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Ciudad

Estimado Docto:r:

En mi calidad de Director del %:abajo de Investigacifin dirigida, intitulado
"LOS SIGNOS EN EL DERECHO MARARIO COLOMBIANO", desairzollado por el alumno
HERNAN CAYETANO MORALES MORALES, me permito conceptuar:

1.~ El trebajc fue desarrollado con l&gica secuncieal, partienc. de la fun-
damentacién analitica de los conceptos signo y marca, para llevarios a
su aplicacién jurfidica.

2.~ El trabajo demestra un daminio de la rateria Derecho Marcario, gquedando
plasmadas en &1 la claridad y la camprensifn sobre signos que pueden sexr
registrados camo marcas y agquellos para los cuales no se permite el re-
gistro.

3.~ En la investigaci€n se recurrif a la consulta y anflisis tanto doctrinal
y legal como jurisprudencial, aspecto éste de poco recurso en trabajos
de grado.

4.- La investigaci6n se realiz8 con el criterio juridico exigido y la aplica-
cibn metodolégica y tecnica apropiadas.

Por lo anterior considero que el trabajo llena los requisitos exigidos por la
Universidad, para ser sustentadd, y en &ste sentido doy mi concepto Favorable.

Atentamente,
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INTRCLDUCCION

La Decisidn €5 de la Ccmisidén del Acuerdo de Cartagena,
incorporada a nuestra Legislacidn Nacional mediante el
Decreto 1.1S0 ce 1.978, y que corresponde en consecuencia
al régimen actual para la aplicacidn de las normas sobre
propiedad industrial en nuestro pals, consagrd un
principio general: El de Gue toda marca =-como signo que
pernite mod:ficar los productos o© servicios de un
empresario con relacién a los de su. competidores-~ es
registrable, si reune los reguisitos de novedad,

visibilidad y suficiente distintividad.

Reconocido este principioc y el ejercicio de la iniciativa
particular en el campc empresarial, puede deducirse 1la
adopcidn arbitraria de signos COmo marcas para
identificar productos o servicios que un empresaric tenga
para ofrecer a los consumidores. Frente a dicho postulado
general de la registrabilidad, el reglamento a sefialado a
su turno, de manera clara y precisa, las causales que

impiden el depdsito de una mareca, entre ellas, cuando

14



corresponde a signos de dorinio ptblico.

Partiendo de la base de que c¢on salvedad d&el estudio
realizado por el Dr. Manuel Pachén Mufioz, la Doctrina
Nacional no se ha ocupado alln de este tema; este trabajc
pretende presentar una visién del tratamiento que en
nuestro pals se le ha dado a los signos genéricces,
descriptivos, necesarics, usuales y engafiosos, cuya
irregistrabilidad marcaria es evidente a la luz de las
disciplinas ccntenidas en los literales a), c¢) y d) del

Articulo 58 de la Decisidn 85 del Acuerdo de Cartagena.

Para tal cometido 1la investigacidn incluye una parte
tebrica inicial er la cue, con el aporte de los més
importantes tratadistas sobre la materia, se analiza la
trayectoria del signo, partiendc de su principio
lingliistico, su incorporacidn al Derecho, su
registrabilidad y su no registrahilidad como marca y se
delimita el alcance de los signos de dominio péblice
sequn la clasificacidn gque de los mismos ha propuesto el

Tratadista Manuel Pachon Mufioz.

15



Seguidamente vy como resultado del trabajo realizado, se
presenta una muestra, lo mas ilustrativa posible, del
trataniento administrativo dado a diches signos de dominio
ptblico, con referencia a las clasificaciones para marcas
establecidas en el nomenclitor y finalmente, se resefian
los antecedentes jurisdiccionales vy Jjurisprudencicles
existentes al respecto en Coclombia, sobkre la base de los
fallos proteridos por el Honcrakle Consejo de Estado, y

en especial su analisis y comentarios.

Es de anotar, gue las sentencias que se analizan como
casos més recientes en cuanto a los demandadcocs ante el
Hecnorable Consejo de Estado, son los més palpables vy
contundentes, para que se tenga una visién clara,
concreta y especlrica del porqué palabras -signos- o
expresiones que se tengan como posibles signos sujetos a
ser registrados, se les de siempre tratamiento de signos
de dominio publicc, dadas sus caracteristicas idicmaticas

o comerciales, negandcse por esta razdn su registro.

1le



1. GENERALIDADES DEL SIGNO.

1.1. INTERPRETACION LINGUISTICA.

El signec en un sentido general, designa, asi, como el
simbolo, el indicico o la seflal, un elemento "A" -de

diversa indole- sustituto de un elemento "B".

1.1.1. Equivalencia de Indicio.

Signo puede, en primer lugar, ser equivala2nte de indicio;
el indicio =0 signo~ es un fendmeno, por lo general
natural e inmediatamente perceptible, pcr ejemplo, el
color grisicec del cielc es el signo ~o el indicio~ de
s1a tormenta inminente; la elevacidn de la temperatura
del cuerpo puede ser signo =-o indicio~ de una enfermedad

en estado de incubacién.

17



1.1.2. Equivalencia de Sernal,.

Signo puede, en segundoc lugar, ser un eguivalente de
sefilal. En este sentido, €l signe —-o seficl- forma parte de
la categoria de los indicios; posee la caracteristica de
signo -indicic (como el signo-indicio, el signo sefial es
un hechc inminente, perceptible que de a corocer alao
acerca de otro hecho no directamente perceptikle); perc
para que un signc pueda considerarse ccmo unha sefial se
necesitan dus condiciones: a) es necesario que el signo se
haya producido para oervir de indicic; por tanto, no es
fortuito, sino producido con una determinada intensién; b)
por otra parte, es necesaric gue adguel al que va destinade
la indicacidn ccntenida en la sefial pueda reconocerla. Un
signo seflal es, por tanto, voluntaric convencional v
explicito. Comrbtinado con otros signos de idéntica
naturaleza forma un sistema de signos & cbédigoe. En un
mismo cédigo, los signos pueden ser, de diferentes formas:
a) forma gréfica: letras, cifras, rasgos escritos en una
agenda para recordar una cita, sefiales de la carretera,

etc.:; b) forma scnora: scnidos emitidos por el aparatoc

18



vocal de un individuco considerados come envios de un
mensaje. c¢) forma visual: sceflales mediante gestos, como

los de los ciegos levantando su bastdn blanco.

1.1.3. Equivalencia de Simbolo.

Signo puede ser, por Gltimo, eguivalente de simbolec. El
signo-simbolc eg, por lo general, una forma visual (e
inclusc grafica) figurativa. El signo-simbolc es el signo
figurativo de algo gque no es perceptible por los sentidos;
por ejewmplo, el signo que representa una balanza es el

signe~simbolo de la idea abstracta de la justicia.

1.2, SIGNC LINGUISTICO,

En el Curso de Lingiiistica General de F. de Saussure, el
téimino signo toma otra acepcidn:s la de signo lingiliistice.

Distingue entre signo y simhbole { ahcra toma en el sentido

1¢



de signo lipglilstico); piensa, en efecto, que hay
inconvenientes en admitir que se puede utilizar la palabra
simbole para designar al signo lingliistice. El1 simbole
contrariamente al signo, tiene como caracteristicas el no
ser jamds totalmente arbitrario, es decir que existe un
lazo natural rudimentaric entre el significante y el
significado. El simbolo de la justicia, por e4emplo, no
podria sustituirse por un carro. Con F de Saussure, el
siqno lingliistico se convierte en unidad de ler jua. Es la
unicad minima & de ser sustituida por una unidad diferente

er; un ccntexto idéntico.

1.2.1. Significante y Significado.

Los signos lingliisticos, esencialmente psiouicos, no son
abstracciocnes. &l signo -o unidad- lingliistico, es una
entidad dcble, formada por la reunidon de dos términos,
ambos psiguicos y vinculados por el lazo de la asociacién.

Une, en efectc, no una cosa y un hombre, sino un concepto

y una imagen aclstica; precisa que la imagen aciistica nc

20



es el scnido natural, sinc la huella psiguica de este
sonido. Es la representacién natural de una palabra en
taﬁto gque hecho de lengua virtual, fuera de tcda relacidn
en el hable. F de Saussure llama al concepto sigrificado
v a la imagen aclistica significante. El signco linagliistico
es pues, una entidad psiquica de dos cosas, la combinacidn
indisoluble, dentrc del cerebro humano, del significante
y del significado. Son realidades que se asientan en el
rerebro; son tangibles y la escritura puede fijarlas en

imagenes convencionales.

1.3. CARACTERISTICAS DEL SIGNO LINGUISTICO.

El signo linglistico, presenta un cierto nlmero de
caracteristicas esenciales:

1.3.1. Arbitrariedad del Signo.

Es algo cgue une el significante y el significado es

arbitrario. La idea de =mesa= nc esta vinculada en

21



absoluto a la serie de sonides que le sirve de
significante /w/e/s/a/. Asi mismo, una idea puede estar
representada en diversas lenguas mediante significantes
diferentes: kuey en espaficl, bocuf en francés, ochs en

alemian, etc..

1.3.2. Cardcter Lineal del Significante.

El significante, al ser de naturaleza auditiva, se
desarrolla en la cadena del tiempo, de forma gque los
signos se presentan obligatoriamente unos tras de otros,
formando una cadena, la cadena hablada, cuya estructura
lineal se fpuede, gracias a esto, analizar y cuantificar.
Este cardcter es todavia mds evidente cuando se examina

la transcripcidn gréfica de las formas vocales.

1.3.3. Inmutabilidacd del Eigno.

Si, con relacidn a la idea que representa, el significante
aparece como libremente elegido, con relacidén a la

comunidad lingiliistica gque lea emplea, no es libre sinoc

impuesto. En efecto la lengua siempre se presenta COmc una

22




herencia del signo anterior, come una convencidn admitida
por los miembros de una misma comunidad lingliistica vy
transmitida a los miembros de la generacidn siquiente.
Por otra parte se admite frecuentemente que la lengua es
un sistema de comunicacidn gue, como todos los sistemas
de comunicacidn, funciona mediante un cdédigqo basado en un
sistema de signos (se entiende por cddigo o sistema de
signos, la naturaleza de 1los signos, su nimero, sus
combinaciones y las reqlas que aobiernan estas
combinaciones). Es evidente que, para cue la comunicacién
pueda establecerse gracias a este sistema dentrc de una
comunidad 1lingiiistica, es necesario que los signos del
cédigo sean convencionales, ées decir comunes a un gran
nimero de emisores y de receptores, que sean aceptados,

comprendidos y conservadcs por todos.
1.3.4. Mutabkilidad del Signo.
En cuanto z la mutabilidad, el tiempc, se asequra de la
continuidad de 1la lengua, tiene, otro efecte, en

apariencia contradictorio; el de alterar, mads o© menos,

los signos lingliisticos. Los factores de alteracién son

23



numerosos pero siempre externos a la lenqua. Estos cambios
pueden ser fonéticos, morfolbgices, sintdcticos y léxicos.
Cuando se trata del signo, se sitlan en los niveles
fonéticos Y semantico; llegan, en efecto, a un
desplazamiento de la relacidn significado/significante.
Asi es como por ejemplo, la palabra latina, 1. zare, que
significa "matar", se ha transformado en el francés nuyez
"ahogar", o el término latino anecare (matar) en el

espafiol anegar,

Un Gltimc problema que hay gue plantear al hablar del
signo lingiiistico es el de ser funcional. Esencialmente
degde F. de Saussure, la linciiistica a definido la lenqgua
como un sistema de signos, una estructura, de ahil el
nombre de estructuralismo que se ha dado, en los dominios
de la investigacién lingiiistica, al estudio sistemdtico

de la lengua basado en las teorias de Saussure.

1.4, RELACIONES DE LOS SIGNOS LINGUISTICOS.

En el sictema gue es la lengua, solo hay diferencias. Un

24



sistema lingiiistico es una serie de =diferencias de
sonidos= combinada c¢on una serie de =diferencias de
ideas=. En ecsta perspectiva, todo el mecanismo de la
lengua se basa en dos tipos de relaciones: - Relaciones
sintagmidticas, o relaciones entre si de los elementos del
enunciadce realizade, hablado o escrito. Estos elementos,
de la cadena hablada © escrita, cuyo valor depende de sus
relaciones con los demds elementos del sistema, reciben
el nombre de sintdgmas. - Relaciones =asociativas= o
relaciones de los elementos del enunciado c¢on otros
elementos, ausentes del enunciado, suscitando cada
elemento ligiiisticc en el hablante o en el oyente, 1la

imagen de otros elementos.

La palabra ensefia, evoca asociaciones c¢omo ensehar,
ensefiante, y con términos de significacidén vecina como
educacidn, aprendizaje. Posteriurmente 1la lingiliistica
sustituyé el término Saussureano asociativo por el de
paradigmdtico, recibiendo el nombre de paradigma, la

serie de términos asi puestos en relacién.
Por otra parte, ya sea sobre el ejemplo sintagmatico
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(edemplo de 1la cadena hablada o escrita) o sobre el
ejemplc paradigmatico (ejemploc de las relaciones in
absenti), las relaciones pueden ser de dos tipos: a) La
idea Dbéasica, Saussureana es que entre dos signos
lingliisticos existe oposicidén. Tode signo linglilstico se
opone a otro, y ern virtud de esta oposicién, recibe su
valor v su funcidén. En un sistema de este tipo, lo que
constituye el signoc es 1o que distingue. Para delimitar
el signo, la entidad lingtliistica, hay que delimitarla por
oposicién a lo que la rodea. Un signo solc se define como
tal dentro de un conjunto de otros signos. Toma su valcr,
su rendimiento dentro de las oposiciones que :cntrae con
¢llos. Un signc define, por tznto, por su relaciones con
otrocs signos que lo rodean. b) Cuando no hay oposicidn,
hay identidad. .Se excluye un tercer término. Esta
concepcidn Saussureana el signo lingliistico se¢ ha visto
sencillamente reforzada por la necesidad de la
comunicacidén, que partiendo de estudios sobre la economia
de los sistemas de comunicacién, a destacado la idea de
la importancia del cardcter binario, alternativo, de los
signos d¢e un sistema de comunicacidon. La teoria

Saussureana dJdel signo, opuesta © semejante a otroes



signos, ha permitido el desarrollo de la lingiiistica que
reposa sus investigaciones sobre las de los tedricos e

ingenieros de la comunicacién.

Desarrollando la teoria  Saussureana del sistema
lingliistice, leos lingliistas de la Escuela de Praga vy sus
sucasores (distribucionalistas o <qlosemiticos)  han
eleborado un método de andlisis de la estructura de la
lengua, tanto en el plano sintagmitico como en el
paradigmidtico. En el plano sintagmiético, la nocidn basica
de estos estudios es la del contexto: estudiar el contesto
de un elemento, de un signo, es estudiar que elementos le
preceden © le siguen en el enunciado v en que orden. Se
llama distribucidn al conjunto de contextos en los que un
signo, una unidad, puede apareéer. De esta manera se llega
a extraer un pequefio nimero de reglas generales, de reglas
combinatorias llamadas relaciones sintagmiticas. A ellc
se llega mediante los procedimientos de permutacién, de

.
conmutacion.

Estos diversos trabajos han permitido a los lingﬁistas,

precisar la nocidn Saussureana de estructura lingliistica



y de signo lingliistico. Asi surgidé la teoria de la doble
articulacién del lenguaje. Se entiende per ello que los
mensajes de las lenguas naturales estan, en tanto gue
sistemas de signos, articulados es decir estructurados,
constituidos por signos minimos de dos clases, por dos
tipos de unidades dispuestas jerdrguicamente: - La primera
articulacidén o estructuracidén de monemas -o morfomas-, en
unidades significativas minimas provistas de una forma v
de un sentido. - La segunda articulacién o estructuracién
de fonemas, en unidades minimas distintivas, no

significativas.

Esta distincién ha permitido precisar la teoria del signo
lingliistico Saussureana: combinacién de un significado v
un significante, el signc Saussureano es, en efecto, el
equivalente del morfema. E1 fonema es todavia el sonido
natural, al menos en sus capitulos =fonoldaicos=; en
cambio, en el capitulo sobre el valor, da la expresidn
tedbrica del fonenma, tal y como 1lo concluirian
posteriormente los fondlogos: El significante lingiiistico,
en su esencia es incorpdreoc , no esté constituido por su

sustancia material, sino lnicamente por 1las diferencias
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gue separan s» imagen mistica de todas las demés. Por
Gltimo ciertos elementos de la teoria del fonema y de la
articulacidén de la lengua en fonemas aparecen va a partir

de Saussure: apoyéndose en los ejemplos de la "r" francesa
y la "ch" alemana, a la "t" v de la "t'" (=palatizada),
diferenciadas en rusco, explicitando el valor distintive

de dos fonemas mediante su conmutaciodn.

1.5, TEORIA DE LA COMUNICACION.

Con la aparicién de la teoria de la ccmunicacidén v de 1la
influencia directa de esta teoria sobre las
investigacicnes 1lingliisticas, el signo 1lingliistico toma
una nueva dimensidn; se convierte en sefial, en
constituyente del cbdigo de seflales que es la lengua,
considerada com¢ un sistema de comunicacidén. Los signos
de este cddigo 1lingiliistico son los fonemas =-sefiales en
nimero restringido de naturaleza vocal, cuyas condiciones
(ilas reulas de la combinacién) permiten la transmisidén de

una informacidén méxima v su Gitimo término de toda la



experiencia humana-. La teoria”de la comunicacidn v sus
métodos de investigacidén han sido el punto ée partida de
nuevas investigaciones en 1linaliistica, =se comparan las
mégquinas de comunicacidén modernas y los sistemas de
comunicacidén de los seres vivoeg, especialmente el sistema
lingiilistico; lo: estudios muestran que estos dos tipos de
sistemas funcionan de idéntica forma, los cdalculos de
frecuentia y de prcbabilidad se extienden a los signos
lingliisticos y se mide la cantidad de informacidén que
transportan: los métodos estadisticos vy matemiticos se

. e . 1
hacen usuales en lingiliistica.

1.€. DEFINICION GRAMATICAL.

En sentido general y siguiendo la definicién del

W e W e T o S

1. DUBOIS, Jean., GIACOMO, Louis Guespin., MARCELLESI,
Chiristiane., MARCELLESI, Jean-Baptiste., MEVEL
Jean-Pierre.,, Diccionariv  Lingtliistico, Librairie
Larausse, Ed., Alianza Editorial, S.A., Madrid, 1979%.
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diccionariec de la Lengua Ispaficla, encontramos cue siono
es: Una cosa «que por su haturaleza © convencionalmente
evoca en el entendiriento la idea de otra; o© el que nos
hace venir en conocimiento de una cosa por la analogia o

dependencia hatural que tienz con ellaz.

