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GLOSARIO 

 

 

ADPIC: Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 

relacionados con el Comercio 

 

AEC: Arancel Externo Común (de la Comunidad Andina) 

 

AGCS: Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios 

 

ALALC: Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 

 

ALCA: Área de Libre Comercio de las Américas 

 

APTA: Ley de Preferencias Andinas 

 

AUTORIDAD COMPETENTE: La autoridad administrativa, judicial o cuasi judicial 

de un Estado Miembro, a la que competa determinar si una marca es notoriamente 

conocida, o velar por la protección de las marcas notoriamente conocidas. 

 

CAN: Comunidad Andina de Naciones 



CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas 

 

ESTADO MIEMBRO: Se entenderá por “Estado Miembro” un Estado Miembro de 

la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y/o de la 

Organización Mundial de la Propiedad Industrial. 

 

GATT: Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (General 

Agreement on Tariffs and Trade) 

 

G-3: Tratado de Libre Comercio del Grupo de los Tres, TLC G-3 

 

IDENTIFICADOR COMERCIAL: Cualquier signo utilizado para identificar una 

empresa, ya pertenezca a una persona jurídica, una organización o una 

asociación  

 

NMF: Nación más Favorecida. (igualdad de trato para los nacionales de todos los 

interlocutores en el marco de la OMC) 

 

OMC: Organización Mundial del Comercio 

 

OMPI: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

 

SAI: Sistema Andino de Integración 



TJCA: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 

 

TLT: Tratado sobre el Derecho de Marcas 

 

TRIPS: Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (también conocido 

como ADPIC) 

 

ZLC: Zona de Libre Comercio 



INTRODUCCIÓN 

 

No obstante que los primeros pasos hacia el comercio multilateral se dieron en el 

mundo a finales del siglo XIX con el Convenio de París (original), sólo en 1950, 

con el establecimiento del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio GATT, 

tras la Segunda Guerra Mundial, puede considerarse formalizado el comercio 

internacional. 

 

En esta evolución, cincuenta años después se creó la Organización Mundial de 

Comercio OMC, estableciéndose un sistema comercial fuerte y prospero, 

mediante toda una serie de negociaciones y acuerdos. 

 

En materia de Propiedad Intelectual, el Acuerdo de la OMC consistió básicamente 

en una serie de normas que rigen el comercio y las inversiones, en la esfera de las 

ideas y de la creatividad. Para los países de la Comunidad Andina rigen 

actualmente : la Convención de París, el Acuerdo de Marruecos (creador de la 

OMC), el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 

relacionados con el Comercio ADPIC, el Tratado de Libre Comercio TLC 

(Colombia y Venezuela)  63 con México y el Área de Libre Comercio de las 

Américas  ALCA , (a partir de 2005). 

 

Colombia ha hecho presencia en  este proceso evolutivo, pero la Globalización a 

incrementado sustancialmente las posibilidades del comercio multilateral, cuya  



normatividad mas reciente y vigente a estado comprendida en la Decisión 344, 

que estuviera vigente desde 1993 hasta 2000, y la Decisión 486 la cual rige desde 

diciembre de 2000. 

 

El presente estudio ofrece al lector las herramientas jurídicas básicas en materia 

de Propiedad Industrial, puntualmente en el campo de las Marcas.  Así mismo, se 

presentan los aspectos  jurídicos, técnicos y prácticos del proceso marcario, 

destacando en forma comparativa las características de la Decisión 486 vigente, 

frente a su antecesora la Decisión 344, concluyendo con un análisis completo de 

las dos legislaciones. 



1. OBJETIVOS 

 

 

1.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar aspectos jurídicos marcarios utilizados en los procedimientos por parte de 

la Comunidad Andina, en relación con el Nuevo Régimen de Marcas contemplado 

en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, examinar los cambios 

en relación con el Régimen anterior contenido en la Decisión 344 y señalar las 

ventajas y desventajas del Nuevo Régimen.  

 

1.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Con el marco del Objetivo General enunciado en el párrafo anterior, los siguientes 

son los objetivos específicos: 

 

- Determinar la aplicabilidad del Nuevo Régimen (Decisión 486) en el contexto 

de la industria colombiana frente a las exigencias del comercio internacional, 

mediante un estudio analítico de los aspectos jurídicos correspondientes. 

 

- Encontrar  aspectos jurídicos, técnicos y prácticos que permitan señalar y 

recomendar su pertinencia, a las sujetos e instituciones que intervienen en la 



administración y aplicación de la normatividad respectiva, acorde con el 

proceso de desarrollo del país. 

 

- Proporcionar al usuario, (en el comercio nacional y en el comercio 

internacional), un documento el cual, por reunir aspectos generales, teóricos, 

técnicos, jurídicos y prácticos, pueda servir para orientar la consulta ante las 

autoridades competentes (Superintendencia de Industria y Comercio), acerca 

de la aplicación y utilización de procedimientos del Régimen marcario. 



2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

La Constitución Política de 1991, con su desarrollo en cuanto a postulados de libre 

empresa y de libre iniciativa privada, está acorde con los conceptos de la 

economía de mercado, por cuanto  lleva implícita  la noción de competencia entre 

los diversos agentes que toman parte en tal economía. 

 

Ante el fenómeno de la Globalización, de gran trascendencia en el mundo de hoy, 

ha surgido la necesidad de adquirir o ampliar los conocimientos en relación con la 

Propiedad Industrial, uno de los aspectos más importantes en el comercio 

internacional. 

 

En materia de Propiedad Industrial, ha habido una evolución, tanto en lo referente 

a la normatividad andina, – Decisiones 344 y 486 de la Comisión del Acuerdo de 

Cartagena,– como en la normatividad para aplicación de la Decisión 486 en 

Colombia ( Decreto 2591 de 2000 que reglamenta parcialmente la Decisión 486 y 

la Circular Única (10) de 2001). 

 



Debido a la complejidad de los nuevos procedimientos, se plantea la necesidad de 

crear una guía práctica que permita a los interesados en los procesos marcarios, 

adelantar las consultas respectivas. 

 

Frente a éstas realidades, el presente proyecto de tesis está orientado a constituir 

un acceso práctico, que facilite al lector o al usuario no especializados en el tema 

encontrar los aspectos del Nuevo Régimen Común de Propiedad Industrial 

(Decisión 486 y Decreto 2591), que por su relación con las marcas, tienen especial 

importancia para el comerciante y el empresario. 

 

Con tal enfoque, la Tesis está dirigida a aquellas personas no especializadas  en 

marcas y en  temas relacionados con la Propiedad Industrial en  general, así como 

también a funcionarios de empresas y entidades que desarrollan actividades 

vinculadas al comercio internacional, quienes, por razón de su cargo o sus 

funciones, necesitan conocer los  trámites propios del derecho marcario. 

 

En igual forma, por contener información teórico-jurídica, técnica y de carácter 

práctico, la Tesis aspira a llegar al ámbito profesional del Abogado Titulado  y del 

Abogado que desarrolle actividades específicas en el derecho marcario, 

ofreciendo una visión práctica de los diferentes aspectos marcarios en los Países 

Miembros de la Subregión Andina, junto con el correspondiente acervo 

jurisprudencial más reciente. 



Para el campo académico, la Tesis ofrece también un contenido con orientación 

didáctica, con el cual aspira a cubrir temas específicos en derecho marcario, los 

cuales en la actualidad no tienen difusión ni manejo académico a nivel de estudios 

de  pregrado. 



3. MARCO TEORICO 

 

 

La Constitución Política de Colombia de 19911 desarrolló nuevamente y en forma 

integral los fundamentos de la libertad de empresa y de iniciativa privada, en los 

cuales se halla implícita la noción de competencia entre los diversos agentes y 

partícipes de la economía del mercado. 

 

En general, el Artículo 333 de la Constitución Política de Colombia consagra éstos 

principios rectores de la economía de libre mercado, entre los cuales está el 

concepto de propiedad. 

 

En relación con la propiedad, el Artículo 58 de la Constitución Política de Colombia 

dice: 

“Artículo 58 

Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a 

las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes 

posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivo de utilidad 

pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con 

la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público   

o social. 

                                                
1 Constitución Política, 1991 



La propiedad es una función que implica obligaciones. Como tal, le es inherente 

una función ecológica. 

 

El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad. 

 

Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá 

haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Ésta se 

fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que 

determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía 

administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa administrativa, incluso 

respecto del precio. 

