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Introduccion

Si estas contemplando la posibilidad de materializar una
idea de negocio o ya has iniciado un emprendimiento,
esta guia te ofrecerd informacidon sumamente Util.

La inscripcidon de una marca es crucial para
salvaguardar tus derechos y garantizar la exclusividad
de tu identidad comercial. Por lo tanto, es esencial
comprender como llevar a cabo el registro de una marca
y protegerla, evitando asi posibles complicaciones
legales. En este proceso, contar con el asesoramiento
adecuado puede marcar una gran diferencia.

Desde el programa de Derecho y el Consultorio Juridico
y Centro de Conciliacion Martin Luther King de la
Fundacion Universitaria Navarra-UNINAVARRA, queremos
que los comerciantes y empresarios del departamento
del Huila encuentren en esta cartilla aspectos como:
qué es una Mmarca, qué pProcesos son necesarios para
realizar el registro de marca ante la Superintendencia
de Industria y Comercio (SIC) y proteger la identidad de
estaq, entre otros aspectos relacionados a esta gestion.

Desde esta perspectiva, aspiramos a contribuir mediante
estos temas de interés para orientar la toma de
decisiones en su negocio, promoviendo asi la posibilidad
de un crecimiento sostenible.

Consulta el audiolibro aqui:
https://on.soundcloud.com/xM89HPeenJCCorlvb

)


https://on.soundcloud.com/xM89HPeenJCCor1v5

iQué tu marca brille!

1. Producto, Servicio y Clasificacion de Niza

1.1 Definicion de producto, servicio

Antes de profundizar en la temdatica principal de
esta cartilla, comencemos por un breve recorrido
conceptual sobre producto y servicio, segln diferentes

autores (Stanton et al, 2007; Kotler & Armstrong, 2008).
Producto

Cualquier elemento tangible que se brinda en un
mercado o comercio para su adquisicion, uso o
consumo con la intencidn de satisfacer una necesidad o
un deseo.

Ejemplo: Productos de consumo gdstrico, industrial,
agricola, artesanal u otros.

Servicio

Es toda obrag, actividad o beneficio que una parte ofrece
a otra.

Son esencialmente intangibles, aunque en el ejercicio
de la actividad se requieran elementos tangibles.
Su produccidon no estd ligada necesariamente a un
producto fisico.

N



Ejemplo: Transporte, turismo, educacion, entretenimiento,
salud, entre otros.

1.2 ;Qué es la Clasificacion de Nizaen el
registro de marca?

La Clasificacion Internacional de Niza es un sistema
global utilizado en el registro de marcas para encasillar
productos y servicios. Cada registro de marca debe
especificar los productos o servicios que la marca
busca cubrir.

Realizar una adecuada clasificacion de los productos
O servicios es muy importante para su proteccion. La
Clasificacion de Niza incorpora una lista de 45 clases,
las primeras 34 hacen referencia a productos y de la
35 ala 45 se centran en servicios. Cada clase incorpora
una nota explicativa y, también, complementa la
informacion con los elementos que incluyen y los que
se excluyen de esta lista (OEPM, 2023). Por ejemplo, las
prendas de vestir, calzado y sombreros se encuentran
en la clase 25.

En relacion con el tema, se puede afirmar que el
término “clase” se utiliza para referirse a un conjunto de
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productos o servicios relacionados entre si, agrupados
segun la Clasificacion ya expuesta.

La Organizacion Mundial de la Proteccion Intelectual
(OMPI) ha disefado una herramienta llamada el Gestor
de productos y servicios de Madrid a la que se puede
acceder a través de la pagina web de la OMPL.

Actividad

Escanea el siguiente QR, visualiza la lista de 45 clases
segun la 12¢ Edicion 2024 y consulta cudl numeral
estaria relacionado con tu actividad econdmica o idea
de negocio.


https://n9.cl/lista_de_clases

2. Razdn social, nombre comercial y ensefia
comercial

Diferencia entre razon social, nombre
comercial y enseiia comercial

Razén o denominacién social

Segun la Camara de Comercio de Medellin, la razdn o
denominacion social es “el nombre que te identifica
como empresa constituida en todos los aspectos
legales, es el que aparece en el registro mercantil y en
el NIT” (s.f, parr. 4). Este es un elemento necesario para
la conformacién de una sociedad o establecimiento
de comercio, ya que es el nombre que identifica a una
persona natural o juridica como sujeto de relaciones
juridicas y, por tanto, susceptible de derechos y
obligaciones. De esta forma, queda registrado en el
documento publico o privado de constituciéon vy, por
ende, ninguna empresa puede instituirse sin una razon
social. Esta informacion también se verd reflejada en
el certificado de registro mercantil, en el Registro Unico
Tributario (RUT) y en las facturas o cuentas de cobro
que remita el comerciante.

