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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Bogota D.C. RAD: 12-209523- -2-0 FECHA: 2013-01-15 10:26:25
DEP. 10 OFICINA ASESORA EVE: SINEVENTO
JURIDICA
TRA: 113 DP-CONSULTAS FOLIOS: 13

ACT: 440 RESPUESTA

10

Sefior

EDUARDO GARCIA RIOS

AVENIDA JIMENEZ No. 8-49 OFICINA 1003
BOGOTA D.C.--COLOMBIA

Asunto: Radicacién: 12-209523- -2-0
Tramite: 113
Evento:
Actuacion: 440
Folios: 13

Estimado(a) Sefior:

Con el alcance previsto en el articulo 28 del Cadigo de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta
oficina con el niumero sefialado en el asunto, en los siguientes términos.

1. Consulta

"Si los envases de vidrio, registrados como marcas tridimensionales, luego de ser
desechados por el consumidor del producto envasado en tales recipientes, dichas
marcas siguen siendo legalmente protegidas o no, atin cuando en el proceso de

reciclaje se borren por medios fisicos o quimicos las marcas y o simbolos amparados
por el correspondiente registro”.

2. Materia objeto de consulta
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De acuerdo con las atribuciones conferidas por mandato legal a esta
Superintendencia, en particular por el Decreto 4886 de 2011, corresponde a esta
entidad, principalmente, velar por el cumplimiento de las normas sobre proteccion al
consumidor, proteccion de la competencia, administrar el sistema nacional de la
propiedad industrial, asi como tramitar, decidir los asuntos relacionados con la misma,
y conocer y decidir los asuntos jurisdiccionales en materia de proteccion al
consumidor, competencia desleal y propiedad industrial, y ejercer control y vigilancia
de las camaras de comercio, sus federaciones y confederaciones.

En materia de propiedad industrial, mediante el mismo decreto se le asigné a la
Superintendencia de Industria y Comercio la funcidén general de administrar el sistema
nacional de la propiedad industrial, que implica las especiales o especificas de (i)
llevar el registro nacional de la propiedad industrial, instrumento en el que se inscriben
todos los actos de concesién de derechos de propiedad industrial a través de registro
0 patente, los actos por los cuales se modifican y transfieren y los que establecen
presuncion de primer uso o conocimiento del mismo (depdsitos), y (i) tramitar y decidir
las solicitudes de concesion de patentes de invencion y de modelo de utilidad,
registros de disefios industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas

y lemas, depésitos de nombres y ensefias comerciales, declaracion y autorizaciones
de uso de denominaciones de origen.

Igualmente, la Superintendencia de Industria y Comercio ejerce funciones
jurisdiccionales frente a procesos de infraccion de derechos de propiedad industrial, en

virtud del articulo 24 de la Ley 1564 de 2012, a partir de la fecha de su promulgacion,
es decir, del 12 de de julio de 2012.

De acuerdo con el anterior marco normativo, responderemos su consulta. Sin
embargo, en primer lugar, nos permitimos manifestarle que teniendo en cuenta los
principios de igualdad e imparciatidad que deben orientar toda actuacién administrativa
nuestros conceptos Unicamente deben contener pautas de caracter general que sirvan
de elementos de juicio para ilustrar los temas que ocupan las inquietudes de los
distintos peticionarios y les permita tomar la decision que se adapte a sus
necesidades, a riesgo de vulnerar el principio de imparcialidad que debe orientar toda
actuacion administrativa, asi como la garantia constitucional del debido proceso.

Observamos que la respuesta exacta a su consulta requeriria un analisis juridico de su
situacion con el propésito de emitir un concepto que defienda o que esté conforme con
sus intereses particulares, servicio que corresponderia dar a un asesor juridico privado
Yy no a una entidad publica como la Superintendencia de Industria y Comercio, vigilante

del bien general y limitada, como arriba se sefialo, por los principios de la actuacién
administrativa.
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Por lo tanto, no nos sera posible emitir la asesoria que nos pide sobre el caso que nos
pone de presente, pero le brindaremos la informacion necesaria para que tome la
decision que mas convenga a sus intereses.

3. Marca tridimensional

El articulo 134 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina define Ia
marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el
mercado. Podran registrarse como marcas los signos susceptibles de representacion
gréfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en
ningan caso sera obstaculo para su registro."

En la misma norma se indica que, entre otros signos, puede constituir marca la forma
de los productos, sus envases o envolturas y cualquier combinacién de los signos o

medios indicados en los apartados del mismo articulo, lo cual incluye las marcas
tridimensionales.

