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SUPERINTENDENCIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Bogota D.C. RAD: 13-100747--2-0 FECHA: 2013-06-06 07:20:04
DEP: 10 OFICINA ASESORA EVE: SINEVENTO
JURIDICA
TRA: 113 DP-CONSULTAS FOLIOS: 8
ACT: 440 RESPUESTA

10

Doctor

RAFAEL ANGEL AMAYA
CALLE 17 #5-21 OF 601
BOGOTA D.C.--COLOMBIA

Asunto: Radicacion: 13-100747- -2-0
Tramite: 113
Evento:
Actuacion: 440
Folios: 8

Estimado(a) Doctor:

Con el alcance previsto en el articulo 28 del Codigo de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo, damos respuesta a su comunicacion radicada en
esta Entidad con el nimero de la referencia, en los siguientes términos:

1. Consulta

Se pregunta si es licito importar unos sombreros provenientes de China y México,
teniendo en cuenta lo siguiente:

"Primero: Que debido a que en Colombia se han otorgado patentes colectivas como la
expedida por esa superintendencia a Tejeduria Zenu con resolucion 71097 de 2011 y
teniendo en cuenta que han incautado de forma arbitraria por parte d ela policia y por
orden de la Direccién de investigaciones de la proteccion al consumidor se restringié la
importacion de materia prima (campanas) para la hechura de sombreros.

Segunto: Que varias importaciones provenientes de la China y elementos elaborados
sin realizar un peritaje por persona idénea son incautados por las autoridades en
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perjuicio de los industriales y comerciantes de sombreros y afines, lo cual esta
paralizando este renglén de la economia.

Tercero: Que los sombreros estan considerados como una mercancia de libre
importacion y no existe norma dentro del arancel de aduanas que haga algun tipo de
diferenciacion o restriccion."

2. Alcance de la Resolucién 70661 del 2 de diciembre de 2011 - registro de marca
colectiva

Por medio de la Resolucién 70661 de 2011 se concedié el registro de la marca
colectiva "Sombrero Vueltiao" al Resguardo Indigena Zenu de Santandrés de
Sotavento, para identificar en el mercado prendas de vestir, calzado y sombrereria,
productos de la clase 25 de la Clasificacién Internacional de Niza, por lo cual el titular
podra ejercer el derecho a impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento,
los actos enumerados en el articulo 155 de la Decisién 486 de la Comision de la
Comunidad Andina:

“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 [a 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 signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera
productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusidon o un riesgo de
asociaciéon 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 0 servicios, cuando ello pudiese causar al titular del
registro un dafio econémico o comercial injusto por razén de una dilucién 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;

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 1, 3, 5, 7'y 10 PBX: (571) 5870000 Al contestar favor indique el nimero
Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55 int. 2 Tel (571) 5737020 de radicacion que se indica a continuacion:
Cali Center (571) 592 04 00. Linea gratuita Nacional 01800-910165 Radicacién: 13-100747- -2-0 2013-06-06

Web: www.sic.gov.co e-mail: contactenos@sic.qov.co
Boaota D.C. Colombia

£ PROSPERIDAD
Py e IPARA TODOS





[image: image3.png]Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

f) usar publicamente 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”.

Las limitaciones al derecho exclusivo y excluyente del titular marcario seran las
previstas en los articulos 157 a 159 de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad
Andina:

"Articulo 157.- 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 produccidon de sus productos o de la prestacién 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 propédsitos de identificacién o de
informacion y no sea capaz de inducir al publico a confusién sobre la procedencia de los
productos o servicios.

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 propédsito de informacion al publico y no sea susceptible de inducirlo a confusién
sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.

Articulo 158.- El registro de una marca no dard 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 ftitular del registro o por otra persona con consentimiento del titular o
econdmicamente vinculada a él, en particular cuando los productos y los envases o
embalajes que estuviesen en contacto directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna
modificacion, alteracidn o deterioro.