 

Con todo, el legislador, por razones de equidad, podrá determinar los casos en 

que no halla lugar al pago de indemnización, mediante el voto favorable de la 

mayoría absoluta de los miembros de una u otra cámara. Las razones de equidad, 

así como los motivos de utilidad pública o de interés social, invocados por el 

legislador, no serán controvertibles judicialmente.”1 

 

La propiedad industrial es un sistema regulado y administrado por el Estado para 

la concesión de derechos a los inventores sobre creaciones (patentes de 

invención, modelos de utilidad y diseños industriales) ,  y a los comerciantes 

                                                
1 Ibid., p. 



sobres los signos que utilizan para distinguir sus productos y servicios (marcas, 

lemas, nombres y enseñas comerciales) en el mercado. 

 

La definición de Propiedad Industrial hace referencia a dos aspectos 

fundamentales: Por una parte, que aquélla está constituida por un conjunto de 

reglas y de normas de carácter jurídico, que consagran derechos y establecen 

obligaciones a los beneficiarios del sistema; y por la otra, que se trata de un 

sistema  en el cual la administración de esas normas está totalmente a cargo del 

Estado. 

 

El Estado otorga el monopolio de bienes inmateriales a los comerciantes y 

empresarios, para que ellos, en forma exclusiva, se sirvan de su uso y obtengan 

beneficios tales como la competencia lícita y la clientela, permitiendo de la misma 

forma que los consumidores identifiquen el origen empresarial de los productos y 

servicios en el mercado.   

 

Entre las creaciones industriales a que hace referencia el sistema de Propiedad 

Industrial, se destacan las patentes de invención, mediante las cuales se protegen 

aquellas invenciones que sean novedosas, que tengan nivel inventivo y que 

puedan ser útiles desde el punto de vista industrial. Esa protección se logra a 

través del derecho de patentes, el cual confiere en exclusiva al inventor o a sus 

causahabientes la facultad de fabricar, vender y utilizar la invención patentada. 

 



En el caso de las invenciones, el sistema de Propiedad Industrial, mediante la 

protección de las nuevas creaciones, logra incentivar el desarrollo tecnológico a 

través de la investigación, otorgándole al inventor un monopolio temporal, que le 

permite recuperar económicamente la inversión realizada, al tiempo que emprende 

un avance tecnológico nacional. 

 

En el caso de la marcas el signo distintivo es, por excelencia, la marca comercial, 

que permite a los empresarios diferenciar en el mercado sus productos o servicios 

de los empresarios competidores. Constituye un elemento esencial para lograr un 

adecuado funcionamiento del sistema competitivo y la transparencia del mercado. 

 

 

3.1 HISTORIA Y EVOLUCIÓN DEL COMERCIO MUNDIAL Y SU RELACIÓN 

CON LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

 

Una visualización más completa del tema de las marcas y patentes y de la 

propiedad industrial, figura  jurídica ésta que las comprende, requiere una breve 

reseña  histórica del comercio mundial, para conocer el desarrollo normativo 

internacional, determinando los puntos trascendentes en tal evolución, hasta llegar 

a nuestra legislación actual y vigente sobre el tema. 

 

 

 



3.1.1 El Convenio de París (original) 

 

Fue firmado inicialmente el 20 de Marzo de 1883, para entrar en vigencia el 7 de 

Julio de 1884. Firmado por 11 países, ha sido revisado en siete oportunidades: en 

1900 en Bruselas; en 1911 en Washington; en 1925 en La Haya; en 1935 en 

Londres; en 1958 en Lisboa; en 1967 en Estocolmo. El Convenio, que es un 

tratado internacional, establece una serie de normas en relación con algunos 

aspectos de la propiedad industrial, concernientes a protección y seguridad 

jurídica para los derechos de propiedad industrial, a nivel internacional.2 

 

El Convenio de París vigente, al cual adhirió Colombia en 1996, está descrito en  

el numeral 3.2.6. 

 

3.1.2 El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio GATT  

 

En las reuniones de Bretton Woods, en 1944, se había previsto la constitución de 

un tercer organismo económico mundial, la Organización Internacional de 

Comercio, OIC. En 1948, se aprobó en Cuba la “Carta de La Habana”, el 

documento constituyente de la OIC, pero la necesaria ratificación por los distintos 

gobiernos, especialmente el de los EEUU,  no se produjo.   

 

 

 
2 CAVELIER, Germán. Leyes Vigentes sobre Propiedad Industrial. Editorial Kelly, Bogotá 1980 



Fue necesario esperar casi cincuenta años, hasta 1995, para asistir a la creación 

de un organismo similar, la Organización Mundial de Comercio OMC.  Durante 

todos estos años el mercado mundial ha estado regido por un conjunto de normas 

comerciales y concesiones arancelarias acordadas entre un grupo de países, que 

se llamó Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio GATT ( 

General Agreement on Tariffs and Trade) 

 

Durante casi medio siglo , el texto básico del GATT se mantuvo casi  idéntico. La 

Secretaría General del GATT con sede en Ginebra, convocó a una serie de rondas 

de negociaciones que permitieron acuerdos “plurilaterales”, es decir, de 

participación voluntaria, que permitieron importantes reducciones arancelarias. 3 

 

Ronda I, Ginebra, 1947 

Ronda II, Annecy, 1949 

Ronda III,  Torquay, 1951 

Ronda IV, Ginebra 1955-56 

Ronda V, “Dillon”, Ginebra, 1960-61 

Ronda VI “Kenedy” Ginebra 1964-65 

Ronda VII , “Tokyo” 1973-79 

Ronda VIII, “ Uruguay”, Ginebra, 1986-1994 

 

 

 3 Organización Mundial de Comercio OMC, www.wto.org 



El GATT tenía un carácter provisional y un campo de acción que excluía a los 

países del bloque soviético, pero su éxito en el fomento del comercio mundial 

durante 47 años es incontrovertible.  Las continuas reducciones de los aranceles 

estimularon durante los decenios de 1950 y 1960 el crecimiento del comercio 

mundial que alcanzó tasas muy elevadas. El ritmo de crecimiento del comercio 

mundial fue siempre superior al aumento de la producción durante la era del 

GATT. La afluencia de nuevos miembros durante la Ronda Uruguay, tras el 

derrumbe del sistema económico soviético, fue una prueba del reconocimiento de 

que el sistema multilateral de comercio constituía un soporte del desarrollo y un 

instrumento de reforma económica y comercial. 

 

El éxito logrado por el GATT en la reducción de los aranceles a niveles tan bajos, 

unido a una serie de recesiones económicas en el decenio de 1970 y en los 

primeros años de los ochenta, incitó a los gobiernos a idear otras formas de 

protección para los sectores que se enfrentaban con una mayor competencia en 

los mercados exteriores. Las elevadas tasas de desempleo y los constantes 

cierres de fábricas durante las crisis de aquellos años, impulsaron a los gobiernos 

en Europa Occidental y en América del Norte a crear nuevos tipos de barreras 

comerciales no arancelarias, tratar de concertar con sus competidores acuerdos 

bilaterales de reparto del mercado y a emprender una carrera de subvenciones 

para mantener sus posiciones en el comercio de productos agropecuarios. Estos 

hechos minaron la credibilidad y la efectividad del GATT. 

 



El problema no se limitaba al deterioro del clima de política comercial. A 

comienzos del decenio de 1980, el Acuerdo General no respondía ya a las 

realidades del comercio mundial como lo había hecho en el decenio de 1940. 

 

En primer lugar, este comercio era mucho más complejo e importante que 40 años 

atrás: estaba ya en curso la “mundialización” de la economía, el comercio de 

servicios –no abarcado por las normas del GATT- era de un gran interés para un 

número creciente de países, y las inversiones internacionales se habían 

incrementado. La expansión del comercio de servicios estaba también relacionada 

con nuevos incrementos del comercio mundial de mercancías. Se estimaba que 

las normas del GATT resultaban deficientes también en otros aspectos. 

 

Estos y otros factores persuadieron a los miembros del GATT de que debía 

hacerse un nuevo esfuerzo por reforzar y ampliar el sistema multilateral. Este 

esfuerzo se tradujo en la Ronda Uruguay y en la creación de la OMC. 

