretenda registrarla no siendo verdaderamente su titular, lo anterior debe acreditarse con una certificación expedida por la autoridad competente de la exposición, en la cual se mencionará la fecha en que la marca se utilizó por primera vez. 

Cuando el solicitante quisiera hacer prevalecer el derecho previsto en el Artículo 6 quinquies del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, es decir, que toda marca debidamente registrada en un país de origen será admitida para el depósito y protegida tal cual es, en los países de la unión, deberá presentar el certificado de registro de la marca en el país de origen dentro del plazo de tres meses siguientes a la fecha de presentación de la solicitud.

Es factible que la solicitud pueda ser susceptible de modificación hasta antes que se dicte el respectivo acto administrativo que defina el registro, dicha modificación solo podrá versar sobre la eliminación o restricción de los productos o servicios especificados, pero no para ampliarlos, ni para cambiar el signo, salvo que obedezca a errores mecanográficos, ortográfico o de índole similar.

La oficina Nacional competente podrá en cualquier momento del trámite administrativo requerir al peticionario para que este efectúe las modificaciones necesarias a la solicitud.

c) Examen de los requisitos de forma dentro de los 15 días siguientes a la fecha de presentación: el artículo 144 de la Decisión 486 de 2.000 regula lo concerniente a esta etapa del procedimiento. 

Hace relación este análisis por parte de la división de signos distintivos al cumplimiento de los requisitos formales relacionados anteriormente, es preciso manifestar que cuando el artículo 144 de la decisión, menciona los requisitos de los artículos 135 y 136, que hablan de las causales de Irregistrabilidad, deberá entenderse que son aquellos requisitos exclusivamente de forma, mas no a un examen acerca de la registrabilidad del signo el cual es una etapa posterior dentro del presente trámite.

Si del examen formal efectuado por la división resulta que la solicitud no contiene los requisitos de forma requeridos por la decisión 486 de 2.000, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de sesenta días siguientes a la notificación, es decir, es algo asimilable a una subsanación, si dicho termino expira sin ser utilizado por el peticionario para subsanar los defectos señalados la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación frente a otras y se ordenará su archivo por parte de la división. 

En el caso contrario y tal como lo ordena el artículo 145 de la decisión 486 de 2.000, si la solicitud reúne los requisitos formales ó fueron subsanados dentro del término y en debida forma la oficina nacional competente, deberá ordenar la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial.   

d) Orden de Publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial y oposición de terceros legítimamente interesados: la presente etapa del procedimiento es una de las más interesantes, en razón a que permite que terceros puedan dentro del término legal oponerse al registro de una marca obedeciendo a diversos aspectos, etapa regulada en los artículos 145 y 146 de la Decisión 486 de 2.000. 

Como se manifestó anteriormente, la Oficina Nacional Competente, en el caso colombiano la división de signos distintivos de la SIC, ordenará la publicación de aquellas solicitudes que cumplieron los requisitos formales contemplados en la decisión 486 de 2.000, la cual será publicada por una sola vez en la Gaceta de la propiedad industrial en el caso de Colombia, o en la publicación que designe la legislación interna de cada uno de los países miembros.  

Dentro de los treinta días siguientes a la publicación cualquier persona podrá presentar las observaciones u oponerse al registro de la marca demostrando un interés, lo cual podrá hacerlo por una sola vez, mediante una oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.                                                                             

Mediante el escrito de objeción si la parte lo considera conveniente podrá aportar las pruebas que considere convenientes, sin embargo, pueda suceder que  mediante una solicitud de su parte efectuada ante la Oficina Nacional competente podrá solicitar hasta por una vez un plazo adicional de treinta días para presentar pruebas tendientes a sustentar su oposición. 

La oficina nacional no dará trámite a las objeciones en los siguientes casos, debiendo tener especial cuidado los solicitantes para no incurrir en estos eventos: 

· Cuando la solicitud se realice sin indicar los datos esenciales relativos al opositor  y a la solicitud contra la cual se interpone la oposición; 

· Que la oposición fuere presentada extemporáneamente; 

· Que no se haya pagado las tasas de tramitación correspondientes.

Conforme al inciso final del artículo 146 de la decisión 486 de 2.000, no es procedente la oposición contra solicitudes de registro presentadas dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia de que trata el artículo 153, si dicha oposición se basa en marca que hubiese coexistido con la solicitada, el artículo 153 se refiere al evento en el cual el titular de una marca pretenda la renovación del registro, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro, y consagra el plazo de gracia de seis meses más, es decir, si la solicitud de renovación de una marca ha sido presentada dentro de los 6 meses siguientes al vencimiento del plazo de gracia dado para renovar la marca, está última (la marca que ha coexistido) no podrá oponerse basándose en dicha coexistencia.  

Un ejemplo de lo anterior, sería que titular de la marca “Cafecitas“ de galletas (registrado en Colombia) cuyo término de expiración de la marca,  vence el día 15 de Abril de 2004, de conformidad con lo anterior, y acorde con lo establecido en el artículo 153 de la Decisión 486 de 2.000 el mencionado titular en principio tendría desde el día 15 de octubre de 2.003 hasta la fecha de expiración, para renovar el registro marcario, sin embargo la mencionado norma (Artículo 153) otorga un plazo de gracia de seis (6) meses siguientes al término de expiración del registro, es decir, en el presente caso, 15 de Octubre de 2004 fenecería el término para solicitar la renovación del registro y gozar de protección, este último aspecto (protección) se extendería por seis (6) más, para evitar oposiciones de un titular de otra marca con que haya coexistido si se efectúa la solicitud nuevamente dentro de este lapso.  

Volviendo al ejemplo, si el titular de la marca “Cafecitas“ registrada en Colombia procediera dentro de los seis (6) meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia, a efectuar la solicitud del registro nuevamente, ya que por el transcurso del tiempo no podría solicitar la renovación del mismo, es decir, el día 25 de enero de 2.005, solicita el registro de la marca “Cafecitas”, no podría efectuar una oposición el titular de la marca similar denominada “Cafecillas” basado en que las mencionadas marcas han coexistido.  

Otro aspecto importante que hay que tener en cuenta al momento de efectuar una oposición se refiere a la demostración del legítimo interés, la doctrina ha sido unánime al manifestar que el legítimo interés debe ser comprobado por la parte que presenta la petición. 

De igual forma, la doctrina ha definido el susodicho término, lo que hace importante que se efectué la cita de un connotado tratadista quién ha dado definición al legítimo interés en los siguientes términos:  

“No se varía el criterio vigente durante la ley anterior que admitía que cualquier afectado que se sienta perjudicado en sus negocios y acredite un perjuicio real o posible podía deducir oposición.” (Otamendi, Jorge, Derecho de Marcas, 2002, página 28.)

Es decir, no se requiere la existencia de un perjuicio al momento de presentar la oposición sino que exista la posibilidad de que se cause, es decir, poder evitar mediante el éxito de la oposición que se agravie un comerciante o alguno de sus bienes.  

Ejemplo claro de legítimo interés, para oponerse a la solicitud de registro de una marca, se encuentra en el titular de una marca registrada ya sea en el país dentro del cual se efectuó la solicitud, o de otro país miembro, ó aquel que goza de un derecho de prioridad dentro del país en que se solicita la marca, o haya solicitado primero la marca en un país miembro distinto en el que se intenta el registro, o haya reivindicado una prioridad dentro del término establecido, sea esta por haber efectuado una solicitud válida en otro país miembro, o por haber identificado con la marca productos o servicios en una exposición. También le asiste interés al titular del derecho sobre un nombre comercial ó al titular de un derecho de autor.    

Es también rescatable el hecho que los derechos marcarios son extraterritoriales, es decir, el solicitante de una marca en un país miembro, puede oponerse a la solicitud de registro previamente presentada que se adelante en otro país miembro, debiendo en este caso el opositor acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde efectúa la oposición, exigiéndosele como requisito para tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponer la oposición, una vez acaecido lo anterior, se suspenderá el registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido, la oposición también pude hacerla el titular de una marca en otro país miembro evento ante el cual la Oficina Nacional Competente queda facultada para denegar el registro de la segunda marca.

Una vez presentada la oposición conforme a lo manifestado anteriormente, la Oficina Nacional competente notificará al solicitante para que dentro de los treinta días siguientes haga valer sus argumentaciones frente al escrito de oposición y presente las pruebas pertinentes, pudiendo otorgarse a solicitud de parte, un plazo adicional de treinta días para presentar pruebas, tal como lo preceptúa el artículo 148 de la decisión 486 de 2.000.    

e) Examen de Fondo y decisión de las oposiciones, y concesión o denegación del registro: vencido el término de que trata el artículo 148 de la decisión, o en el evento en que no se hubiesen presentado oposiciones, la Oficina Nacional Competente procederá a efectuar el examen de registrabilidad.   

Este examen hace referencia al estudio de fondo que se realiza para poder determinar si se reúnen los requisitos que permiten conceder el registro marcario, si esta incurso en las causales de Irregistrabilidad de la cuales se hablará en el próximo capitulo, contempladas principalmente en los artículos 135 y 136 de la decisión 486 de 2.000, estudio que deberá efectuarse cuidadosamente por ser está la etapa culminante del proceso de registro y las más importante del mismo, es necesario precisar que en este punto de la etapa, deberá omitirse involucrar un criterio subjetivo para efectos de la concesión o no de la marca. 

Frente a este punto el Tribunal Andino de Justicia ha manifestado lo siguiente:

“El examen de registrabilidad de las marcas lo debe realizar la autoridad administrativa de la Oficina Nacional Competente. De las pruebas y del criterio del funcionario dependerá que el signo sea aceptado o rechazado como marca. Al examinar dichos signos, se debe utilizar un criterio “discrecional” que en ningún caso puede ser arbitrario, ya que la doctrina y la jurisprudencia han señalado ciertas reglas, lógicas y científicas, que deberán ser tenidas en cuenta.” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 1-IP-87, Sentencia de 1.987).

Una vez cumplidas a cabalidad todas las etapas del procedimiento de registro, la Oficina Nacional Competente mediante providencia motivada procederá a conceder o denegar el registro del signo como marca, en el caso de Colombia y en la de los demás países de la comunidad andina, esta providencia tiene la connotación de ser un Acto Administrativo, hay que tener en cuenta que a pesar que un signo cumpla con los requisitos exigidos para convertirse en marca, dicho registro puede ser negado si la oficina nacional tiene indicios razonables que permitan inferir que dicho registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar  o consolidar un acto de competencia desleal, tal como lo ordena el artículo 137 de la decisión.       

La Resolución número 210 del 15 de Enero de 2001, emanada de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, al reglamentar el artículo 137 de la decisión 486 de 2.000, fijo el alcance de los indicios razonables, al manifestar que se entenderá que existen indicios razonables para negar la solicitud de registro cuando la Superintendencia haya: 

- Abierto investigación por presuntos actos contrarios a las disposiciones de la ley 256 de 1.996 y las que modifiquen o adicionen basándose en los mismos hechos.

- Concluya que habría abierto investigación por presuntos actos contrarios a las disposiciones de la ley 256 de 1.996 y las que lo modifiquen o adicionen basándose en los mismos hechos presentados al juez competente como fundamento de una demanda.   

3.3.2. Vigencia del Registro: conforme a lo preceptuado por el artículo 152 de la decisión 486 de 2.000, el registro de la marca tendrá una duración de 10 años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos de 10 años, debe entenderse como fecha de la concesión u otorgamiento aquella en la cual se emitió el acto administrativo que concedió el registro de la marca, si se han llegado a presentar recursos en instancia administrativa (vía gubernativa) el término se empezará a contar a partir de la fecha del acto que desato o resolvió el recurso.       

3.3.3. Renovación del Registro: según se puede extraer de la decisión 486 de 2.000, al momento de efectuar la solicitud de renovación del registro esta procede automáticamente sin que se efectúe un análisis de fondo, contrario a lo que  sucede frente a la primera solicitud del registro de la marca. 

Otro aspecto importante hace relación con el hecho de que al momento de efectuar la renovación no es posible realizar modificación alguna al signo ya registrado, lo que si es perfectamente válido es que el titular de la marca limite o reduzca los productos o servicios amparados inicialmente. 