Por su parte, las cdmaras de comercio deben evitar
registrar a un comerciante o establecimiento comercial
que comparta el mismo nombre con otro ya inscrito,
a menos que haya sido cancelado previamente. Este
procedimiento tiene como objetivo prevenir posibles
confusiones entre terceros.

Ejemplo

John Fabio Marin C.C 8688xxx, persona natural
registrada ante la Camara de Comercio de Neiva.

Nombre comercial

Signo (nominativo, en palabras, o figurativo, en imogen)
que identifica a un comerciante, a una empresa o
a una actividad econdmica. Sirve para distinguirlo
de otros comerciantes o empresas que desarrollan
actividades idénticas o similares. El nombre comercial
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puede coincidir con la denominacion o razén comercial
de una empresa. Una misma persona natural o
juridica puede tener varios nombres comerciales
para identificar diferentes actividades comerciales o
empresariales, pues los derechos sobre un nombre
comercial solo se obtienen registrdndolo ante la
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

Siguiendo el ejemplo anterior, JOFAMA seria el nombre
comercial que se colocaria en el letrero o como ensena
en el exterior de la empresa.

iNo lo olvides! Este nombre debe gestionarse en el
registro publico de propiedad industrial llevado por la
Superintendencia de Industria y Comercio.

Ensena comercial

Difiere del nombre comercial en cuanto a que esta
permite la identificacion de un establecimiento de
comercio gracias al conjunto de palabras, letras,
ndmeros, imagenes, formas, colores, simbolos, graficos,
monogramas o0 combinacion de estos elementos, entre
otros (SIC, s.f.).

En otras palabras, el nombre comercial identifica al
empresario como tal en el ejercicio de cierta actividad
mercantil, y la ensena comercial es la que identifica
al establecimiento de comercio (Pachén Murioz, 1984,
p. 127). [Tribunal de Justicia de la Comunidad Anding,
Proceso nlmero 162-1P-2012]

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andinag, Proceso
ndmero 162-1P-2012, establecioé algo muy importante:

.la obligaciéon de acreditar un uso efectivo del
nombre comercial se sustenta en la necesidad de
fundamentar la existencia y el derecho de proteccion
del nombre en algdn hecho concreto, sin el cual
no existiria ninguna seguridad juridica para los
competidores.

En consecuencia, las normas aplicables a los
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nombres comerciales se aplican a las ensenas, por
lo tanto, se puede entender que el derecho sobre
la ensena se adquiere por el registro o por su uso
efectivo.

Actividad

Con el fin de que pruebes los conocimientos adquiridos
en este capitulo, hemos realizado una actividad de
verdadero y falso con diferentes enunciados.

Enunciados Falso Verdadero

El nombre comercial es
obligatorio mientras que la
razon social es optativa.

Una empresa puede tener
un nombre comercial igual a
la razdn social.

Uno de los propoésitos del
registro de marca es evitar
imitaciones o usurpacion
de nombres o ensenas
comerciales.
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3. ;Qué es una marca?

De acuerdo con la Cadmara de Comercio de Medellin
(2019), una marca es un signo apreciable por los
sentidos cuya intencién es asociar los productos o
servicios que entrega un emprendedor, comerciante
0 empresario en un contexto mercantil. Esto le permite
diferenciarse de los demds que contemplen las mismas
caracteristicas.

Imagina que tu negocio es una estrella en el vasto
universo del mercado. Tu marca es la luz que la hace
brillar y la distingue de las demds. No se trata solo
de un logo o un nombre pegajoso; es la esencia de
tu empresq, la promesa que haces a tus clientes y el
sentimiento que dejas en cada interaccioén. Es la forma
en que te comunicas, el valor que ofreces y la historia
que cuentas. En esencia, una marca es la huella dnica
que dejas en la mente y el corazdn de tus clientes. jHaz
que tu estrella brille intensamente y que tu marca deje
una impresiéon duraderal

3.1 Tipologias de marca

Segun la Superintendencia de Industria y Comercio (s.
f.), el registro puede darse de estas formas:

- Nominativas: atanen exclusivamente a una
expresion, frase, palabra o combinacion de palabras
que se emplea para identificar el producto o servicio,
sin ningun tipo de acompafamiento. El registro de
este tipo no da garantias de proteccion frente a su
caracterizacion en colores, logos o estilos de letra.

« Figurativas: alude a la representacion grafica del
signo, por ejemplo, logos o imdgenes. Se excluye
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todo tipo de letras y demds elementos mencionados
en las nominativas.