 

3.1.3 La Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, ALALC  

 

El 18 de Febrero de 1960, en el Tratado de Montevideo, se creó la Asociación 

Latinoamericana de Libre Comercio, ALALC. La Asociación, fue diseñada como 

zona de libre comercio, con un programa de desgravación previsto para un 

término de doce años. Firmaron el Tratado Argentina, Brasil, Chile, México, 

Paraguay, Perú y Uruguay, adhiriendo a él posteriormente Colombia, Ecuador, 



Venezuela y Bolivia. A fin de perfeccionar la zona de libre comercio, se previó que 

la eliminación de gravámenes y restricciones de todo orden, para lo esencial del 

comercio recíproco, debía llevarse a cabo por medio de negociaciones periódicas 

en el curso de doce años. Componían el Programa de Liberación del intercambio 

dos tipos de listas: Listas Nacionales (de cada uno de los países miembros) y una 

Lista Común. Las concesiones otorgadas sobre productos incluidos en la Lista 

Común debían ser irrevocables, en tanto que las incorporadas a las Listas 

Nacionales podían ser retiradas, previa negociación y adecuada compensación. 

Se acordaron también mecanismos complementarios como los Acuerdos de 

Complementación. 3 

 

3.1.4 El Acuerdo de Cartagena  

 

Establecido el 26 de Mayo de 1969, el Acuerdo de Cartagena tuvo como propósito 

central un Programa de Liberación cuyos objetivos fueron: la eliminación 

progresiva de todos los obstáculos al intercambio entre los países miembros 

mediante cronogramas de desgravación para distintas nóminas de productos; la 

adopción, también progresiva,  de un arancel externo común a partir de un arancel 

mínimo común; la programación sectorial del desarrollo industrial; y la 

armonización de políticas económicas junto a la confluencia de políticas comunes 

en diversos órdenes.  

 

3 Ibid., p. 
  
 



El Acuerdo de Cartagena fue modificado por distintos Protocolos, el último de los 

cuales, conocido como Protocolo de Trujillo en Marzo de 1996, está vigente y dio 

lugar a la creación de la Comunidad Andina de Naciones CAN y el Sistema Andino 

de Integración.4 

 

3.1.5 La Organización Mundial del Comercio OMC 3 

 

Con Sede en Ginebra, Suiza, la Organización Mundial del Comercio, OMC, se 

estableció el 1 de Enero de 1995, creada con el marco del GATT, por las 

negociaciones de la Ronda de Uruguay entre 1986 y 1994. 

 

Las primeras rondas se centraron principalmente en las reducciones arancelarias, 

si bien posteriormente aquellas negociaciones pasaron a incluir otras cuestiones 

como las medidas anti-dumping y no arancelarias.  La última ronda, la Ronda 

Uruguay, no significó el final de las negociaciones, ya que algunas continuaron 

después de aquella y, en efecto, en Febrero de 1977 se alcanzó un acuerdo sobre 

servicios de telecomunicaciones, en el cual 69 Gobiernos aceptaron una serie de 

medidas de liberalización de gran alcance. 

 

Ese mismo año de 1997, 40 Gobiernos lograron concluir las negociaciones sobre 

comercio en franquicia arancelaria de los productos de tecnología de la 

información, y 70 Miembros alcanzaron un acuerdo sobre servicios financieros que 

3 Ibid., p. 
4 Acuerdo de Cartagena, www.dab.org 
 



comprende más del 95% del comercio de servicios bancarios, de seguros de 

operaciones con valores y de información financiera. 

 

A raíz de la Reunión Ministerial que se celebró en Mayo de 1978 en Ginebra, los 

miembros de la OMC acordaron estudiar las nuevas cuestiones comerciales 

relacionadas con el comercio electrónico mundial. 

 

Con el propósito primordial de contribuir a que las corrientes comerciales circulen 

con fluidez, libertad, equidad y previsibilidad, la OMC tiene los siguientes objetivos:  

 

▪ Administrar los acuerdos comerciales.  

▪ Servir de foro para las negociaciones comerciales.  

▪ Supervisar las políticas comerciales nacionales.  

▪ Cooperar con otras organizaciones internacionales.  

 

La OMC está integrada por más de 130 Miembros, que representan más del 90% 

del comercio mundial. Sus decisiones son adoptadas por el conjunto de los Países 

Miembros por consenso, aunque también es posible recurrir a la votación por 

mayoría.  El órgano superior de adopción de decisiones de la OMC es la 

Conferencia Ministerial, la cual se reúne una vez cada dos años.  El Consejo 

General, está compuesto por Embajadores y Jefes de Delegación de Ginebra, y se 

reúne varias veces al año en su Sede, en Ginebra.  El Consejo General también 



celebra reuniones en calidad de Órgano de Examen de Políticas Comerciales y de 

Órgano de Solución de Diferencias. 

 

En el siguiente nivel están el Consejo del Comercio de Mercancías, el Consejo del 

Comercio de Servicios y el Consejo de los Aspectos de los Derechos de 

Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Consejo de los ADPIC). 

 

 

3.1.6  La Comunidad Andina de Naciones  

 

La Comunidad Andina de Naciones CAN, está conformada por los Estados 

Soberanos de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, y por los órganos e 

instituciones del Sistema Andino de Integración.  

Son objetivos de la CAN:  

 

▪ Promover el desarrollo equilibrado y armónico de los países miembros en 

condiciones de equidad, mediante la integración y la cooperación económica y 

social, acelerar su crecimiento y la generación de ocupación, facilitar su 

participación en el proceso de integración regional, con miras a la formación 

gradual de un mercado común latinoamericano.  

 

▪ Propender por disminuir la vulnerabilidad externa y mejorar la posición de los 

países miembros en el contexto económico internacional, fortalecer la 



solidaridad subregional y reducir las diferencias de desarrollo existentes entre 

los países miembros.5 

 

3.1.7 El Sistema Andino de Integración  

 

El Sistema Andino de Integración tiene como finalidad permitir una coordinación 

efectiva de los órganos e instituciones que lo conforman, para profundizar la 

integración subregional, promover su proyección externa y consolidar y robustecer 

las acciones relacionadas con el proceso de integración. Integran el Sistema 

Andino de Integración los siguientes organismos:  

 

▪ El Consejo Presidencial Andino, integrado por los Jefes de Estado de los 

Países Miembros de la CAN. Es el máximo órgano del Sistema.  

 

▪ El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, conformado por los 

Ministros de Relaciones Exteriores de los Países Miembros. Formula, ejecuta y 

evalúa la política general del proceso de integración subregional andino.  

 

▪ La Comisión de la Comunidad Andina, que formula, ejecuta y evalúa la política 

general del proceso de integración subregional andina, en materia de comercio 

e inversiones.  

 

5 Comunidad Andina de Naciones CAN. www.comunidadandina.org 



▪ La Secretaria General de la Comunidad Andina, con sede en Lima, Perú, la 

cual es el órgano ejecutivo y de apoyo de los demás organismos del Sistema.  

 

▪ El Tribunal de Justicia, con Sede en Quito, Ecuador, el cual es el órgano 

jurisdiccional de la Comunidad.  

 

▪ El Parlamento Andino, con Sede en Bogotá, Colombia, el cual es el órgano 

deliberativo del Sistema y está conformado por representantes de los 

Congresos Nacionales. 

 

▪ El Consejo Consultivo Empresarial y el Consejo Consultivo Laboral, que son 

las instituciones consultivas del Sistema y están conformadas por los 

representantes de los sectores empresarial y laboral de cada uno de los Países 

Miembros.  

 

▪ La Corporación Andina de Fomento y el Fondo Latinoamericano de Reservas, 

que son las instituciones financieras del Sistema.  

 

▪ El Convenio Andrés Bello, el cual es el órgano encargado de preservar la 

identidad cultural andina en el marco del patrimonio cultural latinoamericano y 

realizar esfuerzos conjuntos a través de la educación, la ciencia y la cultura.  

 



▪ El Convenio Hipólito Unanue, organismo encargado de mejorar la salud en el 

área andina.  

 

▪ El Convenio Simón Rodríguez, organismo de las estrategias y planes de acción 

que conduzcan al mejoramiento integral de las condiciones de vida y de trabajo 

de los Países Miembros.  