La solicitud de renovación como lo indica el artículo 153 de la decisión 486 de 2.000 debe efectuarse dentro de los seis meses anteriores a la fecha de vencimiento del registro o durante el plazo de gracia, que es de seis meses contados a partir de la fecha en la cual se vence ó expira el registro. 

Durante ese lapso catalogado como plazo de gracia, la marca a pesar de haberse vencido conserva plena vigencia con relación a su registro, pero estando sujeta a que la solicitud de renovación sea presentada oportunamente, para que continuara siendo válido el registro, sino se presenta oportunamente el registro caducará en la fecha de vencimiento. 

Sin embargo, existe otra prerrogativa para el titular que dejo caducar su registro y consiste en que se podrá solicitar nuevamente el registro de la marca con todas las etapas que ello conlleva pero no procederán oposiciones basadas en marcas que hubiesen coexistido siempre y cuando la nueva solicitud se hubiese presentado dentro de los seis meses siguientes al vencimiento del plazo de gracia y que se trate de la misma marca, aspecto este ya mencionado anteriormente.   

3.3.4. Pérdida de vigencia del Registro: existen algunos eventos en los cuales el registro de una marca pierde su vigencia: 

- Por renuncia voluntaria del titular: consiste en que el titular de un registro de marca podrá renunciar en cualquier momento a sus derechos sobre el registro, dicha renuncia puede ser parcial o total, cuando la renuncia fuese parcial, ella abarcará los productos o servicios objeto de la renuncia de igual forma no se admite la renuncia si sobre la marca existen embargos o derechos reales de garantía inscritos en la oficina nacional competente, salvo que exista consentimiento expreso de los titulares de dichos derechos.

La renuncia requiere de una petición que se debe formular ante la oficina nacional competente del país miembro y por ende debe existir un pronunciamiento de carácter administrativo que la acepte con el fin que produzca efectos jurídicos y por consiguiente ordene la cancelación del registro marcario.   

- Por la caducidad del Registro: opera como se manifestó anteriormente por la falta de renovación del registro dentro del plazo (incluido el de gracia) otorgado en el artículo 153 de la decisión 486 de 2.000, sin que sea necesario un pronunciamiento de la administración con el fin de decretarla.  

- Por la Cancelación del Registro: opera por una orden emanada de la autoridad administrativa competente, tiene lugar en tres situaciones la primera, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, ya sea por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos que anteceden a la fecha en que se inicie la acción de cancelación, de igual forma cuando la falta de uso de una marca  afecte únicamente a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales fue registrada la marca, se ordenará en el acto administrativo la reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado, en este evento la solicitud la puede elevar una persona interesada. 

La segunda situación se presenta por la vulgarización de la marca, es decir, el signo que con el paso del tiempo  y como consecuencia del uso y reconocimiento en el mercado han quedado como apelativo del producto o servicio identificado, esta solicitud podrá ser decretada de oficio o a solicitud de cualquier persona, de igual manera se procede a la cancelación de oficio o a petición de parte, cuando el titular hubiere causado, tolerado o provocado que el signo se convirtiere en genérico para identificar el origen empresarial de los respectivos productos o servicios y no cumpliendo su verdadera función que es distinguir productos o servicios de otros, es resumidas cuentas esto sucede cuando en los medios comerciales la marca ha perdido su carácter distintivo para identificar la procedencia empresarial, para que esta causal opere se requiere que los competidores tengan la necesidad de usar el signo para sus necesidades por no existir otro signo para identificar los productos o servicios y el bajo conocimiento por parte del consumidor que la marca significa una procedencia empresarial determinada.

La tercera situación, es decir, aquellos eventos en los cuales la oficina nacional competente cancelé el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro. 

La cancelación también procede cuando se acude ante autoridad jurisdiccional, es decir, se solicita la nulidad del acto administrativo mediante el cual se concedió el registro de la marca, sea porque violan los artículos 134, 135 y 136 de la decisión 486 de 2.000 en el caso Colombiano, además por las causales contempladas en el artículo 84 del código contencioso administrativo, la cual deberá ser decretada en el caso colombiano por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, más específicamente el consejo de Estado por ser el competente de conformidad con el artículo 128 del C.C.A. 

3.4. DERECHOS

Una vez la marca ha sido registrado por la Oficina Nacional competente mediante la debida expedición del acto administrativo puede aceptarse jurídicamente el nacimiento de la marca, y como tal el titular tiene una serie de beneficios que se traducen en una gama de derechos, aspecto este que incita a que los comerciantes identifiquen sus productos o servicios con las marcas, ya que sería ilógico que una vez concedido el registro de una marca este no reportará ningún derecho o beneficio a su titular.  

· Derecho al uso Exclusivo de la marca: En primer término existe la posibilidad para el titular de usarla y disponer de ella, además para poder identificar los productos o servicios a los que se aplica la mencionada marca, siendo importante precisar que la marca solo puede ser representada tal como fue registrada por la oficina nacional competente, dicha divulgación de la marca la puede realizar mediante propaganda, por medio de afiches, carteles, folletos, correspondencia, en fin todas las formas licitas de publicidad que existen en el mercado sin que se pueda llegar al campo de engañar a las personas ó inducir al error a compradores.  

Haciendo parte de este primer aspecto, el titular también tiene la plena facultad de ceder la marca mediante las formalidades que exige la ley, o permitir el uso a un tercero del signo ya registrado, ó lo que usualmente sucede es que celebra con un tercero sea este persona natural o jurídica un contrato de licencia, el cual debe constar por escrito y ser registrado por expreso mandato del artículo 57 de la Decisión 486 de 2.000.

Referente a este punto de gran importancia como lo es el Uso de la marca, hay que precisar que al titular de una marca se le faculta para usarla, es decir, es un derecho que emana del registro, pero correlativo a esta situación el tener que  usar la marca es una obligación del titular so pena que no pueda mantenerse el Registro sobre la misma, la finalidad que se persigue con la imposición de esta carga al titular de la marca obedece a la intención del legislador andino de lograr una descongestión en las oficinas Nacionales competentes, en el sentido que se puedan eliminar aquellas marcas registradas pero que en el aspecto práctico no están siendo usadas y que impiden el acceso al mercado de nuevas marcas. 

La falta de uso de una marca faculta a cualquier interesado para solicitar su cancelación, tal como se manifestó anteriormente, siempre y cuando de manera injustificada no haya sido usada durante un término de Tres años, dicha solicitud debe realizarse ante la oficina Nacional competente,  haciendo la salvedad que no operaria esta causal si el titular demuestra que no uso la marca obedeciendo a un caso fortuito ó fuerza mayor. 

El artículo 166 de la decisión 486 de 2.000 define lo que debe entenderse por uso, encontrándose allí plasmados los siguientes requisitos: 

· Cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca.

· En la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. 

· Cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros.

El Tribunal Andino de Justicia, al referirse a la prueba del uso ha manifestado: 

“Si bien en algunos sistemas, actos como el de la sola publicidad del producto tiene la virtualidad de considerarse como manifestaciones del uso de la marca, en el régimen andino se considera que, dada la finalidad identificadora de la marca con respecto a productos que se lanzan al mercado, el uso de la misma deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a titulo oneroso, como verdaderos actos de comercio.” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 3-IP-36, Sentencia de diciembre 3 de 1.997).

· Impedir a terceros no autorizados la utilización o el uso de la marca: esta facultad  se encuentra plasmada en el artículo 155 de la decisión 486 de 2.000, dicho artículo contempla una serie de causales basadas en su mayoría en el hecho que terceros puedan utilizar marcas confundibles con la ya registrada, es decir se propugna por que la prohibición recaiga sobre cualquier signo semejante al registrado y que pueda inducir al error al público.  

Pudiendo concluir que la base de las prohibiciones a terceros se centra en la mayoría de las veces en la posibilidad de confusión, aspecto este que ha sido reconocido por la doctrina siendo importante citar lo manifestado por un connotado experto del tema:

“Se desprende de lo que acabamos de decir que el tema de la confundibilidad, como lo califica un autor, es la piedra angular de la infracción marcaria, pues el punto de controversia en la mayor parte de los litigios que se presentan en esta materia consiste en determinar si existe confundibilidad  entre las marcas en conflicto, si es probable que el consumidor se confunda en cuanto al producto o servicio mismo o en cuanto a su origen empresarial. “ (Méndez Metke, Ricardo, Lecciones de Propiedad Industrial Bogotá D.C. 2001, página 105-106) 

Por ende, como se puede concluir de lo manifestado anteriormente,  es necesario efectuar una serie de precisiones acerca de la posibilidad de que se pueda predicar el riesgo de confusión, aspecto más que importante para tratar de entender lo relativo a las prohibiciones a terceros.  

Existen dos requisitos para que pueda llegar a predicarse la existencia del riesgo de confusión, bastando solo la estructuración de uno de ellos para configuración el mencionado riesgo, el primero de ellos se refiere a que los signos marcarios sean idénticos o que presenten extrema semejanza, hasta tal punto que puedan llegar a inducir al público al error, de acá se desprende la posibilidad de una confundibilidad visual la cual surge de aspectos gráficos, ortográficos o fonéticos, estos últimos obedeciendo a la pronunciación, confundibilidad conceptual o por razón de las ideas afines que evoquen dichas marcas.       

Como ejemplos de los casos mencionados anteriormente podemos citar, entre otros, “Vanhaus” y “Van Heusen” por que suscitan la idea en el consumidor de apellidos holandeses, “Danmark” y “la Danesa”  por cuanto evocan la idea de una común procedencia, el “Nido de hormiga” y el “Hormiguero” por traducir un mismo concepto etc.   

El otro requisito se refiere a que las marcas que presentan el riesgo de confundirse distingan los mismos productos o servicios, o relacionados o vinculados con estos, los cuales al ser identificados con una marca confundible ocasionarían la inducción al error a los consumidores.

Es importante al tratar el presente tema manifestar que con ocasión de la expedición de la decisión 486 de 2.000, el legislador andino de manera expresa incluyó para efectos de extender la protección de la marca el criterio referente al riesgo de asociación, entendido como aquel que puede hacer pensar al consumidor que los productos o servicios proceden de empresas legal o económicamente vinculadas o asociadas comercialmente siendo lo fundamental para que se adquiera el producto por parte del consumidor.  

Las prohibiciones frente a terceros emanadas del artículo 155 de la decisión 486 de 2.000, los cuales son taxativos, podemos sintetizarlos así: 

- 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 o acondicionamientos de tales productos. 

- Suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que 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, así como comercializar o detentar tales materiales.

Las conductas hasta acá descritas hacen relación a actos previos a la circulación mercantil, es decir, son conductas que no necesariamente deben hacerse dentro del comercio de los productos o servicios, contrario a lo que acontece con las que se mencionan a continuación.  

- Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión. 

- 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 daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular. 

- Usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio. 

Estos dos últimos eventos tal como se aprecia de la lectura de las normas, no exigen que el perjuicio se haya causado, sino que pudiese llegar a ocasionarse o que exista la posibilidad que se llegue a ocasionar. 

Es importante, manifestar tres aspectos de este punto como lo son: 

- Terceras personas podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; lo anterior, se permite siempre y cuando se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.

- El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a  terceras personas usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación 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 propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.

- Otro aspecto importante, se refiere al agotamiento del derecho, esto es, que una vez se ha efectuado la primera venta del producto legítimamente marcado, el titular pierde el control sobre su futura destinación, es decir, el titular no esta facultado para impedir la importación de productos y la circulación en el mercado que hayan sido puestos en el comercio mediante su venta  o cualquier otro medio licito. 

Por último, solo basta afirmar que existe una excepción a los eventos en los cuales una marca sin registro concede derechos al titular y sucede con las circunstancias contempladas en el artículo 229 de la decisión 486 de 2.000, que se refiere a los signos o marcas notorias. 