En relacién con las marcas tridimensionales, el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, en interpretacion prejudicial dictada en el Proceso 64-IP-2006, ha sefialado
que “un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones del espacio: se trata

de un cuerpo provisto de volumen; dentro de esta clase se ubican los envases,
envoltorios y relieves".

4. Derecho al uso exclusivo de una marca - ejercicio del jus prohibendi

El derecho al uso exclusivo de una marca(1), en Colombia, se adquiere, Gnicamente,
por el registro efectuado ante esta Superintendencia(2) por el que se confiere a su
titular el derecho a usar la marca de manera exclusiva y excluyente, y a ejercer el jus
prohibendi, consistente en actuar contra cualquier tercero que, sin su consentimiento,
realice los actos indicados en las disposiciones sefialadas en la Decision 486 del 2000
de la Comisién de la Comunidad Andina, normatividad comunitaria aplicable en
nuestro pais en materia de propiedad industrial.

En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina(3), ha expresado que:

“El derecho al uso exclusivo de una marca, incluye tanto el atributo positivo de su titular
para permitir o conceder el uso del mismo a un tercero, publicitar la marca, etiquetar
los productos o promocionar los servicios con la marca registrada, etc., como el
atributo negativo de impedir la utilizacién no autorizada; este derecho se deriva del
registro de la marca segun la literalidad del titulo respectivo, sin que la ley proteja
distintas formas o derivaciones marcarias dejadas a capricho del titular’.
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El articulo 155 de la Decisi()n‘486 de la Comisién de la Comunidad Andina, dispone
que:

“El registro de una marca confiere a su titular el derecho a impedir a cualquier tercero
realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos
para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios
para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o
acondicionamientos de tales productos;

b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese
aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca;
sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o
sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos:

c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que
reproduzcan o contengan la marca, asi como comercializar o detentar tales materiales:

d) usar en el comercio un sigho idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera
productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusién o un riesgo de
asociacion con el titular del registro. Tratandose del uso de un signo idéntico para
productos o servicios idénticos se presumira que existe riesgo de confusion;

e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida
respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular
del registro un darfio econdémico o comercial injusto por razén de una dilucion de la
fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razén de un
aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;

f) usar pablicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida,
aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilucién de la fuerza

distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto
de su prestigio”. '

En este orden de ideas tenemos que en ejercicio de sus derechos de propiedad
industrial el titular de una marca registrada puede impedir el uso de un signo —marca,
lema, nombre, ensefia comercial o indicacion geografica- similarmente confundible con
el suyo, para distinguir productos, servicios o actividades igualmente similares o
relacionadas, cuando tal uso en el comercio cause confusién o riesgo de asociacion
entre el publico consumidor. Por el contrario, quien no es titular de un registro de

marca tampoco es titular de los derechos de propiedad industrial enumerados en el
articulo 155 transcrito.

5. Los principios de especialidad y territorialidad de la proteccién marcaria
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El derecho al uso exclusivo y excluyente sobre una marca esta limitado por dos
principios: el principio de la especialidad y el de la territorialidad.

La especialidad en materia de marcas debe ser entendida como el principio que rige
el registro de estos signos distintivos, segln el cual, aquél sélo se confiere para
proteger exclusivamente los productos o servicios enmarcados dentro de una clase
determinada. De esta forma, el principio de especialidad se convierte en una frontera
para el derecho al uso exclusivo que tiene el titular sobre una marca registrada, el cual
sOlo puede ser roto en eventuales casos, como cuando se ejerce la oposicién frente a
solicitudes de registro de signos que pretenden distinguir productos o servicios que,
aungue no corresponden a la clase para la cual se concedid el registro opositor, estan
relacionados tan estrechamente que puede haber riesgo de confusién, o cuando se
ejerce dicha oposicion por la notoriedad que caracteriza al signo distintivo del opositor.

El principio de la especialidad hace que el registro de marcas sea independiente; es
decir, que el titular de una marca registrada no goce de ninguna prerrogativa al
momento de presentar nuevas solicitudes del mismo signo. Por lo tanto, cada nueva
solicitud debe someterse al tramite consagrado en la Decisién 486 del 2000 vy al
estudio de las causales de irregistrabilidad en ella consagradas. Al respecto, el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado reiteradamente(4):

“Por el principio de la especialidad, se entiende que es necesario para que exista
confusion que ésta se concrete o limite a productos o servicios comprendidos en una
misma clase; esto significa que: ‘sobre un mismo signo pueden recaer dos 0 mas
derechos de marca ‘auténomos’ (pertenecientes a distintos titulares) siempre que cada
una de estas marcas autonomas sea utilizada en relacion con una clase o variedad
diferente de productos o servicios’.