« Mixtas: incluye los dos anteriores, es decir, envuelve
elementos nominativos (letras) y también figurativos
(figuras).

- Tridimensionales: este signo incorpora un cuerpo
que se extiende a las tres dimensiones del espacio
(alto, ancho y profundo). Este es sensible por el
sentido de la vista o por el del tacto y ocupa por si
MismMo un espacio determinado.
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iPara tener presente! Las marcas tridimensionales
pueden obtener registro Gnicamente si poseen
atributos individuales y distintivos suficientes que

permitan su diferenciacion respecto a aquellas ya
presentes en el mercado.

Ejemplo:

Otras marcas que se distinguen por este tipo de sentido
son las tdctiles. Veamos el caso de la textura de la
botella del whisky JOHN THOMAS o de las galletas Oreo.

Marca: tapa de galletas Oreo
Registro: EUIPO no. 8566176
Territorio: Unién Europea
Clasificacion Niza: 30

Actividad

Escanea este codigo QR, abre el enlace que dirige a la
pdagina web mywebar.com, luego selecciona Launch,
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después apunta la cdmara sobre el QR y observa la
imagen 3D a través de realidad aumentada girando el
teléfono en diferentes direcciones.

La imagen que
verds serd esta:

« Sonoras: refiere a las marcas que se perciben a
través del oido, su registro protege solo el sonido.
Normalmente es expresado en notas musicales, pero
puede darse de otras maneras.

El comercio ha venido evolucionando constantemente
dando origen a diversos signos como las marcas
sonoras en las que las empresas pueden identificar
sus productos y servicios. Las marcas de esta indole
estdn integradas por un sonido o una melodia con
la que las personas asocian el producto y que es
totalmente diferente al que puede usar un competidor.

Las marcas sonoras requieren una representacion
grafica a través de partitura, sonograma u onomatopeya,
ademds de entregarse un archivo de sonido que
respalde la grabacion digital disponible para todos los
usuarios en el Sistema de Propiedad Industrial.

» Olfativas: aunque es posible que un olor identifique
un producto o servicio, como el olor a coco para una
tienda de ropa, surge un desafio en el registro del signo
a la hora de representarlo de manera grdafica. Por otra
parte, puede llegar a ser complejo plasmar un olor de
manera que sea identificable por cualquier persona.
La proteccion debe basarse en una descripcion
detalloda y precisa de este, evitando confusiones con
otros. En Colombia, sin embargo, no hay bastante
claridad normativa frente al registro de las marcas
olfativas, pues aun se presentan dificultades en la
préctica frente a su registro (Barrios, 2017).
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Actividad

Escanea este codigo QR, escucha e identifica estas
MArcas Sonoras.

» De color: el signo a proteger consiste en un color
delimitado por una forma o una combinacidon de
colores. De acuerdo con la decisidon 486 de 2000 de
lao Comunidad Anding, las marcas de color deben
estar delimitadas por una forma especifica. Algunos
ejemplos de colores corporativos bien conocidos
incluyen el rojo de Coca-Colag, el azul de Facebook, el
amarillo de McDonald's y el verde de Starbucks. Estos
se utilizan en los logotipos, el embalagje, los sitios web,
los anuncios y otros materiales de marketing de estas
empresas de manera coherente.

Por todo lo anterior, no solamente basta con determinar
los simbolos, letras y colores asociados a la marca que
te distinguird de los demds. Si bien este signo puede
convertirse en un activo intangible de tu negocio, debes
tener claro que, hasta que no sean registrados todos
estos elementos inherentes, no estardn salvaguardados.

Actividad

Si fueras a registrar un envase o envoltura, ¢qué
tipologia de marca debes elegir?

)



Respuesta:

Tipologias de marca por la funcidn del signo

Otra forma de categorizar las marcas es considerando
las distintas funciones que desempenan en la sociedad,
de ahi que existan las marcas comerciales, colectivas y
de certificacion.

Comerciales

Las marcas comerciales son las mds reconocidas, ya
gue senalan o diferencian los productos o servicios de
un empresario en el contexto mercantil.

Colectivas

Las marcas colectivas son normalmente pretendidas
por las corporaciones, asociaciones colectivas e
instituciones para identificar productos y servicios
que tienen distinta procedencia empresarial, pero
que poseen caracteristicas comunes, como su origen
geogrdfico, el material, modo de habitacion, entre otros.

De certificacién

Se refiere a aquella que senala la certificacion por
parte del titular de la marca respecto a la calidad u
otras caracteristicas de un producto o servicio.