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

Articulo 159.- Cuando en la Subregién existan registros sobre una marca idéntica o
similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios,
se prohibe la comercializacién de las mercancias o servicios identificados con esa
marca en el territorio del respectivo Pais Miembro, salvo que los titulares de dichas
marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercializacién.

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 1, 3, 5, 7'y 10 PBX: (571) 5870000 Al contestar favor indique el nimero
Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55 int. 2 Te! (571) 5737020 de radicacion que se indica a continuacion:
Call Center (571) 592 04 00. Linea gratuita Nacional 01800-310165 Radicacion: 13-100747- -2-0 2013-06-06

Web: www sic.gov.co e-mail: contactenos@sic.gov.co
Boaota D.C. Colombia

1PARA TODOS





[image: image4.png]Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberan adoptar las previsiones
necesarias para evitar la confusion del publico respecto del origen de las mercancias o
servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificacién del origen de los
productos o servicios en cuestion con caracteres destacados y proporcionales a los
mismos para la debida informacién al publico consumidor. Esos acuerdos deberan
inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre practicas
comerciales y promocion de la competencia.

En cualquier caso, no se prohibird la importacién de un producto o servicio que se
encuentre en la situacion descrita en el primer parrafo de este articulo, cuando la marca
no esté siendo utilizada en el territorio del pais importador, segin lo dispuesto en el
primer parrafo del articulo 166, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la
oficina nacional competente, que la no utilizacion de la marca obedece a causas
justificadas.".

3. Alcance de la Resoluciéon 71097 del 7 de diciembre de 2011 - declaracion de
proteccion de denominacién de origen

Por medio de la Resolucién 71097 de 2011 se declaré la proteccion de la denominacion
de origen "Tejeduria Zenl", para distinguir sombreros elaborados a partir de cafa
flecha en el Resguardo Indigena de San Andrés de Sotavento, que ocupa la zona
geografica delimitada en el mismo acto administrativo.

De acuerdo con el articulo 212 de la Decisidbn 486 Andina, una vez declarada la
proteccion de una denominacién de origen la utilizaciéon de la misma quedara reservada
exclusivamente a los productores, elaboradores, transformadores o extractores que
tengan sus establecimientos en la zona delimitada y que hayan sido debidamente
autorizados para tal fin, en los términos y condiciones establecidos en los articulos 207
y siguientes de la misma Decision 486 y en la Resolucion 57530 de 2012 expedida por
la Superintendencia de Industria y Comercio, y la persona o entidad a quien se haya
delegado la facultad de autorizar el uso tendra el derecho a impedir cualquiera de los
actos mencionados en el articulo 155 de la Decisibn Andina 486 de 2000,
constituyendo uso de la denominaciéon de origen por parte de terceros los actos
relacionados en el articulo 156 subsiguiente.

Ahora, en relacion con el uso de las denominaciones de origen la Superintendencia de
Industria y Comercio no soélo tiene la funcién de declarar su proteccion, otorgar
autorizaciones de uso de las mismas, delegar esta facultad de autorizacion o reconocer
denominaciones de origen extranjeras, sino que también tiene las siguientes:

(i) A partir de la entrada en vigencia del articulo 24 de la Ley 1564 del 12 de julio de
2012, Ley General del Proceso, también ejerce facultades jurisdiccionales para conocer
de los procesos de infraccidon a derechos de propiedad industrial.
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(ii) Conforme a los principios del Estatuto de Proteccion al Consumidor, Ley 1480 de
2011, para garantizar el adecuado uso de las denominaciones de origen protegidas en
el mercado y la identificacibn de los productos designados por parte de los
consumidores, la Superintendencia adoptarda un sello oficial que los beneficiarios y
demas autorizados al uso de la denominacién de origen podra utilizar e incluir en el
etiquetado, y sancionard a quienes lo utilicen indebidamente cuando constituya
violacidon a las disposiciones sobre proteccién del consumidor, previa investigacion
adelantada por la Delegatura para la Proteccion del Consumidor (Punto 7.8.1 del
Capitulo VIl del Titulo X de la Circular Unica).