3.5. ACCIONES DE PROTECCIÓN 
Partiendo de los Acuerdos ADPIC, el Convenio de París, todos los países miembros de la Organización Mundial del comercio –OMC-, contemplan una serie de beneficios uniformes con relación al pago de gracia para el pago de servicios administrativos, el derecho de prioridad, independencia del registro de la marca en un país respecto de otros, protección a las marcas notoriamente conocidas, prohibición de utilizar como marcas los emblemas de una estado u organismos internacionales, protección temporal en los casos de exposiciones internacionales, es decir, existe una protección internacional mínima relativa al derecho marca, que ha sido reglamentada igualmente por la Decisión 486 de 2.000  

Otro aspecto importante hace referencia al hecho, que el titular de la marca al haberla explotada al máximo y en la medida en que el producto o servicio llene las expectativas del consumidor, se logren altos volúmenes de venta, se realicen intensas campañas publicitarias, generando que el valor de la marca se incremente llegando hasta el punto de trascender las fronteras locales y empezar a gozar de cierto reconocimiento a un nivel territorial más amplio, haciendo que la marca empiece a ser muy familiar para la clientela al denotar prestigio, popularidad y fama, creándose así de esta manera lo que se conoce como Marca Notoria.

El artículo 228 de la decisión 486 señala una serie de parámetros que llevan a determinar a criterio del legislador andino la notoriedad en un signo distintivo predicable igualmente para una marca, entre los que se destacan los siguientes:  

- El grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro.

- La duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro.

- La duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique.

- El valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

- Las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección.

- El grado de Distintividad inherente o adquirida del signo.

- El valor contable del signo como activo empresarial.

- El volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio.

- La existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección. 

- Los aspectos del comercio internacional. 

- La existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

Los anteriores requisitos deberán ser demostrados con la finalidad de crear la convicción de que la marca goza de difusión y conocimiento en determinados sectores interesados por ella, convirtiéndose en una demostración de hecho. 

Una vez estructurada lo que es la marca notoria, la ley no solo Andina sino también el artículo 6º del convenio de Paris le otorgan una protección entre las que se destacan: 

· El titular de una marca notoria a pesar de no contar con el registro en el país, ni haber presentado una solicitud, goza de ciertas protecciones de índole legal que lo facultan para impedir el registro de la misma marca a favor de un tercero y aun para deprecar la nulidad de registro si ya fue concedido. 

· El titular puede ejercer ciertas facultades inherentes al derecho exclusivo que posee en un segundo país en el cual carezca del respectivo registro.

· El titular de una marca notoria esta facultado para ejercer las prerrogativas legales frente a marcas de tercero para los mismos productos o servicios identificados con la marca notoria.                  

Entrando en un campo más específico, podemos precisar el alcance que le ha dado la decisión 486 de 2.000 mediante la acción especial consagrada en el artículo 231 a favor de los titulares de una marca.

La acción contemplada en el artículo  231 de la Decisión consagra en favor del titular de un signo distintivo una acción especial para prohibir el uso de un sig​no conflictivo por parte de terceros.

Dicha Acción presenta las siguientes características:

· La legitimación para incoarla la detenta el titular de la marca notoriamente conocida, dicha  titularidad debe demostrarse plenamente, pudiendo derivarse la titularidad del registro o del uso del signo de que se trate, en el país o en el exterior, según el sistema previsto en la ley del lugar para adquirir el derecho.

· La acción tiene el carácter de judicial y debe intentarse ante el órgano nacional competente, y el procedimiento de la misma, será el que se​ñala la ley interna del respectivo país miembro.

· La pretensión principal de la acción es la de prohibir el uso del signo conflictivo, la cual por expresa remisión del artículo 231 de la decisión 486 comprende, las prohibiciones de los actos indicados en el artículo 155,  (Aplicar o colocar el signo sobre productos; suprimir o modificar la marca para fines comerciales; fabricar etiquetas, enva​ses, envolturas, embalajes u otros materiales que contengan la marca y comercializarlos; usar el signo en el comercio; usarlo pú​blicamente), pudiendo incluirse igualmente la indemnización de los perjuicios que llegasen a demostrarse.

· El término de prescripción de la Acción es de cinco (5) años contados desde la fe​cha en que el titular del signo tuvo conocimiento del uso, salvo que éste se hubiese iniciado de mala fe, en cuyo caso, no prescri​be, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 232 de la Decisión 486 de 2.000.

De igual manera el artículo  231 faculta de manera expresa al  titular de la marca notoriamente conocida para ejercer otras medidas de carácter o de índole complementaria que correspondan.

Entre estas se destacan las medidas cautelares y las medi​das en frontera, la cuales se estructuran cuando se cumplan los presupuestos señalados en los artículos 247 y 250, para el caso de una medida cautelar, se ordenará cuando quien la pida acredite su legitimación para actuar, la existencia del derecho infringido y presente pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infrac​ción. 

· Medidas en frontera: que consiste que cuando el titular de un registro de marca, que tuviera motivos fundados para suponer que se va a realizar la importación o la exportación de productos que infringen ese registro, podrá solicitar a la autoridad nacional competente suspender esa operación aduanera, está acción sólo procede en los casos de infracción marcaria y únicamente podrá invocarla el ti​tular del registro, lo que supone que la marca con base en la cual se solicita, se encuentre registrada. Quiere decir lo anterior que el hecho de la notoriedad no exime al demandante de ninguno de los requisitos propios de la medida cautelar o de la medida en frontera.

· Medidas Cautelares: quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción podrá pedir a la autoridad nacional competente que ordene medidas cautelares inmediatas con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios.

Las medidas cautelares podrán pedirse antes de iniciar la acción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio, podrán ordenarse, entre otras, las siguientes medidas cautelares:

a) el cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infracción.

b) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción.

c) la suspensión de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior.

d) la constitución por el presunto infractor de una garantía suficiente. 

e) el cierre temporal del establecimiento del demandado o denunciado cuando fuese necesario para evitar la continuación o repetición de la presunta infracción.

· Acción reivindicatoria: consiste en que cuando un registro marcario se hubiese solicitado u obtenido en perjuicio de otra persona que también tuviese tal derecho, la persona afectada podrá reivindicarlo ante la autoridad nacional competente pidiendo que se le reconozca como co-solicitante o co-titular del derecho. 

A manera de conclusión de conformidad con el artículo 234 de la decisión 486 de 2.000 consagra que el factor de la mala fe o la buena fe en la adopción o utilización del signo debe ser tenido en cuenta por las autoridades competentes al decidir estos procesos, pero dejando un vacío al no precisar en qué sentido debe aplicarse dicho criterio si para los plazos de prescripción, para de​terminar la confundibilidad, daños y perjuicios, grado de notorie​dad, aspectos probatorios, etc.

4. CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD.

Basados en un sistema Marcario como el imperante actualmente en la Comunidad Andina (Decisión 486 de 2.000), debe precisarse que también existen determinadas restricciones, que basadas en la protección al comerciante en algunos casos, y otras con el fin de proteger a los consumidores, imposibilitan que pueda llevarse a cabo el registro del algún signo como marca, lo anterior, como  un aspecto esencial que de manera clara lleva a consolidar la seguridad jurídica  emanada de un régimen Macario sólido y garantista, el cual si bien permite el fácil registro como marca de determinados signos, también contempla determinadas causales que protegen derechos de terceros incluyendo aquellos que tiene marcas registradas, o terceros ajenos que se puedan llegar a ver afectados por el registro de algún signo sin importar que sean o no titulares de una marca, de igual manera  se protege a los consumidores, por ser estos, los que en ultimas importan para la consolidación de un régimen Macario ya que es de allí de donde se origina toda la oferta de los productos. 

Es por lo anterior, que en el actual Régimen de la Propiedad Industrial, al igual que en los anteriores, se contemplaron una serie de causales, que en el actual se encuentran en los artículos 135, 136 y 137 de la Decisión 486 de 2.000 que estatuyen la imposibilidad de registrar como marcas determinados signos, por contener ciertas características que afectan los derechos de un tercero al ser usados en el comercio, así mismo el artículo 137 mencionado anteriormente, estipula una causal adicional consistente en el evento en el cual, si la Oficina Nacional competente tiene indicios que permitan inferir que con el registro de dicho signo se perpetre, facilite o estructure un acto de competencia desleal, puede proceder a negar el registro del signo.            

La doctrina relacionada con el Derecho Macario  ha manifestado que la Decisión 486 de 2.000 en sus artículos 135 y 136 ha agrupado las causales de irregistrabilidad de los signos que pretendan ser marcas, es decir, las normas anteriores distinguen entre aquellos signos que por si mismos no pueden registrarse como marcas, y, aquellos signos que una vez sean usados en el comercio puedan perjudicar a terceros, en este último evento juega un papel importante un factor externo y ajeno al signo en si mismo, las dos situaciones anteriores contempladas en dichas normas han sido catalogadas como prohibiciones absolutas y prohibiciones relativas. 

4.1. CAUSALES ABSOLUTAS

Estas causales se encuentran consagradas en el artículo 135 de la decisión 486 de 2.000, hacen relación a aquellas circunstancias internas ó intrínsecas del signo que de llegar a presentarse no cumplirían con una de las funciones primordiales de la marca como lo es la Distintividad, o sería un signo ilícito o engañoso para el consumidor, queriendo el legislador Andino mediante estas causales tutelar un interés público, generando la existencia de alguna causal de este tipo, una Nulidad Absoluta, la cual podrá proponerse por cualquier persona en cualquier tiempo, por ende a continuación se efectuara un estudio de cada una de las causales más importantes:    

Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

- “a-) No puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior”

- “b-) Carezcan de Distintividad”

Las prohibiciones contempladas en los literales a-) y b-) del artículo 135, trascritas anteriormente,  pretenden apuntar al mismo lugar, es decir, si la primera causal preceptúa que no podrán registrarse como marcas aquellos signos que No puedan constituir marca conforme al párrafo anterior, es decir, aquel “signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado” por ende si no es apto para distinguir carece de Distintividad. 

El artículo 134 de la decisión indica como requisito de manera expresa que aquel signo que se pretenda registrar como marca sea perceptible, distintivo y susceptible de representación gráfica. 

- “Artículo 135…c-) Consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate.”

Son claras las prohibiciones que consagra esta norma y hacen relación en primer término a aquellas formas que normalmente guardan una relación estrecha con algunos productos y tiene su razón de ser en tratar de impedir que el titular de una marca monopolice la forma que se utiliza de manera usual y común en relación con determinados productos o envases, es decir equivalen a las palabras genéricas pero en forma, por lo tanto, tratar de registrar la forma de un “Bicicleta” para una determinada clase de transporte, una “naranja” con el fin de identificar dicha fruta, o piense en una fabrica de martillos que pretende registrar la forma de un martillo como su marca.       

- “Artículo 135…d-) Consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican.”

Esta prohibición guarda estrecha relación con los diseños industriales, modelos de utilidad o las patente de invención, toda vez, que esta limitante lo que implica es que aquellas formas que dan una mayor eficiencia al producto no pueden ser objeto de registro marcario sino deben ser registradas como un signo distintivo diferente, de acuerdo al caso en concreto, lo anterior, obedeciendo a que la legislación Andina otorga un mecanismo temporal para dichos signos o formas, siendo absurdo pretender registrarlo como marca y la sola renovación en determinado término conllevaría a una protección indefinible en el tiempo. Un ejemplo de esta prohibición podría ser tratar de registrar la forma de una silla en el mercado que tenga un diseño que permita al usuario mayor comodidad en cuanto a su uso. 

- “Artículo 135...e-) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios.” 

La prohibición contemplada anteriormente, debe entenderse que recae sobre aquel signo o indicación que pueda ser catalogado como descriptivo, es decir, aquellas denominaciones de un producto o servicio que irradien a los consumidores acerca de las características, cualidades, funciones, usos, y otras propiedades de dichos productos, por ende, la norma mencionada brinda unas pautas que orientan al interprete con el fin de estructurar dentro de sus hipótesis ciertas descripciones, entre las que se desatacan las relativas a la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción etc. de los respectivos productos, por tal motivo, sin con el producto se formula el interrogante ¿Cómo es el producto? y la respuesta dada es igual a la característica esencial del mismo que se pretende registrar se estaría frente a un signo descriptivo. 