Para obtener una certificacidn es necesario que el
producto tenga determinadas caracteristicas y el titular
de la marca debe tener la capacidad para hacerlo,
entendiéndose a “persona” como una empresa o
institucion de derecho privado, publico o un organismo
estatal, regional o internacional.

La certificacion de las marcas comdnmente se emplea
para manifestar la “aprobacion” de otro producto
en alguna manera. Un ejemplo de certificacion de
marcas podria darse en el acatamiento de normas
determinadas por organizaciones facultadas para
dar tal otorgamiento. Estas pueden ser utilizadas por
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cualquiera que pueda legitimar que los productos
involucrados rednen dichos estandares requeridos. Otro
ejemplo por mencionar seria la célebre WOOLMARK, |a
marca de certificacion de la industria de lana.

Tipologias de marca por su reconocimiento
ante el publico o segun su difusion

Comun

En principio todas las marcas son comunes, es decir,
estan referidas a un o unos productos o servicios
clasificados de acuerdo con el nomenclador
internacional y tienen un conocimiento normal en el
publico al que van dirigidas.

Notoria

La marca notoria es aquella que es conocida por
una parte importante del pUblico consumidor de los
productos o servicios distinguidos con la misma, es
decir, del sector pertinente. En otras palabras, son
aquellas que los consumidores de un sector especifico
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reconocen facilmente. Su valor radica en que al
mencionar una palabra, color, imagen, u otro elemento,
se asocia de inmediato con productos o servicios de
esa marca. La entidad responsable de declarar la
notoriedad de un signo distintivo es la Superintendencia
de Industria y Comercio (SIC) a través de la Delegatura
para la Propiedad Industrial. En el primer semestre
de 2022, la Superintendencia de Industria y Comercio
otorgd el reconocimiento de notoriedad de marca a
un total de 52 signos distintivos, de los cuales 36 son de
orige)n nacional y 16 son de procedencia extranjera (SIC,
2022).

Renombrada

Se refiere a una categoria especial de marcas que
gozan de un alto grado de reconocimiento y prestigio
a nivel mundial. Estas marcas son conocidas por su
reputacion y tienen un estatus distintivo debido a su
larga historia, calidad, o la promocidn extensiva que
han recibido.

3.2 Titularidad, notoriedad y sector pertinente

Titulares del registro

Las agrupaciones, corporaciones y colectividades en
general tienen la responsabilidad de asegurar que
los productos y servicios ofrecidos por sus miembros
cumplan con las normativas establecidas en el
reglamento que regula su uso, con el objetivo de
garantizar sus cualidades y caracteristicas.

El sector pertinente estd vinculado al dmbito en el cual
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opera el producto o servicio que se distingue mediante
el signo distintivo y puede incluir una diversidad de
actores, consumidores o individuos pertenecientes al
mercado. Estos ultimos, debido a su funcion o papel
en dicho dmbito, son los encargados de aportar
claridad en cuanto al conocimiento que poseen sobre
la marca notoria. El nivel de conocimiento que los
consumidores tienen de una marca notoria supera
al que tienen de una marca convencional, ya que la
primera ha experimentado una amplia difusion en el
mercado, siendo recordada, preferida y adquirida por
los consumidores. Este conocimiento puede abarcar
cualquier pais miembro de la Comunidad Andina.

Notoriedad de la marca

Como se habia mencionado, la notoriedad es el grado
de conocimiento que da campo a una proteccion
especial mds amplia en cuanto al principio de
especialidad, al alcance territorial de la marca vy la
proteccion de su fuerza distintiva evitando la dilucién
de esta. En relaciéon con el principio de la especialidad,
la marca notoria tiene una proteccion mads extensa que
la marca comadn, alcanzando productos o servicios no
protegidos expresamente con la marca (rompiendo del
principio de especialidad).

Esto implica que la proteccidén de la marca puede
desbordar el pais donde se haya protegido, con
prerrogativas en terceros paises. Otro efecto que puede
tener el reconocimiento de notoriedad tiene que ver
con la comparacion de los signos en los exdmenes de
confundibilidad. La notoriedad de una marca debe ser
declarada por la entidad nacional competente.

Estas son algunas de las marcas notorias registradas

en el 2020 por la Superintendencia de Industria y
Comercio (SIC).

)



cQué es el sector pertinente?

Se incluyen los siguientes ejemplos como sectores
pertinentes de referencia para evaluar la notoriedad de
un signo distintivo:

« Los consumidores leales o potenciales del tipo
de productos o servicios a los que se apliquen.

« Individuos que forman parte de los canales
de distribucion o comercializacion de productos o
servicios similares a los que se aplique.

« Los dmbitos empresariales que operan en
sectores relacionados con el tipo de establecimiento,
actividad, productos o servicios a los que se refiera.