(iii) De acuerdo con los articulos 258 y siguientes de la Decision 486 Andina, en
concordancia con el articulo 143 de la Ley 446 de 1998, el articulo 6 de la Ley 1340 de
2011 y el Decreto 4886 de 2011, iniciara de oficio o a peticion de parte las
investigaciones administrativas por la comisiéon de actos de competencia desleal
vinculados con derechos de propiedad industrial, entre ellos, los que se ejercen sobre
denominaciones de origen, en el ambito de aplicaciéon de la Ley 256 de 1996, Ley de
Competencia Desleal (Punto 7.8.2 del Capitulo VIl del Titulo X de la Circular Unica).

4. Alcance de la Resolucion 439 del 17 de enero de 2013 - suspensién preventiva
de producciéon, comercializacion y venta de sombreros semejantes al Sombrero
Vueltiao

Por medio de la Resoluciéon 439 del 17 de enero de 2013 la Superintendencia de
Industria y Comercio - Direccién de Investigaciones de Proteccion al Consumidor,
ordendé “de manera preventiva la suspension inmediata de la produccion,
comercializacion o venta de todo sombrero que imite, aparente ser o represente, se
asemeje o evoque al sombrero que identifica la denominacién de origen protegida
"Tejeduria Zeni" y que es también identificado con el signo distintivo protegido (marca
colectiva) "Sombrero Vueltiao" con la finalidad de sustituirlo”, a todo aquel que hubiere
puesto el producto en el mercado colombiano, a través de su importacion, fabricacion,
distribucién, venta, alquiler o cualquier forma de comercializacién, o lo hubiera tenido
para fines de exportacion.

Dicha medida se tomd dentro de la indagacion preliminar llevada en el expediente 13-
5029, con fundamento en las facultades conferidas a la entidad mediante el articulo 59
de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con los articulos 1, 3, 5, 23 y 30 de la misma
ley, y el Decreto 4886 de 2011, con el propdsito de evitar el perjuicio a los
consumidores por el error al que podrian verse inducidos por la comercializaciéon en
Colombia de sombreros que imitaban, aparentaban o pretendian sustituir el sombrero
vueltiao, teniendo en cuenta que a esa altura de la investigacion administrativa se
prob6 que se trataba de un producto identificado con la marca colectiva "Sombrero
Vueltiao", registrada ante la Superintendencia de Industria y Comercio mediante
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Resoluciéon 70661 de 2011, y como producto designado por la denominacion de origen
protegida "Tejeduria Zend", declarada a través de la Resoluciéon 71097 de 2011 de la
misma entidad, por todo lo cual sélo es Sombrero Vueltiao aquel elaborado en la zona
geografica delimitada por la denominacién de origen protegida Tejeduria Zenu.

Consideramos importante informar que en el mismo proceso, por medio de Resolucion
9906 del 14 de marzo de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio - Direccion
de Investigaciones de Proteccidon al Consumidor decidié iniciar la investigacion
administrativa formulando cargos en contra de las personas que inobservaron la orden
impartida mediante la Resolucion 439 de 2013, por hechos acaecidos y evidenciados
por la Policia Nacional en fecha posterior al 18 de enero de 2013, fecha a partir de la
cual era obligatoria la mentada Resolucién 439.

Con fundamento en todo lo anterior, nos permitimos dar respuesta a su consulta
exponiendo las siguientes conclusiones.

5. Conclusiones

5.1. En Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la
Resolucion 71097 de 2011 no otorgd patente colectiva (no existe tal figura en materia
de propiedad industrial) sino que declaré la proteccion de la denominacién de origen
"Tejeduria Zenu", para distinguir sombreros elaborados a partir de cafia flecha, en la
zona geografica correspondiente a aquella en la que se asienta el Resguardo Indigena
San Andrés de Sotavento.