Debe tenerse especial cuidado con los adjetivos calificativos cuando de manera expresa se refieren a la cualidad que necesariamente se aplica al nombre del producto que se trata, existe una complicación en este sentido, en los eventos en los cuales, lo que se pretende registrar son dichos adjetivos, toda vez, que solo son registrables cuando no están relacionados íntimamente con uno o con determinados productos y pueden predicarse de la gran mayoría de los productos del mercado, así mismo, cuando el mencionado adjetivo no especifique o describa la cualidad esencial del producto o servicio, es por esto que mediante la Sentencia 27 IP-95 el Tribunal Andino de Justicia, especificó que el adjetivo calificativo puede referirse (para poder ser registrado como marca) a una cualidad importante del producto o servicio pero no a la esencial y cita como ejemplo el caso de un helado, en el cual la característica esencial es el frío, y una importante pero no esencial es el ser batido o cremoso, permitiéndose en este último evento el registro de la marca.     

La Doctrina y la Jurisprudencia han definido como ejemplos de este tipo de signos descriptivos “Oral” para remedios “Enfriadora” para congeladores “Vitamínico” para alimentos, “Lente suave” para lentes de contacto, “Blanca“ para leche y “líquidos“ para jugos.     

De igual forma la parte final del artículo se refiere a la prohibición de registrar expresiones laudatorias, es decir aquellas que elogian la bondad del servicio o producto, ya que podría en primer término perjudicar a los demás competidores ya que estos se verían impedidos para usar el mismo término encontrándose en franca desventaja con relación a  aquel que ya lo registro, lo ejemplos clásicos de la doctrina y la Jurisprudencia acerca de expresiones laudatorias son “Purísimo” , “La Mejor” etc.     

“artículo 135…f-) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate”

Esta prohibición hace referencia a aquellas denominaciones catalogadas como genéricas, esto es, aquel signo o denominación que los comerciantes en un determinado sector, deban utilizarlo para designar un producto o servicio o cuando por si solo pueda servir para utilizarlo,  por ende sin con el producto se formula el interrogante ¿Que es? y la respuesta dada es igual al producto que se pretende registrar se estaría frente a un signo genérico.

Así mismo, la Jurisprudencia emanada del Tribunal Andino de Justicia ha precisado que la Genericidad de una denominación o signo debe ser con relación directa a los productos más no con una connotación abstracta, es decir, por el simple hecho que una palabra se relacione en el diccionario con varias acepciones de índole general no puede ser catalogada como irregistrable sin análisis alguno, por el contrario debe señalar o identificar la clase de producto o servicio por si sola para que  estructure la Genericidad, también puede definirse este término, como  aquel que no explica directamente el producto o servicio sino la categoría o genero al que pertenece.    

Como ejemplos de signos genéricos podemos señalar “Cortinas”  “Motor”, “Muebles”, “Ventilador” etc, para señalar cada unos de dichos productos. 

Así mismo, es necesario precisar que existe la posibilidad al momento de designar un producto de utilizar marcas compuestas que contengan palabras genéricas, es decir, designar productos que contengan una palabra genérica y se le agregue  una de fantasía,  como es el caso de “Pizza Hut” “Aguardiente Cristal”, con relación a este tipo de marcas el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha precisado: 
“Por ese motivo las marcas que contienen esa categoría de expresiones, son marcas débiles, que enfrentarán más tarde la contingencia de que se inscriban otros signos que contengan esas mismas palabras, sin que puedan formularse observaciones al nuevo registro con opción de éxito.” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 21-IP-98, Sentencia de Septiembre 03 de 1.998)  

Es decir, el Tribunal es claro al precisar que a pesar de ser posible el registro de las marcas que contengan denominaciones genéricas, están deben estar sujetas a que en futuras oportunidades otros comerciantes utilicen en sus marcas dichas denominaciones genéricas restándole Distintividad a la marca, lo que para la doctrina es catalogado como marca débil.   

“Artículo 135…g-) Consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país.”

Esta prohibición abarca aquellas designaciones que habitualmente se utilizan para identificar o señalar un producto o servicio, también incluye aquellas palabras sean estas extranjera o inventadas (sin significado alguno) que con el transcurso del tiempo han adquirido cierta popularidad en cuanto a su uso.  

El Tribunal de Justicia de la comunidad Andina ha precisado que esta prohibición no se estructura cuando las palabras mencionadas se utilizan en un conjunto gramatical con otras que le imprimen un carácter distintivo.   

En esta limitante se configura, con lo que la doctrina ha denominado vulgarización de la marca, definido por la doctrina de la siguiente manera: 
“Se le conoce por denominación vulgar, corriente o de uso común, aquella que si bien no era en sus inicios el nombre original del producto, ha quedado por virtud de su uso, y con el paso del tiempo, consagrada como apelativo obligado de los productos  o servicios identificados” (Matias Alemán, Marco, Marcas Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios, página 76).

Es decir, se puede afirmar que aquellas denominaciones que con el paso del tiempo y como consecuencia de su uso han adquirido una connotación tal en el mercado que su uso sea común, no pueden llegar a registrarse, de igual forma sucede con aquellas marcas ya registradas, ya que en este evento lo que sucede es que el titular de la marca pierde los derechos sobre el signo que ha perdido su capacidad distintiva, y que requieren denominaciones adicionales para poder registrarse, situación que puede ser adelantada por la Oficina Competente del país miembro de oficio o a solicitud de parte. 

Dentro de los ejemplos más connotados de este tipo de marcas tenemos a “Colombina”, “Jeep”, “Kart”, “Thermo”, “Chiclets”, “Lycra” etc.      

“Artículo 135…h-) Consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica.” 

Este impedimento se refiere a que no es posible registrar como marca un color aisladamente considerado, debiendo para poder hacerlos efectuar una delimitación del mismo que le aporte un carácter distintivo, de igual forma a contrario sensu, es perfectamente válido registrar una combinación de colores, aspecto ya tratado anteriormente en el punto 3.2.2.3. del capitulo 3 de ese trabajo.

 “Artículo 135…i-) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate.”

Esta prohibición estructura determinadas hipótesis tendientes a efectuar una protección al consumidor para evitar que este sufra un engaño, es decir, el signo puede ser catalogado como engañoso cuando proporciona información errónea con relación a determinados productos o servicios que se pretenden distinguir con ella.

La doctrina ha manifestado que esta prohibición obedece a un interés general del legislador Andino de tutelar el derecho de los consumidores, debe aclararse que dichos consumidores deben ser personas con un nivel medio, ni se exageradamente conocedores ni descuidados, la prohibición lo que busca es que los consumidores no sufran engaños sobre las particularidades propias de los productos o servicios en especial como muy bien lo enseña el artículo, sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de las mismas. 

Un ejemplo de lo anterior, sería el caso de señalar que un Whisky es escocés sin serlo, o indicar que un reloj es Suizo siendo fabricado en América,  o se utilice la marca “La Marquise” para un  identificar producto que no es francés.        
Es necesario hacer una distinción entre denominaciones de origen e indicaciones de procedencia, lo anterior obedeciendo a que la decisión 486 de 2.000 en sus artículos 201 y 221 plasma las definiciones de los mencionados términos respectivamente, debiendo aclarar que la misma decisión agrupa ambas definiciones dentro del concepto denominado indicaciones geográficas, es decir, el genero y sus respectivas especies. 

La definición plasmada en la decisión 486 de 2.000, de una denominación de origen se puede sintetizar así: 

“Artículo 201. Es una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, una región o de algún lugar determinado, o la indicación  constituida por una denominación que sin ser la de un país, región o  lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos”  

Del anterior concepto, se pueden extraer algunos componentes que nos llevaran a plantear una mejor diferenciación con relación a la indicación de procedencia, entre los que deben destacarse:

· La denominación de origen debe estar integrada o constituida por la denominación de algún país, región o algún determinado lugar, o por alguna denominación, que de no ser las tres anteriores se refiera a alguna zona geográfica, partiendo de lo anterior, pueden constituir no solo países o regiones sino también determinados montes o desiertos.

· El producto que se pretenda designar debe ser originario de la mencionada indicación Geográfica, aspecto que reviste de gran importancia ya que si no se cumple con esta condición no se podría hablar de una denominación de origen. 

· Que dicho producto goce de una alta calidad o reputación y que esta se deba exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce incluidos los factores naturales o humanos que lleven a ello.    

Así mismo, con relación a la indicación de procedencia la decisión 486 de 2.000 en su artículo 221,  también plasma una definición:

“Artículo 221. Se entenderá por indicación de procedencia un nombre, expresión, imagen o signo que designe o evoque un país, región, localidad o lugar determinado”.

De la definición transcrita anteriormente se pueden extraer dos elementos, los cuales son similares a los contemplados para la denominación de origen distinguiéndose estos dos conceptos en cuanto al tercer elemento, esto es, que  dicho producto goce de una alta calidad o reputación y que esta se deba exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce incluidos los factores naturales o humanos que lleven a ello aspecto que se predica únicamente de la denominación de origen siendo la principal diferencia con la indicación de procedencia.     

Ejemplo de lo anterior, sería denominar “Café Panameño” lo cual sería una indicación de procedencia, ya que solo indica que es un café procedente de Panamá pero nada tiene que ver la calidad del mismo, cosa distinta es “Café de Colombia” la cual si podría ser catalogada como una denominación de origen, toda vez, que se refiere a un producto (Café) de una zona determinada, con una calidad conocida a nivel mundial derivada de las condiciones geográficas de su cultivo.     

“Artículo 135…j-) Reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad.”

En primer término la presente causal de Irregistrabilidad, guarda estrecha relación con la inmediatamente anterior y en algunos eventos pueden llegar a subsumirse una dentro de otra, así mismo, la presente causal  tiene como finalidad evitar que el público sea engañado mediante la utilización de forma fraudulenta de determinadas denominaciones que se encuentran protegidas, esto es, que al menos se encuentre depositados en la respectiva Oficina Nacional competente,  conforme se explicará más adelante, pero única y exclusivamente frente a las denominaciones origen, de igual forma también se incluyen las falsas denominaciones de origen y que a través de su uso se pueda llegar crear un riesgo de confusión o de Asociación con dichas denominaciones protegidas. De igual forma la presente causal se estructura cuando dicha denominación de origen reviste de una gran notoriedad, como puede acontecer con el “Café Colombiano”, el “Queso Holandés” etc.  

“Artículo 135…m-) Reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional”

La presente prohibición tiene su razón de ser, en el hecho en que se si aceptaran dichos emblemas oficiales se podrían relacionar los productos o servicios que representan la marca con un Estado en particular o con una organización internacional, prohibiendo tanto la reproducción como la imitación de los signos allí descritos.

Si el Estado o el organismo internacional autorizan la inclusión de determinado emblema o signo, para proceder a su registro estos emblemas deberán ser usados como secundarios ya que los principales distintivos no deben ser los relacionados en dicha prohibición, así por ejemplo en el caso del Café Colombiano, el gobierno nacional autorizo la inclusión de la bandera Colombiana, pero como algo accesorio más no como lo principal de la marca, ya que esto último lo integran Juan Valdez, el bulto de café y la mula.

No sobra recordar que el día 02 de enero de 2.004, el congreso colombiano expidió la ley 875 de 2.004 mediante la cual se regula el uso del emblema de la cruz roja y de la media luna roja, autorizando su uso a la fuerza pública con el fin de identificar a su personal sanitario, sus unidades y medios de transporte sanitarios terrestres y acuáticos, también se permite que el personal sanitario civil autorizado por el Ministerio de Salud para transporte de heridos, enfermos y náufragos porte dichos emblemas y por último se autoriza a la sociedad nacional de la Cruz Roja.    

La doctrina ha sido unánime en manifestar que la presente prohibición no se aplica para aquellas banderas o Escudos pertenecientes a familias con títulos nobiliarios, los cuales pueden ser susceptibles de registro marcario.

“Artículo 135…o-) Reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un País 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 confusión o asociación con la variedad.” 

