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Estimado(a) Doctora:

Con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo damos respuesta a su comunicación radicada en esta Entidad con el número que se indica en el asunto, en la que consulta respecto a los servicios contemplados en el nuevo objeto social de la empresa que difieren de los registrados bajo el certificado No. 284782. En particular, pregunta, "Cuál es el procedimiento para que el actual objeto social de la Compañía se actualice en el
acápite pertinente del certificado del registro No. 284782?".

Sobre el particular, le informamos que el procedimiento para actualizar los nuevos servicios con los que se pretende utilizar el certificado de registro No. 284782 es el establecido en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, que puede ser consultado en nuestra página de internet www.sic.gov.co entrando por la pestaña "NORMATIVIDAD", "Supranacionales" y "Decisión 486", el cual se sujeta a la presentación de una nueva solicitud de registro marcario.

De igual manera, se observa
que los servicios por usted aludidos, es decir los "negocios financieros, negocios monetarios" en general, se en encuadran en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que sugerimos solicitar el registro de la marca para distinguir tales servicios y con ella presentar el petitorio, recibo de pago y demás requisitos necesarios para tal fin.

Ahora bien, para los efectos del presente asunto, nos resulta pertinente destacar lo previsto por la nota explicativa de la Novena Edición de la Clasificación internacional de Niza, así:

"La clase 36 comprende esencialmente los servicios prestados en los negocios financieros y monetarios y los servicios prestados en relación con contratos de seguros de todo tipo.

"Esta clase comprende principalmente:

· Los servicios relacionados con los negocios financieros o monetarios a saber:

· Los set-vicios de todos los institutos bancarios o instituciones en relación con ellos, tales como agencias de cambio o servicios de compensación.

· Los servicios de institutos de crédito que no sean bancos, tales como asociaciones cooperativas de crédito, compar5ías financieras individuales, prestamistas. etc.

· Los servicios de los "trust de inversión", de las compañías "holding".
· Los servicios de corredores de valores y de bienes.

· Los servicios relacionados con los negocios monetarios, asegurados por agentes fiduciarios.

· Los servicios prestados en relación con la emisión de cheques de viaje y de cartas de crédito.

· Los servicios de administradores de inmuebles, es decir. los servicios de alquiler, de valoración de bienes inmuebles o de financiación.

· Los servicios relacionados con los seguros, tales corno servicios prestados por agentes o corredores que se ocupan de seguros, los servicios prestados a los aseguradores y a los asegurados y los servicios de suscripción de seguros".

Acorde con lo anterior, la citada Clasificación Internacional de Productos y Servicios, establecida en virtud del Arreglo de Niza, en su Novena edición, trae una orientación acerca de la forma en que deben clasificarse los servicios, la cual le transcribimos a continuación, esperando que les sea de utilidad.
"SERVICIOS

"Si un servicio no puede clasificarse con ayuda de la lista de clases, de las notas explicativas o de la lista alfabética, las siguientes observaciones indican los criterios que conviene aplicar:
a)
Los servicios se clasifican, en principio, según las ramas de las actividades definidas por los titulares de las clases de servicios y sus notas explicativas o, si 170, por analogía con otros servicios similares que figuren en la lista alfabética;

b)
Los servicios de alquiler se clasifican, en principio, en las mismas clases en que se clasifican los servicios que se prestan con la ayuda de los objetos alquilados;

"Los servicios de asesoramiento, información o consulta se clasifican, en principio, en la misma clase que los servicios sobre los que versa el asesoramiento, la información o la consulta. Por ejemplo, consultas en materia de transporte (cl. 39), consultas en materia de gestión de negocios comerciales (cl. 35), consultas en materia financiera (cl. 36), consultas en materia de cuidados de belleza (cl. 44). La comunicación por vía electrónica de este asesoramiento, información o consulta (por teléfono, por vía informática) no tiene efectos sobre la clasificación del servicio"

Sin perjuicio de lo expuesto cabe informar que la solicitud de registro de la marca que se adelanta ante la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, debe cumplir con los requisitos previstos en los artículos 138 y 139 de la Decisión 486 de 2000 y seguir el siguiente procedimiento:

De conformidad con el Título VI, Capítulo II de la Decisión 486 de 2000, el procedimiento de registro marcario comprende las siguientes etapas:

• Presentación de la solicitud de registro, la cual debe reunir los requisitos contenidos en los artículos 138 y 139 de la Decisión 486 de 2000, tal y como lo indicamos en precedencia.

• Admisión y asignación de la fecha de presentación, siempre y cuando la solicitud cumpla con los requisitos del artículo 140.

• Examen de los requisitos de forma, dentro de los quince días siguientes a la fecha de presentación de la solicitud, según lo establecido en el artículo 144. En el evento en que la solicitud no cumpla con todos los requisitos de forma, se le dará al solicitante un plazo de sesenta días para que los subsane.