Teniendo en cuenta lo tratado debkemos precisar entonces
que en una forma muy genérica se le trata de dar a la
palabra signo una equivalencia con sindnimos del mismo
para tratar de dar idiométicamente un sentido a esta, sin
embargo, ya se tome como: simbolc, sefial e indicio, dicha
generalizacién de su significado no nos precisa el
concepto de su sentido idomatico; al respecto y en forma
mas precisa acusa F. de Saussure gque ninguno de las
equivalencias pueden llegar a establecer la realidad de su
significado, pues son totalmente contrarios a la intensidn
de la palabra, de agul gue tome esa acepcidn de siano

lingliistico en donde nos demuestra claramente sus

2. REAL~ ACABDEMIA ESP&ﬁOLA., DICCIONARIC [CE LA  LENGUA
ESPANOLA., Ed. Espasa-Calpe, S.A., Décima novena
edicién, Tome VI, madrid 1982. '
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diferencias y la relacidén como unidad de una sicnificsdo vy
un significante y su influencia en el psiquis de 1las
personas, dando caracteristicas esenciales como su
arbitrariedad, inmutabilidad, mutabilidad en el tiempo;
llegande a identificar a un: Jdenqua come un sSistema de
signos, una estructura de tal forma gQue todo signo tiene
una imagen psiquica y un sonido, por el cual sé_transmité
y es comprendido por los demds; pero aln 108 linﬁﬁistas
asimilando gichos conceptos, Lbasifican en la teoria de la
comunicacién su identidad con seflal, dando una proyeccién
distinta e integrando esta a un cbdigo de seﬁalés que es
la iengva. Estos cOdigos son los fonemas gue son los'que'
verdaderamente estarlecen la transmision : de :uha
informacién concreta, posicidén esta qqé__lléva- a les
lingiistas a un nuevo punte de partida para mayores y

mejores investigaciones en lingiiistica.

-
»
ol
L

APLICACION JURIDICA. .

LDesde el punto de vista juridico, se utiliza el signo en
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las 3reas del derecho en general y més concretamente en
materia mercantil, el signo alcanza una connotacibn
especifica cCcmo simbolo que Permite distinguir
suficientemente a un empresaric, sus establecimientos de
comercio, sus productos y servicios y el origen de estos.
En sentido juridico general y de acuerdo con el
Diccionario de Derecho Usual de Guillermo CabanellasB,
encontramos varias definiciones asi: Signo.-
Representacién de algc. // Simbclo. // cada una de las
letras y demas caracteres de la escritura' y de la
imprenta. // Seflal. // Marca. // Distintivo. // Indicio o

prueba natural de una cosa, como en el embarazo lo es de

la procreacién, y el humo del fuego.

Sin embargo, el derecho espaficl le he dado aplicaciones
en distintos campos juridicos como la gue encontramos en
materia mercantil, aunque el Cédigo de Comercio espafiol,

no admite posturas que en las subastas o en los remates se

——— o —— i

Tomo II, 7a. ed., Editorial Heliasta £.R.L., PBuenos
Aires. ' '
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hagan.mediante signes, sino que requiere de la expresidn
en voz clara por el postor; pero por costumbre contra Ley,
es habitual cue levantar el dedo 1indice y hacer un
movimientc hacia arriba quiere decir que se mejora la
postura en la cutantia gqgue se este ofreciendo; dénde vemos
clararente que el signo es la indicacién 'que se hace

levantando el dedo indice.

En materia civil, nadie puede ser obligado a rétbndéer
documento firmadec solo por iniciales o© signos;-péro.él
reconocimiento voluntario vale como verdadéra firma.
Ademés encontramcs €l signo exterior de servidﬁmb:e; qué
es el qgue prueba la existencia de uno de éstdsrdérechqs
reales sobre una finca o a favor de otra, como la puerta
gue d& a un predio ajeno, en cuanto al paso, (servidumbre
de paso). Tarbién se le di la éonnotacién'de'Siqpo'natural
cuando se asimila como el gue despubre 6‘reve1a un hecho
por una asociacién natural de causa._é efecto; icdmo la
detonacién y el disparo, preéume a‘Sﬁ‘vez:la éxiStencia.de
un arma de fuego, aspecto este de aplicacién'en materia

penal.
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En materia notarial, vemos gue por costumbre de 1los
antiguos escribanos y obligacidén de los Notarios actuales
es autorizar los actos y contratos en qgue intervengan
como fedatarios con su firma, ribrica, signo y sello,
dando asi un cuddruple garantia contra las imitaciones:
poer la letra, el trazc de la rhbrica, el dibujo
caprichoso © conjunto de seflales y rayas del signo y el
estampado qgue el sello deja, siendo estos lo gue en
materia notarial se denomina signo. Los signos notariales
éuedan registrados en libros del Colegio respectiﬁo: ¥ no
cabe variarlos ulteriormente sin autorizacién del

gobiernoc.

Y por Gltimo encontramos el signo por cosﬁumbre, que.es
el implantadc por el uso, Yy gque la asociacién‘de ideas
identifica con faciliéads al encontrar -l.ma mujef con los
ojos vendados, portando en su mano derecha uha espada y
en la izguierda una balanza, es el signc de la justicié:

al igual gue encontramos el signo de la libertad.



2. GENERALIDADES DE LAS MARCAS,

2.1. APLICACION Y DEFINICION JURIDICA,

Visto en el capitulo anterior como idiomdticamente se le
dfd al signo un tratamiento de equivalencia a otros
sindnimos, hasta llegar a identificarle como sefal, Vv
como en el campo Jjuridico trasciende para dar
aplicaciones de usc practico, encontramos que desde
tiempos inmemoriables se 1le && uso indistinto a 1la
terminologia, cgueriendo significar 1lc mismo, perc va en
materia mercantil se ha queride dar a’? signo un cardcter
méds extricto cuanco el mercéder para ejercer el comercio,
encuentra la necesidad de ser &nico en cuanto a si 3} a
sus mercancias v productos y d& aplicacidén a un signo de
identidad; en la actualidad este signo de identidad se le
protege como exclusivo, denominande al signo pfoteqido

narca.
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2.1.1. Aplicacidn.

En el antiquo Derechc Penal, el castigo (con algo también
de primitivo registro de delincuentes) que se ponia a los
autores de ciertos delitos, a los cuales se les hécia una
sefial en la frente, en la meijilla, pecho o _esﬁalda,

utilizando un hierro candente.

Su aplicacién primera en este sentidd, fué con los
esclavos y los prisioneros. La huella Gebia de ser 1lo
bastante profunda o© fuerte para resultar'_indeleble Y
permitir siempre la identificacibén, cuando- no‘ péra ia
subsistencia de la infamia aneja é ella,  Esta _mafca

sobrevivid hasta fines del siglo XVIII,

Para indicar ©procedencia . o _destino; perténencia 0
_situacién, pago de impuestos, registro aduanero, o de
consumes, las marcas tienen numerosas aplicaciones en el
comercio, la industria, la Administracidén Publica yrotras

actividades.
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Durante el feudalismo la marca era una organizacién
agricola, desarrollada en Alemania y Francia, para la
explotacién colectiva de la tierra, administrada por un

consejo o junta de los hakitantes y trabajadores.

En lo mercantil, lcos comisioristas no pueden tener
articulos de varios comitentes con una misma marca; y si
ésta fuere comiGn, habrén de ponerle a los productos una
contramarca especial gque evite confusiones vy designe la

propiedad de cada uno.

2.1.2. Definicidn Juridica.

En sentido general enccntrames ~— que . Guillermo
4 s . '
Cabanellas”, en su Diccionaric de Derecho Usual nos

define la marca, dandonos aplicaciones de estas en otros

Tome II, 7a. ed., Editorial Heliasta S.R.L., Buenos
Aires. S o e -
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campos del derechc, Fperc, auncue se le quiera dar
terminologia indistinta al término, siempre evocarid a

enterderlo como marca, haciendc dos acepciones asi:
2.1.2.1, Marca.

Todo lo gue se hace y pone en persona, animal o cosa,
para diferenciar, recordar, identificar, comprobar un

hecho o clase u otras miltipler aplicaciones.
2.1.2.2. Marca de Fabrica.

Sefial o distintivo cue el fabricante pone a lcs productos

caracteristiccs de su industria.
La lLey de Propiedad Industrial espaficla sefiala que se
entiende por marca  tedo signo o ‘medio material,'

cualquiera que sea su clase y forma, que sirva para
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sefialar los prcductos de la industria y del trabajo, con
objeto de gue =1 plblico los conczca y distinga, sin gue

pueda confundirlos con otros de la misma especie.

Ya para nuestro ordenamientco comercial, considera en sus
Articulos 583 y 584, que todo signo gue sirva ¢ se halle
destinado a distinguir los productos o© servicios dé'una

empresa, es suceptible de registrarse como marca.

Sin embargo la doctrina ha gquerideo condensar claraﬁente'

este conceptse definiendc la marca comod

Un signe visible gue se coloca sobre el preoductc o que se

relaciona con un producto ¢ un servicio y esta de#tinado

a distinguir los productos o servicios de un empresaric,

de los de otros.s

5. PACHON  MUNOZ,  Manuel., Mapual de  Propiedad
Industrial, Editorial Temis Libreria, Bogotd, "1.984, .
Pag. 93, - T S AL o R RO

; éQj; “”



2.2, LA MARCA EN EL DERECHO COMERCIAL.

En el Derecho Comercial encontramos una rama gque se ocupa
de los derechos relacicnados con la actividad industrial
o c¢omerclial de un empresaric comoc es la de Propiedad
Industrialy & su vez de esta se desprende_ una més
especifica que protege las creaciocnes e invencicnes dé las
personés, comerciantes ¢ empresarios, gque es la rama del
berecho <¢e Propiedad Intelectual, dentro del cual
encontramos asuntos especificos como: - Las patentes de
invensidn; - Las marcas ccmerciales; - Los nombres
comerciales; - Las denomiracicnes de origen; - Las
indicacicnes de procedencia; - El Know How, protegide
indirectamente por normas 9gue Tregulan la conmpetencia
desleal, la legislacidén penal, Articulo 238 del Cddiqo
Penal Coleomkiano; yv - La representacidn de la competencia
degleal, seglin posicidén doctrinal del Tratadista Helmer
Zuluaga Vargas. Naterias estas que, jurisprudencial vy

doctrinalmente se le han denominado Derecho Marcario.

Este estudic se ocupa especialmente de 1las marcas
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comerciales de productos © 2 servicios c¢omo parte del

Derecho de Propiedad Industrial.

La marca como tal es un bien incorporal gue necesita
materializarse para ser obkjeto de la percepcidon de los
sentidos y poder reproducirse. Para efectos legales las
marcas son sighos nchinativos, graficos © mixtos, O Sea
que necesitan adquirir formas sensibles, es decir que 1la
marca no sea solo imaginaria, sino que se plasme en
palabras & en gréficos & en palabras y gréficos, para

poderla ver, oir etc.

En el empleo de las marcas, ec regquisito indispensable la
existencia de una relacidn de disimilitud entre-el_ﬁombre'
gque usualmente es eumpleado para designar'él_;mbducto c{
servicio, y el signo gue se elige arbitrariaménte'pafa
distinguir el mismo producto o 'servicid. o sea el

utilizado come marca de 1os mismos.
La marca en si no posee rasgos totalmente caracteristicos
como los gque se tienen 'sobre los derechos de las

creaciones industriales o en las patentes de invensidn, en



donde el titular ¢ la misma posee una exclusividad
absoluta sobre su invencidn; el titular de una marca
posee una exclusividad de manera relativa, por cuanto el
uso exclusivo recae scbre ese signo determinado,
registrado como marca, para identificar una claseg de
productos o servicios especificos, de manera que solo se
puede impedir que su signo sea usado por terceros, para
distinguir productos o© servicios pertenecientes a la
misma clase para la cual ha registrado el suyd;.Esta_es
la regla de especialidad de las marcas y en tal_ razén
sobre un mismo signo pueden recaer dos © mas reQistros_de
marcas autbénomos e independientes (pertenecientes a
diferentes empresarios) siempre que, cada una de ellas.
sea utilizada sobre una clase distinta &l producto o

servicic, escogido por los demds empresarios.

Para efectos juridicos la marca no debe ser considerada
solamente comc un signo que identifica un producto o
servicio, sinoc que se requie:e ademas qﬁe sea conocido
por los consumidores, de manera-tal que.quede”grabado en
su intelectoc la relacidén que existe entie éste 'y; el

producto ¢ servicio  gque representa, las caracteristicas

43



del mismo, la buena fama, su corigen empresarial y en
general todos los factores que producen en el consumidor

esa atraccidn por el producto o servicio que identifica.

2.3, DIFERENCIAS DE LAS MARCAS CON OTROS SIGNOS.

La narca es unc de los signos distintivos vy por tanto
difiere de otros de su especie como el nombre comercial,
la ensefia, las indicaciones de procedencia vy 1las

denominaciones de origen.

2.3.1. Neombre Comercial.

Es el propio nombre y apellidos aque el fabricante,
comerciante © empresario, usa en su empresa para dar'a.
conocer esa caracteristica. El1 cddiqo de Comercio lo
define en su Art. 583 numeral 4t0.; como el que designa

al empresario como tal.
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Buscando con estc no solo la identificacidén por su nombre
en sentido subjetive, sino también en sentido objetivo la
identificacidén de sus establecimientos de <comercio.

Ejemplo: E1 nombre comercial de LUIS M. SARMIENTO.

Se diferencia de la marca en cue, los nombres no pueden
estar constituidos por signos figurativos & plésticos,
sino exclusivamente nominales, mientras gue las marcas Jlo
pueden estar por cualcuiera de ellos., La marca ademas
distinque productos © servicios, en tanto gue, el nombre

identifica al empresario como tal.

Z2.3.2. Ensefla Comercial.

De acuerdo con el Art. 583 numeral 5to. del <Tédigoe de
Comercio, se entiende por ensefia el signo gque utiliza una
empresa para identificar sus establecimientos de
comercio; pueden estar constituldos por voces, palabras,

dibujos, objetos, etc..



Asl el empresario o la empresa como unidad identifican en
el comercico sus establecimientos propiamente dichos, con
un sinmbolo exclusivo gque solo los designe a estos.
Ejemplcoc: La ensefla que utiliza almacenes LEY, con colores

blanco y rojo.

Se diferencia de las marcas esencialmente en que estas
consisten en el signo que distingue productos ©
servicics, mientras las enseiias, identifican los
establecimientos de comercic de un empresario, © sea el
conjunto de bienes organizados por &1 para realizar los

fines de su empresa.

2.3.3. Dencominaciones de Origen.

Son los signos constituidos por el nombre de un pais, de
una regién o localidad (vinos del Rin), que son‘empleados
para distinguir un producto original proveniente de ellos
y cuya finalidad o caracteristicas se deben al medio

geogréfico de donde proceden, e identifican productos.
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La creacidén de este signo distintivo radica en informar al
consumidor, el origen (pais, regidn, localidad o medio) de
sus productos o servicios de tal manera que el pablico

conozca la procedencia y evitar, las confusiones,

Sus principales diferencias con las marcas son:

- La marca distingue productos comunes vy las
denominaciones productos calificados especialmente
por el medio geogrdfico de donde proceden.

- Ia marca  puede estar constituica por signos
figurativos y plésticos o nominativos, mientras las
denominaciones sclo pueden estar constituidas por

signos verbales (nombres geogrificos).
2.3.4. Indicacicnes de Procedencia.

Son los signos utilizados para indicar que lcos productos
provienen de un pals, regién o lugar determinados. Estas
solo se basan en productos, y, en forma més genérica nos

dice de donde proviene ese producto; pueden no estar
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constituidos pecr un nombre geogréfico, a diferencia de
las denominaciones de origen dque distinguen productos o
servicios, mientras las indicaciones solo productos;

ademids el medio geogrifico no es trascendental,
Las marcas abarcan conceptos més generales v no buscan su

identificacidén por origen o© procedencia, simplemente

identifican el producto como tal.

2.4. CLASES DE MARCAS.

El Cédigo de Comercio en su Art. 583, las clagifica en:
2.4.1. {farcas de Productos.

Son los signos que sirven para distinguir los productos
de una empresa, de los de otra., Estos productos deben ser

objetos tangibles.
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Estas marcas & su vez pueden ser de dos tipcs: - las

marcas de fabrica y las marcas comerciales.

2.4.1.1. Marcas de Fabrica

Entendemos por estas, las que el fabkricante coloca a sus
productos © a las materias primas gque utiliza en los

mismos.

2. 4.1.2, Marcas de Comercio

Entendemos pCX estas, los signos usados For el
comerciante, guien es el que vende los productos, pero

sin intervencidén en su fabricacidn.



2.4.2. Marcas de Servicios.

Se definen como los signos destinados a distinguir los
servicios de una empresa, de los de otra, como pueden ser
los de ventas de servicios por ejemplo, los servicios de
transporte, los de seguros, los de publicidad.‘ etc,.;
fueron reconocidas por nuestra legislacidn, solo a partir

de la expedicidn del Cbédigo de Comercio.

2.4.3. Marcas Colectivas.

Son tocdos los signos calificados como tales y que sirven
para distinguir el origen © cualguier otra caracteristica
comiin de productos o Sefvicios, de ' empresas ©
colectividades diferentes que utilizan la marca bajo el

control del titular.
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2.4.4. Marcas Defensivas.

En varias legislaciones se encuentra el conceptc de
marcas defensivas, las cuales se utilizan para distinquir
los productos de un empresario y que por esta razdn hace
més dificil su imitacidn; son marcas alternas ideadas Vv
registradas por el propietario de una marca, las cuales
guardando similitud con‘.la que se pretende defender;
buscan asi, impedir con esto, el registro de signos aque

atenten contra la principal.
2.5. OBJETC ¥ FUNCION DE LAS MARCAS.

La marca ademids de proteger el.uso exclﬁsivo por parte de
su titular, debe proteger el de j08 _particulares
consumidores, especialmente de confusiones en la
identificacidn de productos o servicios, estableciendose
asi como funciones de ésta, las de indicar: la procedencia

empresarial de los productcs o servicios, su calidad, el
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Guod 1Will v su publicidad v promocidn,
2.5.1. Procedencia Empresarial,

Al indicar esa procedancia, se informa al consumidar.y se
le garantiza que el producto siempre viene de lé.empresa
titular de la marca, de Rmanera que puede el pﬁblicg
ignorar la identidad del titular de la empresa; pero éabe
gque el producto procede siempre de un mismo fakricante v

si le satisface, sique adguiriéndelo.