Esta prohibición hace referencia a que actualmente existe una regulación derivada del Convenio para la Protección de las Obtenciones Vegetales emanada del convenio de Paris, en la cual se contempla que toda variedad vegetal que sea objeto de protección debe ser individualizada con un vocablo que sirva como denominación, y es en esta denominación sobre la cual recae la denominación objeto de la presente limitante. 

De igual manera, de conformidad con la decisión 486 de 2.000, las variedades vegetales siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos pueden ser objeto de patentabilidad gozando en estos eventos de dicha protección estructurándose la presente causal.  
“Artículo 135…p-) Sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres.” 
La presente prohibición hace relación a significados muy subjetivos en algunos eventos y que varían en el tiempo y el espacio, y de acuerdo a las costumbres de determinado territorio, es decir, existen eventos en los cuales es difícilmente perceptible que es moral o inmoral.

Dichos conceptos deben ser entendidos en sentido amplio como lo ha manifestado la doctrina, y se propugna en general porque no violen aspectos mínimos de la convivencia en sociedad y que no se encuentren en contraprestación de la seguridad, tranquilidad y la paz de determinando conglomerado en una época especifica, o que en determinadas circunstancias violen la legislación existente en el país. 

Así mismo, existen casos en los cuales existen dibujos o denominaciones que por ser obscenas, escandalosas, estar asociadas con actividades ilegales ó asociaciones ilícitas, ridiculizar doctrinas, pensamientos, religiones o personajes,  no existiría duda que estructuran la presente prohibición, tal sería el caso de marcas que contengan la palabra ”Cocaína”, o una imagen que ridiculice a su “Santidad el Papa” etc.       

A manera de conclusión es precisar recordar que a los literales b), e), f), g) y h) pierden su razón de ser cuando un signo no registrable se haya estado usando en un país miembro de forma o manera constante y se pueda demostrar que ha adquirido un carácter distintivo con relación a los productos o servicios a los cuales identifica o representa evento en el cual es susceptible de registrarse como una marca, es decir, se establece en esta norma la posibilidad de que signos propiamente descriptivos  o genéricos  hayan adquirido un significado secundario distinto a su significado primario que les de una connotación distintiva y puedan cumplir dicha función para poder registrarse, tal significado se adquiere en virtud del uso constante del signo  y deberá ser reconocido y acreditado ante la Oficina Nacional Competente.   

4.2. CAUSALES RELATIVAS

Estas causales encuentran asidero normativo en el artículo 136 de la Decisión 486 de 2.000, las cuales tiene como connotación especial contrario a lo manifestado para las absolutas, que se basan en condiciones extrínsecas o externas del signo que de alguna manera estén constituidas por determinadas situaciones emanadas de derechos de terceros que se puedan ver afectados por el registro de dicho signo, por ende, característica de estas causales es que se pretenda tutelar un interés jurídico particular.    

Así mismo es necesario precisar, que las causales relativas de Irregistrabilidad en el momento de estructurarse conllevan a la existencia de una nulidad relativa, la cual podrá proponerse por cualquier persona pero revistiendo de especial interés el término de prescripción para poder alegarla, ya que para este evento es de cinco años contados a partir de la de concesión del registro impugnado, por ende a continuación se efectuará un estudio de cada una de las causales más importantes:    

Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio lleguen a afectar indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

“Artículo 136…a-) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación” 
Tiene su razón de ser la presente causal en el hecho de que si un signo que se pretende registrar puede llegar confundirse o asociarse con una marca ya registrada no cumpliría el requisito de la Distintividad volviéndose en este especifico caso un refuerzo de otra causal ya comentada anteriormente.  

Es necesario efectuar algunas precisiones relacionadas con el riesgo de confusión entre una marca registrada y otra que se pretende registrar. 

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina mediante la Sentencia de Abril 12 de 2.000 dentro del proceso 22-IP-2000, preciso los alcances para predicar la similitud entre marcas y por ende pregonar por la existencia de un riesgo de confusión debiendo destacarse las siguientes reglas:

- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas, es decir, es la visión general de la marca que puede tener el consumidor y que puede llevarle a la confusión con relación a otras, es decir, no son los detalles o diferencias menores los que distinguen las marcas sino el aspecto general, la sensación general la que permite inferir que una marca es distinta de otra. 

- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente, es decir, que no es procedente el análisis simultáneo, lo anterior obedece a que el consumidor las analiza separadamente y no de forma simultanea, primero se observa la primera marca, procediendo a retirarse y se observa la segunda para así poder establecer si la segunda de ellas (la que se pretende registrar) produce una evocación fuerte de la primera. 

- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto, es decir, esta regla se refiere a que la atención del consumidor varía de acuerdo a la clase de producto a la cantidad que pretenda adquirir.   

- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas, toda vez, que la similitud no depende de aquellos elementos distintivos sino de los semejantes que la integren, por ende, lo que genera la confusión son las parte iguales que tiene la marca con el signo que se pretende registrar más no la parte que no es igual. 

Así mismo, para la configuración de la presente causal hay que tener en cuenta la clasificación de Niza para poder estructurar si existe similitud de los productos o servicios entre el signo a registrar y la marca ya registrada.  

La doctrina ha manifestado que bajo el imperio de la Decisión 486 de 2.000 se otorga protección a la marca registrada prohibiendo el registro de aquellos signos similares que se encuentren dentro de la misma clase de los productos o servicios para los cuales fue solicitada la marca registrada, pudiendo registrarse una marca similar siempre y cuando sea solicitada para otros productos o servicios y necesariamente no pueda llegar a crear un riesgo de confusión  o de Asociación con la marca ya registrada. 

Vamos a suponer que existe una marca registrada denominada “Cangrejo” para identificar productos de la Clase 8º, es decir, tenedores, y posteriormente se solicita el registro de la marca “El Cangrejo” para identificar productos de la clase 19º, es decir, tubos de construcción no metálicos, en este evento sería posible registrar la segunda marca en razón, a que en primer lugar dicha marca a pesar de ser idéntica a otra ya registrada, esta última esta registrada para diferentes productos, en segundo lugar no podría argumentarse un posible riesgo de confusión debido a la disparidad de productos que identifican las mencionadas marcas, salvo que la marca original sea notoria o posteriormente se convierta en ello. 

Caso diferente sería si existiere una marca denominada “La Victoria“ para identificar productos de la clase 23º, es decir, un hilo para uso textil, y posteriormente se pretende registrar la denominación “Victoria” para identificar un producto de la clase 24º, es decir, para tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clase como un fibra sintética derivada de la lana, evento este en el cual se podría estructurar un riesgo de confusión sobre el origen o la procedencia y por la relación estrecha entre los dos productos aprovechándose este último de la fama del otro o al menos de la antigüedad de la marca registrada, u obedeciendo a la existencia de las mismas materias primas, por tal motivo, en este evento al crear un riesgo de confusión estructuraría la presente causal.                                                               
“Artículo 136...b-) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación.” 
Esta prohibición pone un freno con relación a aquellos signos que pretendan registrarse pero que se asemejen o sean idénticos a un nombre comercial protegido, o a un rotulo o enseña comercial, dicha protección es contemplada por la decisión 486 de 2.000 y se entiende protegido desde su primer uso, sin ser necesario el deposito del mismo, aspecto que será tratado de forma más profunda más adelante. 

Por tal motivo se estructura la presente causal cuando el nombre comercial  protegido, el rotulo o la enseña existan con anterioridad a la solicitud de registro del signo y que además se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación, es importante, para poder establecer el riesgo de confusión seguir las mismas pautas establecidas por el Tribunal de la Comunidad Andina para las marcas, descrito anteriormente.  

La doctrina ha considerado que al definirse el nombre comercial como cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil y siendo la función del nombre comercial identificar al comerciante, ha precisado que la semejanza se puede hacer extensiva a la actividad desplegada por el comerciante con la actividad que se pretende distinguir con la marca.

“Consideramos que el error al que puede inducir la adopción del signo, no solo se presenta por semejanzas entre ellos, sino que se hace extensivo a otros hechos igualmente relevantes, como que la actividad desarrollada por el empresario, sea similar a la actividad dentro de la cual la marca va  a cumplir su función identificadora.” (Matías Alemán, Marco, Marcas Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios, página 96).

Por tal, motivo la prohibición también abarca la similitud entre las actividades, tal como se expreso en la cita anterior. 

“Artículo 136…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 confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero.”

Esta causal de Irregistrabilidad hace mención a un caso especifico como lo es hecho de la existencia de la semejanza entre el signo que se pretende registrar y la marca ya registrada y que se derive un riesgo de confusión o asociación cuando la persona que desee ser titular del signo que se pretende registrar haya tenido un vínculo del cual se haya se infiera que este representaba, o distribuía en nombre y representación del titular del signo.

Es preciso mencionar que dicha relación debe ser de expresa autorización del titular de la marca, por ende quedaría por fuera de esta causal aquellos actos al ser ejecutados permitan inferir una aparente representación del titular sin la debida existencia de la autorización expresa, como sería el caso del mandato aparente, y en caso contrario estructurarían la presente causal cuando se hubiese celebrado un contrato de licencia sobre la marca. 

Ejemplo de lo anterior, sería que el señor X quién laboro durante 15 años como distribuidor de la marca de ropa interior “Besame”, pretendiera el registro de un signo denominado “Besos” para ropa para dama situación que llevaría a la estructuración de la presente causal.     

“Artículo 136…e-) Consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público 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.”  

“Artículo 136…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.”

La primera causal transcrita anteriormente, tiene sin lugar dudas su razón de ser en el derecho que tiene todas las personas sean estas naturales o jurídicas sobre su imagen, nombre, apellidos, firma, imagen, retratos etc, ligado con el derecho a disponer de ella, es decir, un derecho de intimidad,  sin que puedan ser utilizados por terceros, salvo su consentimiento expreso y libre de vicios, o el de sus causahabientes,  por ende, para proceder a registrar un elemento de la identidad descrito en la norma es requisito aportar como un anexo de la solicitud la autorización expresa de la persona o si esta falleció la de sus herederos. Un ejemplo de lo anterior, sería el tratar de registrar como marca el nombre “Álvaro Uribe Vélez” sin el consentimiento del mismo. 

Con relación a la causal f-) del artículo 136 de la decisión 486 de 2.000, transcrita anteriormente, con relación a los derechos derivados de la propiedad industrial o de derechos de autor de un tercero, se establece como una protección adicional a los mismos, y es necesario precisar que mientras dure el derecho de la propiedad industrial o el derecho de autor, podrá estructurarse la mencionada causal.  

Tal sería el caso de pretender registrar como marca el nombre del personaje principal de una novela, sin la autorización de la persona que detente el derecho de autor sobre la mencionada obra literaria.      

“Artículo 136…h-) Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, 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 fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”

En primer término hay que precisar que la presente causal se erige como un protección a los signos notoriamente conocidos los cuales fueron definidos de manera clara en el capitulo anterior, estructurándose la presente causal como una derivación directa de la protección de los signos notoriamente conocidos descrita en el convenio de Paris y los acuerdos ADPIC. La causal castiga la reproducción, imitación o cualquier transcripción total o parcial del signo distintivo notoriamente, así como la traducción del mismo cuando se encuentre en idioma extranjero, de igual manera, prohíbe la transliteración, es decir, la representación de un signo de un sistema fonético o gráfico, mediante los signos de otro, la norma es amplia al precisar que no importa cuales son los productos o servicios a los que se pretende aplicar el signo que se pretende registrar. 

Por otra parte, juega un papel importante el riesgo de confusión o de asociación ó el aprovechamiento injusto del prestigio que tenga el producto del tercero titular de la marca notoria,  así, cuando gradualmente debido al uso de la marca no autorizada en productos no competitivos, se llega a asociar la marca notoria con productos de mala calidad que representen la marca que imita la notoria y de esta manera se pierde las funciones identificadoras del signo.  

Un ejemplo de lo anterior, sería pretender registrar la marca de “BMW” en Colombia para una clase de motores BMW, o la marca “Parmalat”, por no estar registrada en Colombia, automáticamente debería negar su registro, al estar incurso en la presente causal. 