“Por su parte Zuccherino manifiesta: ‘La regla de la especialidad de la marca requiere
que la misma confiera derechos sélo en relacion a los bienes o servicios designados en
la solicitud de registro. El principio es claro: los derechos exclusivos que otorga la
marca sélo se adquieren para invocar la proteccion del derecho marcario, en conexion
a los bienes o servicios para los que ha sido registrada. Por lo tanto el titular de una
marca no puede, en principio, solicitar el amparo legal si un tercero solicita o usa una
marca semejante o igual destinada a distinguir articulos o servicios distintos’.

"Se concluye, que si pueden registrarse signos similares en la misma clase

internacional, pero siempre que amparen productos o servicios diferentes Yy, siempre y
cuando, no conduzcan al publico a error’.

De acuerdo con el principio de la territorialidad, la proteccion juridica y el ejercicio del
derecho sobre una marca registrada esta delimitado por el territorio del pais en que se

otorga la respectiva concesion o registro. Sobre este punto se ha manifestado el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, asi:
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"La regla general en Derecho Marcario es la de que el derecho exclusivo que para el
titular de una marca le otorga el registro de la misma debe circunscribirse al ambito
territorial en que se aplica la ley marcaria. Esta connotacion territorial hace también que
las marcas registradas en el extranjero no puedan gozar del derecho de exclusividad
en un pais determinado.

El alcance de la proteccion extraterritorial de las marcas, sélo puede producirse cuando
se dan las condiciones previstas en la ley marcaria, como es el caso de la notoriedad y
de los acuerdos de comercializacion, que se regulan en los articulos 83 literal b) y 107
de la Decision 344 de la Comisién del Acuerdo de Cartagena, respectivamente.

(...) De conformidad con la doctrina comunitaria ‘la proteccion y los efectos de los
derechos de la propiedad industrial se circunscriben al territorio del Estado en que tales
derechos son reconocidos. Dicho en otros términos, la proteccion que dispensa el
Estado no puede extenderse mas alla de sus fronteras’ (Procedimiento de Propiedad
Industrial, Metke, Ricardo, Camara de Comercio de Bogota, 1994, pag. 26).

El principio de territorialidad del derecho marcario a que se refiere el autor, como éste
lo anota, esta sujeto a excepciones derivadas de regulaciones contenidas en convenios
internacionales que permiten hacer extensiva la proteccidén de derechos constituidos en
unos estados a otros paises pertenecientes a un convenio determinado. Es el caso de
la Convencion de Washington de 1929, que permite extender la proteccién legal de una
marca otorgada en un estado a otros estados vinculados al convenio internacional” (5).

Por lo anterior, los derechos de exclusividad para el uso de una marca se tienen
dentro del territorio del pais o Estado donde se conceden, y para la comercializacion
de los productos o servicios distinguidos con una marca en otros paises, debe tenerse
en cuenta la legislacion interna de los mismos.

6. Limitaciones a los derechos conferidos por el registro de una marca

Aparte de los limites que los principios de especialidad y territorialidad imponen a los
derechos que confiere el registro marcario, estan los impuestos por las libertades
comerciales de los demas, que les permiten hacer uso de una marca sin
consentimiento del titular de su registro, en los eventos expuestos en el articulo 157 de
la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, asi:

“Los terceros podran, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el
mercado su propio nombre, domicilio o seudénimo, un nombre geografico o cualquier
otra indicacion cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de
origen o época de produccion de sus productos o de la prestaciéon de sus servicios u

otras caracteristicas de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso
a titulo de marca, y tal uso se limite a propésitos de identificacién o de informaciéon v no
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sea capaz de inducir al publico a confusién sobre la procedencia de los productos o
servicios. (Subraya fuera del texto)

“El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar
la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar
la existencia o disponibilidad de productos o servicios legitimamente marcados; o para
indicar la compatibilidad o adecuacién de piezas de recambio o de accesorios
utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena
fe, se limite al propésito de informacion al publico y no sea_susceptible de inducirlo a
confusion sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos”.
(Subraya fuera del texto) (6).