« Las pruebas relevantes para probar la notoriedad
son:

Estudios de mercado, campanas publicitarias,
certificaciones de auditoria o revision fiscal que
evidencien los niveles de venta de productos o
servicios, asi como la transaccidon monetaria para
costos por publicidad, registro de marcas en distintos
paises, entre otros.

Ejemplo: Coca-Cola es un producto y servicio del sector
pertinente.

3.3 Principios de las marcas

Como toda regla general, dentro de un ordenamiento
juridico se establecen unos principios que son NormMas
que otorgan primacia. En el caso de las marcas, poseen
dos rasgos caracteristicos:
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Territorialidad

Implica que el derecho de marca solo puede ser
ejercido en el territorio para el que se concediod. Es
por esto que si se solicita la marca en Colombiag, la
proteccion se otorgard en dicha nacion. No obstante,
se encuentran otras opciones para proteger la marca
fuera del pais, como los tratados internacionales que
facilitan su registro en otros espacios geogrdficos.
Tal es el caso del Protocolo de Madrid para el registro
internacional de marcas (SIC, sf.).

Diversos factores inciden en la determinacion del
momento adecuado para presentar una solicitud
internacional. Algunos solicitantes prefieren establecer
primero una marca en su pais antes de buscar
proteccion en el extranjero. Otros pueden decidir
esperar hasta confirmar el registro de la marca en su
nacion de origen antes de invertir en su proteccion
internacional. Asimismo, hay quienes optan por
asegurar una proteccion temprana en el dmbito
internacional para minimizar el riesgo de que un tercero
adquiera los derechos sobre la marca.

Especialidad

Es entendida como el principio que rige el registro
marcario otorgado para la proteccion de los productos
O servicios a los cuales se le concedid registro, aunque
el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas,
Disenos Industriales e Indicaciones Geogrdficas, en su
Decimoséptima sesion (mayo 7 a 11 de 2007) indica
que cabe la posibilidad de que terceros a su compania
manejen una marca equivalente para productos o
servicios gue no sean parecidos a los que se aplique su

BN


https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Nuestra_Entidad/Publicaciones/Manual_Protocolo_Madrid_Final_Impreso.pdf

marca. Esto estd condicionado a que no haya conflicto
de confusion, asociacion o pérdida de reputacion
(Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual,
2007).
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4, Registrar una marca en Colombia

iNo pongas en riesgo tu solicitud!

4.1 Pasos para registrar una marca en Colombia

Paso 1. Determinar los productos o servicios que
diferenciardn la marca en el mercado.

Paso 2. Identificar la clase de producto y/o servicio de
acuerdo con la Clasificacion de Niza. OMP]

Paso 3. BUsqueda de antecedentes de signos
distintivos.

Si aun no has registrado tu marca, puedes consultar
los antecedentes marcarios en la pdgina de la
Superintendencia de Industria y Comercio: https://sipisic.gov.
co/sipi/Extra/IP/TM/Qbe aspx?sid=637232312446392596

Paso 4. Diligenciar el petitorio (presentacion electronica
o en fisico) y pagar.

Ten en cuenta que, para gestionar tu portafolio de
propiedad industrial a través de la Oficina Virtual, debes
contar con una cuenta de usuario que podrds crear dando

clic en lao cion de” Reglstrorse https //sipisic.gov.co/sipi/

Si deseas radicar tu solicitud en fisico, puedes descargar
el formulario y diligenciarlo. Los formatos para tradmites
de signos distintivos estan aqui: https://www.sic.gov.co/
formatos-marcas
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Consulta las tasas de marca aqui: https://www.sic.gov.
co/tasas-signos-distintivos o escanee este codigo QR:

Paso 5. Seguimiento del trdmite.

El proceso de solicitar el registro de una marca debe
cumplir con una serie de requisitos formales y plazos
establecidos para cada tradmite. Ademads, es posible
que terceros se opongan o soliciten la cancelacion
de esta. Por lo tanto, es crucial realizar un seguimiento
riguroso después de que la marca esté registrada,
para detectar posibles oposiciones a futuros registros y
asegurar la continuidad de los privilegios otorgados por
el registro.

Una vez que se envia la solicitud, esta debe atravesar
varias etapas. A continuacion, exploraremos cada una
de ellas.

-Estudio de forma. (si cumple los requisitos
continta a la siguiente fase, si no, se realiza
nuevamente el examen). Después de presentar la
solicitud, se lleva a cabo un examen formal en un
plazo de quince (15) dias hdabiles para asegurar
que se cumplen los requisitos establecidos por la
legislacion.