Otro ejemplo que estructuraría la presente causal sería si se pretendiera el registro de la marca “Camello”, para cigarrillos sabiendo que existe una marca notoria denominada “Camel” famosa a nivel mundial, ya que Camello es la traducción literal de la marca notoria en idioma extranjero.    

Con relación al caso de la dilución de la marca podría aseverarse como ejemplo que en Colombia se estuviere usando la marca “Yamaha” para identificar un tipo de Ventiladores fabricados en Medellín, lo cuales suponiendo son de pésima calidad en todo sentido, frente a este caso, es posible manifestar que la marca “Yamaha” registrada en Colombia, se encuentra incursa en la presente causal y por ende viciada de nulidad relativa, lo anterior, debido a que “Yamaha” es una marca notoria en el Colombia utilizada para identificar motocicletas y al ser usada por un titular para ventiladores podría prestarse para un confusión o para asociar el hecho que la fabrica de motos ha incursionado en el mercado de los ventiladores, aseverando que por ello son de excelente calidad (los ventiladores) al confundirse el origen empresarial de los mismo, por lo tanto, se podría pensar que con el paso del tiempo y debido a la mala calidad de los ventiladores los consumidores empiecen a pensar que el empresario dueño de la marca “Yamaha” (la notoria) produce artículos de muy mala calidad y que las motocicletas por lo tanto también empezaron o empezaran a bajar la calidad creándose de esta manera una imagen negativa de la marca notoria frente a los consumidores, ocasionando una baja en las ventas de las motos y por ende una pérdida en sus ventas, situación que se hubiese podido evitar si al momento de registrar la marca “Yamaha” para ventiladores se hubiese alegado la presente causal para evitar el registro de la misma.    

De ahí la importancia de esta causal para la protección de aquellas marcas notorias para evitar que personas inescrupulosas se beneficien de la reputación de las marcas renombradas.

4.3. OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA POR SIMILITUD CON UN NOMBRE COMERCIAL 

Al momento de abordar el presente tema se hace necesario determinar algunos conceptos acerca de lo que es el nombre Comercial, debiendo empezar a precisar que actualmente existe una definición y un tratamiento de este, dado por la decisión 486 de 2.000 en sus artículos 190 al 197. Así mismo, el nombre comercial es catalogado como un signo distintivo al igual que la marca y la enseña comercial.   

El artículo 190 de la decisión define el nombre comercial de la siguiente manera: 

“Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.”

De la anterior definición se puede extraer que el nombre comercial, es cualquier signo que pueda identificar a una actividad económica, una empresa, o un establecimiento de comercio o mercantil, y por ende, la función esencial del nombre comercial es identificar en sí al comerciante. De igual forma la decisión 486 de 2.000, expresa de manera clara que una empresa podrá tener más de un nombre comercial, lo anterior, obedeciendo a que en la mayoría de los casos dichos signos distintivos se deben mirar con independencia de la denominación o razón social de las personas jurídicas haciendo la salvedad también que pueden en algunos eventos llegar a coincidir, además en la misma decisión se expresa que el nombre comercial es un signo distintivo que puede llegar a ser igual ó no a la razón social de su titular, y por ende una misma empresa pueda tener dentro del mercado varios nombres comerciales, con los que distingue una serie de actividades comerciales diferentes.

Una parte de la doctrina concibe al nombre comercial como una denominación subjetiva que de alguna manera identifica al comerciante en el ejercicio de su profesión y por tal motivo el comerciante individual en la mayoría de los casos su nombre comercial es el mismo que posee como persona natural, es decir su nombre civil, mientras que el comerciante colectivo ( sociedades ) puede llegar a ser la denominación o razón social, la otra parte de la doctrina, plantea que el nombre comercial no puede asimilarse ni al nombre civil para comerciantes individuales ni al nombre de la sociedad para el caso de los colectivos, ya que cumplen funciones muy diversas hasta el punto que pueden llegar a utilizarse expresiones de fantasía, impersonales y objetivas para el nombre comercial, aspecto este que ya fue superado, tal como se manifestó anteriormente,  mediante la expedición de la decisión 486 de 2.000, toda vez, que esta regula en el inciso 2º del artículo 190 que el nombre comercial puede estar constituido por la denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Para que un signo pueda ser registrado como un nombre comercial no debe estar incurso en ninguna de las siguientes situaciones:

- Consistir, ya sea de manera total o parcial en un signo que sea catalogado como contrario a la moral o al orden público.

- Que su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público, acerca de la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro aspecto de la empresa o establecimiento designado con ese nombre, es decir, que entorpezca el giro normal de los negocios o la actividad de la empresa designada ya con ese nombre.  

- Cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios que la empresa produzca o comercialice. 

- Cuando exista una solicitud o registro de nombre comercial anterior. 

Otro aspecto importante hace relación a que la legislación Andina es muy clara, al manifestar que el nombre comercial se adquiere con el primer uso de él en el comercio y se termina cuando cesa el uso del mismo, cesan las actividades de la empresa o del Establecimiento de comercio que lo utiliza, así mismo, el titular del nombre comercial podrá renunciar a este, evento en el cual la renuncia surtirá efectos a partir de la inscripción ante la oficina nacional competente.

La decisión 486 en el artículo 192 le otorga la facultad al titular de un nombre comercial de impedir de cualquier tercero el uso en el comercio de un  signo distintivo, cualquiera que sea, idéntico o similar, cuando se pudiere causar un riesgo de confusión o asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. Este riesgo de confusión puede inferirse basados en las mismas reglas dadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad andina para la confusión entre marcas las cuales ya fueron explicadas anteriormente.  

Cuestión totalmente diferente cuando el nombre comercial es notoriamente conocido, ya que en estos eventos  se puede causar un daño económico o comercial injusto, o cuando implique un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular, agregándose en este evento ya no el posible riesgo de confusión sino la posibilidad en sí de un perjuicio o detrimento patrimonial para su titular.  

El nombre comercial de conformidad con lo preceptuado en el numeral 1º del artículo 516 del código de comercio, hace parte integrante del establecimiento de comercio salvo pacto en contrario, y por lo tanto, es un elemento del empresario que se puede traducir en un elemento patrimonial, para este, ya que se pueden vender todos los componentes del establecimiento dejando el titular para si el nombre comercial, dependiendo si ya reviste de reconocimiento alguno.  

La decisión 486 de 2000 autoriza que conforme a la legislación interna de cada País Miembro, la persona o el ente, titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente, sin que ello implique que lo anterior sea requisito para la validez del nombre comercial, ya que este registro o depósito tendrá carácter declarativo más no constitutivo, tal como se expondrá en el siguiente punto del presente trabajo. 

De igual forma, entre el nombre comercial y la marca existe una diferencia consistente primordialmente en que el primero de estos, es decir, el nombre comercial identifica toda la actividad económica de un empresario sea a través de una empresa o un establecimiento de comercio, mientras que la marca tiene como función primordial identificar los productos o servicios que el empresario tenga.   

Ya entendido en sí lo que es el nombre comercial, es imperioso entrar a manifestar que la Decisión 486 de 2.000 contempla dos vías a seguir en aquellos eventos en los cuales se pretende dar protección al nombre comercial, frente a signos distintivos iguales o similares, incluyendo las marcas. 

El primero de ellos hace relación a lo contemplado  en el literal b) del artículo 136 de la decisión el cual prohíbe el registro de todo signo o denominación que sea idéntico o que se asemeje a un nombre comercial protegido y pueda llegar a causar un riesgo de confusión o asociación, es decir, el legislador andino consagro una protección al nombre comercial protegido mediante la creación de una causal de Irregistrabilidad la cual de llegarse a presentar generaría una Nulidad relativa del signo o denominación que se registrará contrario a la prohibición, con las consecuencias procesales que de allí se derivan, debiendo intentarse por parte del titular del nombre comercial afectado la acción de Nulidad del respectivo acto que concedió el registro la marca incursa en la prohibición, para que así el órgano jurisdiccional encargado declare la nulidad del registro y se pierda así por parte del titular el derecho sobre la marca. 

Es importante precisar lo concerniente al ingrediente normativo que contempla la norma, con relación que la causal opera frente al nombre comercial protegido, aspecto que reviste de gran interés, ya que de conformidad con las normas contempladas en la decisión 486 de 2.000, el nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio para que sea objeto de protección basta lo anterior, no exigiéndose acto adicional alguno, aspecto regulado en el mismo sentido por la decisión 344 (Régimen anterior al actual) y por los artículos 603 a 611 del código de comercio Colombiano, hoy en día sin aplicación por expresa regulación de la decisión 486.

Pese a la claridad, de poder extraerse de acuerdo al conjunto normativo que el nombre comercial es protegible con el mero uso, es decir, desde el momento en que nace a la vida jurídica, han surgido discrepancias entre los diferentes órganos que intervienen en la conformación de las marcas, ya que algunos de ellos han pretendido exigir como requisito de protección del nombre comercial el deposito del mismo, para que sea procedente la causal de Nulidad, aspecto que se tratará más a fondo en el siguiente punto del presente trabajo.           

El segundo mecanismo que se le otorga al titular de un nombre comercial para evitar el registro de algún signo o denominación  idéntico o semejante a su nombre comercial se desprende de la facultad otorgada por el artículo 192 de la decisión 486 de 2.000, el cual reza: 
“Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.

Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda.”

La anterior facultad puede ser ejercitada por el titular del nombre comercial en instancia administrativa, esto es en el procedimiento mediante el cual se esta adelantado el registro del signo o la denominación, siendo más especifico el artículo 146 de la decisión posibilita al titular del signo distintivo (nombre comercial) para que dentro de los treinta días siguientes a la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial se oponga al registro de la marca demostrando un interés, lo cual podrá hacerlo por una sola vez, mediante una oposición fundamentada tendiente a desvirtuar el registro de la marca.                                                                       

Mediante el escrito de objeción si la parte lo considera conveniente puede aportar las pruebas que considere necesarias, sin embargo mediante una solicitud de su parte ante la Oficina Nacional competente podrá solicitar por una vez un plazo adicional de treinta días para presentar pruebas tendientes a sustentar su oposición. 

La facultad que otorga el artículo 192 transcrito anteriormente debe ser entendida como la posibilidad de un riesgo o confusión no solo con el nombre comercial de la empresa sino que se genere con relación a los productos o servicios de la empresa titular del nombre comercial superando lo limites de la similitud del nombre comercial y la marca  para llegar a hacerse extensiva hasta el campo de las actividades desplegadas por el titular del nombre comercial, es decir, la protección dada es amplia, debido a que no puede catalogarse como más importante la marca frente al nombre comercial debido a que ambos son catalogados como signos distintivos herramientas importantes para el comercio de hoy en día.      

Así mismo, como se manifestó anteriormente el nombre comercial notoriamente conocido goza de igual protección ya que la decisión llega hasta el punto de impedir la posibilidad de causar un perjuicio patrimonial o un aprovechamiento injusto del prestigio del mismo. 

A manera de conclusión se puede afirmar que el legislador andino le otorgo protección a los titulares de los nombre comerciales tanto en instancia Jurisdiccional una vez se haya registrado la marca que lo afecte para deprecar su Nulidad, como en instancia en sede administrativa cuando apenas se esta intentando el registro del signo o denominación que afecte los derechos sobre su nombre comercial y en sí sobre su actividad comercial.

4.4. CRITICA A LA APLICACIÓN DE LA DECISIÓN 486 DE 2.000 EN EL COMERCIO COLOMBIANO CON RELACIÓN AL NOMBRE COMERCIAL DEPOSITADO 

Al introducirse en un campo más especial, como sucede con relación a la posibilidad de protección del nombre comercial de un empresario Colombiano, es necesario manifestar la existencia de una dualidad de criterios para efectos de que dicha protección hace que se genere una disparidad de criterios entre los diversos órganos administrativos y Jurisdiccionales que regulan el presente aspecto.     