Dentro de las limitaciones de los derechos marcarios, merece consideracion especial
el llamado agotamiento del derecho, que se estudiara a continuacion.

7. Agotamiento del derecho sobre las marcas

El agotamiento del derecho sobre una marca constituye uno de los limites del derecho
de exclusiva sobre la misma (ius prohibendi), en tanto sefala el fin del derecho
exclusivo y, paralelamente, el comienzo de la libertad de comercio de los terceros con
respecto a los productos que llevan la marca. En nuestra legislacion, tal como se
encuentra consagrado en el articulo 158 de la Decision 486 de la Comisién de la
Comunidad Andina, es internacional(7), veamos:

"Articulo 158.- El registro de una marca no dara el derecho de impedir a un tercero
realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por dicho registro,
después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier pais
por el titular del registro o por otra persona con consentimiento del titular o
economicamente vinculada a él, en particular cuando los productos y los envases o

embalajes que estuviesen en contacto directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna
modificacién, alteracion o deterioro.

A los efectos del parrafo precedente, se entendera que dos personas estan
econdmicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre
la otra una influencia decisiva con respecto a la explotacién de los derechos sobre la
marca, o cuando un tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambas personas."

En efecto, el agotamiento del derecho al uso exclusivo y excluyente de marca consiste
basicamente en que, "una vez efectuada la primera venta del producto legitimamente
marcado, el titular de la marca pierde control sobre su futura destinacion (por razéon del
derecho sobre la marca y sin perjuicio de otras limitaciones de orden contractual).
Dicho en otros términos, se agota su derecho después de efectuada la primera venta.
Como consecuencia de este principio, el titular o licenciatario de la marca no esta
facultado para impedir la importacién de productos y la circulacién en el mercado
nacional de productos legitimamente identificados con la marca que hayan sido
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puestos en el comercio, en el pais o en el exterior, mediante su venta o cualquier otro
medio licito por el titular de la marca o un tercero autorizado o vinculado
econdmicamente al titular” (8).

El tema, como puede advertirse, tiene intima relaciéon con las llamadas importaciones
paralelas que se presentan cuando terceros importan a un pais los productos
marcados y luego los comercializan, habiendo sido éstos previamente introducidos al
pais exportador por su titular o por terceros legalmente autorizados.

8. La posibilidad de confusion por el uso de signos distintivos

El valor de los signos distintivos, en especial el de la marca, como instrumento en el
desarrollo del comercio tanto interno como internacional se ha sustentado en la
necesidad de indicar el origen o la propiedad de los bienes asi como en la posibilidad
de que mediante su capacidad distintiva se conforme una clientela basada en la
fidelidad del consumidor hacia el producto o servicio identificado(9).

Siendo, entonces, la funcién principal de la marca distinguir productos y servicios en el
mercado, se hace esencial impedir la coexistencia_de signos que confundan al
consumidor, dotando al sistema de la transparencia necesaria para que, de un lado, no
se lesionen los derechos del empresario titular de una marca idéntica o similar
anteriormente registrada, y por otra parte, se proteja al publico consumidor del riesgo de

confusion al que puede llevarlo la marca del producto o servicio que satisface sus
necesidades.

Para determinar el riesgo de confusion al cual puede verse sometido un consumidor en
presencia de productos o servicios identificados con signos que presentan
caracteristicas idénticas o similares, el examinador de la Superintendencia de Industria y
Comercio o el juez competente deben aplicar los criterios jurisprudenciales establecidos
y seguidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ejemplo de lo cual se
puede consultar en su interpretacion judicial 41-1P-2004:

“El examinador al observar las marcas en conflicto, debera determinar si existe o no
identidad o semejanza entre la marca ultimamente registrada y la que obtuvo el registro
previamente, para luego concluir si las similitudes o semejanzas encontradas pudiesen
generar confusién. La autoridad nacional competente en procura de salvaguardar el
interés general de los consumidores y el derecho exclusivo del titular de la marca, debe
impedir el registro de marcas confundibles o capaces de crear tal situacion.