-Publicacion. La publicacién en la Gaceta de
Propiedad Industrial sirve para informar a los
titulares de signos distintivos u otros derechos de
propiedad intelectual debidamente protegidos,
permitiéndoles oponerse a la solicitud de registro
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de marca que se estd anunciando. La marca
permanecerd publicada durante treinta (30) dias
hdbiles en los cuales los terceros mencionados
deben presentar sus oposiciones.

-Oposiciones. Durante el término de oposicion
(treinta (30) dias habiles siguientes a la fecha de
publicacion) cualquier tercero que considere que
la marca solicitada se encuentra incursa dentro
de las causales de negacion contempladas en la
decision 486 articulo 135 y 136, tendrd la posibilidad
de oponerse (se le puede otorgar un Unico plazo
adicional de treinta (30) dias para presentar
pruebas, a peticion de parte). Una vez interpuesta y
verificados los requisitos de forma de la oposicion,
se inicia el trdmite de la oposicion en el cual, tanto
solicitante como opositor deben sustentar sus
argumentos ante la Superintendencia de Industria
y Comercio (SIC, s. f.). https://www.sic.gov.co/
gaceta-%200oficial-de-la-propiedad-industrial

Requisitos de oposicién

-Diligenciar el formulario de presentacion de
oposiciones, este contiene los espacios necesarios
para identificar el expediente donde se quiere
radicar la oposicion, asi como la informacion del
opositor y sus datos de contacto.

-El documento debe presentarse oportunamente,
es decir, en un plazo de treinta (30) dias hdbiles
después de su publicacion en la Gaceta.

-Abono de la tarifa administrativa establecida
al momento de presentar la objecion por cada
categoria a la cual se oponga. Consulte las
tarifas aqui: https://www.sic.gov.co/tasas-signos-
distintivos
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-El poder necesario para actuar con los requisitos
de ley.

Se podrd presentar oposicion a nombre de una
persona de quien No se tenga poder, siempre que ella
se encuentre ausente o impedida para hacerlo, para
lo cual el agente oficioso deberd prestar cauciéon de
acuerdo con lo establecido por el articulo 57 del Cédigo
General del Proceso, con el fin de que se garantice la
futura ratificacion del poder, teniendo en cuenta los
términos procesales alli senalados. Si no se cumple con
el requerimiento, se archivard la oposicion.

Respuesta a la oposicién

El solicitante del registro de marca tendrd treinta (30)
dias hdabiles, contados a partir del siguiente dia habil
a la notificaciéon por correo electronico, para allegar
su defensa en la que hard valer sus argumentaciones
presentando las pruebas que estime convenientes. Sin
embargo, el solicitante del registro de la marca podrd
pedir por una sola vez un plazo adicional de treinta (30)
dias hdbiles para allegar pruebas, pagando la tasa
administrativa fijada. El término de plazo adicional se
cuenta a partir del dia hdbil siguiente a aquel en que
vencio el término para responder.

Admisién y traslado

Cuando la oposicion supera el estudio de forma vy, una
vez vencido el término de prérroga, se expide un oficio
que la admite y la traslada a quien solicita la marca.

-Examen de fondo o de registrabilidad. Una
vez publicada la solicitud, la Direccion de
Signos Distintivos realizard el estudio de fondo
o de registrabilidad del signo solicitado,
independientemente de que se hayan presentado
oposiciones.

La Direccidon analizard el signo solicitado y tomard
una de dos decisiones posibles, la concesidon o
la negacion del registro. A saber, considerar si es
registrable, caso en el cual se otorgard un titulo o
certificado de registro. En caso contrario, considerar
que el signo es irregistrable por estar incurso
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en alguna de las causales de irregistrabilidad
previstas en la normatividad. En ambos casos la
decision serd notificada por medios electronicos.
Vale comentar que si la SIC resuelve que la marca
no fue apta para concederle el registro, esta
generard una resolucion y el solicitante podrd
remitir una apelacion.

-Concesién o negacion. El resultado del examen
realizado se enunciard mediante una Resolucion
de concesidn o de negacién del registro y la
SIC indica las razones que la llevaron a tomar la
decision.

Concesibén anticipada condicionada

Es posible solicitar la llamada concesion condicionada,
creada mediante la Resolucion No. 48348 de 2014, la
cual consiste en que la concesion del registro del signo
distintivo serd en un plazo no mayor a seis (6) meses. La
ejecutoriedad de la decision de concesion de la marca
estard condicionada a que no se presenten solicitudes
de registro de signos distintivos que reivindiquen
prioridad de conformidad con el articulo 4 del Convenio
de Paris y el articulo 9 de la Decision 486 de 2000 de la
Comision de la Comunidad Andina.