5.2. La Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolucion 439 de
2013, de manera legitima, por haber actuado con fundamento en facultades legalmente
conferidas, no "restringié la importacion de materia prima (campanas) para la hechura
de sombreros”, como se afirma en la consulta, sino que ordend la suspension
inmediata de la produccién, comercializaciéon o venta de todo sombrero que imite,
aparente ser o represente, se asemeje o0 evoque al sombrero identificados tanto con la
denominacion de origen protegida "Tejeduria Zend", como con la marca colectiva
"Sombrero Vueltiao".

5.3. Para asegurar el cumplimiento de la orden proferida por la Superintendencia de
Industria y Comercio mediante la Resolucion 439 de 2013, solicitd la intervencion de la
fuerza publica - Policia Nacional y de la DIAN, y que en cumplimiento de sus funciones
legales la Policia Nacional ha incautado mercancia que corresponde a la descrita en el
articulo 1 de la Resolucién 439 de 2013.

5.4. La legalidad del procedimiento aplicado durante las incautaciones puede ser
discutida dentro de las actuaciones administrativas o judiciales en las que se tengan
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como prueba, en desarrollo de una accién de nulidad o de nulidad y restablecimiento
del derecho contra el acto administrativo que se fundamente en ellas, nunca durante el
tramite de un derecho de peticién - consulta, como el que se responde por medio del
presente concepto.

5.5. El ejercicio de la libertad econémica, garantizada en Colombia mediante el articulo
333 de la Constitucion Politica, que implica el de la libre competencia, la libertad de
empresa, la libre iniciativa privada y la libertad de contratacién, como todos los
derechos y libertades dentro del marco de este Estado social de derecho, no es
absoluto, sino que se encuentra limitado por los derechos de los demas y por la
prevalencia del interés general. En particular, a las libertades consagradas en el
articulo 333 se les imponen como limites el bien comun, y aquellos que defina el
legislador en salvaguarda del interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la
Nacion.

Asi, los agentes econdémicos no se encuentran legitimados para actuar de forma
arbitraria en el mercado, sino que deben respetar las reglas que el legislador haya
establecido en aras de proteger ia libre y leal competencia y el derecho de los
consumidores, entre otros. Por lo tanto, el que la importacion de una mercancia no esté
restringida, en principio, por normas especiales de comercio exterior, no implica el
desconocimiento de derechos de propiedad intelectual o de derechos de los
consumidores reconocidos y protegidos en el pais.

5.6. Si los sombreros que quieren importarse desde China y México no hacen parte de
los productos mencionados en el articulo 1 de la Resolucion 439 de 2013, no vulneran
derechos de propiedad industrial constituidos a favor de otros titulares (como el caso
del Sombrero Aguadefio, con denominacion de origen protegida mediante Resolucion
69302 de 2011, de Sombreros de Sandona, con denominaciéon de origen protegida
mediante Resolucion 69304 de 2011) y cumplen con las normas de proteccion al
consumidor y proteccién de la competencia, los sombreros podrian importarse desde el
punto de vista de las normas cuyo cumplimiento vigila la Superintendencia de Industria
y Comercio, restando sélo el cumplimiento de disposiciones que en materia de
comercio exterior estan bajo el control del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
en virtud del articulo 1, numeral 20 del Decreto 210 de 2003.

Con el fin de que esa entidad le diera una informacion especifica al respecto, en
cumplimiento del articulo 21 del Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, le trasladamos su consulta el pasado 26 de abril de 2013,
como consta en el documento adjunto.
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Si requiere mayor informacioén sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las
normas objeto de aplicacién por parte de esta entidad, puede consultar nuestra pagina
en Internet, www.sic.gov.co.

Atentamente

O BURGOS DURANGO P
Jefe Oficina Asesora Juridica o
Elaboré: Claudia Bohérquez

Revisé: William Burgos
Aprobd: William Burgos
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