 

3.1.8  La Zona de Libre Comercio  

 

Los países signatarios del Acuerdo de Cartagena dieron comienzo a la formación 

de la Zona de Libre Comercio en 1969, siendo su propósito el de comprometerse a 

eliminar los aranceles entre sí, conservando, no obstante, su propio arancel. Para 

el logro de este objetivo, los Miembros del Acuerdo de Cartagena usaron el 

Programa de Liberación como su principal instrumento. En tal empeño, Bolivia, 

Colombia y Venezuela concluyeron la apertura de sus mercados el 30 de 

Septiembre de 1992, al eliminar los aranceles para aquellos productos que a esa 

fecha aún los tenían en las negociaciones con sus socios. 5 

 

3.1.9 Las Cumbres Interamericanas 6  

 

El "Proceso de Cumbres" consiste en una serie de reuniones institucionalizadas al 

más alto nivel gubernamental de toma de decisiones del Hemisferio Occidental,  

5 Ibid., p. 
5 Cumbre de las Américas, www.sunmitamericas.org 
 



cuyo propósito es el de discutir temas comunes y buscar soluciones a problemas 

compartidos por todos los países de las Américas, sean de naturaleza económica, 

social, militar o política.  

 

3.1.9.1 Cumbre de Ciudad de Panamá  

 

Fue la primera de las Cumbres Presidenciales y se celebró en 1956 en Ciudad de 

Panamá, con el auspicio de la Organización de Estados Americanos. En la reunión 

se establecieron comités para el estudio de problemas críticos del Hemisferio, se 

adoptó la Declaración de Panamá, un esfuerzo cooperativo para promover la 

libertad humana y mejorar el nivel de vida y se establecieron las bases para la 

creación del Banco Interamericano de Desarrollo, BID y los elementos para la 

Alianza para el Progreso. 

 

 3.1.9.2 Cumbre de Punta del Este, Uruguay  

 

Fue la segunda Cumbre y se celebró en Punta del Este, Uruguay en 1967. Se 

proponía fortalecer la Alianza para el Progreso y establecer numerosos objetivos, 

dentro de los cuales ya se incluía la creación del Mercado Común para América 

Latina, la cooperación multilateral de desarrollo de infraestructuras, agricultura, 

control de armas y educación.  

 

 



3.1.9.3 Cumbre de las Américas en Miami  

 

La Cumbre de las Américas se llevó a cabo en Diciembre de 1994 en Miami, con 

asistencia de 34 Jefes de Estado. Allí se redactó una Declaración de Principios 

que estableció un pacto para el desarrollo y la prosperidad, basado en la 

preservación y el fortalecimiento de la comunidad de democracias de las 

Américas, con objetivos hacia la expansión de la prosperidad a través de la 

integración económica y el libre comercio, la erradicación de la pobreza y la 

garantía del desarrollo sostenible. El Plan de Acción contenía numerosas 

iniciativas, para la coordinación de las cuales fueron asignados los diferentes 

países. Una de las iniciativas más importantes que surgieron de la Cumbre de 

Miami, fue el acuerdo para trabajar para la creación de un Área de Libre Comercio 

de las Américas (ALCA).  

 

3.1.9.4  Cumbre de las Américas en Santiago, Chile  

 

La Cumbre de las Américas en Santiago de Chile fue convocada por decisión 

conjunta de todos los Jefes de Estado y Gobierno, con énfasis en las políticas 

sociales y otros asuntos esenciales de la agenda Interamericana. Como resultado 

de sus deliberaciones surgió la Declaración y el Plan de Acción de Santiago, el 

cual contenía 27 iniciativas, en grupos hacia la educación, la preservación y 

fortalecimiento de la democracia, la integración económica y el libre comercio , y la 

erradicación de la pobreza y la discriminación. 



3.1.10 Tratado de Libre Comercio del Grupo de los Tres (G-3)  

 

Firmado en Junio de 1994 y en vigor desde Enero de 1995, el Tratado del Grupo 

de los Tres (G- 3) está integrado por México, Colombia y Venezuela y busca un 

acceso amplio y seguro a los respectivos mercados, a través de la eliminación 

gradual de aranceles, reconociendo sectores sensibles de cada país. Establece 

disciplinas para asegurar que la aplicación de las medidas internas de protección a 

la salud y la vida humana, animal y vegetal, del ambiente y del consumidor, no se 

conviertan en obstáculos innecesarios al comercio. Igualmente, fija disciplinas 

para evitar las prácticas desleales de comercio, y contiene un mecanismo ágil para 

la solución de las controversias que puedan suscitarse en la relación comercial 

entre los países. 7 

 

3.1.11 El Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA  

 

El Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA, surgió como una de las más 

importantes iniciativas de la Cumbre de Miami. Allí se llegó al acuerdo para 

trabajar para la creación de un Área de Libre Comercio de las Américas, la cual 

debería proveer un acceso libre al mercado de bienes y servicios para todo el 

Continente. Igualmente, se decidió que las negociaciones para un ALCA no 

deberían concluir más tarde del año 2005. Con el objeto de poder alcanzar este 

objetivo, se creó un Comité Tripartito, formado por el Banco Interamericano de 

7 Tratado de Libre Comercio del Grupo de los Tres (G-3), www.Economía-snci.gob.wx 



Desarrollo, BID, la Organización de Estados Americanos, OEA, y la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe, de las Naciones Unidas.  

 

3.1.12  Los Mecanismos de Seguimiento de las Cumbres  

 

Uno de los más importantes y significativos logros de la Segunda Cumbre de las 

Américas (Santiago, Chile), fue el de establecer las bases para la 

institucionalización de las Cumbres como un proceso. Dos, son los mecanismos 

para el seguimiento:  

 

▪ El Grupo de Revisión de la Implementación de las Cumbres, CRIC, que realiza 

la tarea de seguimiento durante el periodo existente entre las cumbres.  

 

▪ La Comisión Especial de Gestión de Cumbres Interamericanas, CEGCI, el cual 

es un mecanismo paralelo dentro de la estructura de la OEA, y  recibe informes 

de las unidades y oficinas de la Organización, que tienen a su cargo la 

implementación de mandatos específicos de la Cumbre, y de informar a la 

Asamblea General de la OEA a través del Consejo Permanente. La CEGCI, 

también sirve de foro para la participación de la sociedad civil en el proceso de 

cumbres.  

 

 

 



3.2  PROPIEDAD INDUSTRIAL. CONVENIOS INTERNACIONALES APLICABLES 

EN COLOMBIA2 

 

3.2.1 Convención sobre Propiedad Industrial con Francia 

 

Convención firmada en Bogotá el 4 de Septiembre de 1901. Ratificada en julio 5 

de 1904 

 

3.2.2 Tratado de Amistad y Comercio con Suiza de 1909 

 

Firmado en París el 14 de Marzo de 1908 y aprobado por Ley 15 de 1908. 

Reglamentado por Ley 31 de 1925 

 

3.2.3 Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial 

de 1929 

 

Aprobada por la Ley 59 de 1936. Ratificada el 22 de julio de 1936 

 

3.2.4 Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

de 1967 

Aprobado por Ley 4ª de 1979 

 

 
2 Ibid 
 



3.2.5 Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PTC) 

 

Aprobado por Ley 463 de 1998 

 

3.2. 6      El Convenio de París (actual) 

 

El gobierno colombiano adhirió al Convenio de París el 3 de Junio de 1996, el cual 

entró en vigencia tres meses después, es decir,  en Septiembre de 1996. 

 

Si bien el Convenio abarca aspectos relacionados con la propiedad industrial, con 

la estructura administrativa del Grupo de Estados Miembros y con tópicos propios 

del derecho general de tratados, para el propósito de la Investigación de la 

presente tesis se hará mención, a continuación, del contenido referente a la 

propiedad industrial.  Por lo tanto, los siguientes artículos contienen disposiciones 

relacionadas con aspectos de la propiedad industrial. 

 

▪ El Artículo 4, el cual establece el derecho de propiedad. 

 

▪ Los Artículos 4 bis y 6.3, los cuales consagran el principio de independencia de 

las patentes y de los registros de marcas. 

 

▪ El Artículo 4 ter, mediante el cual se consagra el derecho del inventor a ser 

nombrado en la patente. 



 

▪ El Artículo 4 quarter, mediante el cual se consagra el derecho a obtener una 

patente, aún en el caso de que la venta del producto esté sometida a 

limitaciones. 

 

▪ El Artículo 5 A. 2 y 3 que indican las garantías, respecto a los plazos y 

condiciones para la concesión de licencias obligatorias. 

 

▪ El Artículo 5 quarter, el cual consagra el derecho del titular de una patente de 

procedimiento, en el caso de la importación de productos fabricados mediante 

procedimiento. 