En el caso colombiano, desde antes de la Expedición de la decisión 486 de 2.000, en el código de comercio en los artículos 603 al 611 se regulaba lo concerniente al nombre comercial y allí de manera clara se puede observar que los derechos sobre un nombre comercial se adquieren por el primer uso del mismo, sin necesidad de registro, situación que después fue confirmada con la expedición del Régimen de Propiedad Industrial (Decisión 344) y posteriormente por la que la sustituyó a esta es decir, la decisión 486 de 2.000 que rige actualmente, debiendo manifestar que dicho uso debe ser personal, público, ostensible y continuo y además se necesitan pruebas tendientes a demostrar la continuidad del uso del nombre comercial, que reflejen un periodo de tiempo suficiente para que sea conocido por el público. 

De lo anterior se puede afirmar que a pesar de las posibilidades de la inscripción en el registro mercantil de las cámaras de comercio de los nombre comerciales, de este acto no puede extraerse que es a partir de ahí, de donde nacen los derechos del nombre comercial, ya que puede darse el caso de un comerciante inscrito en cámara de comercio por su nombre natural, pero se identifique mediante un nombre comercial no registrado y el cual efectivamente lo este usando en el comercio, y además esta siendo reconocido por una parte del público en el mercado.

De igual forma la decisión contempla la posibilidad del depósito del nombre comercial en la Oficina Nacional competente que para este caso es la Superintendencia de Industria y Comercio, lo anterior como un trámite meramente administrativo.    

“Artículo 193.- Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191”

La posibilidad de depositar el nombre comercial ante la Superintendencia tiene como objeto disfrutar de determinadas presunciones que pretende demostrar desde cuando el depositante y titular del nombre comercial empezó a utilizar le nombre comercial en el comercio, y se presume que es desde el día en que efectuó la solicitud de deposito del mismo, por ende, tiene un efecto declarativo más no constitutivo, ni otorga algún derecho de exclusividad sobre el mismo.     

Lo anterior, se colige de lo expresado por el artículo 604 del código de comercio, al manifestar que si al efectuarse una solicitud de un nombre comercial y esta ya se encuentre depositado para actividades similares, la superintendencia le informará la situación al solicitante y si esté llegaré a insistir se hará constar en el certificado la existencia del primer deposito, lo anterior, confirma aún más el carácter declarativo que tiene el registro.   

Es preciso a traer a colación lo manifestado por la Superintendencia de Industria y Comercio respecto al tema:  

“Así, la Superintendencia de Industria y Comercio ha entendido que el depósito del nombre comercial conlleva una presunción sobre la fecha en que se llevó a cabo el primer uso, sin que ello signifique que pueda ser la única prueba del mismo. En efecto, el depósito tiene la aptitud de amparar a su titular con la presunción de que empezó a usar el nombre comercial desde el día de la solicitud y que los terceros conocen tal uso desde la fecha de su publicación.” (Concepto número 01107979 emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia)  

Una vez ha quedado claro, que de conformidad con la normatividad existente, tanto nacional como comunitaria, el nombre comercial se entiende protegido por su adopción y su primer uso en el comercio, y además que su deposito y registro no son requisitos sine quanon para su protección, se debe entrar, partiendo de un fallo de una sección del máximo órgano de lo Contencioso Administrativo en Colombia, como lo es la Sección Primera del Consejo de Estado, ha efectuar un análisis de las dos corrientes existentes en Colombia respecto al tema, la mencionada sentencia  dispuso lo siguiente: 

“Una interpretación que permita a los propietarios de nombre comerciales no depositados invocar, en cualquier tiempo, causales de Irregistrabilidad respecto de marcas ya registradas no en proceso de registro, introduciría un elemento de inseguridad jurídica en el campo marcario, pues ningún registro de marca tendría certeza alguna por causa de la existencia eventual de nombres comerciales no registrados, con características similares al signo marcario en cuestión.” (Sentencia de Mayo 27 de 1.999, Sección Primera del Consejo de Estado)      

El anterior fallo desconoce abiertamente la causal de Irregistrabilidad contemplada en el artículo 83 literal b) de la antigua decisión 344, hoy contemplada en el literal c) del artículo 136 de la decisión 486 de 2.000, que consagra como causal de Irregistrabilidad aquel signo que sea idéntico o se asimile a un nombre comercial protegido y pueda crear un riesgo de confusión o asociación con el nombre comercial o la actividad desplegada por el comerciante. 

Por lo tanto, el titular del nombre comercial tendría un solo camino para evitar que se vean lesionados sus derechos, quedándole como única opción en sede administrativa ante la Superintendecia efectuar la oposición al registro marcario, así mismo, en la misma sentencia se precisa lo siguiente: 

“De otra manera, si el nombre comercial no ha sido depositado y su propietario no se ha opuesto la Superintendencia no tendría elementos de juicio para el análisis de la eventual Irregistrabilidad de la marca solicitada.” (Sentencia de Mayo 27 de 1.999, Sección Primera del Consejo de Estado)      

Así mismo el aparte pertinente de la sentencia trascrito anteriormente, modifica lo concerniente a la protección del nombre comercial, toda vez, que exige como requisito para ello su deposito u objetar siempre mediante el trámite administrativo, desconociendo que es con el primer uso en el comercio y solo con eso como el titular de un nombre comercial puede aspirar a la protección del mismo.      
La Superintendencia de Industria y Comercio ha manifestado lo siguiente.  

“Según lo establece la Decisión 486 de la Comunidad Andina, el derecho sobre el nombre comercial se adquiere mediante el uso que se haga de el en el comercio;  por ende, el depósito que se efectúa ante esta Superintendencia no otorga derechos de exclusividad que le permitan a su titular a actuar contra terceros, en tanto tiene un carácter meramente declarativo respecto de la fecha a partir de la cual se dio su primer uso y la fecha a partir de la cual ese uso es conocido por terceros.”  (Concepto número 02015181 emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia)
Es decir, la posición de la Superintendencia de Industria y Comercio es clara en el sentido de otorgar protección al nombre comercial por el simple uso del mismo, y no otorgar derechos de exclusividad por el depósito del nombre comercial. 

Hay que aclarar, que la posición de la Sección primera del Consejo de Estado, no es del todo acertada, lo anterior, de conformidad con la redacción de las normas que regulan actualmente la materia, es decir, desconoce aspectos importantes de la normatividad y le da alcances a las normas que no los tienen, sin embargo,  dicha posición es más que lógica en el entendido que se brinde una posición de seguridad jurídica en este aspecto, pero hasta tanto no se plasme en la normatividad andina, la obligatoriedad del deposito del nombre comercial para que de este pueda predicarse una protección, así sea solo en el ámbito de la propiedad industrial, por lo tanto, actualmente el fallo de la sección Primera no debe ser aplicado ni tenido en cuenta por desconocer normas importantes de la decisión como los son las causales de Irregistrabilidad, pudiendo un titular de un nombre comercial protegido, es decir, que lo haya usado más no depositado, impetrar una acción de nulidad de un registro marcario por crear un riesgo de confusión o asociación con su nombre o actividad.     

No se desconoce la importancia, del deposito del nombre comercial, para efectos de brindar una seguridad jurídica, pero vuelve y se insiste hasta tanto, la normatividad andina exija como obligatorio el depósito del nombre comercial, y así  evitar esa concepción que existe en los comerciantes de creer que basta con el registro en la cámara de comercio del lugar donde ejercen su actividad mercantil para que se predique la protección, porque como se encuentran redactadas actualmente las normas tanto comunitarias como internas, dicha concepción de los comerciantes es perfectamente válida, siempre y cuando puedan demostrar la continuidad del uso del nombre comercial y que reflejen un periodo de tiempo suficiente para que sea conocido por el público. 

5. MODELO TEÓRICO –CARTILLA INFORMATIVA- DIRIGIDA AL SECTOR EMPRESARIAL SOBRE LOS ELEMENTOS BÁSICOS DEL DERECHO DE LAS MARCAS ENFATIZANDO EN LOS PROCEDIMIENTOS PARA SU REGISTRO.

A lo largo de la historia se ha podido apreciar de manera clara y contundente que aquel circulo que envuelve ó que gira en torno al comercio, se caracteriza por tratar de agilizar y permitir el desarrollo de manera rápida de los actos mercantiles ó en los cuales van a tener injerencia de manera directa los comerciantes, sin importar si obedece a una teoría objetiva ó subjetiva para clasificar como de comercio dicho acto, es decir, el comercio como motor de la economía mundial tiene la connotación de ser ágil, rápido, cambiante y sin trabas para lograr un mejor desenvolvimiento y permitir una mejor circulación de bienes y servicios.   

Además de lo anterior, existen pactos y convenios económicos que surgen entre los diversos países que conforman el mundo, así como de estos con entes de carácter supranacional debido a la necesidad de efectuar alianzas de tipo económico con sus vecinos, con el fin de facilitar y fortalecer el intercambio de productos que conlleven al mejoramiento de la economía interna de los mismos, logrando ese mejor y más rápido desenvolvimiento característico de la actividad mercantil  generando el mejoramiento no solo de la economía de los países, sino la protección legal de dichos intercambios que brotan de las mencionadas alianzas, lo cual debe hacerse a través de la expedición de normas que no solo tengan la connotación de ser aplicadas en un país, sino deben ostentar la calidad supranacionales, es decir, que tengan aplicación más allá de las normas nacionales e internas de cada país.

De ahí la importancia de dar a conocer a los comerciantes lo relativo a la existencia de un régimen marcario uniforme y de aplicación prevalente en los cinco países miembros de la comunidad Andina, a través de un modelo teórico plasmado a través de una cartilla informativa, en el cual se relacionen aspectos básicos pero esenciales en la guía del desarrollo de una actividad económica, y que brinde al comerciante común una herramienta importante para efectos de dar protección acorde con la legislación existente a los productos por el distribuidos o los servicios por el prestados.    

Por ende, se elabora la mencionada cartilla con aspectos tan relevantes como la definición de una marca, los requisitos y las funciones que se derivan del ser titular de la misma. 

De igual forma se plasma el procedimiento de registro de un signo que pretenda ser inscrito como marca, explicando detalladamente la forma de hacerlo y los requisitos necesarios para ello y ante que autoridad administrativa se efectúa.

De ahí la significación que puede tener como guía el conocimiento y la lectura para aquellas personas de la cartilla informativa, en especial para las que de una u otra manera están incursos en actividades mercantiles. (Ver anexo A).   

6. CONCLUSIONES.

La propiedad industrial puede ser catalogada como una rama del derecho que estudia el régimen de invenciones industriales y de los signos distintivos como bienes mercantiles pertenecientes a un empresario, de ahí la importancia de haber tenido contacto con esta rama del derecho descuidada hoy en día por la gran mayoría de los juristas.  

Al existir actualmente un desarrollo regional de las diferentes actividades económicas, desde de los años sesenta  en los países de América Latina, empieza a tener auge la conformación de un movimiento integracionista derivado de una cooperación entre los países que deciden conformar alianzas, siendo importante destacar que paralela a esta situación, los países miembros empiezan a efectuar legislaciones supranacionales, con el fin de dar  protección y garantías en igualdad de condiciones a todos sus miembros. 
De ahí el surgimiento de lo que hoy en día se conoce como la Comunidad Andina, movimiento integracionista al cual pertenece Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia, caracterizándose además de convenios de tipo económico, por la existencia de un ordenamiento Jurídico de índole supranacional, conocido como el Derecho Comunitario, basado en la atribución del ejercicio de competencias dadas por los estados a órganos supranacionales (Comisión, Junta, Tribunal de Justicia), Jel efecto directo de las normas que emanan de dichos órganos, y la preeminencia de las normas comunitarias sobre los ordenamientos jurídicos de cada estado que conforma la Comunidad Andina, es decir, los estados miembros a través de las traslación de determinados poderes otorga competencia a dichos órganos sobre determinados aspectos, los cuales desde su creación han  expedido Decisiones que regulan en este caso, aspectos sobre la propiedad industrial (hoy en día regulado por la decisión 486 de 2.000), y en especial la existencia de un régimen marcario, de aplicación uniforme, directa y preeminente, el cual deja inaplicable cualquier norma del derecho interno que le sea contraria, debiendo resaltar el hecho que la norma comunitaria tiene la capacidad de producir efectos jurídicos en todos lo países miembros sin necesidad que se emita acto alguno de recepción, no requiriéndose actos especiales de incorporación al derecho interno, como los sería una ley, en consecuencia los jueces  nacionales están en la obligación de aplicar las normas emanadas del Derecho comunitario.  
Las normas que integran el ordenamiento jurídico comunitario se pueden dividir en normas de derecho primario, fundamentales o institutivas, y normas de derecho secundario o derivado, las primeras son aquellas que están contenidas en los tratados internacionales que crean o modifican la organización comunitaria  o sus órganos y en consecuencia, la vigencia de estas normas en el derecho internote los estados depende de la incorporación que estos realicen atendiendo a los procedimientos que su normas constitucionales prevén para la recepción de cualquier tratado internacional. Las segundas, es decir, las normas secundarias o derivadas, son aquellas que emanan de los órganos supranacionales instituidos en virtud del tratado internacional, siendo la expresión normativa de los órganos comunitarios y su vigencia depende de lo dispuesto en el tratado constituido.    