En caso de llegarse a solicitar por un tercero la prioridad
de un signo que afecte a la solicitud a la que se le
ha concedido el registro, la SIC deberd pronunciarse
frente a la pérdida de fuerza ejecutoria o decaimiento
del acto administrativo de autorizacion del registro. Si
existiere algun desconcierto respecto de la decision,
se puede presentar dentro de los diez (10) dias habiles
subsiguientes a la notificacion de la decision el recurso
de apelacién ante el superior jerarquico, es decir, el
superintendente delegado para la propiedad industrial.

Modificacioéon de la solicitud

El solicitante de un registro de marca tiene la facultad
de solicitar modificaciones en cualquier etapa del
trdmite, asi como corregir cualquier error material.
Asimismo, la Superintendencia de Industria y Comercio
(SIC) puede proponer al solicitante ajustes a la solicitud
en cualquier fase del proceso.
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La modificaciéon no podrd implicar el cambio de
aspectos sustantivos del signo, salvo que se realice
antes de la publicacion del signo en la Gaceta de la
Propiedad Industrial, no afectando asi derechos de
terceros. Lo anterior, en aplicacion de los principios de
economia procesal, eficacia y celeridad que orientan
las actuaciones administrativas en concordancia con la
prevalencia de las normas de derecho sustancial sobre
las disposiciones procesales.

Actualmente, la tasa administrativa, por solicitud de
marca de productos o servicios por una clase, incluye el
costo de todas las modificaciones y correcciones a esa
misma solicitud. Cabe indicar que son aplicables a los
lemas comerciales, en o pertinente, las disposiciones
relativas al titulo de marcas.

Ahora bien, traténdose de errores de menor entidad,
errores de transcripcion, digitacion, errores aritméticos,
simplemente formales y demads, que puedan
evidenciarse al estudiar la solicitud de registro, la SIC,
en concordancia con los principios administrativos ya
mencionados, procede a efectuar las correcciones
pertinentes sin exigir el pago de tasas adicionales,
garantizando con ello la prevalencia de las normas
sustanciales y los fines de la actuacion administrativa.

En este momento es crucial senalar que, en conformidad
con los principios previamente mencionados, las
modificaciones y/o correcciones derivadas de la
“Respuesta a un Oficio de Requerimiento” no conllevan el
pago de tasas adicionales.

;Cudl es la diferencia entre la resolucion de
concesion de una marcay el certificado de
registro?

La resolucidon de concesion de una marca es el acto
administrativo mediante el cual la Superintendencia
de Industria y Comercio otorga oficialmente el derecho
al solicitante. En cambio, el certificado de registro
detalla toda la informacion relevante sobre la marca
concedidaq, incluyendo la marca en si, las fechas de
concesién y vigencia, los productos que cubre, los datos
del titular y un numero de registro Unico que facilita su
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identificacion. Por lo tanto, el certificado actla como
prueba oficial del registro y del derecho asociado a la
marca.

4.2 Proteccion, duracion y renovacion del
registro

Proteccion

A partir de la fecha de su expedicion tiene una duracion
de diez (10) afios.

Renovacion

Para su solicitud, los trdmites han de realizarse con seis
(6) meses de anticipacion a la fecha de expiracion. No
obstante, se puede empezar el trdmite al dia siguiente
del vencimiento, pagando un recargo, hasta por seis
(6) meses. En ese tiempo se garantiza la proteccion de
derechos sobre la marca, hasta que se finalice con la
renovacion. Si cumplida la fecha de vencimiento del
registro, no se han iniciado los trédmites de registro, la
SIC entenderd que ha caducado el derecho y cesard la
proteccion, sin necesidad que se pronuncie al respecto.

Procedimiento renovacién del registro

- Diligenciar y presentar formulario personalmente o
a través de apoderado, junto con el recibo de pago.

- Una vez recibidos estos documentos, la SIC
verificard el cumplimiento de los requisitos, si no
se cumplen, se devolverd la documentacion para
que la presente nuevamente corregida en los
términos que determine la ley. Una vez transcurrido
ese tiempo y no se presente el material con los
requerimientos exigidos, se ordenard su archivo
y se notificard mediante correo electronico,
siendo registrado en la plataforma del Sistema de
Propiedad Industrial.

« Si el interesado no se encuentra satisfecho
con la decision, puede presentar el recurso de
apelacion, dentro de los diez (10) dias siguientes a
la notificacion de la decision.
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« Si cumple con el trdmite, se realiza el ingreso
por un término de diez (10) anos, al Registro De
Propiedad Industrial y a su respectiva base de
datos.

« Su notificaciéon se realiza a través del listado
informativo de anotaciones en el registro.