 

▪ El Artículo 5 quinquies, el cual consagra el derecho a la protección del diseño 

industrial. 

 

▪ El Artículo 6.2, que consagra el derecho a que no sea exigible un registro 

original para la obtención del registro de una marca en otro país. 

 

▪ El Artículo 6 bis, mediante el cual se consagra el derecho a la protección de 

una marca notoriamente conocida. 

 

▪ El Artículo 6 quinquies, el cual consagra el derecho a obtener un registro para 

una marca idéntica a la que está registrada en el país de origen. 



 

▪ El Artículo 6 sexies, el cual establece el derecho a la protección de las marcas 

de servicio. 

 

▪ El Artículo 7, que consagra el derecho a obtener el registro de una marca, sin 

tener en cuenta la naturaleza del producto al cual se aplicará. 

 

▪ El Artículo 8, el cual establece el derecho a la protección del nombre comercial 

sin necesidad de registro. 

 

▪ El Artículo 10, el cual consagra la legitimación activa reconocida a ciertas 

personas, en caso de acción contra falsas indicaciones de procedencia. 

 

▪ El Artículo 10 bis, el cual consagra el derecho a la protección contra actos de 

competencia desleal. 

 

3.2.7 Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 

relacionados con el Comercio, ADPIC 

 

De trascendental importancia el Acuerdo ADPIC establece los términos y 

condiciones mínimas, que cada uno de los países Miembros de la OMC debe 

tener, en cuanto a protección de la propiedad intelectual. Como se vera más 



adelante, la decisión 486 es el desarrollo que permite el cumplimiento del acuerdo 

ADPIC. 

 

El Acuerdo ADPIC (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 

Intelectual relacionados con el Comercio), también conocido como TRIPS (Trade-

Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit 

Goods), es en realidad un Anexo del Acuerdo mediante el cual se estableció la 

Organización Mundial del Comercio, OMC, y entró en vigor el 1 de  Enero de 

1996, es decir, un año después de la entrada en vigor de la OMC en Enero 1 de 

1995. 

 

En virtud de lo que dispone el Artículo 65 del Acuerdo ADPIC, dicho acuerdo debe 

aplicarse en Colombia a partir del 1 de Enero de 2000.3 

 

El Acuerdo consta de las siguientes partes: 

 

Parte I. La cual está integrada por las disposiciones generales y los principios 

básicos.  

  

Comprende: El alcance de la expresión Propiedad Intelectual, para los efectos del 

Convenio. 

 

 

3 Ibid 
 



▪ Define los beneficios del Acuerdo 

 

▪ Cita los convenios internacionales que son fundamento de la propiedad 

intelectual 

 

▪ Consagra los principios “Trato Nacional” y “Trato de la nación más favorecida”. 

 

Parte II. Comprende la normatividad relacionada con el ejercicio de los derechos 

de propiedad intelectual, con las siguientes secciones: 

 

▪ Derechos de autor y derechos conexos. 

▪ Marcas de fábrica o de comercio. 

▪ Indicaciones geográficas. 

▪ Dibujos y modelos industriales. 

▪ Patentes. 

▪ Esquemas de trazado de los circuito integrados. 

▪ Protección de la información no divulgada. 

▪ Control de las prácticas anticompetitivas en las licencias contractuales. 

 

Parte III. Comprende la normatividad acerca de la observancia de los derechos de 

propiedad intelectual y consta de las siguientes acciones: 

 

▪ Obligaciones generales 



▪ Procedimientos y recursos civiles y administrativos.  

▪ Medidas provisionales. 

▪ Prescripciones relacionadas con las medidas de frontera. 

▪ Procedimientos penales. 

 

Parte IV. Contiene la normatividad acerca de la adquisición y mantenimiento de los 

derechos de propiedad intelectual y procedimientos contradictorios relacionados. 

 

Parte V. Comprende la normatividad para prevenir y dirimir diferencias. 

 

Parte VI. Contiene disposiciones transitorias para determinar fechas en las cuales 

los Países Miembros están obligados a aplicar las disposiciones del Acuerdo. 

 

Parte VII. Comprende las disposiciones finales. 

 

3.2.8 Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina 

 

La Decisión entró en vigencia el 1 de Enero de 1994 y fue reglamentada mediante 

el Decreto No.117 de 1994 del Ministerio de Desarrollo Económico.8 

 

 

 

 

8 Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Gaceta Oficial No. 142 del Acuerdo de Cartagena. 
Lima, Octubre de 1993 
 



3.2.9 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 

 

La Decisión 486 se aprobó en Lima el 14 de Septiembre de 2000 y entró en 

vigencia a partir del 1 de Diciembre de 2000.  Fue reglamentada parcialmente 

mediante el Decreto 2591 de 2000 del Ministerio de Desarrollo Económico, 

parcialmente por la Resolución 210 de 2001 de la Comisión de la Comunidad 

Andina y parcialmente por la Resolución 17585 de la Comisión de la Comunidad 

Andina.9 

 

 

3.3 LA MARCA 

 

3.3.1 Definición10 

Constituirá marca  cualquier signo que sea apto para distinguir productos o 

servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles 

de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de 

aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. 

 

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: 

 

a) las palabras o combinación de palabras;  

 
9 Normativa Andina, www.comunidadandina.org/normativa/dec/d486.htm 
10 Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Decisión 486, Titulo VI, Capítulo 1, Art. 134 



b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, 

etiquetas, emblemas y escudos; 

c) los sonidos y los olores; 

d) las letras y los números; 

e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;  

f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;  

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados 

anteriores. 

 

3.3.2 Conceptos preliminares 

 

Si bien los capítulos de la presente tesis profundizan en relación con todos los 

aspectos de las marcas, los siguientes apartes pretenden suministrar información 

respecto a las mismas. 

 

- El derecho sobre una marca sólo se adquiere por el registro que de ella se 

haga ante la Superintendencia de Industria y Comercio. 

- Cuando se solicita el registro, debe indicarse en la petición la categoría a la 

que pertenecen los productos que se pretenden distinguir con la marca, para lo 

cual es preciso tener en cuenta la clasificación internacional que existe para el 

efecto (Clasificación Internacional de Niza)  

- Concluido el tramite administrativo y si el signo cumple con todos los requisitos, 

se concede el registro por medio de una resolución. En ese momento nace la 



marca a la vida jurídica y empresarial, con lo cual el titular adquiere la 

exclusividad para su uso. 

 

La marca puede ubicarse en una de las siguientes categorías: 

 

- Marca “normalmente conocida” si solamente es reconocida por los 

consumidores del producto o servicio que ella distingue. 

- Marca “ notoriamente conocida”, si es conocida hasta por los potenciales 

consumidores o usuarios. 

- Marca “renombrada” si el conocimiento alcanza a personas que normalmente 

no consumen o usan el producto o servicio. 

 

Los privilegios jurídicos que la ley otorga a las marcas dependen de la clase de 

marca. En términos generales la ley da mayor grado de protección a las “marcas 

notoriamente conocidas” y a las “marcas renombradas”. Así, los titulares de 

marcas “notoriamente conocidas” y “renombradas”, pueden impedir a terceros no 

autorizados el uso y registro de marcas iguales o similares, sin importar los 

productos o servicios que distinga o pretenda distinguir la marca igual o similar. En 

contraste, el titular de una marca “normalmente conocida” tiene las facultades de 

impedir a terceros el uso y registro de marcas idénticas o similares a la suya, sólo 

en el caso de que distingan los mismos bienes o servicios, respecto de los cuales 

el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión. 

 



3.3.3 Otras definiciones 

 

- Lemas comerciales. Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda 

utilizado como complemento de una marca. 

 

- Marcas colectivas. Se entenderá por marca colectiva todo signo que sirva para 

distinguir el origen o cualquier otra característica común de productos o 

servicios, pertenecientes a empresas diferentes y que lo utilicen bajo el control 

de un titular. 