• Una vez reunidos los requisitos formales, de conformidad con el artículo 145, se ordena la publicación en la gaceta de la propiedad industrial.

• Dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la publicación, los interesados pueden presentar, si es del caso, sus oposiciones.(Decisión 486 de 2000, artículo 146)

• Una vez vencido el plazo establecido por el artículo 148 para presentar pruebas que soporten las oposiciones presentadas o en el caso en que no hubieran sido formuladas, la Superintendencia de Industria y Comercio procede a realizar el examen de registrabilidad.(lbídem, artículo 150)

• El artículo 150 de la citada decisión establece que la oficina nacional competente, en este caso, la Superintendencia de Industria y Comercio debe decidir teniendo en cuenta si se hubiesen presentado o no oposiciones, mediante resolución en la que se pronunciará sobre la concesión o denegación del registro de la marca solicitada.

A sí mismo y a modo de orientación le sugerimos que consulte la página de Internet de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, www.wipo.int (siglas en idioma inglés), ingresando por la pestaña "SERVICIOS", luego clic en “CLASIFICACIONES INTERNACIONALES"; donde encontrará la novena edición de la Clasificación Internacional de Niza y podrá servirse, además, del listado alfabético de servicios que allí aparece, a fin de tener mayores elementos de juicio para determinar la (s) clase (s) que comprende los servicios con los que pretende se distinguirá la marca cuyo registro se va a solicitar.

Finalmente, es preciso aclararle que el artículo 143 de la Decisión 486 de 2000, dispone que:

“El solicitante de un registro de marca podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. …

"Así mismo, la oficina nacional competente podrá sugerir al solicitante modificaciones a la solicitud en cualquier momento del trámite. Dicha propuesta de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 144.

"En ningún caso la modificación podrá implicar el cambio de aspectos sustantivos del signo o la ampliaciót7 de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud.

(...)".(Negrilla fuera del texto)
En tal virtud, la disposición citada en precedencia, consagra sólo la posibilidad de invocar la modificación de la solicitud de registro marcario en la medida que se encuentre en trámite y no cuando haya sido concedida.

Frente al tema, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 039-IP-2009, ha señalado:

"En una solicitud de registro de marca se pueden distinguir dos clases de elementos: los principales y los secundarios. Los primeros no son susceptibles de modificación dentro de la tramitación de dicho registro, es decir, no se aceptan cambios en los elementos esenciales del signo, en la denominación y en el gráfico, así como no se permite la ampliación de los productos o servicios a protegerse con la marca, ni el cambio de clase. De existir una modificación de esa  naturaleza en cualquier momento del trámite, se estaría constituyendo una nueva  solicitud sujeta al procedimiento inicial de registro. Los segundos, en el contexto del artículo 143 de la Decisión 486, podrán ser modificados únicamente con relación a aspectos secundarios relativos a la descripción de la marca, así como, se podrán eliminar o restringir productos o servicios principalmente especificados. La modificación procede cuando no se altera la naturaleza del signo que se pretende registrar. En este sentido, una modificación de carácter secundario puede darse, sin ser necesaria la presentación de una nueva solicitud.

"Al respecto, este Tribunal ha señalado en reiterada jurisprudencia que: "Los aspectos secundarios que contiene la solicitud inicial para el registro de la marca, (tamaño de la letra y tipo de letra en alguno casos, faltas ortográfica o mecanográficas, dirección del solicitante, supresión de algún elemento genérico o secundario de la denominación, etc.) o todos aquellos cambios que no alteren el aspecto general de la marca, pueden ser modificados, sin que esto signifique la presentación de una nueva solicitud, sino la continuación de la primera, inclusive con el derecho de prioridad que la Decisión 344 establece (...)". (Proceso 41-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. N° 1195, de 11 de mayo de 2005, marca: DISEÑO)".(Resaltado y subrayado fuera del texto)

Una vez en claro lo anterior, resulta importante advertirle, que las modificaciones a una marca ya concedida no son procedentes a la luz de lo establecido en la normativa andina, Decisión 486 de 2000. Por lo tanto, si se desea proteger una nueva imagen, nuevo logo con nuevas características, cuyos elementos difieren de la marca previamente registrada y para distinguir nuevos servicios para los cuales se va a utilizar, resulta necesario cumplir para ello con el lleno de los requisitos legalmente establecidos en los artículos 134 y 135 de la normativa en mención y surtir el trámite de registro pertinente, ante la Dirección de Signos Distintivos de esta Superintendencia, tal y como lo señalamos en precedencia.

Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página de internet www.sic.gov.co. En la pestaña de Doctrina, encontrará conceptos emitidos por esta Superintendencia. Así mismo, podrá servirse del índice temático de normas y conceptos.

Atentamente,

MARIA DEL SOCORRO PIMIENTA CORBACHO

Jefe Oficina Asesora Juridica

Este documento fue tomado directamente de la página oficial de la entidad que lo emitió.