La confusién generada entre las marcas puede ser directa o indirecta, la primera se
presenta cuando el consumidor adquiere un producto que en realidad no deseaba

comprar y la confusién indirecta surge cuando los usuarios atribuyen en forma errada a
dos marcas un origen empresarial comun.
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Acerca del riesgo de confusion el Tribunal ha expresado:

‘La posibilidad de que subsistieran en el mercado, en titularidad de dos o mas
personas, marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o
de la misma naturaleza o finalidad, generaria un verdadero riesgo de confusion entre
los consumidores, quienes quedarian en incapacidad de distinguir el origen
empresarial de los mismos bienes y escoger entre ellos, en condiciones de entera
libertad”. (TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia del 22
de mayo del 2002. Proceso N° 02-IP-2002. Marca: “PACIOLO”. Publicado en la Gaceta
Oficial N° 804 del 11 de junio del 2002)

“Ciertamente, cuando los signos ademas de idénticos tienen por destino individualizar
unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusion es absoluto, de ahi que por
ejemplo, en el Acuerdo sobre los ADPIC se consagre para esta hipétesis la presuncion
de confusiéon (articulo 16, numeral 1). En cambio, para los demas casos de
comparacion el analisis de confundibilidad requiere un mayor esfuerzo de parte de la
administracion o del juez, segun sea el caso, pues debera precisar si no obstante la
identidad entre los signos enfrentados el riesgo no se presenta por estar dirigidos a
productos o servicios disimiles, o si, a pesar de ello, el caracter notorio de la marca
preexistente se impone frente .al principio de la especialidad”. (TRIBUNAL DE
JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 17 de agosto de 1998. Proceso

N° 4-IP-98. Marca: “OPTIPAN". Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena
N° 375 de 7 de octubre de 1998).

“La similitud entre las marcas puede ser de naturaleza grafica, fonética o ideolégica, la
primera existe por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los
cuales, la sucesién de vocales, la longitud de las palabras, el nimero de silabas, las
raices o las terminaciones comunes puede generar en mayor o menor grado la
confusion; la similitud fonética se genera entre los signos que al ser pronunciados
tienen un sonido similar o idéntico, tal situacién dependera de la identidad en la silaba
tonica o de la coincidencia en las raices o terminaciones; finalmente, la similitud

ideoldgica se produce entre signos que evocan las mismas o similares ideas, dado el
parecido conceptual de los signos.

‘4.3  Reglas para la comparacion entre signos.

“En el caso de presentarse conflicto entre una marca ya registrada y otra que se
pretende registrar, corresponde a la autoridad nacional competente, proceder al cotejo
entre las marcas, para luego determinar si existe o no riesgo de confusion,
considerando para ello las reglas doctrinarias establecidas a ese proposito.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en numerosas sentencias hace
mencion de los criterios que deben ser considerados para analizar la existencia de
riesgo de confusion, los que segun el tratadista Breuer Moreno son los siguientes:

“1. La confusién resulta de la impresién de conjunto despertada por las marcas.
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“2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simuitanea.

‘3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre
las marcas.

‘4. Quien aprecie la semejanza debera colocarse en el lugar del comprador presunto,
tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los
signos en disputa.” (“TRATADO DE MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO’,
Editorial Robis, Buenos Aires, Pags. 351y SS.)

Las reglas antes mencionadas se resumen de la siguiente manera: el cotejo de todo tipo
de marcas debe realizarse bajo una vision de conjunto, es decir que no se deben
desmembrar o descomponer las marcas en conflicto para establecer la

similitud existente entre ellas, el presente criterio se aplica en la comparacién de todo tipo
de marcas.

En la comparacién marcaria, debe emplearse el método de cotejo sucesivo, pues el

consumidor observa a las marcas en forma individualizada o por separado y no al mismo
tiempo.

La similitud general entre dos marcas se determina al observar los elementos semejantes
existentes entre ellas y no los elementos distintos, se debe enfatizar en sefalar cuales

son las semejanzas entre los signos, pues es alli donde por lo general se percibe el riesgo
de confusion”.

Teniendo en cuenta lo anterior es importante informarle que el uso en el mercado de
un signo confundible con otro, registrado o no, no sélo puede llegar a afectar el bien
juridico de la propiedad industrial sino también puede vulnerar el bien juridico de ia
libre y leal competencia (competencia desleal), que ocurre cuando los competidores se
valen de medios no basados en el esfuerzo propio del empresario ni en la calidad y
ventajas de las prestaciones que ofrece para conquistar la clientela, y aun puede
vulnerar el derecho de los consumidores a tomar una decisién de consumo libre, sin
confusiones sobre el origen empresarial del producto y con la informacién clara,
completa y veraz sobre el mismo y su origen empresarial. Igualmente, podria incurrirse
en las conductas penales descritas en los articulos 285 y 306 del Codigo Penal.