 

- Marcas de certificación. Se entenderá por marca de certificación un signo 

destinado a ser aplicado a productos o servicios cuya calidad u otras 

características han sido certificadas por el titular de la marca 

 

 

 



4. LA PROPIEDAD INDUSTRIAL - FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

 

 

4.1   LOS REGÍMENES DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 

 

4.1.1 El Régimen Común de Propiedad Industrial – Decisión 344 

 

La decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena se aprobó el 21 de 

Octubre de 1993 y tuvo vigencia entre el 1 de Enero de 1994 y el 30 de Noviembre 

de 20008 

 

El Régimen consta de ocho Capítulos con 147 Artículos: 

DECISIÓN 344 

CAPITULO  I  Patentes de Invención 

CAPITULO  II De los Modelos de Utilidad 

CAPITULO  III De los diseños industriales 

CAPITULO  IV De los secretos industriales 

CAPITULO V De las Marcas 

CAPITULO VI Del nombre comercial 

                                                
8 ibid 



CAPITULO VII De las denominaciones de origen 

CAPITULO VIII Disposiciones complementarias; disposición final 

 

El Anexo No.1 contiene el texto completo de la Decisión 344 

 

La Decisión 344 fue reglamentada mediante el Decreto No.117 del 14 de Enero de 

1994 del Ministerio de Desarrollo Económico. El Decreto consta de siete Capítulos 

y 28 Artículos y es derogatorio del Decreto 575 de 1992 (con excepción del 

Artículo 33). 

 

4.1.2 El Nuevo Régimen de Propiedad Industrial.  Decisión 486 

 

La Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena se aprobó el 14 de 

Septiembre de 2000 y entró en vigencia el 1 de Diciembre de 2000.9 

 

La Decisión 486 ha sido reglamentada parcialmente así: 

 

Decreto 2591 de 2000 del Ministerio de Desarrollo Económico 

Resolución 210 de 2001 de la Comisión de la Comunidad Andina 

Resolución 17585 de 2001 de la Comisión de la Comunidad Andina 

 

 

 9 Ibid. 



El Nuevo Régimen consta de 16 Títulos: 

 

DECISION  486 

TITULO I Disposiciones Generales 

TITULO II De las Patentes de Invención 

TITULO III De los Modelos de Utilidad 

TITULO IV De los Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados 

TITULO V De los Diseños Industriales 

TITULO VI De las Marcas 

TITULO VII De los Lemas Comerciales 

TITULO VIII De las Marcas Colectivas 

TITULO IX De las Marcas de Certificación 

TITULO X Del Nombre Comercial 

TITULO XI De los Rótulos o Enseñas 

TITULO XII De las Indicaciones Geográficas 

TITULO XIII De los Signos Distintivos Notoriamente Conocidos 

TITULO XIV De la Acción Reivindicatoria 

TITULO XV De las Acciones por Infracción de Derechos 

TITULO XVI De la Competencia Desleal vinculada a la Propiedad Industrial 

Disposiciones finales 

Disposiciones Complementarias 

Disposiciones transitorias  

    



El Anexo No.2 contiene el texto completo de la Decisión 486. 

 

4.1.3 Análisis (Cuadro) Comparativo Preliminar de los dos Regímenes 

 

La presentación esquemática a continuación, establece un enfoque comparativo 

preliminar de los dos regímenes, a efecto de lograr una visión de conjunto en 

cuanto a la cobertura del Nuevo Régimen y su propósito de dar cumplimiento al 

Acuerdo ADPIC, que establece la obligación para los Países Miembros de la OMC 

de incorporar en sus respectivas legislaciones un régimen de protección de la 

propiedad intelectual. 



Análisis Comparativo Preliminar 

Alcance y cobertura del Nuevo Régimen de Propiedad Industrial 

 

 DECISIÓN 344 
 
 

Capítulo I Patentes de Invención 
 
Sección I De los requisitos de patentabilidad 
Sección II De los titulares de la patente 
Sección III De las solicitudes de patentes 
Sección IV Del trámite de la solicitud 
Sección V De los derechos que confiere la 
patente 
Sección VI De las obligaciones del titular de 
la patente 
Sección VII Del régimen de licencias 
Sección VIII De la protección legal de la 
patente 
Sección IX De la nulidad de la patente 
Sección X De la caducidad de la patente 
 
Capítulo II De los modelos de utilidad 
 

 

DECISIÓN 486 
 
 

TITULO I Disposiciones Generales 
- Del Trato Nacional 
- Del Trato de la Nación más 

Favorecida 
- Del Patrimonio Biológico y Genético y 

de los Conocimientos. Generales 
- De los Términos y Plazos 
- De las Notificaciones 
- De la Reivindicación de Prioridad 
- Del Desistimiento y Abandono 

 
TITULO II De las Patentes de Invención 
Capitulo I 

- De los requisitos de patentabilidad 
- De los titulares de la patente 
- De las solicitudes de patente 
- Del trámite de la solicitud 
- De los derechos que confiere la 

patente 
- De las obligaciones del titular de la 

patente 
- Del régimen de licencias obligatorias 
- De los actos posteriores a la 

concesión 
- De la nulidad de la patente 
- De la caducidad de la patente 

 
TITULO III De los modelos de utilidad 
 
TITULO IV De los esquemas de trazado de 
los circuitos integrados 

- Capítulo I Definiciones 
- Capítulo II De los requisitos de 

protección de los esquemas de 
trazado de los circuitos integrados 

- Capítulo III De los titulares 
- Capítulo IV De la solicitud de registro 
- Capítulo V Del trámite de la solicitud 
- Capítulo VI De los derechos que 

confiere el registro 
- Capítulo VII Del régimen de licencias 
- Capítulo VIII De la nulidad del registro 

 
 
 
 
 
 
 



Análisis Comparativo Preliminar 

Alcance y cobertura del Nuevo Régimen de Propiedad Industrial 

 

 DECISIÓN 344 
 
 

Capítulo III De los Diseños Industriales 
 
Capítulo VI De los Secretos Industriales 
 
Capítulo V De las Marcas 
 
Sección I De los requisitos para el registro 
de marcas 
Sección II Del procedimiento de registros 
Sección III De los derechos conferidos por 
la marca 
Sección IV De la cancelación del registro  
Sección V De la nulidad del registro 
Sección VI De la caducidad del registro 
Sección VII De las licencias y transferencias 
de las marcas 
Sección VIII De los lemas comerciales 
Sección IX De las marcas colectivas 

DECISIÓN 486 
 
 

TITULO V De los diseños industriales 
 

- Capitulo I De los requisitos para la 
protección 

- Capitulo II Del procedimiento de 
registro 

- Capitulo III De los derechos que 
confiere el registro 

 
TITULO VI De las Marcas 
 

- Capitulo I De los requisitos para el 
registro de Marcas 

- Capitulo II Del procedimiento de 
registro 

- Capitulo III De los derechos y 
limitaciones conferidos por la marca 

- Capitulo IV De las licencias y 
transferencias de las marcas 

- Capitulo V De la cancelación del 
registro 

- Capitulo VI De la renuncia al registro 
- Capitulo VII De la nulidad del registro 
- Capitulo VIII De la caducidad del 

registro 

 
TITULO VII De los lemas comerciales 
TITULO VIII De las Marcas colectivas 
TITULO IX De las Marcas de certificación 
TITULO X Del nombre comercial 
TITULO XI De los Rótulos o Enseñas 

 
 
 
 
 



Análisis Comparativo Preliminar 

Alcance y cobertura del Nuevo Régimen de Propiedad Industrial 

 

 DECISIÓN 344 
 

 
Capítulo VI Del Nombre Comercial 
 
Capítulo VII De las Denominaciones de 
Origen 

DECISIÓN 486 
 
 

TITULO XII De las Indicaciones geográficas 
 

- Capitulo I De las Denominaciones de 
Origen 

- Capitulo II De las indicaciones de 
procedencia 

 
TITULO XIII De los signos distintivos 

notoriamente conocidos 
 
 



Análisis Comparativo Preliminar 

Alcance y cobertura del Nuevo Régimen de Propiedad Industrial 

 

DECISIÓN 344 
 
 

Capítulo VIII Disposiciones 
Complementarias 

DECISIÓN 486 
 
 

TITULO XIV De la Acción Reivindicatoria 
TITULO XV De las Acciones por infracción 
de derechos 
 

- Capitulo I De los derechos del titular 
- Capitulo II De las medidas cautelares 
- Capitulo III De las medidas en 

fronteras 
- Capitulo IV De las medidas penales 

 
TITULO XVI De la competencia desleal 
vinculada a la propiedad industrial 
 

- Capitulo I De los actos de 
competencia desleal 

- Capitulo II De los secretos 
empresariales 

- Capitulo III De las acciones por 
competencia desleal 

 
DISPOSICIONES FINALES 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 



5. LAS MARCAS.  ASPECTOS TÉCNICOS  DEL NUEVO RÉGIMEN 

 