Este principic es biAsico en el Derecho comiin Europeo.'en :
el cual la funcién especial de la marca es “"garantizar a

les consumidores la identidad del origen del producto“e.

— s o o - vy i e v

6. GOLDMAN, Eertheld, LYO&'CAEN, Antoine., Derecho Comln
Eurcpeo, Graficas Juaguin Morales, Madrid 1984, pag.
471. . ' ' - ' :
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2.5.2. Calidad.

Al relaciocnar una marca con un preoducto, se preduce en el
consumidor la creencia de que ese producte tiene ciertas
caracteristicas especiales que lo distinquen de otros,

como pueden ser su calidad, utilidad, etc..

Proporciona entonces al consumidor una informacién sobre
una calidad relativamente constante que lleva  al
comprador a pensar, due los productos portadores de una
marca, tienen una misma calidad con independencia de la
procedencia de los mismos. Esta posicidn es atacada pof
los @aleranes quienes afirman que el producto no puade
cambiar la calidad del mismo y la marca se convierte en
una simple indicacién de calidad, que de ser iqualada,
puede usarse por cualquier empresario. Es una posicidn
radical, va que 1lo importante es gue el productor gue
tenga una marca que haga p=nsar en calidad, debe tratar
de mantenerla, impidiendc una bkaja notable de 1a misma,
pero puede introducirle modificacicnes al producto de

manera que llene las expectativas del consumidor, o sean



aceptadas por este.

2.5.3. El Good Will.

Funcidén vista especialmente desde la perspectiva del
empresario, va gque tiene gUe lograr qgue EBu marIca
constituya un mecahismc para dar buena fama al producto o
servicio y generar asi la preferencia del consumidor, Ese
Good Will es Fproducte de la buena calidad, de la
publicidad gue le d& el productor y la publicidad gue se

cia la marca misma.

2.5.4. Publicidad v Promocién.

La poszicidn doctrinal més aceptada, reconoce relievancia
juridica a la funcidén publicitaria de la marce; esa
proteccidn se le d&, ya gue la marca no es simplemente el

simbolo de un Good Will gue geheralmente lo crea, en
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cuanto due, por si misma v como tal, vende productos &

servicics.

La marca per s€, conduce al comprador a seleccicnar lo
que duiere © l¢ gue se le hace creer que guiere, lo cuval
s aprovechado por el titular; de manera cue esta crea Vv

mantenga demanda sobhre el producto o servicio.
Asi pues se reconcce esta funcién & la marca, por encima

de l& tesis gue asegura gue laz marca no consigue EIV

exito, sino que es resultado del misno.



3. REGLAMENTACION LEGAL DE IAS MARCAS.

Dentro de la reglamentacidn general sobre el tratamiento
legal del Derecho Marcario como rama dependiente del
Derechc d¢e Propiedad Intelectual, encontramos como
bésicas para el tema materia de este trabajo, 1las

siguientes:

Ly
»
>
Ll

CONSTITUCION NACIONAL.

Articulo 30. Por el cual se garantiza la propiedad
privada v los demas derechos adguiridos con justo tituio.
Encuadrandcse en &ste, por cuanto la Le?'reédncce come -
propiedad, los derechos gque se ﬁienén sobfe el. usc
exclusivo de las marcas y'por tante las nroteée; aungue
esa proteccidn se de, de manera tempora; en nuéstro'caso
por cinco (5) afios, pero ejerce él proﬁietario elhéhimo
de sefior y dueﬁc_sbbre 1la maréa protegida,'enfendiendose

de esta manera el ejercicio de esa propiedad privada.

_”_56 i;'



3.2. DECRETCO 755 de 1972,

Por medic del cual se adopta una clasificacién de
productoe Yy servicios a los que se aplican las marcas,
establecida por el Arreglo de Niza, de junioc 15 de 19537 y

conocida como EL NOMENCLATOR.

3.3, DECISIOR 24 DE LA COMISION DEL ACUERDC DE

CARTAGENA,

Aprobada por el Decreto 1770 de 1973, conocido como EL

ESTATUTO.
3.4. CODIGO DE COMERCIQO COLOMBIAKG.

Las normas del Codigo de Comercio, aplicadas por via de
remisitn del Est.'ateo {Dec. 1900 de 1973}-y'én aquellics

aspectos no regulados por el mismo.



3.5. DECISION &5 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE

CARTAGENA.

lucorporada a nuestra legislacidén nacional mediante el

Decreto 1.1%0 de 1978, conocido como EL REGLAMENTO.
3.6. LEY © de 1979 y DECRETO 1220 de 1980.

Sobre rotulado de medicamentos, alimentos, sustitutos ¥y
complementarios de la leche materna V. diversas

resoluciones sobre rotulado.
3.7. DECRETO 233 de 1982 v DECRETO 2092 de 1986.

Sobre uso obligatorio de marcas de ~medicamentos,

cosméticos, etc..



3.8. DECRETO 3466 de 1982,

Sobre responsabilidad de los productores en razén de las

narcas.
3.9, CODIGO CIVIL COLOMBIANO,

Librc Segundo, De los bienes y de su ddminic;'posesiéﬁ;_
usc y goce. Ladc que, en este libro 58“ ¢¢n$aqra.-1a
propiedad privada, las marcas en mateiia comercial, se le
reconoce una especie de propiedad privadé por: éﬁ
exclusividad para el usé pcr'parte del bropiétario de.la_

misma.



4, LOS_SIGNOS REGISTRABLES EN EL DERECHO MARCARIO.

4.1. REQUISITOS DE REGISTRABILIDAD DE LOS SIGNOS.

El Decreto 1.190 de 1.978, incorpord al ordenamiento
juridico colewmbiano la decisién 85 de 1la Coﬁisiéh del
Acuerdo de Cartagena, que confiqura un réqimén comﬁn bara_
el tratamiento de la Propiedad Industrial qué rige para
los suscriptores del Pacto Subregional. Derbqando de ésta
manera, normas establecidas en él Codigo de Comércio,

dejando algunas vigentes.

El Articulo 56 de diche ordenamiento preceptla: "Podré
registrarse como marca de f£fébrica o de servicios, los
signos d¢ue sean novedosos, visibles y suficientemente

distintivos.
El Tratadista Rangel Medina, sehala como édhdiciones.de_
registrabilidad: - El = cardcter distintivo; - La

especialidad; - La ncvedad:' - La licitud; y -~ La

RO



veracidad del siqno.7

Para Helmert Zuluaga Vargas, dichas condiciones son: ~ La
distintividad intrinseca o novedad; -~ La distintividad

extrinseca o especialidad v; ~ La licitud.s.

Mascarefias indica comc condiciones: - Cue sea distintive
Yy = Que sea diferente de otros signos utilizados como
marcas. Lo que hace gque el signo sea diferente es dque
tenga capacidad distintiva, la cual no se tiene si es
igual ¢ parecido & otro por cuanto se lesionan los

derechos de terceros al usoc exclusivo de sus marcas.9

Para nuestro estudic y a efectos de lo gque ha acogido
nuestra legislacidén de la Decisibén 85 del Acuerdo de

Cartagena y dos de las caracteristicas doctrinales, las

e T W W S G

7. RANGEL MEDINA, David., Op. Cit. Pag. 184.

8. ZULUAGA VARGAS, Felmert., "La Marca Comercial”.
Revista Universitas No. 55, U. Javeriana, Begotl,
1978, Pag. 350.

9. DE SOLA CANIZARES, Felipe., ©O.c. Tome II Redactado
por C.E. Mascarefias, Pag. 426.



sintetizaremos de la siguiente manera: - La novedad; -~ La
especialidad; - La distintividad; - La licitud y; - La

visibilidad.

4.1.1. La Novedad.

Se exige este requisito como condicidén de registrabilidad
necesitando en consecuencia gque logs signos no constituyan
una designacidén normal o usual del bien o servicio a que

se refiere.

El signo puede ser sencillo y registrable, si con
anterioridad al registrc no se ha identificado con el
producto ¢ si no ha llegado a ser el nombre corriente o
uno de sus nombres usuales; en consecuencia no se puede,
so pretexto de proteger un producto haber pasado de ser

designacidén del mismo, de su funcidn y de su naturaleza.

Como lo indica Ramén de Sanso: "La marca debe ser nueva

respecto de la clase de productos a 1los cuales se
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aplica, © sea que el signo escogido como tal, no se
asemeje al de otras mercancias ya registradas o en curso;
debe un signo utilizarse para distinguir productos o
servicios gue se encuentran dentro de una misma clase o

en otra similar"lo.

No puede exigirse a un signo una novedad absocluta, de
manera gque debe entenderse como lo explica el profespr
Manuel ‘Pachén: "En sentido diferente del empleado en
materia de patentes de invencidn y de modelos y dibujos
industriales, por lo cual la doctrina moderna se inclina
a seflalar gue el signo tiene que estar disponible, esto
es que un tercero no debe haber adquirido derecho para

utilizarlo como marca"ll.

Estas razones nos hacen concluir, que no interesa que el’
signo como tal, sea conocido por el piblico, 1c¢ que se

requiere es que tenga aplicacidén en el campo marcario, o

——— — i . 3 W v el

10. RONDON DE SANSO, Hildagart., "Patentes 'y Signos
Distintivos”, U. Central de Venezuela , Caracas, 1968.
11. PACHON MUNOZ, Manuel., Op. Cit. Paq. 99. _
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sea, due se& pueda registrar sin que se atente contra
derechos adqguiridos por otro titular para el mismo tipo
de bienes o servicios, ¢. manera que un signo puede haber
sido utilizado antes, lo importante es que sea capaz de
distingquir en un momento dadce, un producto o un servicio
respectoc de los demés de su especie o género, v due al ser
observado pueda el particular identificarlo con un bien ¢
prcducto especifico que se encuentre bajo proteccién

legal.

La novedad entonces, es relativa va gue se posibilita el
registro de un mismc signo para diferentes productos o
servicios que sean de otro comerciante y gue pertenezcan
a diferente clase dentio del Nomenclid:ior Internacioral;
se exXceptla el registro de marcas notorial, que de
acuerdo con la jurisprudencia y la doctrina nc pueden
registrarse en Colombia por evocar de manera inmediata su
relacién con un producteo, dadc su alto renombre y al
registrarse haria pensar que lo hace el producter

inicial, lo cual llevaria a confusiocnes.
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4.1.2, La Especialidad.

También es un reguisito esencial exigido por el Art. 56
de la Decisidén 85 del Acuerdo de Cartagena y consiste en
gue el sgigno cuyc reqistro se solicita, individualice el
producto © servicio, de manera tal gque lc diferencie de

los deméds y se evite confusiones con estos.

La marca debe ser identificada en si misma para ser
utilizada como distintivo de productos © servicios, asi
lo expresé la H. Corte Suprema de Justicia en Sentencia

de 3 de Junio de 1976,

Se exige que la marca tenga disimilitud con otras vya
adoptadas, lo cual se lugra si posee naturaleza propia vy
tiene suficiente originalidad para distinguir ics

productos y generar expectativas al consumidor.
O sea que la proteccidn solo se aplica frente a las

marcas de productos andlogos, parecidos, egquivalentes o

semejantes,
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4.1.3. La Distintividad.

Requisito exigido por el Articulo 56 de 1la Decisidén 85
del Acuerdo de JCartagena, y que no es definido por el
ordenamiento juridico, es seiialado como requisito
esencial de los signhos para ser registrados ©como maroas;
se pretende que el signo sea especial, que individualice
Yy singularice el producto de manera tal que lo
identifique claramente; debe entonces ser distintivo para
una c¢lase determinada de productos © servicios y no para

otra.

Lanentableimente al no definirse en que consiste esa
"suficiente distintividad", se crean criterios.diferehtes
y se posibilita a los funcionarios administrativos a gue
otorguen © no el respectivo registro de acuerdo con lo
gque cada uno cree lo que es la suficiente Gistintividad.
pudiendose generar problemas en la pwvréctica, por no

existir criterios definidos y unificados en este sentido.
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La marca es diferen'e de otras, cuandc nco se le confunde

al ser cbservada con una normal atencién.

“.1.4. La Licitud.

Fs requisito nc exigido explicitamente por el Articulo 5¢
de la Decisiér 85, pero si regulado al mencionar los
signcs no registrables y que tiende mas a la validez de
las marcas; consiste en la conformidad del signo con lo

que no prohibke la Ley.

Las razones dgque prohiben el registro por carecer de
licitud son primordialmente: - Razones de Orden Piblico y

- Razones de Interés Particular.

d.1.4.1. Razones de Orden Péblico.

No puede existir registrc si el signo atenta contra la



huenas costunkres o el orden padbklico, si engafia a los
comerciantes o al piblico consumidor, sobre la
naturaleza, procedencia, mcdo de fabricacidn,
caracteristicas, o la aptitud para el uso de los
productos ¢ servicios de que se trate (literal a-, del
Art. 5& de la Decisién 85). No pueden en consecuencia
registrars~ signcs formados por imagenes okcenas, <Jon

enmblemas de autoridad, etc.

Lecs signecs que lesionan derechos de Estados Y
Organizaciones Internacionales, por reproducir sin
autcrizacidn, los escudos de arrmas, banderas y otros

emblemas (literal e-, Art. 58 Decisidbn 85).

4,.1.4.2. Razones de Interés Particular,

Protege la Ley, lo gque la doctrina 1llama derecho de
intimidad, razdn por la cual se exige consentimiento de
una persona para gue su nombre, seuddénimo, firma o

retrato sea usado como marca; en caso de persona
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fallecida el consentimiento puede darlc el heredero.

Si los signos gue se pretenden reqistrar son nombres,
signos o© denominaciones gue sucieren vinculos con
personas vivas © muertas y tienden a su descrédito, se

impide su reqgistro.
4,1.5. La Visibilidad.

El Articulc 56 del decreto 1120 de 1878, menciona una
condicién aque deben cumplir los signos y es su
visibilidad, lc¢ cual no estaba preceptuado por el Cédido
de Comercio, de manera que hoy se exige a los signos gue
sean perceptibles por el sentido de la vista. Se excluven
en tal condicidn los signes vy los que _posteriorménte
puedan llegar a desarrcllarse, pero en la actualidad no

han sido adoptados por el estado de la técnica.

Varios doctrinantes amplian el concepto de la visibilidaa

a perceptibilidad, con lo éualkbodrian _adoptafse cdmo
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marcas, los signos sonoros, los cuales en nuestro medio
identifican realmente productos o servicios v.qr. Caracol,

Marlkborc, etc.

El sistema Anglosa’ion, acepta este tipo de signos para ser

registrados como marcas; com¢o los Estados Unidos.
4,2 LCS SIGWNCS REGISTRAELES COMO MARCA.

En Colombia el legislador optd por una enumeracién
enunciativa de signcs que poeden ser adoptados comoe
marcas, 1os cuales se encuentran establécidos en’ ei
Articulo 584 del Cddigo de Comercio y sirve de base para
conocer las posibilidades de los empresarios en la
escogencia de signos identificadores de productos o

servicios.
La Decisién 85 de la Comisidn. del Acuerdc de Cartagena,

menciona los signos no registrables, pero nada anota

respecto de cuales pueden utilizarse y registrarse como
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marcas, de donde se deriva la vigencia éél Art. 584 del
Cédigo de Comercio, qu¢ es simplemente enunciativo de lds
signos, teniende en cuenta dgque al escogerlos, debe
traLarse de que sean breves para que con facilidad se
graben en la mente del consumidor y que sean enﬁendibles
para que el consumidor quede satisfecho en cuante a las
expectativas creadas respecto de la identificacidn del
producte, legibilidad, facilidad de pronunciacidn, que'no
sugieran hada degagradable, adaptable a medios

extranjeros, sugestiva, etc.

Son en consecuencia muy amplias las posibilidades qué se
tienen para identificar los productos o servicios:
requiriendoc simplemente un poc~ de imaginacidn en' su
titular, para no correr riesgo en cuantc a oposiéionés se

refiere.
£.2.1. Clasificacidn Doctrinal.

Diferentes son las clasificacioneg doctrinarias sobre los



signos registrables, basadas en diversos aspectos de 1lcs
mismos; la clasificacidn que para efectos de este estudio
nos interesa es la que en atencidén a la naturaleza o
estructura de los mismos, de su contenido y caracteres

accidentales, de manera <que estos pueden ser: -

Denominativos; - Gréficos & figurativos; - Mixtos y; -
Plisticos.

4,2.1.1., Dencminativos.

Son denominativos, -también llamados nominativos,

verbales, fonéticos, etc.-, los compuestos de una © méas
letras o palabras que constituven un conijunto
pronunciable ¢ no, tener significado, y generalmente soh
de facil comprensién por el plblico. Comprende las
dencminacicnes de fantasia, las letras, las iniciales,
los nlmercs, lemas, nombres propios, geogréficeos, etc.,

expresados en fcrma distintiva.
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4,2,1.2. Crificos o Fiqurativos.

Los qraficos o figurativos, son 1los signos visuales,
consisten en dibujos o figuras caracteristicos, aque
indenendientemente de su nombre o denominacidn, sirven
para identificar prodvctos o© servicios; se fundén en el
sentido de la vista, y mediante ella se graban én la
mente del consumidor. Entre estos estan las vinetas,
orlas, firmas, escudos, emblemas, ranijas de colores,

retratos, imdgenes, fiquras geométricas, etc..

4,2.1.3. Mixtos.

Mixtos, son los que presentan combinaciédn de los dos
anteriores, e€s el caso de la frase "emulsidn de Scoth”,
acompaflada de una figura de un hombre que 1lleva a sus

espaldas un pez.
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4,2.1.4, Plasticos.

Plésticos o© tridimensionales, dependen del sentido
material gue distinga los productos, y generalmente es su
forma o la de sus envases © recipientes, también pueden

ser figuras geométricas, relieves, etc.
4.2.2, Clasificacidn Legal.

Cumpliendo los requisitos del Art. 56 del Decreto 1190 dé
1878 vy de acuerdo con el Art., 584 del Cddigo de Comercio,
pueden ser registrades como marcas: - Las Dehominaciones
arbitrarias o de fantasia; =~ Palabras de rualqﬁier
idioms, -Frases de Propaganda, - Nombres Propios, =
Seuddnimos, -~ Nombres Gecogréficos. - Dibujos, - Relieﬁeé.
- Letras, - Cifras, - Etiquetas, - Envases, - Envolturas.
- Emblemas, ~ Estampados, = Timbres, - Viﬁetas;_— Sellos,
- QOrlas, - Bandas, - Combinaciones _de .Coloxes, v -

Cualquier otro Signo que sea Distintivo.
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4,2.2.1. Dencminaciones Arbitrarias o de Fantasia.