Delitos vinculados con marcas

En el Codigo Penal Colombiano son considerados delitos las siguientes conductas
relacionadas con marcas: la del articulo 285, vulnerando el bien juridico de la fe
publica y la del 306, vulnerando el bien juridico del orden econdémico social, que a
continuacion se transcriben con el Gnico propésito de facilitarle su consulta, sin emitir
pronunciamientos o conceptos al respecto por corresponderle tal funcion a las
autoridades judiciales y a los doctrinantes, respectivamente.
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Articulo 285. "Falsedad marcaria. (Articulo modificado por el articulo 3 de la Ley 813 de
2003. Penas aumentadas por el articulo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 10. de
enero de 2005. E! texto modificado y con las penas aumentadas es el siguiente:) El que
falsifique marca, contrasefia, signo, firma o rubrica usados oficialmente para contrastar,
identificar o certificar peso, medida, calidad, cantidad, valor o contenido, o los aplique a
objeto distinto de aquel a que estaba destinado, incurrira en prision de dieciséis (16) a
noventa (90) meses y multa de uno punto treinta y tres (1.33) a treinta (30) salarios
minimos legales mensuales vigentes.

Si la conducta se realiza sobre sistema de identificacion de medio motorizado, la pena
sera de sesenta y cuatro (64) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses de prision y muita

de uno punto treinta y tres (1.33) a treinta (30) salarios minimos legales mensuales
vigentes.".

Articulo 306. "Usurpacién de derechos de propiedad industrial y derechos de
obtentores de variedades vegetales. (Articulo modificado por el articulo 4 de la Ley
1032 de 2006. El nuevo texto es el siguiente:) El que, fraudulentamente, utilice nombre
comercial, ensefia, marca, patente de invencion, modelo de utilidad, disefio industrial, o
usurpe derechos de obtentor de variedad vegetal, protegidos legalmente o
similarmente confundibles con uno protegido legalmente, incurrira en prisién de cuatro
(4) a ocho (8) afios y multa de veintiséis punto sesenta y seis (26.66) a mil quinientos
(1.500) salarios minimos legales mensuales vigentes.

En las mismas penas incurrira quien financie, suministre, distribuya, ponga en venta,
comercialice, transporte o adquiera con fines comerciales o de intermediacién, bienes o

materia vegetal, producidos, cultivados o distribuidos en las circunstancias previstas en
el inciso anterior.".

9. Conclusién

9.1 En el registro de la propiedad industrial pueden consuitarse los elementos que
hacen parte de cada conjunto marcario, protegidos por el registro. En el caso de las
marcas tridimensionales, es posible que lo protegido no sea el envase, sino el
conjunto conformado por el envase y otros elementos nominativos, graficos o mixtos.
Sera preciso, entonces, analizar cada caso para establecer si el envase esta protegido
a pesar de la remocion de los elementos adicionales.

9.2 El titular de una marca tridimensional podra ejercitar los derechos consagrados en
el articulo 155 de la Decision 486 Andina.

9.3 De acuerdo con el articulo 158 de la Decisién 486 Andina, luego de la primera
venta consentida por el titular de la marca, éste no podra impedir que otros realicen
actos de comercio sobre el producto identificado con dicha marca, en particular
cuando los productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto directo
con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificacion, alteracién o deterioro.
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9.4 El uso en el mercado de un signo confundible con otro no soélo puede llegar a
afectar el bien juridico de la propiedad industrial sino también puede vulnerar el bien
juridico de la libre y leal competencia (competencia desleal), puede vulnerar el
derecho de los consumidores a tomar una decisién de consumo libre, sin confusiones
sobre el origen empresarial del producto y con la informacion clara, completa y veraz
sobre el mismo y su origen empresarial, e igualmente, puede incurrirse en las
conductas penales descritas en los articulos 285 y 306 del Codigo Penal.

Por lo tanto, antes de tomar la decision de usar en el comercio (comercializarlo,
reenvasar otro producto en él, etc.) un envase registrado como marca tridimensional
(como componente Unico o como parte de un conjunto marcario), debe cerciorarse de
que ademas de no vulnerar los derechos de propiedad industrial, no se induce a error
al consumidor sobre el producto que esta adquiriendo, sobre el origen empresarial del

mismo, o sobre su calidad y seguridad, o no se vulneran de alguna otra forma los
derechos del consumidor.

Para mayor informacién sobre el desarrolio de nuestras funciones y de las normas

objeto de aplicacién por parte de esta entidad, puede consultar nuestra pagina en
Internet, www.sic.gov.co.
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