 

5.1 FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 

En el Nuevo Régimen de Propiedad Industrial, Decisión 486, las Marcas 

comprenden: 

 

▪ Título VI De las Marcas 

▪ Título VII De los Lemas Comerciales 

▪ Título VIII De las Marcas Colectivas 

▪ Título IX De las Marcas de Certificación 

 

El contenido temático de los Títulos y Capítulos  se expone a continuación : 

 

DECISION 486 

TITULO VI:  DE LAS MARCAS 

CAPITULO I De los requisitos para el Registro de Marcas 

Artículo 134 a Artículo 137 

CAPITULO  II  Del procedimiento de Registro 



Artículo 138 a Artículo 151 

CAPITULO III   De los derechos y limitaciones conferidos por la marca 

Artículo 152 a Artículo 160 

CAPITULO IV   De las licencias y transferencias de las marcas 

Artículo 161 a Artículo 164 

CAPITULO V  De la cancelación del Registro 

Artículo 165 a Artículo 170 

CAPITULO VI   De la renuncia al Registro 

Artículo 171 

CAPITULO VII   De la nulidad del Registro 

Artículo 172 a Artículo 173 

CAPITULO VIII   De la caducidad del Registro 

Artículo 174 

TITULO VII:   DE LOS LEMAS COMERCIALES 

Artículo 175 a Artículo 179 

TITULO VIII:   DE LAS MARCAS COLECTIVAS 

Artículo 180 a Artículo 184 

TITULO IX:  DE LAS MARCAS DE CERTIFICACION 

Artículo 185 a Artículo 189 

 

 

 

 



5.2  ASPECTOS TÉCNICOS  

 

5.2.1 Registro de Marcas. Legislación Colombiana 

 

Por ser miembro de la Comunidad Andina de Naciones, CAN, Colombia se rige 

por lo establecido en la Decisión 486.  A continuación, los aspectos relacionados 

específicamente con la legislación interna colombiana. 11 

 

DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL PROCESO 

 

En Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio es la Dependencia 

Responsable del Proceso de Registro de Marcas12 

 

CONFIGURACION Y DURACION DEL DERECHO 

 

En Colombia, el derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro 

de la misma ante la Superintendencia de Industria y Comercio, y tendrá una 

duración de diez (10) años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá 

renovarse por períodos sucesivos de diez (10) años.  

 

 

                                                
11 Decisión 486. Nuevo Régimen Común sobre Propiedad Industrial 
12 DECRETO 2153 de 1992. Capítulo I, Artículo 6. 



REQUISITOS PARA DEPOSITAR UN REGISTRO DE MARCA 

 

La solicitud de registro de una marca se presentará ante la Superintendencia de 

Industria y Comercio y deberá comprender una sola clase de productos o servicios 

y cumplir con los siguientes requisitos: 11 

 

▪ Presentación del petitorio. 

▪ La reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con 

grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o 

sin color. 

▪ Los poderes que fueren necesarios. 

▪ El comprobante de pago de las tasas establecidas. 

▪ Las autorizaciones requeridas en los casos previstos en los Artículos 135 y 

136, cuando fuesen aplicables. 

▪ De ser el caso, el certificado de Registro en el país de origen expedido por la 

autoridad que lo otorgó y, de estar previsto en la legislación interna, del 

comprobante de pago de la tasa establecida, cuando el solicitante deseare 

prevalerse del derecho previsto en el Artículo 6quinquies del Convenio de 

París. 

 

                                                
11 Artículo 138, Decisión 486 
 



El petitorio de la solicitud de registro de marca estará contenido en un formulario y 

comprenderá lo siguiente:11 

 

▪ El requerimiento de registro de marca. 

▪ El nombre y la dirección del solicitante. 

▪ La nacionalidad o domicilia del solicitante. Cuando éste fuese una persona 

jurídica, deberá indicarse el lugar de constitución. 

▪ De ser el caso, el nombre y la dirección del representante legal del solicitante. 

▪ La indicación de la marca que se pretende registrar, cuando se trate de una 

marca puramente denominativa, sin grafía, forma o color. 

▪ La indicación expresa de los productos o servicios para los cuales se solicita el 

registro de la marca. 

▪ La indicación de la clase a la cual corresponden los productos o servicios. 

▪ La firma del solicitante o de su representante legal. 

 

REQUISITOS DE LA MARCA 

 

En Colombia, a efectos del Régimen de Propiedad Industrial, constituirá marca 

cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. 

Podrán registrarse como marca los signos susceptibles de representación gráfica. 

La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca, en ningún 

caso será obstáculo para su registro.11 

 11 Artículo 134, Decisión 486 



Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: 

▪ Las palabras o combinación de palabras. 

▪ Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, 

etiquetas, emblemas y escudos. 

▪ Los sonidos y los olores. 

▪ Las letras y los números. 

▪ Un color delimitado por una forma, o una combinación de colores. 

▪ La forma de los productos, sus envases o envolturas. 

▪ Cualquier combinación  de los signos o medios indicados en los apartados 

anteriores. 

 

En Colombia no podrán registrarse como marca: 11 

 

▪ Los signos que no puedan constituir marca conforme al primer párrafo de 

estos Requisitos. 

▪ Los signos que carezcan de distintividad. 

▪ Los signos que consistan exclusivamente en formas usuales de los productos 

o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o 

la función de dicho producto o del servicio de que se trate. 

▪ Los signos que consistan exclusivamente en formas u otros elementos que 

den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican. 

 

 11 Artículo 135, Decisión 486 



▪ Los signos que consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda 

servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, 

la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, 

características o informaciones de los productos o de los servicios para los 

cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones 

laudatorias referidas a esos productos o servicios. 

▪ Los signos que consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el 

nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate. 

▪ Los signos que consistan exclusivamente o se hubieren convertido en una 

designación común o usual del producto o del servicio de que se trate en el 

lenguaje corriente o en la usanza del país. 

▪ Los signos que consistan en un color aisladamente considerado, sin que se 

encuentre delimitado por una forma específica. 

▪ Los signos que puedan engañar a los medios comerciales o al público, en 

particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de 

fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los 

productos o servicios de que se trate. 

▪ Los signos que reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen 

protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su 

uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la 

denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad. 

▪ Los signos que contengan una denominación de origen protegida para vinos y 

bebidas espirituosas. 



▪ Los signos que consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera 

susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los 

cuales se aplique. 

▪ Los signos que reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades 

competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas 

marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos o punzones 

oficiales de control y de garantía de los Estados y toda información desde el 

punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros 

emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional. 

▪ Los signos que reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas 

técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional 

competente en normas y calidades en los Países Miembros. 

▪ Los signos que reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una 

variedad vegetal protegida en un País Miembro o en el extranjero, si el signo 

se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuese 

susceptible de causar confusión o asociación con la variedad; o,  

▪ Los signos que sean contrarios a la Ley, a la moral, al orden público o a las 

buenas costumbres. 

En Colombia, no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el 

comercio afectara indebidamente en derecho de tercero, en particular cuando:11 

 

 

 11 Artículo 136, Decisión 486 



▪ Los signos sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada 

para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o 

servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la 

marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 

▪ Los signos sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, 

de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su 

uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación. 

▪ Los signos sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o 

registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un 

riesgo de confusión o de asociación. 

▪ Los signos sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, 

siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de 

confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un 

representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el 

titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero. 

▪ Los signos consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de 

personas jurídicas con o sin fines de lucro o personas naturales, en especial, 

tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, 

imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante, o 

identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del 

solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si 

hubiere fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos. 



▪ Los signos consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad 

industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el 

consentimiento de éste. 

▪ Los signos consistan en el nombre de las comunidades indígenas, 

afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, 

caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la 

forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, 

salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su 

consentimiento expreso. 

▪ Los signos constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración 

o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido 

cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a 

los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un 

riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o 

servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de 

su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. 

 

Cuando la Superintendencia de Industria y Comercio tenga indicios razonables 

que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar 

o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.  

 

 

 



SECUENCIA Y CRONOGRAMA DEL PROCESO 

 

Se considerará como fecha de presentación de la solicitud, la de su recepción por 

la Superintendencia de Industria y Comercio, siempre que al momento de la 

recepción hubiera contenido por lo menos lo siguiente:11 

 

▪ La indicación de que se solicita el registro de una marca. 