Sson vocablos de usc comln, pero el uso que se les da
(distinquir productos), no se relacionan directamente con
lo gue identifican. Son signos que el empresario
arbitrariamente escoge para sus productos o servicios, de
manera que no pueden ser descriptivos, genéricos o
sugestivos de 1los mismos, de tal forma que pueden
utilizarse palabras o frases caprichosas gque en;el_idioma

no tienen significaciédn,

Esas denonihaciones deben tener caracteres distintivos,
lo cual ocurre cuand¢ tienen originalidad v de esta
manera las diferencia de las cencminaciones necesarias o

vulgares.

En este casc lo que ge protéqe_es la palabra_én si.;v né
las condiciones en gue se presenté O Ssea& qheila palabra
misma nc requiere caré¢teres especiales sino gque tenga
esa originalidad necésarié pafé'idéhtificarla, y esté se

d& cuando las palabras utilizadas nada tienen de relacitn



con el producto © servicio © cuando ‘se utilizan los
vocablos caprichosos que por su misma esencia son

distintives. Ejemplo: Arrow, Bayer, Omega.

La expresidon utilizada como signo, no toma en cuenta la
composicidn, calidad, utilidad del producto, es asi por

ejemplo Joya, para identificar <jabones.

Se ccnsidera dencominacién de fantasia, el nombre de una
persona agreqado al nombre descriptivo del producto, son
los casos de "Emulsibén de Scoth", Leche de magnesia

Phililips.
4.2.2.2. Palabras de Cualquier Idioma.

Debe anotarse al respectq que esta posibilidad_la'otorqa
el Art. 584 del Cédiq¢ de Comercio, sin embargo la Ley 14
de 1%7% sobre defensa del'idioma diépone en'su'ﬁrt. 2d§.
que "no pueden emblearsn._comc» marcas las. palakras que

pertenezcan a idiomas extranjeros"; esta Ley rige a
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partix de marzo de 197% y fué declarada inconstitucional
por la H. Corte Suprema de Justicia, en Sentencia de
Septiembre 24 de 1%7%, Consideramos dque 1la Ley resulta
inoperante en virtud de la Decisién 85 acogida por el
Decreto 1190 de 1©7€, ya gue tamposo hos trae prchibicibn
alguna de su registro como marca, ademas el:Art; 59 de
este nos indica que "cuando la marca conste de una
palabra de idioma extranjero o de un nombre geografico,
deber&d indicarse al pie de ella en forma visible 'y

claramente legible, el lugar de fabricacién del producto”.

4.2,.2.3. Nombres Propios, Seuddénimos, Ncmbres

Geogréficos.

Nombre propioc es el gue se pone a una persona © una cosa
para distinguirla de las demds de su especie o familia;
generalmente comprende el nombre de pila y el apellido o

el solo apellido.

Debe ser vedado el uso del nombre como marca,  a quien
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entre a la industria o© comercico para aprovechar 1la
reputacidén conguistada por su homdnimo. El Art. 58 lit. h-
del Dec. 11%0 de 1978, indica que "si una persona natural
solicita el registro de su nombre, debe presentarlo en
forma peculiar y distinta, suficiente para difefenciarlo
del mismo nombre cuande lo usen otras personas"; lc cual
debe entenderse gue si otra persona pretende reqistrat su
nombre, debe hacerlic en forma diferente o con caracteres
diferentes gque lc diferencien claramente del "é'registrado

por el titular de ese nombre propiv pero homénimo.

Seudbnimo, es el nombre supuesto usado por .una persona .
para ocultar el propioc, de manera -ue se .adquiere por
voluntad del titular porgue este es quién'lo crea. Si se
pretende usar el seuddénimo de otrc como marca,_débe mediar

su consentimientc o el de sus herederos.

El nombre qeogrifico estaba prohibido inicialménte por la
Ley 31 de 1925, pero el_Cédigé dé_Comercio noc lo prohibe
ni la Decisidén 85 dgl Acuerﬁd de Cartagéna, de manera que
mientras que no .se  uti1ice Ipara cdmétér: fraﬁde al cﬁa;

falsas expectativas sokre ”el_origen de los préductos o
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servicios, o gue sea utiligzado para ”'monopOiizar
indicacicnes de origen, pueden ser adoptados, debiendo
revestir en forma especial, ya q'ue se adﬁiﬁi_ere derecho
sobre una forma distintiva, luégo no pucde ser évocativo

ni indicativo de lugar de procedencia.
4,2.2.4. Frares de Propaganda.

Son la unidén de dos o més palabras utiliiadas: pox .el
enpresario para identificar sus pro&uctos o $e:§icios, n0.
es CcOmMO piensan algdhos;'una'fcrma de hace:_publicidad'a
una marca, sino gue cohstituyeh.ma:cas.en si:mismas va qﬁe 
distinguen los producteos. Ejemploé-fﬂna-imayén2va1e rés

gue mil palabras”.
4.2.2,5. Libuios, Relieves.

5S¢ dan en los dibujes, las marcas _bidimensiébaleé_y los



relievee tridimensionales.

En el dibtuje ne necesariamente debe presentarse un
caricter artisticc, ni ser muy compleijo, solo debe ser
considerado Y reccnocidoc de manera que sirva
efectivaunente para distinguir los procductos © servicios.
Mo puece utilizarse el diiujo de una cama para disitnguir
camas, pero si utilizarse el dilujo de una cama con
caracteres especiales,; los cuales scon los que realmente
se protegen al ser registrados como marca, de mahera tal
gque otra perscna puede registrar otroc dibuvjo de cama perco
tami:iién con caracteres notorios y dis.intivcs de la marca

va registrada.

4.2.2.6, Letras, Cifras.

Puede uttilirarse como marca una letra, o© combipnacidn de
letras, o© un nimero, <« comnbinacién de nlmeros, 1lo
importante es cue identifiquen claramente los productos o©

servicics.

&0
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relieves tridimensiconales.

En el dikujc no necesariamente debs presentarse un
carbdcter artistico, ni ser muy complejo, solo debe ser
considerado Y reconocido de manera que sirva
efectivamente para distinguir los productos o© servicios.
No puede utilizarse el dibujo de una cama para disitnguir
camas, pero si utilizarse el dilujo d&e una cama ccn
caracteres especiales, los cuales son los gue realmente
se protegen al ser registrados ccmo marca, de mahera tal
gue otre perscna puede registrar otro dibujo de cama pero
también con caracteres notorios y discintives de la marca

vya registrada.

4.2.2.6, Letras, Cifras.

Puede vuvtilizarse como marca una letra, © combinacidn de
letras, © un nUmero, o© combinacién de nlmeros, lo
importante es cue identifiquen claramente los productos ©

servicics.
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En palses como Argentina, Bulgaria, Uruquav, las letras
son aceptadas pero condicicnadas a que tengarn un dibuto
especial o una forma determincda; en Colombiae, Francia v
Cuba, se admiten de plano sin exigir escs requisitos de

confiquracién especial.

Deke escogerse una letra o combinacidén de estas, de
manera arbitraria para gue su pronunciamientc no se

parezca a 7otra registrada.

Las 1letras o las eiglas pueden representar un nombre,
perc sin lesionar derechos adguiridos por terceros , en
tal sentidc que si se trata de nombres similares, deben
colocérsele caracteres distintivos, para gue se

diferencien claramente de los va registrados.

Los nUmercs o cifras, pueden ser arbitrarios vy ademis
seqguir a frases caprichosas o palabras o letras
indistintamente, de manera tal que se admite tales

combinaciones,
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4,2,2.%. Etiguetas.

Es el tipo més frecuvente de marcas mixtas, se presentan
en mayor escala en prcductos liquides, en los cuales va

en los recipientes o envases tue los contienen.

Genrralmente tienen comkineciones de colores, figuras,
ieyendas, etc., gque de un mcdo u cotro forman una marca
distintiva y en caso de conflicto se debe analizar el
conjunte total y nec  los elementos individualmente

considerados.

4.,2.2.8 Envases, Envoltrras,

Sirven para recubrir Jlos productes y pueden ser de
vidriec, @plastico, papel, metal, madera, etc.; bpara
constituirse ccomo marca, deben tener una configuracidn
especial y distinguible, respecto del género de

nercancias gque representan, ademds deben llamar la
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atencién ror ser o constituir una forma caracteristica v

especial.

Los envases cuando son de utilidad préctica o promordial,

no scn suceptibles de reaistro.

4,2,.2.9, Emb:lemas.

Son la representacidén qgréfica de una idea, Ei: Un pez,
una cruz, etc., se protege nc scolo la forma adoptada.
sin0 las que despilierten la misma idea va cue otra forma

similar podria llevar a confusidn.

4,2.2.10. Estampados, Timbres.

Son las fiquras abstractas gue se plasman sobre 1los
productos y llegan & individualizarlos; van qrabados en

los productos por diversos procedimientos.



4,2.2.11, Vifletas.

Vocablc que proviene del francés Vignette: vifla, ya que
en su corigen estos adornos representan racimos y hojas de
vid. Scn dikbujos pequefios que representan escenas que

forman orlas o temas ornanmnentales.

Generalmente el dikujo se olvida por parte del

consumidor, por lo cual es importante acompafiarlc de una

depominacidn.

4,2.2.12. Sellos.

Son formas en relieve y son caracteristicos por su propia
forma y por el contenido mismo del relieve, de manera que

si llaman la atencidn, pueden constituirse como marcas.
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4.2.2.13. Comnbinaciones de Colores.

No es registrable el color usual del producto; por lo
tanto siempre se presentan combinacicnes de colores, =i
estan en una etigueta son prctegidos puestc que

caracterizan a lz2 hnerca.

4,2.2.14, Cualquier otrc Signo que sea Distintivo.

Indica el Art. 584 del C&digo de Comercic, gque cualguier
otrc signoe gue sea distintivo puede registrarse como
marca, lo impcrtante es buscar gue lleguen a identificar
un procuctc o servicio y evitar gue sean confundibles ya
gue se presentarian oposiciones laz cuales tienen

tratamientos administrativos bastante demorados.

Entendiéndose en este caso, Gue la Ley en nincglin momento
se gaparta de los reguisitos eseuaciales de novedad,

especialidad v suficiente distintividad.



4,2.3. Sistemas de registrabilidad, proteccién v

dmbito de aplicacién.

Ern ei éamkitc de la propiedad industrial, existen tres
sistemas para determinar a quien pertenecen los derechos
sobre la marca: El de propiedad de usco, seqin el cual, la
marca pertenece a qguien primero la utilice comc signo
distintivo de precductos © serviciosy el de prioridadé de
registro, conforme al cual, es titular de la marca guien
primero 1la deposite y , en consecuencia obtenga del
Estado un certificadc gue lo acredite como propietario de
la misma; y por Gltimo el sistema llamade mixte gque

armoniza las caracte:risticas de los anteriores.

Es c¢larc gue el Articule 72 del Reglamento adopta el
sequndo de los criterios mencicnados al prescribilr que el
derecho exclusivoc de utna marca se adqguiere por el
registro de la misma ante la cficina nacional competente,
en nuestroc pals, ante la Seccidén de Marcas de la Divisidn
de Froriedad Industrial de la Superintendencia de

Industria y Comercio.
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En estes condicicnes y partiendo de la base de dgue las
causales de irregistrabilidad previstas en ¢! Articulo 56
del Reglamento, corresponde a las uniformes adoptadas
para los palses suscriptores del Acuerdo de Cartagena, de
donde nc¢ es posible cclegir que subsistan las seflaladas
en el crdenamiento mercantil colombiano, debiendo
concluirse de que el usc de un signo de dominio plOblico
DO tiene ninguna relievancia Jjuridica vy desde lueqgo

ninguna proteccidn legal.




5. Lce £ IGNOE NO RECIETRABLES EN EL DERECEO

MARCAEIC COLOMEIANO,

5.1. TECKIA GENERAL LE LA NO REGISTRABILIDAE DE

LOS SIGKOS.

k1 derecho comercial, mé&s especificamente el Dereche
Marcaric, reccnoce vuna especie de rropiedad sckre los
signos distintivos, atrituyéndose a su titular, -el
erpresario~, la faculted de impediry su use bpbor parte de
terceros en la medida en que aguellos constituyen medios
idébnecs para captar, mantener y acrecentar la clientela;
éstec es, cue se¢ reconcce sin dificultad, cue el siono es
ur: bien irmaterial -v ccoroe tal, integrante del patrimronico
del elMpresario-, cue corresponde & la creacién del
talento o cel ingernic plasmrada en un orietc sensible nperc

rc se puede confundir con éste.

Recerdando de  paso que sobre lcs sicgnos distintives

registrades come marcas, se ejerce un derecho ‘“erga
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omnes” ¢ ‘"erga populi" para gozar, usar y disponer de
ellos, por cuantc se adguiere una propiedad aungue
relative sokre elles, v como nes enuncia la nermatividad
legal, no siendo contra la Ley o el derecho ajenc, y que
la propiedad intelectual se rige por normas
especialeslz, al tenor de las prescripciones
contenpladas en lcs Articulos 653, 664, €65, 669, €70 y
671 del Codigo Civil; el derecho positivo cclombianc
reconcce entre aquellos a las marcas (de producto, -de
fédbrica y de ccorercic-, de servicios, colectivas,
defensivas, extranjeras y nctcrias.) lo mismo gque los

norbres y enseflas comerciales.

La marca, comec ya se dijo, esta ubicada dentrc de los
llamados signes distintivos y corresponde a aguel gue se
ccloeca sckbre un producto ccmercial © gue se relaciona con
éste © un servicio y gue esta destinada a distinguirles de
lcs productos ¢ servicios de otros empresarios, sin que

sca posible confurndir su funcidén con la del norkre



cemercial, Gure distingue al enfpresario cemc tal en el
ejercicic el comercio, ni cen la de la ensefia gue
igdgentifica €l loucal de donce funcicna el establecimiento

ae comercio,.

Sabido es, que mediante Decretc 1.1%0 de 27 de Junio de
198, el Golierno Nacional incorperd al ordenamientc
juridice cclomtiiane, la Decisgidn E5 de la Comisidn del
Acuerdc de Cartagera, régimen comin sotre el tratamiento
de la Fropiedad Incdustrial en los palses suscriptores del
Pactc tubregional, el Articulo 5€ de dicho estatuto
sefiala qu2 pueden registrarse cemc rarcas de fabrica o de
servicics lcos sigros gue sean novedosos, visibles vy

suficlientemente distintivos.

Descontaco cue el ordenamientc referido estaklecs cue el
signoc marcario debe ser visible, ésto es, perceptible por
el sentido de la vista, sin embarge, se G& la posikilidac
suridica ce adopcién de marcas sonoras, vgr. la de la
fanfarria institucicral de 1la Cacdena Radial Cclorbiana
"CARACOL", para identificar los servicios prestados por

dicha empresa de teleradiodifusidén; la norma tampoco
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define lo cue debe entenderse por novedad de la marca y
nencs atin seflala criterios para que el signo
correspondiente pueda tenerse como suficientemente
distintivo.

Para el ‘ratadista Maruel Pz<hdn Muﬁole, la necvedad
debe entznderse en un sentidec diferente del empleade en
materia de patentes Jde invencidn y de modelos y dibujos
industriales, estc es gue se exige el signoc distintivo
que nc haya side divulgade o conccido, © que se haya
hecho accesible al plblico, en cualquier lugar o en
cualguier momento, con anterioridad, pos su descripeidn,
utilizacién o cualquier ctro medic; siho tan solo que el
signo elecido debe estar disponible come tal, porgue un
tercerc no haye adquirideo derechos de utilizacidn del

mismo como marca a través de un registro legal.

A su turnoc el Tratadista Helmer Zuluaga Vargas, sefiala
g g

13. packos  MUROE, Manuel., "Manual de  Propiedad
Industrial®. Editorial Temis Libreria, Ecgotd, 1964.
Pag. 12, &5, 99,



que el requisito esencial de la novedad o de la

t

"distintividad o validez intrinseca® de la marca, como lo
denomina, correspcnde a ura propiedad del signo que
consiste en la disimilitud, desigualdad, desemejanza o©
diferencia existente entre aguel, en si rismo
considerado, con referencia al signc usualmente empleado

en la industria o comercio para designar el mismo

producte o servicio:

"En este sentido, puede entonces, decirse gue la novedad
es la propiedad del signo capaz de distinguir un producto
o servicic, respecto de los demds de su mismo gérerc o

especie.

Por ello, no es intrinsecamente distintive -novedoso- el
signo o nombre l&piz para distinguir lépices ¢ el signo ¢

ncmbre relcoj, para distinguir relojes.

Por la misma razén, las exrpresicnes Berol, Cornavin, o
Parker, etc., scn  novedosas o© tienen distintividad

intrinseca, para distinguir lipices o relcjes.




El cunplimientc del reguisito de la distintividad

intrinseca hace que la marca sea intrinsecamente v&lida.

Su ausencia hace gue el signo ho sea mrarca, vy si, por
error, se llega a registrar, tal registro quedard viciado

. . . R . s 4
de nulidad, y en este caso, de nulidad 1ntr1heﬁca"l .

De cualquier forma la doctrina es undnime en admitir que
la novedad del signe distintivo es relativa, a diferencia
de la novedad absoluta gue se exige para gue una
invencidén sea patentable; asl las cosas, se posibilita el
registrc de las mnarcas por clase de productos o
servicics, de conformidad ocn el nomenclator
administrativo establecido y, por 1lo mismo, una misma
marca se puede depositsr en clases diferentes, .iempre
gue nu se trate de una marca notoria, cuya proteccién

rebasa 1ous criterics de la territorialidad y espacialidad.

—— o — — S S ——

14, ZULUAGA VARGAE, Helmer. , "Porpiedad Industrial v
Competencia FDLesleal"”. Derecho Comercial Colombiano.
Colegic de Abogados de Medellin, Camara de Comercic
de Meaellin, 1.985. Pags. 178 a 1l&l.

\D
tar



En estas condicicnes es licito registrar, peor ejemplo la
marca President para distinguir cigarrillcs y camisas,

articuleos gue no guardan relacidn entre si.