Por otra parte, al hablar del principio de la preeminencia de la norma comunitaria, esto es, cuando esta prevalece sobre la norma de Derecho interno, obedece a que de esta manera es concebible la eficacia de un ordenamiento jurídico en el proceso de integración, ya que de no aceptarse esto, se pondría en riesgo la estructura misma del proceso de integración y del Derecho comunitario.
Desde el punto de vista jurídico, el desarrollo del proceso integracionista que dio origen a la hoy Comunidad Andina, y la existencia del Derecho Comunitario, por cuyo cumplimiento debe velar el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCAN), órgano al cual se la ha confiado la función jurisdiccional de declarar el derecho comunitario, dirimir las controversias que surjan con ocasión del mismo e interpretarlo uniformemente.        

De lo anterior, es que se predica la convicción que fue a partir de la creación del Tribunal cuando el proceso de integración comenzó a enmarcarse en un proceso Jurídico o de Derecho, al contar con un sistema de protección jurisdiccional para determinadas situaciones que supongan la contravención del derecho comunitario o para caso en los cuales se requiera su aplicación.
Las normas comunitarias le han otorgado al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, una fuerte herramienta, consistente en el mecanismo denominado Interpretación prejudicial, que consiste en la función de interpretar las normas supranacionales ó comunitarias que van a ser aplicadas a casos particulares en procesos que conozcan las autoridades judiciales nacionales, en el aspecto práctico es este mecanismo, el que más ha dado oportunidad la Tribunal de Justicia para que proceda la expedición de fallos tendientes a la unificación de criterios acerca de las normas comunitarias, que son objeto de controversia por parte de los operadores jurídicos nacionales, la consulta prejudicial puede ser facultativa u obligatoria, la primera de ellas, se presenta en los eventos en los cuales se tramite una cuestión ante un órgano judicial nacional cuya decisión no sea susceptible posteriormente de un recurso Judicial de derecho interno, caso en el cual debe obligatoriamente surtirse este aspecto procesal (la consulta prejudicial) y en el caso contrario, es decir, que si procedan  recursos contra la decisión, deviene en facultativo, debiendo reconocerse la importancia de esta figura ya que permite al Juez Nacional, basar su fallo con base en el criterio orientador dado por el Tribunal, lo anterior, sienta las bases del derecho comunitario y da mayor garantía a aquellas personas que están inmersas en la controversia.  
Desde la constitución de 1886 ha existido fundamento jurídico para la existencia del bloque normativo denominado Derecho Comunitario, máxime si se tiene en cuenta que dentro de los objetivos del Acuerdo de Cartagena contemplados en el artículo 1º, se encontraban, el hecho de promover el desarrollo equilibrado y armónico de los países miembros en condiciones de equidad, mediante la integración y cooperación económica y social,  facilitar la participación de Colombia en el proceso de integración Regional con miras  a la formación gradual del mercado común latinoamericano, propender por disminuir la vulnerabilidad externa y mejorar la posición de los países en el contexto económico internacional fortaleciendo la solidaridad subregional, y así,  reduciendo las diferencias de desarrollo existentes entre los países miembros, por lo tanto, existe una perfecta armonía entre las normas constitucionales, tanto de la Constitución de 1886 como de 1991, y la realidad de un Derecho Comunitario derivado de un proceso integracionista, partiendo de lo anterior, las diversas decisiones (hoy en día la 486 de 2.000 conocida como el régimen común de la propiedad industrial), han establecido un régimen marcario, como claro ejemplo de una norma clave del Derecho comunitario de la comunidad andina, desarrollando esta decisión todo lo relativo a la marca y sus componentes, entendida esta como aquel signo o combinación de signos que utiliza el empresario para identificar en el mercado los productos que fabrica o comercializa o los servicios que presta, con el propósito de distinguirlos de otras alternativas que se ofrezcan en el mercado.
La marca debe ser catalogada como un signo distintivo típico, es decir, es una de las mejores herramientas con que cuenta el empresario para promocionar su producto en el mercado dentro del cual esta compitiendo, permitiendo así de esta manera que los consumidores diferencien la producto al cual se aplica, partiendo de las bondades o defectos del mismo.       
Dentro de los aspectos a destacar y que deben ser tenidos en cuenta tanto por los empresarios como lo juristas que abordan el tema, se refiere a que la marca debe ser individual y singular, por ende que se diferencia de cualquier otro signo ya empleado o registrado, cumpliendo una función primordial de la marca de gran interés para el comerciante, como lo es la posibilidad de identificar plenamente su productos, y para los Juristas, ya que al no existir Distintividad en el signo, no constituye marca, y de igual forma no puede llegar a ser registrado. 
Avance importante hace relación a lo contemplado en el artículo 134 literal c) de la Decisión 486 de 2.000 al permitir que tanto los sonidos como los olores pueden llegar a ser registrados como marcas, ya que las anteriores decisiones no lo permitían expresamente, lo que permite afirmar que es un avance en el campo de la propiedad industrial la ser una rama en constante evolución. 
De conformidad con el artículo 154 de la Decisión 486 de 2.000, en la Comunidad Andina y con relación a la adquisición del Derecho sobre la marca, existe el sistema atributivo, consistente que solo mediante la inscripción de la marca se tiene pleno derecho sobre ella, debiendo hacerse en la oficina Nacional competente de cada uno de los países miembros, de conformidad con el procedimiento regulado por los artículos 138 a 151 de la Decisión 486 de 2.000, el cual es de obligatorio seguimiento y consta de diversas etapas, debiendo recalcarse que es un trámite eminentemente administrativo dentro del cual se brinda la oportunidad para que terceros efectúen oposición al registro del signo que se quiere, sea una marca.    
Una vez se ha otorgado el registro marcario surgen para el titular el Derecho al uso Exclusivo de la marca, esto es, que existe la posibilidad para el titular de usarla y disponer de ella identificando los productos o servicios a los que se aplica, de igual forma puede cederla mediante las formalidades que exige la ley, o permitir el uso a un tercero del signo ya registrado, ó lo que usualmente sucede es que celebra con un tercero sea este persona natural o jurídica un contrato de licencia, otro Derecho que surge para eL titular se refiere a que puede impedir a terceros no autorizados la utilización o el uso de la marca, es decir, el artículo 155 de la decisión 486 de 2.000, contempla una serie de causales basadas en su mayoría en el hecho que terceros puedan utilizar marcas confundibles con la ya registrada, se propugna por que la prohibición recaiga sobre cualquier signo semejante al registrado y que pueda inducir al error al público.  

La legislación andina, ha efectuado una serie de acciones que brindan protección al titular de la marca, ya sea con el fin de evitar el uso de un signo conflictivo por parte de terceros, o para evitar que se efectúen importaciones o exportaciones de productos que infrinjan este registro, o de igual manera cuando un registro marcario se hubiese solicitado u obtenido en perjuicio de otra persona que también tuviese tal derecho, la persona afectada podrá reivindicarlo ante la autoridad nacional competente pidiendo que se le reconozca como co-solicitante o co-titular del derecho.

La Decisión 486 de 2.000 en sus artículos 135 y 136 contempla las causales de irregistrabilidad de los signos que pretendan ser marcas, es decir, normas que distinguen entre aquellos signos que por si mismos no pueden registrarse como marcas, y, aquellos signos que una vez sean usados en el comercio puedan perjudicar a terceros, en este último evento juega un papel importante un factor externo y ajeno al signo en si mismo, las dos situaciones anteriores contempladas en dichas normas han sido catalogadas como prohibiciones absolutas y prohibiciones relativas, lo anterior, son determinadas restricciones, que basadas en la protección al comerciante en algunos casos, y otras con el fin de proteger a los consumidores, imposibilitan que pueda llevarse a cabo el registro del algún signo como un aspecto esencial que lleva a consolidar la seguridad jurídica  emanada de un régimen Macario sólido y garantista, el cual si bien permite el fácil registro como marca de determinados signos, también contempla determinadas causales que protegen derechos de terceros incluyendo aquellos que tiene marcas registradas, o terceros ajenos que se puedan llegar a ver afectados por el registro de algún signo sin importar que sean o no titulares de una marca, de igual manera  se protege a los consumidores, por ser estos, los que en ultimas importan para la consolidación de un régimen Macario ya que es de allí de donde se origina toda la oferta de los productos. 

Frente a la oposición al Registro de la Marca por similitud con un nombre comercial la legislación Andina precisa que el nombre comercial se adquiere con el primer uso de él en el comercio y se termina cuando cesa el uso del mismo, cesan las actividades de la empresa o del Establecimiento de comercio que lo utiliza, o mediante renuncia efectuada por el titular la cual surtirá efectos a partir de la inscripción ante la oficina nacional competente.   

La decisión 486 en el artículo 192 le otorga la facultad al titular de un nombre comercial de impedir de cualquier tercero el uso en el comercio de un signo distintivo, cualquiera que sea, idéntico o similar, cuando se pudiere causar un riesgo de confusión o asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. 
Basta concluir que no se desconoce la importancia, del deposito del nombre comercial, para efectos de brindar una seguridad jurídica, pero vuelve y se insiste hasta tanto, la normatividad Andina exija como obligatorio el depósito del nombre comercial, no se debe exigir el deposito como requisito de protección, y así  evitar esa concepción que existe en los comerciantes, de creer que basta con el registro en la cámara de comercio del lugar donde ejercen su actividad mercantil para que se predique la protección, ya que actualmente como se encuentran redactadas las normas tanto comunitarias como internas no permiten dicha interpretación, no sobra manifestar que dicha concepción de los comerciantes es perfectamente válida, siempre y cuando puedan demostrar la continuidad del uso del nombre comercial y que reflejen un periodo de tiempo suficiente para que sea conocido por el público.  

 Por tal motivo, el presente compendio es una introducción al amplio y basto campo que abarca la propiedad industrial, en especial el derecho marcario como una mínima parte de esta rama, la cual día a día extiende sus dominios, y va dejando en el camino a aquellos juristas y empresarios que de alguna manera deciden darle la espalda a tan importante desarrollo jurídico.  
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ANEXO A. 
CD. ROM –Programa Guía Informativa para el Sector Empresarial sobre los elementos básicos del Derecho de marcas enfatizando en los procedimientos para su registro. 

Se anexa al presente trabajo de grado un C.D. ROM, con la finalidad de facilitar el entendimiento del Régimen Marcario Regulado por la Decisión 486 de 2.000, por parte de todas aquellas personas interesadas en el tema en especial el sector empresarial de la ciudad. 

Especificaciones: 

La información contenida en la cartilla se encuentra en archivo WORD con imágenes en POWER POINT, con el fin de facilitar la consulta y la publicación del documento en páginas de Internet. 

Contenido:

La información la Cartilla contendida en el C.D. anexo se encuentra divida en títulos 

1. Marcas

1.1. Concepto

1.2. Requisitos

1.3. Funciones

1.4. Tipos de marca

2. Procedimiento de Registro

2.1. Autoridad ante la cual se efectúa

2.2. Etapas

2.3. Solicitud

2.3.1. Requisitos

2.3.2. Valor de las tasas 

2.3.3. Formato para el Registro

Fuente: Autores Monografía 
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