Derechos otorgados en el registro

Derecho al uso. Como se menciond en el punto
anterior, recibido el certificado expedido por la SIC, se
puede hacer uso de los derechos para explotacion
de la marca, entre ellos el de prohibir su uso por
personas no autorizadas, con el apoyo de los entes
gubernamentales.

Prohibiciones ante terceros

« Utilizar la marca en empagues o envases.
« Eliminar la marca con fines comerciales.

« Fabricar, almacenar y comercializar, empleando
etiquetas, envases, envolturas, etc, con una marca
ajena.

- Utilizar en el sector comercial un signo parecido o
similar a otra marca ajena registrada.

- Utilizar pdblicamente a todo nivel, signo idéntico
O parecido a la marca registrada que provoque
disminucién de la fuerza distintiva o valor del
mismo.

4.3 Limitaciones al derecho de 1a marca

Como se dijo precedentemente, no existe ningun
derecho absoluto y las marcas no son la excepcion. La
legislacion impone ciertas limitaciones a los titulares de
las marcas en su utilizacion exclusiva de las mismas.
Las limitaciones mds importantes consisten en que el
titular de un registro no puede prohibir a un tercero que:

- Utilice un nombre geogrdafico o cualquier otra
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indicacion cierta relativa a la especie, calidad,
lugar de origen u otras caracteristicas de sus
productos o de la prestacion de servicios.

« Utilice para anunciar productos legitimamente
marcados.

+ Realice publicidad comparativa, ofrecimiento en
venta o indicacién de existencia o disponibilidad.

« Utilice para indicar la existencia de accesorios o
piezas de recambio.

« Informe al consumidor sobre el destino especifico
de los productos.

Todo lo anterior, siempre que el uso sea de buena fe,
se limite a una intencién de informacion al publico y
no sea dispuesto para incitar confusion respecto de la
fuente organizacional de los productos o servicios.

4.4 Terminacion de los derechos

El registro de marca puede extinguirse de la vida
juridica por la decisidon expresa de su titular al renunciar
al derecho o al abstenerse de solicitar la renovacion
del registro. Esto conlleva a la caducidad del pleno
derecho, segln se detalld previamente. Asimismo,
la pérdida del derecho puede ocurrir si el acto
administrativo de concesion es anulado por el Consejo
de Estado o si, debido a circunstancias especificas, se
cancela el registro marcario.
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5. Diferencias entre el registro mercantily
registro de marca

Es importante subrayar la diferencia entre registro
mercantil y registro de marca. A continuacion, en el

cuadro comparativo podrds ver sus particularidades.

Registro
mercantil

Registro de marca

Ente
responsable

Camaras de
Comercio

Superintendencia
de Industria y
Comercio (SIC).

Propésito del
registro

Autorizar como
comerciantes
a las personas

Salvaguardar la
manera como
se identifica el

ser un trdmite
obligatorio, este
registro garantiza
la legalidad de

la empresa que

la faculta para
desplegar una o
varias actividades
del comercio.

naturales o producto o servicio.
juridicas.
Funcionalidad | Ademds de Contar con una

marca registrada
representa que
durante diez (10)
anos (renovables)
dispone del
derecho exclusivo
del uso de esta
marca. Esto evitard
que competidores
directos pretendan
aduenarse de la
misma.

Duraciéndel
tramite

Entre seis (6) y
nueve (9) meses.

un (1) dia.
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Registro Registro de marca
mercantil

Beneficios Mostrar de Impedir que
manera publica terceros empleen
el ejercicio de manera
comercial. indebida marcas
-Oportunidades iguales o similares.
de -Incrementar las
comercializacion |fuentes de ingreso
con dado que puede
organizaciones licenciarse.
que apoyan el -Dar valor e
legal desarrollo integrarla como un
empresarial. activo mas de la
-Suscitar compania.
credibilidad. -Brindar respaldo y
-Conseguir recordacion en el
eneficios mercado.
tributarios.
-Abrir mercados.

Costodel De acuerdo Revisar la pagina

registro con los activos de la SIC.
reportados.

Renovacion

Al principio del ano
entre el 1 de enero
y el 31 de marzo.

Cada diez (10)
anos contados

a partir de la
fecha del registro,
siendo facultativo
renovarla cada
década, a partir
del vencimiento de
cada una de estas
temporadas.
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Sitienes inquietudes, recibe asesoria aqui:
iUnete a nuestro grupo de WhatsApp!

Si estds en Neiva, Huila puedes visitarnos
en el Consultorio Juridico y Centro de
Conciliacién Martin Luther King o el Centro
de Emprendimiento y Sostenibilidad — CES
de la Fundacién Universitaria Navarra —
UNINAVARRA
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