Con diferencia & la distintividad, se pregunta el mismc
Tratadista, Zuluage Vargas, :n la obra citada, gue
alcance se le quiso dar a dicho término, indefinidc en el
reglamento, y pcr gue se exige suficiencia en la misns
pero nc en la novedad; y asi mismo expresa que el citado
Articulo 56 del Keglamentc, frente la palmaria ambigliedad
e imprecisibén Gue acusa ante 1o que debe asumirse como
suficiente distintividad, deja en manos de la
discreciconalidad de lous funcionarios administrativcs
dicha clasificacién, que es a todas luces antitécnica e
inconveniente cuando no rbitraria; por su perte el
Doctrinante wmanuel Pachén Muﬁozls indica que el signc
escogidec come marca debke ser iddneo para permitir la

identificacidén del servicio o producto con relacidn a sus

similares, ademé&s puntualiza el Tratadista Martin Uribe

15. PACHON MUFOZ, Manuel., op. cit. Pdgs. €9 y 100.



Arbelbezt®, gue un signc que cumple la funcidén de
identificarse, debe considerarse consecuencialmente como
suficientenerte distintivo,r a menos gue sea demasiado
simple (Vgr. una raya, un cuadrado, un circulo), o
demasiado complejo (por ejemplo, las instrucciones de
empleo del preducto, adorncs), de tal manera gue el

pUblicce no logra icdentificarlo como marca.

Tenie.do en cuenta los aspectos expuestos, son

irrecistrables por carecer de novedad, los signos gue

2

contengan una de estas caracteriticas: =~ Genericidad; -
Vulgarizacidn y; - Descriptividad.
5.2. TRATAMIENTO DE LOS SIGNOS NO REGISTRABLES EN

kL. DERECHO COLOMBIANO.

Dentro del tratamiento gque da el Derecho Colombiano a 1los

16. URIBE AKBELAEZ, Martin., “"Criterios para estaklecer
la ccnfusién © semejanza entre marcas". Estudios de
Derecho Privacdo. U, Externado de Cclembia, 1.986,
Pag. 263.



signos no registrables encontramos aspectos importantes,

desde el punto de vista legal y doctrinal.

5.2.1. Signos no registrableg como marca, segin la

Decisidn 85 del acuerdo de Cartagena.

En la misme forma de hacer una enunciacién no limitativa,
el Articulc 58 del Reglamentc incica los signos gue hno
pueden registrarse come marcas, Y regula de manera
uniforme y ceonsecuencial, este aspecto para los paises

suscriptores del Acuerdo de Cartagena.

En estas condiciones y a pesar de ¢gue se reunan las
exigencias sobkre novedad, visibilidad y esuficiente
aistintividad, no pueden ser protegidas como marcas:

~-Las gue sean contrerias e la meoral y a las buenas
costumbres,

-Las que puedan engafiar scbre la naturaleza, la
procedencia, el mrodo dé fabricacidén, las caracteristicas

o la aptitud para el uso de los productos © servicics.



-las termas usuales ¢ necesariss de lcs prcocductos, s5iue
dimensicnes y colcres.

~las dencorpiraciones descriptivas o) genéricas, en
cualgulier idioma.

-Las gque ruedan servir para designar la especie, la
calidad, la canticad, el destiro, el valor ¢ la época de
produccién de los productos o de la prestacidén de les
serviciocs.

-Las cue ccorresgjoncan en el lenguaje corriente © en las
costunbres comelciales, a la designacidn usual Je los
Lreductes © servicics de ¢ue se trate o su eguivalente en
ctros idicras.

-l.Las que reproduzcan c¢ imiten los escudeos de ermas,
banceras y otros emblemas ¢ denominacicnes de cualquier
crganizacién internacicnal.

~lLos ncrkres, firmae y retratos Ge fpersonas vivas ¢ los
noemb:res ¢e personas fallecidas, salve corsentimiento de
su titular ¢ de sus herederos.

-Los nombres histéricos y los signes ¢ denominaciones que
sugleran vinrnculacicnes ccr institucicnes, cregdes, lugares
¢ simbclos nacionales © que se expongan a descrédito o

. ”
riciculc.
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Tampoco son registrables como marcas, & pesar gue se
atemperen a las exigencias del Articulo 56 del

Reglamentc, las siguientes:

-lL.as marcas ya registradas o sclicitadas con anterioridad
por un tercerc, para preductos © servicos de la misma
clase.

-Las confundibles con otras notoriamente conocidas o
registradas en el pais o en el exterior, para productos o
servicics idénticeos ¢ similares.

~-La traduccidén de marcas registradas en otro idioma o de
narcas extranjeras notoriamente ccnocidas, realizadas por
terceros.

-La traduccibén a otros idicmas de tales marcas no

registrables.

5.2.2, $ignos no registrables como merca, segin la

Doctrina.

Siguiendo la clasificacidn doctrinal, propuesta por el

cg



. 7
Tratadista Helmer Zuluaga Vargasl H son tres los
requisitcs cgque debe ostentar un signo gue se DLretenda

depositar como marcacs

La novedad o distintividad o validez intrinseca; la
especialidaé o @istintividad o validez extrinseca
subjetiva y la licitud o distintividad ¢ wvalidez
extrinseca cbijetiva, acregéndose que los reguisitos de la
especialidad y de la licitvd noc son, ciertamente
necescrios para qgue un signo pueda constituir marca, sino
solamente para su adopcibn extrinsecamente valida; cosa
diferente sucede con la condicidén de distintividad o
validez intrinseca, cuya concurrencia es requisito, sine
qua ncn para que un signo adguiera la calidad@ juridica de

marcda.

En estas condiciones y para el objetivo de este capitulc,
nos ocuparencs del examen de  agquellos signes no

registrables, por carecer de los nrecguisitos de validez

Ve e Ty — o — -

17. ZULUAGA VARGAS, Helmer., op. Cit. P&g. 179.
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esencial o intrinseca y que corretonden a los enunciacos
en los literales c) y d) del Articulo 58 del Reglasmento,
signos Jjurisprudencial y doctrinalmente considerados de
dominic pliblico y gue el profesor Miguel Pachén Muﬁozls,

sistematiza dividiéndolos en cuatro clases a saber: a.

Signos genéricos. b. Signos usuales. c. 8ignos hecesarios.

y d. Signos descriptivos.

Complementariamente nos referiremos a 1los denominados
signos engafiosos, a los cuales se refiere el literal a)
del Articulo 5& del Reglamentc, y gue también estan
excluidos como cbjeto de apropiacidn marcaria, con un
claro sentido ce proteccidn al consumidor y de las sanas
précticas nmercantiles. Tenemos que entender que la
proteccidén se hace extensiva al consumidor gquien en
tltimas es el que resulta lesionado por la no aplicacién

de los pardmetros establecidos en al Ley.

18. PACHON MUKOZ, Mzuuel., "Signos de Dominioc Phblico en
el Derecho Marcario". Articulo. Pag. 1¢.
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5.2.3. Fundamentco de la no registrabilidad de lcs

signos.

Es evidente que la concepciér. privatista del Derecho
Comercial reccnoce la &autonomia de la voluntad vy
garantiza la iniciativa particular en el ejercicioc de la
actividad empresarial, dentro de las reglas de la

competencia de una economia de mercado litre.

Con base en estes presupuestos, y ccmo una de Jlas
manifestacicnes, se ha erigido la teoria c¢e los signos
libres cgue posibilita la adopcidén arbitraria de marcas
para sus productos o servicios por parte del comerciante;
perc como quiera que dicha libertad no puede ser abscluta,
sin riesgo de que se rebésen los limites de la facultad
individual, con perjuicic de los derechos de los demas,
en este casc nc¢ de otros comerciantes individualizados,
sinc de 1la corunicad, se han establecidco fundamentales
restricciones a dicha facultad de eleccidn; una de ellas
consiste en gque no pueden ser apropiados aguellos siqnos

gue pertenecen al dominio péblico.
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Estos sigros, como lo precisa Den Miquel Antonio Caro,
"siendo comunes a todos, no pertenecen a nadie”; en estas
condicicnes, sustraer del acervc de vocables utilizados
por la sociedad algunco de ellos para conferir scbre el
mismo un derecho de exclusividad en faver de un
empresario, implica una violacién de 1los derechos
sociales y el estalblecimiento de un monopclico sobre el
lenguaje c¢ue por si, es de uso comin. Lo dicho, sin
considerar la notable situacibn de desventaja en gque
guedaran los competidores, con respecto al titular del
signo de dominic plblice apropiado, dado su

incuestionable poder de debilitamiento de las mparcas de

aguellcs.

De lc anterior notamos gque de ser asi, nc se protegeria
el dereche comunitario al usc del lenguaje ordinaric
nacional, dando ventajas ¢ privilegios injustificados en
favor de un empresario aln estando desde luegc, frente a
la ausencia total del caracter intrinsecamente distintivoe
del signo, de donde se colige, que el signo de dominio
pUklicc, esta imposibilitado Jjuridicamente para su

registro como marca.
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5.3. CLASIFICACION DCOCTRINAL DE LCE SIGNOS DE

DOMINIO PUBLICO RO REGISTRAELES,

5.3.1. 5ignos Genéricos.

Los signos genéricos gque ordinariamente correspenden a
los sustantivos \4 excepcionalmente a adijetivos
calificativos, scn aquelles nconbres apelativos en  les
cuales qguedan comprendidos como especies los productos ©
serviciocs de que se trate, es decir, aguellos cgue sin
referirse especificanente al chbieto de que se trata,
hacen relacidén a todos los objetos comprendidos dentro de
la misma especie, © mejor, los que se refieren al género
del cual un producto particular es la especie.

Seglin Don Andrés Bellolg, los nombres apelativos o©

1¢. BELLC, Andrés.,"Gramética de la Lengua Castellsna",
7a Ed., Buenos Aires, ed. BSopena Argentina, 1.9¢4,
Pag. 43.
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términcs genéricos, son los que comprenden a tcdos los
individucs de una clase, especie ¢ familia, significando
su naturaleza ¢ las cualidades de que gozan, como ciudad,
rio, hombre, flor, blanco, etc., agregando que, "los
nombres apelatives denotan clases gque se incluyen unas en
otras; asi pastor, se incluye en hombre; hombre en animal,
etc.. Las clases incluyentes, se llaman géneros respecto
de las clases incluildas, y las clases incluidas se llaman
especles, cocn respectc a las incluyentes; asl hombre es
un género gue comprende las especies: pastor, labrador,
artesano, etc.; y a su vez pastor, labrador, artesano,
son especies del génerc hombre".

Le otra parte el Tratadista David Rangel Medinazo,
advierte que desde el punto de vista légico "género es el
cenjuntc de cosas cuyoes caracteres son comunes; es la
clase, es el orden en que se consideran ccmprendidas

diferentes cosas. Ncmbre a su vez, es la palabra que

2C. RAHNGEL MEDINA, David., "“iratado de Dereche Marcario".
México, Ed. Libros de México, 2da. ed., 1960, Pag.
299,
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aplicada & los objetos y a sus cualidades, sirve para
designarlos y distinguirlos. Nombre  genérico, por
consiguiente, es el gue conviene a todas las personss ¢

cosas idénticas o de una misma clase".

Partiendo de la base de que la palabra "genérico“, tiene
un preciosoc alcance tantc en la 1lbégica como en la
gramatica y gque el mismo sentido adquiere en el Derecho
Marcarioc; conclfiyese pues, gue dencminacién genérica es
agquella a la que pertenece el productoc © servicio Que se
pretende distinguir con la misma.

E1 1ratadista Manuel Pachén Muﬁozzl, al referirse a 1la
posicidén doctrinal predominante scobre la materia, expresa
que "se estd frente a una dencminacidn genérica, cuando
formulada la pregunte, -cQué és?-, en relacidén con un
producto C servicio, se responde empleando la
denominacidn genérica. Asi por ejemplo, 1la palabra silla

es genérica para distinguir muebles y la voz nuebles es

21. PACHON MUROZ, Manuel., O.p. Cit., Fig. 102.
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genérica para distinguir sillas.,

Con las anotacicnes hechas rpodemcs entonces ubicar comc
denominaciones  genéricas, aquellas que si fueren
suceptibles de apropiacidn por parte de un ccomerciante,
para icdentificar sus productos o servicios, le impedirad a
sus compstidores servirse més del Unico términc comin,
conocido y empleade por el piblico para distinguir dicho
género de mercancias © productos, como seria la adopcidn

del término autcmotor para distinguir marcariamente un

vehiculo, tipo sedan de cuatro puertas,

Le anterior nc implica sin embargo que la genericidad sea
absoluta, abstracta & general, sino aque opera en
relaciones concretas con respectc a determinados
productos o servicics, a los gue aspira distinguir con la
denominacién genérica. Quiere decir lo anterior que si un
nonbre es gramatical y lbégicamente genérico, no por ello
se puece afirmar que es invilidc come marca, sino tan
solo gue no puede registrarse como tal, para identificar

cules © servicios gque esten comprendidos en el génerc

SN

art

o especie a gque se refiere el nombre o dencminacidén come
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La irregistrabilidad de los signos genéricos corresponde
entonces, a una prohibicidn relativa a evitar gue la cosa
- producto o servicio- que se pretende distincuir ccn la
marca, este ya comprendida er ¢l génerc o especie gue,
precisamnente de una manera 10gics se desigra con la
palabra escogida como signo marcario. "“De suerte que una
palabra gue es la designacibn genérica de una categcria
de ckbjetecs del comercio, se elige para distinguir
mercancias no comprendidas para dicha categeria, no habri
inconveniente legal en considerarla como apta para
diferenciar lcs articulos a c¢ue se apligue. Repetimos:
Una denominscién n¢ serd genérica en la acepcidén gque
prohibe la Ley si se aplica como marca para distinguir
objetcs que come especie no pertenencen al género que

. . 22
comunmente tal dencminacidn expresa"““.

El procedimientc fpara establecer la gensricidad de una

22. RANGEL MEPINA, David., O.p. Cit. Pig. 200.
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5 . » # - & » -
denominacién en la acepcifOn legal, corresponde basicamente
a su confrontacidn lingliistica para establecer si carece
de una significacién légica propia, si no existe ninguna
lengua viva o muerta, sino se encuentra asentada en ning(n
diccionario y en fin, si idiomdticamente carece de

. 1] » - . - , *
significado y no constituye la denominacion gue comprenda
las especies o categorias de objetos que a su turno, estén
incluidos dentro del vocable genérico escogido como marca;
reunidos dichos elementos, sumados a las circunstancias de

# s

que el voceblce no sea de uso comun © usual, sino gue en
realidad corresponde a un norbre de fantasia o arbitraric
y por ende suficientemente distintive, estaremos en

presencia de un signo no geréricc.

Y alin se pueden considerar como distintivos y por lo mismc
objeto de registro, los signos genéricos cuando se
integran con otros elementos nominativos o figuratives
gque nro lo scn, © poergue se les suprimen © modifican
algunas letras gue los hacen intrinsecamente novedosos y
aGn més, cuando estdn integrados por elementes que
separadamente pertenecen al -“omiprio pGblico, pero que en

senjuirto les imprimen originalidad.
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De corniormidad con las anotaciones hechas y a titulo de
ilustracién, vale la pena anotar que 1la jurisprudencia
nmejicana ha ccnsiderado cono denominaciones genéricas,
las expresiones "%al de Frutas" para preparaciones
medicinales; "Urotrcpina para bpreparaciones medicinales,
etc.. Fero del mismo modo no se consideran denominaciones
genéricas las expresiones Sal de Frutas de Montes;
"Kérdex, marca original ccmpuesta por lcs nombres

genéricos "Rarte" e "Index".

Del mismc modo se puede afirmar que si es genérica la
expresién "Cola", <gue indica un ingrediente de una
bekida; no lo soun Coca-Cola, Frescola, Pepsicola; pero en
cambio =1 lo serian Dacrén, Kylon, Polyester, gue si

corresponden al nombre de fibras textiles.

5.3.2. Signos Usuales.

La prchibicidn del registro como marcas de denominaciones

usuales o vulgarizadas, como también se les conoce, es a

109



la gque se refiere el Articulo 58 numeral "d" del
Reglamento. (orresponde a signos que antes o© después de
su adopcidn como wmarcas eran suficientemente idbneos para
distinguir productos o servicios, pero gue, debido a las
leyes fatales del lenguaje, comc lo enuncia el Tratadista
Manuel Pachén MuBioz, se convierten en neolcgismos de usc
confin entre el pUblico, gue privan a dichcs apelatives de
sU fuerza identificadora; es entonces cuando la
denominacidén inicialmente arktitraria o de fantasia, se

convierte en una genérica.

Es clarc entcnces que las marcas comerciales se erigen en
fuentes muy comunes para la aparicibén de neologismos y
cue cuando esto sucede se pierde para su titular el
derecho de exclusividad sobre la misma, en atencidn que
el apelativc se convierte en la manera comtn y general de
designar el cbjeto que, inicialmente, estuvo

suficientemente distinguido come producto ¢ servicie.

La causa frecuente de que esto ocurra se debe al manejo
inac¢ecuado, al descuido o© negligencia del titular de la

marca, guien no se preccupa Eor protegerla de
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usurpaciones ¢ porgue la misma preserva sv poder
identificador, sin confundirse con el productc © servicio

gue individualiza.

Desde luego gque el proceso de vulgarizacidn de una marca,
aunque no e€xcluye la actuacidn torticera de competidores
cdesleales, se produce geperalmente de manera natural y de
buena ié por parte del plblico consumideor, cuando el
signo distintivo empieza a usarse comunmente, asi no este
aceptado académicamente, para designar genéricamente el
objeto -preducte o servicio-, nominadeo con la marca. Es
indudable gue en este proceso de apropiacidn social del
signo distintive influye «1 eficaz o© ipadecrado manejo
que se haga de la propaganda comercial, a través de los
nedics mesivos de comunicacibn; en cotros cascs son la
propia eufonia o© atraccién visual de la marca las gque
ccnducen a su  popularizacién o también la excesiva
identificacibn del ncnbre de la marca con el nombre gel

giénero de la mercancia, ccn el nombre cel productor ¥ con

la calidad del articulo o servicio.

Fs entonces que puede afirmarse gue el nombre de la marca
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que se fué concciendo gradualmente y funciond como eficaz
colectora de c¢lientes, hasta erigirse inclusive como
mArca notoria ¢ de alto renomkre, se satura de wvitalidad
y cae finalmente en el dominio plblico; de alli ocue el
Tratadista FPachén Muﬁozzs advierte cue la cpncesién de
registro de una marca esté sometide a una carga: la de
que i el sgigno se vulgariza, su propietario pierde el
derecho de exclusiva por su errénea actividad para
defenderlo; aungue siempre el empresario debe contar con
la posibilidad o el riesgce de que por caso fortuito, el
signo distintivo se vulgarice.

Como ejemplos dé vulgarizacién de signos marcarios, se
pueden citar las expresiones "Fama", gue en nuestro medio
designa genéricamente a las carnicerias; Celofdn, que ya
no distingue el compuesto hidrato de celulosa, since todos
los productos fabricados con dicho material; Aspirina, que

ante el pltlico es denominacidn genérica para productcos

farmacéuticos de &cido acetilsalicilico, asi no conosca

23. PACEON MUNOZ, Manuel., O.p. Cit., Pidg. 105.
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est. ccuposicidn; Pullman, denominacidén genérica rparas
cierta clase de muebles y vehiculos de transporte cdmodos,
y que inicialmente correspondié al nombre prepio del
industrial norteamericanc Jorge Mortiner Pullman, guien
transformdé los vagones del ferrocarril para darle mayor
sequridad a los pasajeros; Chiclet's, gque wvulgarmente
identifica a l& goma de mascar y que debid ser prntegida
por sus titulares con 1la transformacidn en Chiclet's

Adams.

En  Méjico se consideran de deminio pGblico  las
expresiones Cuba Libre, término popularizadc para-seﬁalar
todo conpuesto de bebidas alcchélicas y refrescantes;
Soda, para ncmkrar genéricamente compuestos de agua

carbonatada.

5.3.3. Signos Necesarios.

El signo se considera necesario cuando corresponde a la

dencminacidn ¢ nombre propio, como prefiere el
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quctrinante Kangel Medina, que el lenguaje coleccionado
en el Diccicnaric de 1la Real Academia de 1la Lengua
Espafiola u cotreo diccionario de hatls corriente, exige © a

seflaladc para distinguir el objeto de gue se trate,

Asi, la palakra alfiler, reloj y radio tienen un preciso
significado ideolégico, para identificarlos o
individualizarlos comc objetos; en estas condicicnes los
signos enunciados no serian registrables como marcas para
distinguir 1los productos comerciales alfiler, reloj vy

radio.

Del estudic hechc haste ahora se puede enunciar gue un
signo necesario se diferencia de unc usuval, en ¢ue este a
pesar de su l1ncuesticonable usc peopular, no ha recibido
altn el reconocimiento oficial como veocakloc idiomatico,
Vgr, la expresién “guarilague", para designar al
aguardiente; pero en el eventc de que aguel términc fuese
adortado por la Academia Colombiana de la Lengua, no
podria registrarse como marca para distinguir la bebida

producida con alcchol etilico.
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"E1l nombre propic c© necesario de los productos, es el qgue
se refiere a la naturaleza, a la composicibébn, a 1la
utilidad misma de la cosa designada, con la que esté tan
intimamente incorporado, gue c¢onstituye su verdadera
denominacién. Es el nomkre pure y simple de 1las
mercancias, como gasolina, metal, aspiradora,

I!24' y el

cartoncillo, 1linéleuvr, plastico, comprimidos
fundamento de la prchikicidn de su registro estriba en
qgue d¢ichos signos son de dominic pOblico, pués todc el
mundo puede usarlos y en consecuencia, no Se puede

establecer un monopclico de exclusiva en favor de

determinada persona, en este casc empresario.

$in embargc, el Tratadista Rangel Medina, admite por via
de excepcidn la pesibilidad del depdsitc marcario de los
signos necesarios, cuando en forma original se llevan a
un campc industrial o comercial, distinto del génerc a
que corresponden, © cuando Se les reviste de una

particular forma grafica distintiva que d& origern a una

— T ——— v ———

24, RAKGEL MEDILA, bavid., O.p. Cit., Pag. 323.
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marca enmblemdtica, caso en el cuzl lc que es objeto de
registro y proteccién, es la grafia y no la palakra, por

su especial forma de presentacidn.

5.3.4. Signos Descriptivos.

Correspcnde usualmente a acjetivos calificativos gue
informan scbre las caracteristicas, funciones, usos,
ingredientes, efectos, cualidades u otras propiedades de
las cosas, de tal manera que el sujeto se forma una idea

general de las mismas y se las puede representar.

En el campc del derechc marcaric corresponden frues, a

sigrios que dan la inequivcca nocidén del producto o
- 3 ” 2 *

servicic, asl el consumidor no los haya conocido

previamnente.

"Descriptivo es lo cque descrike algin objeto; y describir

equivale a definir imperfectamente una cosa, dJdando una

idea general de sus partes o propiedades, representdndola
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de forma que ¢&é& una cabal idea de ella. Por tanto,
descriptivas son las marcas que ceonsisten en la definicidn
del productc a cue se aplican © gue evocan la idea del
mismo, sea porgue el vocabloc o locucidn guardan relacidn
directa ccn la naturaleza del preducto, ccn su composicién
fisica o guimica, con sus propiedades; bien porque el
vocablo expresa el tipo, pese, funcidén c destino del
producte. Como eijempleo de expresicnes descriptivas‘ por
contener indicacicnes c¢ue hacen referencia a tales
aspectos de las mercancias, pueden seflalarse: analgésico,
antirreumidtico, impermeatle, crondémetro, piel de
cocodrilo, vino alimenticic, emulsidn soluble, crema de
almendras, leche de magnesia, vinagre legitimo, virnc de

2ﬁ
uva, termdOmetro, taximetro, talco borataio, ete.".””

La descriptividad puede predicarse ademés de las figuras
¢ enblemas marcarios gue han sido tomades de la naturaleza
misma del producto, comc por ejemplo la figura de un cerde

para amparat¥ tocino ¢ Jjamdn, ¢ la de una wranana © una

25. RANGEL MEDINA, David., O.p. Cit. Pag. 350.
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naranja para distinguir jugos de conserva ade €scS RISmOS
frutcs. Siguiendc al Tratadista Rangel Medina, tampocc
sun registratkles los acjetivos calificativos de
sustantives, cuando sefialan una cualidad predominante de
lcs productos © servicios que pretenden ampararse con la

marca.,

Asi, serian irrzgistrakles las expresiones: "Abscortente"”,
para algcdén, "Medicinal" para productes farmacelticos,
“"Képido" para vehiculos, y otras como "Barato”, "Bueno",
"LBuena C(lase”, "Fuerte", "Medjor", y "Primera <Calidad",
gue si Fien nc pueden estar relacionadas con las
especialidacdes vy cualidages de un articule determinado,
de tcces formas corresponden a expresiones del dominio
pGklico cuve ncnopolic ne se puede radicar en caheza de

una sola persora.

Perc partiendo ce le base de la especialidad de la marca,
y & pesar de la descriptividad reconocida de un signc
para una o© varias categorlas de c¢bjetes, es licito
registrarlo para amparar productos o servicios excluidos

de dichas categorias, como podria ser el casc de gue se




eliplee el veocable "Cpalc" para perfumes, o “"Cristal" para

jabones detergentes.

Lo impcrtante es puntualizar que, la restriccién para el
depésitc de signos descriptivos, radica en preservar la
ética conmnercial y los interéses del pOblico consumidor
ante la posibilidad, de ¢ue dichas denominaciones se
conviertan en instrumentos de fraude y engafioc sobre 1la
naturaleza y calidad de lc¢s producteos ¢ servicios y desde
luego porcue ademds de su usc gerneralizado, seria poco
mernos que impcsible evitar que los competidores del
titular del derecho de exclusiva, 1los utilizaran para
promocionar sus propics articulos o servicics, arte la
ausencia de otros signos para diche cometido, en la
captacién de clientela, con la natural consecuencia de la

infinidad de conflictos juridicos que ello generaria.

Ahora Bien: no es posible ceonfundir, aunque el lindero no
dedja de ser sutil, el signo descriptive con el signe
evocativo que meramente sugiere o recrea las funciones o
cualidaces de un producto o© servicio, y gue si es

vilidamente registrable.
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En los signos eveorcatives se da una forma de novedad
parcial, puesatc que evocan en forma incompleta, no
exclusiva, 1la ccmposicidn y virtudes del producto o
servicio, oscilardo entre la genericidad, la
descriptividad y la arbitrariedad o fantasia gel
apelativo; cemc por ejemploc serian: Aroma, para Jjabones
de tocadory Diet Coca-Cola, para bebidas refrescantes

dietéticas o Apacil, para distinguir un tranguilizante.

5.3.5. Signos Engaflicsos.

Su acopcibén no puede ser sino fruto de la ceonducta
ilicita y fraudulenta del empresario que, incluye er 1la
marca del preducto o servicio, una enunciacién o
cualauier otra designacién falsa, con referencia a la
naturaleza, calidad, cantidad, nimero, pesc, etc., o©
incluye alucicnes a medallas, diplomas, menciones,
recompensas, presuntivamente otcorgadas por la autoridad
adninistrative, sobre la excelencia del productoe o©

servicic.

b
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A este respecto, nuestro Cédigo de Comercio seflala
expresamente, como actos constitutivos de competencia
desleal, la utilizacién directa o indirecta de una
denominacién de origen, falsa o engafiosa; la imitacién de
origen aunque se indique la verdadera procedencia del
producto ¢ se emplee en traduccidén c vaya acompafiada de
ctras expresiones como génerc, manera, imitacién, ¢
similares; las indicaciones o© ponderaciones cuyoc uso
pueda inducir al pOklicc en error sobre la naturaleza,
modo de fabricacién, caracteristicas, aptitud en el
empleo, cantidad del producto, y en general cuvalcuier
otrou procedimiento similar, realizado por un enpresaric
en detrimento de ctros © de la colectividad, siempre dque
sea ccntrario a la sanidad de las costumbres mercantiles

{Articulo 75, ocrdinales 7, &, ¢).

Por su parte el Articulo 5& del Reglamentc, sefiala comc
irregistrables las marcas que pueden engafiar a los redios
comerciales y al pliblico consumidor sobre la naturaleza,
la proccedencia, el modo de fabricacién, las
caracteristicas, o la aptitud para el usc de leos

productos o servicios de gue se trate,
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Con estos presupuestos consideramcs gque, si llegare a
ocurrir el registrc de un signo engafiose adoptadc por un
empresario, por parte de la Seccibén de Marcas, de la
Divisién de Propiedad Industrial, Su  uso genera la
facultad de incoar la respectiva esccidén indemnizatoria y
conminatoria por parte del competidor perjudicado, a gue
se refiere el Articulc 7¢ del estatutc mercantil; aln
mis, la de responsabilidad por perjuicics que se puede
entablar por la comunidad & través de la Liga de Defensa
de Consumidores, tal como lo posibilita el Decreto 3.466
de 1982, sin perjuicic de la accidén penal que pueda
surgir en contra del falsario, por la presunta comisidn

del delito de estafa.
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G. TRAETAMIENTC ADMINISTRATIVO DE LOE SIGNOS

DE DOMINIO FUBLICG.

El tratamientc gue la Seccidn de Marcas, de la Divisidn
de Fropiedad Industrial de la Superintendencia de
Industris y Comercio, —a partir de la vigencia del Decretc
755 de mayo de 1©72, por el cual se reglamentaron los
Articulos 543, 574 y 591 del (Cédigo de Corercio, y gque
ademads establecidé las clasificacicnes para patentes,
marcas, modelos y dibujos industriales, y la adopcién de
la Decisidn €5 de la Comisidn del Acuerdo de Cartagena por
nuestro estatutc mercantil, por medio del Decreto 1.1%0 de
junic de 1978-, ha dado a los signes de dominio piblice
con respecto a algunas sclicitudes presentadas en el
periodc comprendidec entre el afio de 1%70 y el afio de
1988, sirve ae ilustracidébn con respecto a los criterios
gue se tienen, por parte de los funcionarios encargados de
realizar los anadlisis resrectivos sobre cumplimiento de
requisitos que deben llenar los signos solicitados para
ser registrados como marcas Yy distinguir productos o

servicice, para ver asi, como no son admitidos por
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considerarse que estos se adechan dentro de los

denominados, signhos de dominio ptiblice, de acuerdo a la

clasificacidén doctrinal analizada en el capitulo anterior.

EJEMPLOS bL: SIGWOS GENERICCS.

m . . : AP
fenemcs comce ejemplos de signos genericos, sobre los

cuales se negd 5u registro como marca:

La expresidén "Bolsy Café", fué considerada genréirica,
para designar productos de la clase 3C del Decreto
755 de 1.972 -café y suceddnecs del café-. (Exp.

130.663- Resolucidén de cctubre 6 de 1972).

La expresidn "Fcndo para el Desarrollo Educative"”, no
se ccnsiderd signo suficientemente distintivo, para
dar una idea c¢lara y precisa del servicio que se
pretende prestar al plblico, de donde se negd su
depbsito. (Exp. 132.044 - Resolucibn de octubre 5 ge

1872).
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"Discolibro &£.A.", es signo genérico para distinguir
articulos de la clase 9 y 16 del Decreto 755 de 1972,
-instrumentos de ensefianza, material de ipstruccién v
libros-. (Exp. :23.006- Resolucién de octubre 20 de

1272;.

La dencominacidén "Vitaleche", para distinguir
productecs lécteos de la clase 29, conformada por 1la
expresibén genérica "Vita" y la desinencia "Leche", no
©s una marca evecativa gue de una somera idea del
producto, o sugliera su naturaleza o utilidad, sino un
signo genérico que designa perfectamente el género de
una leche vitarinizada; por lo misme, y al no ser un
signo caprichoso ¢ de fantasla, no es registrable.

(Exp. 134.692- Resolucién de junio lo. de 1S73).

.La marca "Golden Cherry", para distinguir viros, no
es registrable por ser genérica al designar con dicho
vocaklo un licor elaborado con cerezas gue se produce
en la reqgidn espaficla de Jerez de la Frontera (Sherry
es la adaptacién inglesa de la forma antigua &rabe

"Sheris", Jjerez). De donde a pesar del cambic
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de grafia de "Sherry" por "Cherry", que el péklico de
habla hispana nc difiere fonéticamente y de
anteponerse el signce "Golden", dicha expresidén no
deja de ser genérica. (Exp. 129.509- Resolucién de

junio 11 de 1973},

- "Serviaseo", es signo genérico para distinguir
servicios de 1la clase 37 (reparaciones), pues los
mismecs incluyen servicics de limpieza, arreglos,
desinfeccidn, etc., de donde se crearia un monopolio
indebidc sckre dicha expresidén, con la imposibilidad
juridica c¢cnsiquiente, de que otros comerciantes 1
pudiesen emplear para identificar otras actividad
comprendidas dentro de la clase. (Exp. 141.04

Resclucidn de junio 27 de 1984).

6.2. EJEMPLOS DE SIGNOS USUALES.

De este tipo de signos se encontraron casos ¢ .



"Unisex", ccmo marca para prendas de vestir, fué una
expresibdn inicialmente caprichosa ¢ de fantasia, que
pasé al deminio plUblice y se vulgarizd para indicar
gue el usc del producto no es atiibuible a un solo
seXxec sinc a amloes. De donde no puede ser registrable
para distinguir articulos de le clase 28, tal come se

sciicitd. (Eap. 123,.827.- Fesolucidn de fekbrero 24 de

“Carulla, viva mejor y por meros", como marca para
distinguir productos de la clase 2%, -frutas v
leguubxres en ccnserva, sSecas Yy cocidas; jaleas vy
mermeladas; huvevos, leche y ot.o0s productos lacteos;
aceites y grasas ccmestibles, coservas y encurtidos-—,
carece de novecad y distintividad por tratarse de una
expresion vulgarizade empleada por el comercic para
sefialar el bajc costo de un producteo, lc cual hace
¢iie nc  pueda ser aprcpiada  por una persona  en
particular. (Exp. 137.302.- Resoclucidn de marzo 11 de

1¢74).

"Suatombvil Ltda.", solicitada  para distinguir
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servicios de transporte de la clase 3¢, es
denominacién de uso comln en las Ggentes para
demcstrar ccnfianza en el usc de un servicioc y por lo
misme no es recgistrable. (Exp. 140.514.- Resolucién

de mayo &€ de 19¢74).

EJEMPLCS DE SIGRCS NECESARICOS.

Cunu ejenplos de estos signos tenemncs:

"La tierra y sus limites” (eticueta), para distinguir
puklicacicres geograficas de la clase 1€, debe
ubicarse ccmc marca mixta ya gue se compone d¢e una
parte dencminativa y <de cotra emblemdtica (globo
terraguec); pero tantoc el signo denominative comc el
gréfico sCn genéricos, de donde se cerraria el caminc
a ctras perscnas gue ceseen utilizarlce »ara referirse
al rismc tema a que aluden los signos; perc ademds
aguellos son necesarios, pues no se pueden recurrir a

otrcs, pcr ser la parte idiomdtica necesaria para
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G.4.

denominarios. (Exp. 114.34€.- Resolucidén de marzo 11

de 1%74).

"Exguisita", es una expresidn descriptiva para
sefialar la singular y extracrdinaria calidad, primcr
0o gqustc de las cosas; pero ademds eg un signo
neceserio para designar dichas propiedades, de donde
no es registrable como marca para amparar productos
de la clase 3. (Exp. 140,907.- Resolucién de julio 23

de 1¢74).

LJEMPLOS DE SIGNOS DESCRIPTIVOS.

kEn cuanto a este tipoc se tienen:

"Chcco-huez", nc es signo evocativo sinc descriptive
de articulos hechos con chocolate y nuez, de donde no
es registrable para amparar productos de la clase 30,

{Exp. 12$.877.- Resolucidén de septiembre 29 de 1972).
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"Proteccidbn Internsiva, es signo descriptive de la
calidad de articulos Yy productos farmacéuticos
prctectores de cutis y piel, clsses 3 y &, de donde
no es registrable ~como tampoco la expresién “Accién
intensiva", para un producto de Pond's. (Exp. 133.£10

- Resclucidén de febreroc 5 de 1973).

"Supericr" (etigueta), vy el <conjuntoe “Choccolate
Luperior", més la figura de un cacao (etigueta mixta),
o scn registrables para distinguir productos de la
clase 2C, ya gque describen y califican el producto que
con ellas se pretenden anmparar; en este casc el
chocclate o cacag, resultandc complementado dicho
atribatc con la figura del nrisme. (Exp. 143.313.-

lesclucidn de marzo 14 de 1973).

"Lsronja cde dckle brille", para cistinguir articulcs
de las clases 3, &, 20 y 21, es genéricc y descriptivo
e la naturaleza del producto, pues esta sehalandc una
de 1las cualidades de la esponja. (Exp. 117.3%92,.-

Resolucidn de septiembre 7 de 1973).
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- "Lrort", marca sclicitade para amparar productos
textiles de la clase 24 y 25, ha sidc considerada como
s1gno no registrable de conforrmidad con los literales

a" y "c¢" del Articule 56 del Decreto 1190 de 1978.

(Ex?. 201.250.- Resolucidén de marzo 31 de 19Y66€).

- E1l signc "Pollo Satrosébn”, se considera genérico v
descriptive, para distinguir productes alimenticios
de la clase ZY, en vista de su forma compuesta de las
expresicnes "Pcllc" y "Sabrosén". (Exp. 22£.026.-

Resolucidén de diciembre 18 de 1986).

6.5, EJEMPLOS DL SIGNOS ENGAROSOS.

Con respectc a estos se cita:s

"Caramelco", se ha considerado comoc signo engafosco

para distinguir productos de la clarse 30. (Exp.

131.292.~ Resculucidn de octubre L€ de 1872).



Con referencia a la sclicitud de registro de la marca
"Enciclopedia de la Vida", para amparar impresos de la
clase 1l¢, se estimd que la expresidn "Enciclopedia”,
~come conjunte de likrose y no como algo que en
principio se tuve como intimamente ligado al contenido
(le la obra, o a su argumento-, es objeto de proteccidn
ttantro de les derechos de propiedad intelectual, por
sus alcsnces aidécticos e intelectuales; de donde
ilJictic =signe es ineficaz como marca comercial. (Exp.
134.951.,~ EResclucidn de junio 15 de 1973). Y en el
nismo sentide se pronuncid la Divisién de Propiedad
Industrial 2Son relacidn a las expresiones "“Gran
ltistoria de Latincamrérica" y "Mil For qués,
Lneciclopedia de la Vida". (Exp. 135.167).

"Asi Vende TIA", fué expresién cuye registrc se
s:1icitd para distinguir servicios de venta al publico
e yensral, de conformidad cor le clase 42, A pesar
ide la posicién del apoderado de la firma, cquien
sostuvo gue es absurdo pretender gue en una
clasificacidn se enuncien taxativamente los

innumerables servicios gue existen en el nundo



modernc, la Divieidn de Prepiedad Industrial, scstuve
yue nou se puede confundir lo que es una simple
compra-venta de productos, radicada sobre cuerpcs
ciertos, del servicio en si, gue corresponde a una
actividad inmaterial en la cuwal no hay transmisidn
alguna de dominio; en estas condiciones la dependencia
oficial cansiderd que hnbo ceonfusidn del peticionario,
oties la marca debid solicitarse para amparar productos
v no sorvicios, como cgue la venta de un articulo no es
un servicic y en estas condiciones, aguells no era
depcsitakle en la menciconada clase 42, (Exp. 131.882,-

Resolucidn de marzo 11 de 1974).

La Gencirinacidn "Llectrdénica Préctica", para
distinguir una publicacidn de la clase 16, es genérica
nara 1 contenide de publicaciones similares cue se
refieran a la ‘"ciencia gue estudia 1los fendmenos
wriginados por el pasc de particulas atdmicas
alectrizaedas a través de espacious vaclos o ce gases
ds © menos enrarecidos, y técnica que aplica estos

conocimientos a la industria®.



Adends  de  engafiosa, en atencidén al contenido
literario de la publicacidn, pués examinado se
encontrd gue ho estaba acomodado para el fin buscado.
Moo oefsctor Ysi ose  anuncia una publicacidén o una
Coviaia con la ezpresidn "Electrdbnica FPréctica", el
pliblico acudird a adguirirla por creer Ggue en  su
contenido va & encontrar literatura ague se relacione
[SIN13 ese tema v si descukre que trata temas

completamente diferentes, ha caido en un engafic en

razin de lo yue lo wotivd a la compra, la idea gue

o
-

sertaba el titulo de la revista", como acaecid en

.
TS

(Exv. 133.540.~ Resolucidn de marzo 29 de

1
|
-+
T
9
]
ir
C

"Hvian® vy "Vichy", sigros escogidos para distinguir

AGIAS ninercles Y a B e0HAaAS y otras sebidas no

deohdlicas de . clase 32, no son registrabiles por
corresoonder a expresicones de origen de daos

locatidades francesas, f[amosac pOr sus aquas termales

o

y minerales, (Exp. 131.144.- Resolacidn de aqgosto 3



. “ . . . . _ _ . + # .
Aasl s 2 R oons lderaado que 1/ QYProsion

[T . 4 £ N . L ’ . . .
Champlnonan de Parls es signon gJenerico [Py gy

cilstirgnlr pradoctos de la clase 31 ~hongos-, v demas

engafioso al inducir en error sobre su procedencia.

Lxp. 13£.600.- Resclucidn de junic 27 de 1%84).
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ANTECEDENTES JURISDICCIORALES ). JURISPRULENCIALES

SCERE SIGNOS DE DOMINIO PUBLICO.

CONSIDERACIONEE GENERALFS OBRE EL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO PARA QUE UM SIGNO SEA

REGISTRADOC COMO MARCA.

Con respecto al registro de las marcas, el H. Consejo de

Estado.

Seccidbn Primera, en Sentencia de 11 de Dicienbre

de 1.981, hizo las siguientes consideraciones scbre el

procedimiento administrativo establecido para el registro

de marcas comerciales.

lLa Solicitugd del Registro.

En cuanto a los requisitos de la solicitud de registro de

una

marca y & los =ar«ios gque deben acompafiarla, las

nosmas vigentes, son ios articulos 587 y 597 del Cédigo
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de Comercio. Posteriormente se incorporé a la Legislacidn
dei pais la Decisidén 85 del Acuerdo de Cartagena mediante
el Decreto 11%0 de 26 de junio de 1978, cuyos articulos

60 y 61 se refieren a la sclicitud y sus anrxos.

Segin el articulo 587, que constituye la norma expresa,
son tres los reqgur.sitos que debe llenar la solicitud: 1-
La indicacidn <21 rombre y domicilio del solicitante., 2-
La descripcién de la marca con la enumeracién clara y
ccmpleta de lous productos o servicios para los cuales se
solicite el redistro de la misma. 3- Reproducciones de la

marca (Decretoc 753 de 1972, Ord. 23o0.).

El tercer numeral esta desarrollado en el ordinal 30 del

Decretc 753 de 1%72, gue dice:

Conforme lo prescribe el ordinal 3¢. del articulo 587 del
citado ordenamientc, toda solicitud de marca deberé
formularse con tres ejemplares que la reproduzcan en
icéntica forme: cuando se trate de distintives, se
acompaflardn muestras de los nrismos en igual nimero,

adheridos todos a sendas hojas de papel sellado (abolido).
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Se adjuntard asil mismo, un grabado a clisé Jque
corresponda exactamente &l objeto de la respectiva
solicitud, con las mismas dimensiones fijadas para los

modelos y dibujos industriales,

Con relacién a la solicitud en general, el Decreto 755 de

1972, articulo 8o. agrega:
Cuando por cualguier cause la Oficina de Propiedad
Industrial discrepare de la clasificacién indicada por el

interesado, le seflalard la cgue 3juzgue correcta para que

modifique su solicitud.

7.1.2. Trémite de la Sclicitud.

Recibida la solicitud, se pueden dar estas dos

situaciones:

- Que la Oficina de Propiedad Industrial se oponga

(Art. 58%).
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- Que cicha Oficina acepte la solicitud y ordene 1la

publicacidén de un extractc (Art. 5¢90).

7.1.3. Oposicidn Oficiosa.

El primer cesc ocurre cuando la Oficina considera que 1la
maiwa no puede registrarse porque se presenta alguna o
algunas de las situaciounes seflaladas en los articulos 585

y 586 del Cédige de Comercio.

Se seflala también el articulo 58€, porcue aungue la
intervencién de la COficina es oficicsa, y, por ende en
interés general cuyas posibilidades estdn contempladas en
el Art. 585, no hay razdn legal vélida para considerar
gue si la Oficina descubre una de las situaciones
descritas «n el articulo 58e, gue se refiren a
situacicnes particulares, nc pueda tamhién oponerse, pues
el articvlo B58% autoriza su intervencién :»n general,
cuando ella '"considera que la marca solicitada ne puede

u
registrarse"”, sin excluir expresamente los casos
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cocntemplados en el articulo 586.

Producida la oposicidén oficiosa, segin el articulo 589,

se sigue este trémite:

- Se pone en conccimisnte de la oposicidr al
solicitante.

- Este tiene 30 dias para sustentar su solicitud,
obviamente para contrarrestar la oposicién de 1la
adminsitracidén, peroc la norma dice que es en general
"para exponer las razones que susten’an su solicitud”.

-  Vencido el anterior término, la Cficina decide segfin
lo aportado al expediente.

- Durante tocdo el trimite el funcionario enﬁargadc de
él "podréd allegar de oficio teda clase de

informacidén".
7.1.4. Inexistencia de Oposicidén Oficiocsa.

La segunda situacidn se da cuando la Oficina acepte sin
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cpcnerse a la sclicitud. En este casoc se sigue el

siguiente tramite:

- Se orcdena la publicacidén de un extracto de la
solicitud, (Art. 590).

- Dentco de los 30 dias siguientes a la publicacidn, se
reciben las oposiciones al registro por parte de toda
persona, sea por cuestidn de simple interés generzl o
también si es por razdn de un interés particular
definido (Art. 590).

- Si no hay oposicicrnes de las sefialadas en el anterior
ordinal, se ordena el registro por clases de la marca
Yy se expide un certificado en forma de diploma gqgue
acredite el derecho. Dicho certificade debe ser

publicadc una scla vez (Art. 5%1).

7.1.5. Oposicidn en Instancia de partes.

51 hay oposicicnes a instancia de parte, se sigue este

trémite:
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- La Oficina seflala un término de 30 dias de prueka),
asi: 10 dias para pedirlas y 20 para practicarlas
(Art. 590).

- Vencido diche término la Oficina decide.

- 8i la oposicidén es negada, el trimite continflia como
en €l caso de no existir oposicidén, es decir, se
ordena el registro de la marca y se expide el

certificado (Art. 5¢l).

Con relacién al acto gue decide la oposicidn puede

suceder 1o siguiente:

- $i la oposiciér prospera, el solicitante gue, por 1lo
mismo, se ve truncadc en su expectativa, puede hacer
uso de lo contencioso de plena Jjurisdicecidén contra el
acto que decidié favorakle la oposicién, si lo
considera ilegal y violatoric de su derecho.

- Perc si la cposicidén es negada, el acto que asi lo
declara puede ser acusadc pcocr varios motivos:

- Por haber vicladc el procedimiento sefialado para
el trarnite de la oposicidn;

- Por haber violado lo dispuesto por los articulos
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585 & BEG del COdige de Comercic (Art. 59€;.

¥n una palebra, en anbos casos per haberse vicladc la
legalicad propia del acte, y por =2llo la demanda contra
tal acto debe instaurarse ante el Conseje de Estadc en
ejerticio de las acciones contencicsas de nulidad © plgna

jurisdiccibn, segln lo que se pretenda en la demanda.

Ferc si ccn la demanda contra tal acto lo gue se persigue
es que se reconcica uh mejor derecho a la vtilizacidn de
1a marca discutida por tratarse entonces de una
controversia entre los dereches de dos particuleres, 1la
accién debe ser restaurada ahte lo8 Jucces de Circuito de
de Booctd, segln lc establece les articules 17 y 414,
rnureral 17, d:1 Cbédige €e Procedimiente Civil, gque seflala

el procedimiento abreviado gque debe seguirse,

Con las cofposicicnes el procesco admnishitrative no terpina
necesariakente: come se dijo, el trémite contirta hasta
el final cor 1la orden del registrc de la marca y 1la
expedicifn del certificado, sea porgue no se presentd

oposicidnu © porgue esta fué denegada. Si el trémite llego
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a su final con la orden de registro de la marca y la
expedicidén 8el certificado, la nulidad de este podréd
solicitarse ante el Ccnsejo de Estado segiin lo preceptla
el articulo 596 del Cddige de Comercic, "por cualgquier
perscna si al expedirse se infringieron las disposiciones
de los articulos 585 y 586, v la accibn deberd iniciarse"
dentio de los 5 afilos contados a partir de la fecha de
registro de la marca". Es claro que ante el Ccnsejc de
Estado se podridn intentar cualesquiera de las acciones
contempladas por los articules 6€ y 67 del Cédigo

Contenciocso Administrativo.

7.2, PRCCESOS SOERE NULIDAD Y CANCELACION DE

MARCAS.

Al respectec la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casacidn Civil, en Sentencia de 30 de Marzo de 1.981,

. +
consideroc:



7.2.1. Ccmpetencia.

¢la accibébn de nulidad, prevista por el articulc 596,
difiere de la de cancelacién de 1la marca, en forma gue
pueda afirmerse que 1la primera compete al Consejo de
Estado, en tanto gue la segunda esta adscrita a 1la

jurisdicecidén ordinaria civil?.

El propio articule 596 da la pauta para concluir que se
trata c¢e una nisme y sola accibn. Este texto legal se
refiere primeramente & la nulidad del certificadc de una
marca y en segunda a la cancelacidn del registrc de la
misma. Ocurre en esta materia 1o mismo gque sucede en
materia civiles la nulidad se predica de los actces
juridicos y, una vez Jjudicialmente pronunciada, impone
ccmo  ccnsecuencia la cancelacién de la escritura y su
registro. Los actes juridicos no se cancelan, sino se
anulan, y el instrumentc gue los contiene se cancela,
porque ya no ampara una declaracidén de voluntad

juridicamente eficaz.
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IEn meteria administrativa ocurre lo propio. lo uve es
objeto de nulidad es el acto administrative que otorgd la
prcepiedad iundustrial sobre la marca, y lo gue se cancela
es el certificado ¢e la misma y su registro. La accién,
pcr lc tanto, es la misma, ye& se 1la califigue de
anulacién o de cancelacién. En realidad, se trata de dos

pretensiones ccmgplementarias.

A juicic de la Corte, no cabe duda de que la accidn de
nulidad de la resolucidén gue otorga el derecho a una
marca y la accibén de cancelacidén de certficado de esta y
su registrc, son de la competencia del Consejoc de Estado
y nc de la jurisdiccidén ordinaria civil. Cuande guiera
gue el actor ﬁretenda. gue se 1nvalide el acto
adminsitrativce gque concedié 11la marca, aungue invogue
derechos subjetivos que le han sido violados por el uso
legitime de la nisma, forzcsamente debe prepenerse su
accién ante el Consejo de Estado, porgue lo gue estd en
tela de 3Julcio es la legalidad de la resolucidn aque
concedid la marca, por ser violatoria del articulo 586

del Cddigo de Comercio.
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De acui que el articuleo 612 de la misma obra prevea la
intervencibén en el procesc administrativo del titular de

la marca cuy? anulacidén o cancelacidn se pide.

Y el hecho de gue la accién de nulidad o cancelacidn de
una Rmarca, prevista por el articule 596 del Cddige de
Comercio, pueda intentarse "por cualguier persona”, no
significa en manera alguna gue si es intentada por el
titular de la marcea concedida anteriormente ya no se
trata de cualcguier persona, pues evidente gue on esa
dencminaciln genérica e imperscnal estd comprendide dicho
titular. La accién nc varia, sea quien fuere el gque 1la

intente.

7.3. CASC “MARACUYA",

Conseijo de Estado.~ Sala de lo Contenciosc Administrativo.
Seccién Frimera.- Expedientes Nros. 1154 y 117¢.-
Consejero Pornente: Dr. Jorge Dévila Hernandez.- Actor:

Frutera Colombiana S$.A8..- Sentencia de Junio 22 de 1.5%71.
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La sociedad Frutera Cclomk:iana 5.5,, demandd la
declaratoria de nulidad de las Rescluciones de fecha © de
Septiemkbre de 1.935, de 17 de Octubre de 1.963 y de 11 de
Octubre de 1.%€7, expedidas por el Ministerio de Fomento
(hoy de Desarrcllec Ekcondrmico), por medic de las cuales se
reconocid¢ la titularidad de 1la marca "MARACUYA", para
amparar procuctos de la clase 22 y 23 del antiguo Decrete
1.707 de 1.931 y se aprobd su traspaso « la Sociedad San

Antonio Ltda., domiciliada en la ciudad de Bogctd D.E..

Como argumentos acusados por la parte actcra, manifestd
gue dichaz merce, aparte de 1llevar el norbre de la fruta
Maracuya, se acompatiaba de dos ditujos, une
corresyrs adiente e la fruta en si y otro que representcha
le mitad e esa misma fruta. El apropiador de esa marca
accgié un sigro el cual es usualmente emrleado para
indicar la naturaleza del precductc o a 1la clase dque
pertenece este; ademds el sonido de la palabra Maracuv?,
ccrresponde al nombre utilizadce para identificar 1la
planta y el frutoc de esta, con la cuval se hacen distintos

productos, incluides en esta misma clase.
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El earwderade de la parte impugnadore, sostuvc gue el
norbre de la fruta erz “Pasicnaria" y no €l de
"Maracryd", p.lzbra esta gque nc p~dia ccnsiderarse
genérica pare wuistinguir todos los productos de les
clases 22 y 238 del Decreto 1.707 de 1.8$31, tales como
aceite de clives, chocolates, cereales elaborados,
marntecas, harinas, té&, café, frutas, legumbres, productos

de lecheria, pasteleria, pescados y mariscos.

De ctra parte el Agente del Ministeric Plblico conceptud
gque se delia de declarar la nulidad de las resolucicnes
acusadas en cuanto se relacicraban con productos respectco

de los cuales puede utilizarse la fruta "Maracuya“.

Descartaca la presencia de la nulidad procesal advertida
per le perte actecra, la Sala, previa relacidén de los
experticlios sclicitades a la Academia Cclombiana de 1la
Lengua y &l Instituto Colombiano Agjropecuario, corsiderd
gque la palabra "Maracuyd" es la denominacidn vulgar o
corriente del frutc de la passiflorécea edulis, voz con
la que igualmernte se designa la planta y, fpor lo mismo,

genérica cuando se utiliza en expresiones tales como
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"“ugou Ge maracuyd", "jarabe de maracuyd" & "réctar de
LN . ”

maracuya", cascos en 1los cuales no podla adoptarse para

distinguir dichos productos, pues es cbvic que no pueden

registrarse coio marcas los nombres de las cosas para

distinguir esas mismas cosas.

Pero en J& misma forra le Corporacidn estimé que 1la
palabra "Meracuya" no pcdia ser genérica, por tanto podia
ser clkijetc de registro, rpara distinguir los demés
productcs incluides en las clases 22 y 23 del Decreto
1.C7C ce 1.%21, qgre no fueran derivados © fabricados con

ls fruta maracuya.

El (cnsejc de Estado declaré la nulidad de 1lcs actos
acusados, rpero solc con respecto del derecho exclusivo
gque pretendia el titvlar, sobre el uso de la marcae
"Maracuyd", para distinguir productos de la misma fruta
sean extractes, pulpas, Jjugos y demés derivados dado que
de acuerdc con el estudic realizado en este trakajo se
censidera como un figno gernérico, no siendc suceptible de
registrc, més sin embargo, si considerd gue pedia ser

registrable frente a producteos distintes de sus nismos
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cerivadcs y que no tuvieran relacién con el mismo, puesto
gue aungue es un signe genéricc para sus derivados, no lo
es para proauctes Gistintcos a su esencia, sv naturaleza ¢

destinacidn.

7.4, CAS0 "CILNTESE, RECUESTESE y ACUESTESE".

Consejc ce Lstado.- Sala de 1o Contencioso
Acrinistrative.- Seccién Primera.- Expediente Nc. 2148.-
Consejerc Donernte: Dr, BLlvarc FPérez Vives.- Actor:
Ccerrafila Elalersdora Colombiana de Muekles Ltda. "CEC".-

Sentencia de junio 3 de 1.976,

La Corpafila Elaboradora Cclombiana de Muebles Ltda.
"CLC", domiciliada en Medellin, presentd demanda ce plena
jurisdiccidn contra las resoluciones Nos. O00:08 de mayco
24 de 1.S73 vy 127 de febrero 15 de 1.974, proferidas por
la DPivisién c2 Propiedad Industrial y el Superintendente
de Industria  Comercio, respectivamente, sclicitando 1a

anulacidén de dichos actos administrativos por amedio de
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los cuales se negl el registro de la frase de propejanda
"Siéntese, Recuéstese y Acuéstese", destinada a
distinguir articulcs comprendidos dentro de la clase 20
del Art. 2dc. del Decrete 758 de 1.972, comoc son:
muebles, espejos, marcos, articulos de wmadera -no
incluildos en c¢tras clases-, corcho, cafla, junco, mimbre,

etc..

Al respecto le Oficina de Fropiedad Industrial considerd
gue la merca solin~itada no podla registrarse por
consistir en un signo que puede ser usaco para distinguir
el destinc de los articulos o de la prestacidn de los
servicivs. ademés cue €1 signo esccgido no alcanzaba a
ser lo wusuficientemente novedosc y especial -—pues el
ccnjunto compuesto se componla ae verhos conocidos y de
uso comin en la lengua castellana- y tampoco era
evocatlve pergue las palabras que lo integran seguian
siendo indicativac de su significado y por lo mismoe de su
destine, €n cuante a los productos amparados, vV ho se
limitaban & cfrecer ura socmera idea del producto, o©
sugerir su naturaleza ¢ utilidad, sobre la Lase de una

deformacibén arbitraria de una denominacidén precisa que
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convierte a la marca en fantdstica.

De igual forma la Superintencencia de Industria vy
Comercio, considerd cue evidentemente al tencr en lo
dispuestc en el Art. 584 del C(odigo de Comercic, entre
los sigros gue podian constituir marcas, se encuentran
las frases de prcpaganda; pero advirtid gque el tGnico tipo
de propagenda susceptible de registro marcario, era la
comercial, vale decir, la encaminda a la captacidn y al
mantenimiento de la clientela, reprochéndole al
solcitante suv afirmacidén de que dichos lemas tienen
focrzosamente gue correspondar a una relacidén descriptiva,
con la marca que se aplica al producte, pues por el
contrario los signos descriptivos scn irregistrables como
sucedié en el casc scmetido a examen, tratindose de
muebles gque perwmiten las operaciones de sentarse,

recostarse y acostarse,

De paso la Oficina de Propiedad Industrial recordd gue
para gue pueda haber registrc marcario de una frase de
propaganda no es necesaric el previo depdsito de una

marca madre u criginal, en este evento la de
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"Reclinomatic", vya gue estaba registrada, pues dicha

tesis restringia sin fundamentc juridico alguna de las

causales de registrabilidad de aguellos leras.

La fiscalia a su vez conceptud que la frase "Siéntese,
recuéstese y aculstese", correspondia a una frase de
propaganda y, como tal, se encuentra couaprendida dentro
del enlistamiento de signos registrables como marcas de
que trata el Art., 584 del Cddigo de Cowmercin, ademlds que
no puede congiderarse como un signo exclusivamente
decriptivo por designar el género, la especie o el
destino de locs articuleos que se preterden identificar con
el mismo; en estas condiciones, ante 1la falta de
exclusividad del signc vy, sobre todo, frente a la
amplitud del contenido de la norma general, estimd que la

referida frase si podila ser objeto de registro marcario.

El Consejo de Estado parte, en el fallo que se comenta,
de que la regla general es la de la registrabilidad que
sirva © se halle destinada a distinguir los prcductos o
servicics de una empresa, entre los cuales se encuentran

los lemas o© las frases de propaganda, advirtiendo que

154



solo pcr excepcidn, y esto es, cuando se dan las causales
de prohikicidn previstas en los Arts. 585 y 586 del
Cécdigo de Comercio, no es posible acceder al depbdsito

solicitado.

Al respecto el Consejo de Estado sostiene que, la novedad
del signo escogido como marca debe entenderse en sentido
relativo, nc¢ aksoluto, como en el casc de 1las nuevas
creaciones ¢ invenciones, pudiendo ser el mas vanal si
con anterioridad a su registro no se ha identificado con
el productc, © no ha llegado a ser el nombre corriente
del mismo, o nc ha pasado a ser la designacibédn precisa
del articulc gue pretenden proteger, o de su naturaleza o

de su funcidn industricl.

Y aciega gue un signo carece de esa novedad relativa
cuando es exclusivamente descriptivo o© exclusivamente
evocativo, cuandc por su parte, la especialidad¢ consiste
en gue el signo cuyo registro se solicita, individualiza
e identifica lcs productos de la empresa respecto de los
cuales se deposite, y scln estos, en relacibébn con cada

clase de la nomenclatura interuacicnal, de tal medo gque



los distingue de los demés y evita su confusidén con los

mismos.

Por tanto, la marca aebe ser identificada en si misma
para poder ser utilizada como distintive de los
productos, a lo cual debe afiadirse que debe ser licita,
vale decir que su registrc no debe ser prohibidec por

razones de orden publico o de interés particular.

Encontxd la Sala que, la frase de propaganda "Siéntese,
recuéstese y acuéstese", contiene una ingeniosa
comb:inacidn de palabras evocativas, cuyo conjuntc implica
novedad icdeoldgica, dando origenm a un signo Ge fantasia
no comprendidc dentrc de las prchibiciones contempladas
en lcs articulos 5B5 y 586 del Cddigo de Comercic; lo
anterior sin gque pueda considerarse a la mencionada
ccmbinacidbén de expresiones Como exclusivamente
descriptiva, ni del género, ni de la especie, ni del
destino del producte y menos que constituya un signhno que
consista en la forma impuesta por la naturaleza misma del

producto o del servicio, o por su funcidn industrial.
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Per el contraric manifestd el Consejo de Estado, la frase
de propaganda debatida, implica una novedad ideoldgica
relativa, comg guiera que se le ha adoptado, no para
significar exclusivamrente el destino del prodacto, cual
es el "sentarse”, "recostarse" o "acostarse", sino para
evocar en forma sutil dicha funcibén o destino. Y es que
es importante recordar cue en el mencionado rprocesc se
recogid el conceptoc técnico de la Academia Colombiana de
Jurisprudencia, en donde se expres®d que los adjetivos
siéntese, recuéstese y acuéstese, que forman por si solos
oraciones exhortativas o© de imperative atenuado, noe
pueden entenderse  por si mismos como expresiones
nominativas rpara designar c¢on dichas palabras una

"silla", "Poltrona"” o “Cama".

En estes n~ondiciones y entendidos los precedentes
administratives de registro de lemas similares entre
ellos “sueflo perfecto”, para colchones; "es mucho
alimentc y cuesta menos", para productos alimenticios;

"se vende cerveza, pcr medias varas", para cervezas;

"limpieza brillante al instante", para productos de

limpieza; "alimento superior para un mafiana mejor", para
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productos alimenticios; "el guapo p& planchar" y ‘el
jakébn de la juventud", en 1los cuales la Oficina de
Registro encontré novedad grifica e ideclbégica, a pesar
de su trivialidad y usec corriente, la Sala accedidé a
decretar, como restakleciemientc cdel derecho, el registro
de la marca y & ordenar la publicacidén de su extracto en

la "Gaceta de la Propiedad Industrial”.

7.5. CASO "OFERTA",

Consejo de Estadc.- Sala de lo Contencioso
Administrativo.- Seccién Primera.- Expediente No. 36QC.-
Ccnsejerc Ponente: Dr. Samuel Buitrage Hurtado.- Actor:
Sociedad Preductos Familia S.A..- Sentencia de septiembre

12 de 1.987.

La Scciedad Precductos Familia S.A. demand® 1la nulidad de
la Resolucién No. 07923 de coctubre 23 de 1.984, emanada
de la Superintendencia d.. Industria y Comercio, por redio

de la cual se concedid el registro de la marca "Oferta”,
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en favor de la Sociedad Papeles Suaves de Colombia S.A,,
domiciliada en Medellin, para distinguir productos de la
clase 1€ del Decreto 755 de 1.972, como son: papel y
articulos de ©papel cartén y articulos de cartdn;
imprescs, diarios y peribdicos; libros, articulos de

encuadernacién; fotografias, etc.

Refirié 1la parte actora, gque la palabra "“Oferta", asi
registrada, es genérica, pues deriva de la accidn de
ofrecer ¢gue significa prometer, okligarse uno a dar,
cumplir o© ejecutar una cosa; que las expresiones
genéricas nc¢ son susceptibles, por mandato legal de
registro marcario y oguc sus titulares estarian en
condicicnes de impedir en cualgquier momentc el libre
ejercicic mercantil G8e lot demds que pretendan hacer
mercantiles o de otra indele, actividad esta, gue es 1la
que ©precisamente se encuentra protegida por <claras

disposiciones constitucionales y legales.
Como normas vicladas el actor citd el Art. 583-1, 584 y

585-4 del Cédigo de Comercic y el Decreto 1.190 de 1978

que irncorporé a la Legislacidn Nacional el Reglamento, en
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especial en sus articulos 5€¢, 58 literales a) y c¢), 62 y

o4,

Por su parte la emp¥esa impugnadora, papeles Suaves de
Colembia S.A., considerd que los cargos de la demendante
eran ambiguos, y haciendc énfasis en que la marca
"Cferta", escogida  especificamente para distinguir
productos de papel higiénico, no impide que terceros en
ejercicio de las &actividades generales de la industria y
el comercic, puedan fabricar, vender, comprar o© realizar
premociones comerciales, sin que aquellc impida
distinguir lcs servicieos o© productos de una empresa de
los de otra, tantc més, tratindose de gue dicho registro

esta radicadc para un productc determinado.

El fiscal rrimero, de 1la corporacibén sostuvo gque 1la
expresidén "Cferta" corresponde a un signo genérice, no
distintivo (art., 50 Dec. 1.190 de 1978), que leics de
transmitir 1la imagen de un producto o© servicio,
necesariamente causa en vl receptor una 1idea totalmenteé
ajena a lo que en realidad se le quiere presentar, ya cue

de su simple lectura, el comin de los consumidores nc
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puede deducir de que se trate de articulos de papel o de
cartén, sino un ofrecimiento en términos comerciales; vy
en estas condiciones dicha expresibén, genera confusién
entre los consumidores y el plblico en general, més si se
tiene en cuventa gre dentro del argct comercial tiene una
acept.cién f(nica e indubitable, por lo que no es
registrakble come marca al tencr de le preceptuado en el

art. 58 literal a) del Reglamento.

La sala considerd a su vez de que la palabra "Oferta",
dado su emplec comin y okligado dentro de la préctica
mercantil, corresponde & un tipico sustantivo genérico,
excesivanente amplio para distinguir en forma inequivoca
- ) . - . #
un produicte determinado y generador de confusidon y error,
pues en efecto puede haber muchas especies de ofertas
segln la medalidad que asumsn o sobre la clase de

articulos sobre los cuales recaigan.
En =stas ccndiciones se declar® la nulidad de 1la

Resolucidn atacada frente a la disposicién contenida en

el articulo 58 literal c) del Reglamento.
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CONCLUEZIONLES

Existen en Colormkia grandes posibilidades para los
enpresarics y comerciantes, en la escogencia y adopcidn
de signcos cue identifiquen sus productos o© servicices;
necesariamnente, estos deken  reunir las condicicnes
exigidas por la Decisién &5 del Acuerdo de Cartagena vy el

Cédigo de Comercio.

En reiteracas ocasiones se han negado los registros de
signos por incurrir en las causzles de no registrabilidaa
o por nc cunplir los requisitos e novedad, visibilidad y
suficiente distintividad; més en no pocas ocasicnes se
nan negade regictros invocande causales estaklecidas,
perc¢ sin tener unas haszs de verdadero estudio por parie
de los funcicnarios encargades del mismo, en la Seccidn
de Marcas de la Superintendencia de Industria y Comercio.
Es agi ccno se ha negado el registro de infinidad de
expresiones y signos dentro de los cuales pueden existir

sigros necesarios o genéricos, de los productcs que se

busca identificar, pero se encuentran acompanados por
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otros signes con los cuales se iorman compuestos
diferentes y arbitrarios, cgue por sus caracteristicas
impiden su consideracibn de genéricos, teniendo como base
el andlisis, el cual debe hacerse scobre la denominacién o
el ccenjunto total y no sobre sus partes indiviuualmente

consideradas.,

El registro deke darse de manera concreta al signo
solicitado, evitando casos de registrar para sel escritos
en cualguier tipoc de letra y en cualguier combinacidn,
con lo cual se limita la posikilidad gue otro empresario
o comerciante sclicite el registro de signo similares
pero con caracteristicas especiales gue lo diferencien de

otros ya registrados.

Es necesario gue se unifiquen los criterios, j:ara que se
apliquen con maycr exactitud y claridad, e interpretados
de tal manera gue se contribuya con ello a la agilizacidn
del proceso administrativo para otorgar el registro de un
signo como marca. A diferencia de palises como Venezuela,
Méjico y Espafia, en Colombia nc existen estudios

ccmpletos sobre las  caracteristicas y recuisitos de




registrabilidad de los signos, dado que los Tratadistas y
Doctrirantes :ce limitan a clasificarlos seqin diferenciac
tdpicos, perc sin fijar posiciones definidas al respecto,
sobre su adcpcién comc marca; al igual gque no existen
conpendics de las diferentes posicicnes adoptadas por el

organismo encargado del registro ce las marcas.

Se necesita entcrces gue en las oficinas regpectivas, se
ocbserve cierta consistencia en los derroteros a seguir, y
en €l sentidc de gque sus decisiones obedezcan a una
doctrina reiterada que impida sobresaltos y permita

sequridac¢ juridica en favor de lcs solicitantes.

Es necegario modernizar ¢ adecuar los sisteras de archivo
y fpiccecirientc internc de la Seccién de Marcas de 1la
Superintencencia de Industria v Comercic, para cue los
registrecs dencren el nenor tiempe pegible. En el sistema
Venezolano, se tiene ademés de las clases gue establece
el Nomenclater lnternacional, un estudio mds completo de
clasificacién de los productos para agilizar los
archivos; se tiene para ello clasificaciones en

categorias, divisiones v secciones apropiadas de manera

1€4

FETIS




tal gue al presentarse una solicitud, ésta facilmente se
encuadra en las categorias, y se procede a comparar con
los signes ya registrados para observar si se asemejan
con estos © llegan a confundirse con los mismes, lo cual
reduce el tiempc para su estudic y concesidn ¢ denegacidn

del registro.

Pebido al sistema mwanwual existente en nuestro pais, una
forma de reducir la cantidac de expedientes en mancs de
los funcionarics estatales, seria adoptar el registrc de
las marcas con una proteccidén mayor en cuanto a su
duracidn; hoy dia, se ccnceden lcs registros per cinco
(5) afics prorrogables mientras que en otros paises con
mejores sistemas de agilidad se conceden por periodos
nayores, en el caso de Venezuela, Estados Unidos y Méjico,
es concedido per un perlodo de diez (10) afics, y Espafa lo
otorga por veinte (20) afios. Si se ampliu en nuestro pais
el plazo de proteccidén de la marca, se reduciria en gran
proporcidn, la cantidad de expedientes que se tramitan
arualmente y se facilitaria de esta manera un estudic més
concreto y eficaz por parte de lcs funcicnarios sobre los

nueves signos a registrar come marca.
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Indiscutiblemente, las marcas de productos y servicios
son bienes ublicados dentro de la 2!iamada Propiedad
Industrial y por lo mismo, susceptibles de apropiacidn
privada por rarte de personas, empresarios o comerciantes

y por ende susceptibles de valoracién econdmica.

Partiendo del principic general de la registrabilidad de
los signos, se ha estructvrado la teorla sobre los signos
dé dominic péklico, cuyo registro no es Jjuridicamente
posible en nuestro pals al tenor de lo previsto en la

Decisidén 85 del Acuerdo de Cartagena.

Sin ermbargc repito, los criterios deccectrinales no parecen
tener siempre aplicacién , cuando se trata de rituar el
procedimiento administrativo competente, ante la solicitud
del registro de un signc come marca y e€llo, se visualiza

en los casous escogidos para estudio.

Con relacidén a los antecedentes jurisdiccionales vy
jurisprudenciales existentes scbre la materia, resulta
incuestionable el criterio del H. Consejo de Estado al

desatar los procesos en los casos "Maracuyd" y "Siéntese,
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Recuéstese y Acuéstese"; més estimec que la juridicidad
brillé por su ausencia, en el pronunciamiento del caso
"Cierta"”, en donde el representante de la Scciedad
concluye, insblitamente, que dichc signo es genéricc y
transmite una idea totalmente ajena a lo gure en realidad
se gquiere reprresentar con la marca, causando, por
consecuencia, confusién entre el piblico consumidor de
articulos de papel o cartdn; cuando a su turno, el Juez
Colegiado consideré que diche sustantivo genérice, era
excesivamente amplio para distinguir un productce
determinado, con los mismos resultades de inducir en

error a los consumidores.

Lo dicho, con elemental desconocimiento de la naturaleza,
caracteristicas s funcicnes de los signos marcarios que,
en el caso en comento, precisamente se conjugan el
cunplimiento de las exigencias de ncvedad, visibilidad y
suficiente distintividad, de acuerdc con las posicicnes

doctrinales gue se analizaron en el trabajo.

Cono se ve, y con las conclusiones hechas, la teoria de

los sigynos de dominio pliblico, reviste peculiar
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importancia dentro del Dereche Marcarico Colombiazno vy
llama a més concretos y profundos estudios, para su
adecuada asimilacidn en nuestrc mecdio; produciendo con su
acertada y juridica aplicacidn, un beneficio a la
actividad comercial y un mayor enriquecimientc de 1la

doctrina y jurisprudencia nracionales.

En tcdo casc se Lkuscd con este estudio, denotar la
importancia de la comprensién de lo que es un signo y la
incidencia tan trascendental en el Derechc Marcaric en
cuantc en su é&mbito de aplicacién y concepcién, para
poder entrar a acogerlos como marca, sin temor a ser

rechazados o demondudos con posterioridad.
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