▪ Los datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la 

solicitud, o que permitan a la Superintendencia comunicarse con esa persona. 

▪ La marca cuyo registro se solicita, o una reproducción de la marca tratándose 

de marcas denominativas con grafía, forma o color  especiales, o de marcas 

figurativas, mixtas o tridimensionales con o sin color. 

▪ La indicación expresa de los productos o servicios para los cuales desea 

proteger la marca 

▪ El comprobante de pago de las tasas establecidas. 

 

La ausencia de alguno de los requisitos enumerados, ocasionará que la solicitud 

sea considerada por la Superintendencia como no admitida a trámite y no se le 

asignará fecha de presentación. 

 

 

 

11 Artículo 140, Decisión 486 



Se podrá invocar como fecha de presentación de una solicitud de registro de 

marca, aquella en que dicha marca haya distinguido productos o servicios en una 

exposición reconocida oficialmente y realizada en cualquier país, siempre que sea 

solicitada dentro de los seis meses contados a partir del día en que tales 

productos o servicios se exhibieran por primera vez con dicha marca. En ese caso, 

se podrá tener por presentada la solicitud desde la fecha de exhibición. 

 

▪ Los hechos a que se refiere el presente Artículo (141), se acreditarán con una 

certificación expedida por la autoridad competente en la Exposición, en la cual 

se mencionará la fecha en que la marca se utilizó por primera vez, con relación 

a los productos o servicios de que se trate. 

▪ Cuando el solicitante deseara prevalerse del derecho previsto en Artículo 6 

inquinquies del Convenio de París para la Protección de la Propiedad 

Industrial, deberá presentar el certificado de registro de la marca en el país de 

origen, dentro del plazo de tres (3) meses siguientes a la fecha de 

presentación de la solicitud.  

 

El solicitante de un registro de marca podrá pedir que se modifique la solicitud en 

cualquier momento del trámite.  Del mismo modo podrá pedir la corrección de 

cualquier error material.  Así mismo, la Superintendencia de Industria y Comercio 

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 ampliación de los productos o 

servicios señalados inicialmente en la solicitud. 11 

 

▪ La Superintendencia de Industria y Comercio examinará, dentro de los 15 días 

contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, si las mismas 

cumplen con los requisitos de forma previstos en los Artículos 135 y 136. Si del 

examen de forma resulta que la solicitud no contiene los registros a los que 

hace referencia el párrafo precedente, la Superintendencia notificará al 

solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de sesenta 

días siguientes a la fecha de notificación.  Si a la expiración del término 

señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se 

considerará abandonada y perderá su prelación.  

▪ Si la solicitud de registro reúne los requisitos formales establecidos en el 

presente capítulo, la Superintendencia ordenará la publicación. 

▪ Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien 

tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición 

fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca. 

 

A solicitud de parte, la Superintendencia otorgará, por una sola vez, un plazo 

adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición. 

Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas 

nacionales.   

 11 Artículo 142, Decisión 486 



No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis 

meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el Artículo 

153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la 

solicitada.11 

 

A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también  tienen 

legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto 

el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de 

los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero 

solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los países Miembros. En ambos 

casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro 

donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la 

marca al momento de interponerla. 

 

La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada 

en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este 

artículo, facultará a la Superintendencia a denegar el registro de la segunda 

marca. 

 

La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca  

previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad 

con lo dispuesto en este artículo, acarreará la suspensión del registro de la 

segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido.   

11 Artículo 143, 145 y 146, Decisión 486 
 



En tal evento, será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente.  

 

Si se hubiere presentado oposición, la Superintendencia notificará al solicitante 

para que dentro de treinta días siguientes haga valer sus argumentaciones y 

presente pruebas, si lo estima conveniente. A solicitud de parte, la 

Superintendencia otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de treinta días 

para presentar las pruebas que sustenten la contestación. 

La Superintendencia no considerará admitidas a trámite las oposiciones que estén 

comprendidas en los siguientes casos:11 

 

▪ Que se presenten sin indicar los datos esenciales relativos al opositor y a la 

solicitud contra la cual se interpone la oposición. 

▪ Que la oposición fuere presentada extemporáneamente. 

▪ Que no haya pagado las tasas de tramitación correspondientes. 

 

Vencido el plazo establecido en el Artículo 148, o si no se hubiesen presentado 

oposiciones, la Superintendencia procederá a realizar el examen de 

registrabilidad. En caso de que se hubiesen presentado oposiciones, la 

Superintendencia se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria 

del registro de la marca mediante resolución. 

 

Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los 

Países Miembros utilizarán  la Clasificación Internacional de Productos y Servicios 

11 Artículo 147 y 149, Decisión 486 



para el Registro de Marcas, establecida por Arreglo de Niza del 15 de 1957, con 

sus modificaciones vigentes. 

 

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior, no 

determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados 

expresamente.11 

 

DERECHOS Y LIMITACIONES CONFERIDOS POR LA MARCA 

 

En Colombia, la marca confiere los siguientes derechos y limitaciones: 

 

El registro de una marca tendrá una duración de diez (10) años contados a partir 

de la fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez 

años. 

 

▪ El titular del registro, o quien tuviere legítimo interés, deberá solicitar la 

renovación del registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro 

de los seis meses anteriores a la expiración del registro. No obstante, tanto el 

titular del registro como quien tuviere legítimo interés, gozarán de un plazo de 

gracia de seis meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, 

para solicitar su renovación. A tal efecto, acompañará los comprobantes de pago 

de las tasas establecidas, pagando conjuntamente el recargo correspondiente, si 

11 Artículo 151, Decisión 486 



así lo permiten las normas internas de los Países Miembros.  Durante el plazo 

referido, el registro de marca mantendrá su plena vigencia. 

 

A efectos de la renovación, no se exigirá prueba de uso de la marca y se renovará 

de manera automática, en los mismos términos del registro original.  Sin embargo, 

el titular podrá reducir o limitar los productos o servicios indicados en el registro 

original.11 

 

▪ El registro de una marca confiere a su titular el derecho de 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. 

 
11 Artículo 153, Decisión 486 



c) Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que 

reproduzcan o contengan la marca, así 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 confusión o un 

riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo 

idéntico para productos o servicios idénticos, se presumirá que existe riesgo de 

confusión. 

 

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 daño económico o comercial injusto por razón de 

una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, 

o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular. 

 

f) Usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente 

conocida, aún para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución 

de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un 

aprovechamiento injusto de su prestigio.11 

 

11 Artículo 155, Decisión 486 



A efectos de lo previsto en los literales e) y f) del artículo anterior, constituirán uso 

de un signo en el comercio por parte de un tercero, entre otros, los siguientes 

actos: 

 

▪ Introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o 

servicios con ese signo. 

▪ Importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, 

▪ Emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o 

comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de 

comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que 

fuesen aplicables. 

 

Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar 

en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o 

cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, 

valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación 

de sus servicios u otras características de éstos;  siempre que ello se haga de 

buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de 

identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión 

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 legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o 

adecuación 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 a un propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo 

a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios 

respectivos.11 

 

▪ El registro de una marca no dará 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 país por el titular del registro o por otra persona con consentimiento 

del titular o económicamente vinculada a él, en particular cuando los productos 

y los envases o embalajes que estuviesen en contacto directo con ellos no 

hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro. 

 

A los efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están 

económicamente vinculadas, cuando una pueda ejercer directa o indirectamente 

sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la explotación de los derechos 

sobre la marca, o cuando un tercero puede ejercer tal influencia sobre ambas 

personas. 

11 Artículo 157, Decisión 486 
 



▪ Cuando en la subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a 

nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o 

servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios 

identificados con esa marca en el territorio del País Miembro, salvo que los 

titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha 

comercialización. 

 

En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones 

necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las 

mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del 

origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y 

proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor.  

Esos acuerdos deberán inscribirse en la Superintendencia de Industria y Comercio 

y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. 

 

En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se 

encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la 

marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo 

dispuesto en el primer párrafo del Artículo 166, salvo que el titular de dicha marca 

demuestre ante la Superintendencia, que la no utilización de la marca obedece a 

causas justificadas. 

 



Cuando la marca conste de un nombre geográfico, no podrá comercializarse el 

producto sin indicarse en éste, en forma visible y claramente legible, el lugar de 

fabricación del producto. 

 

LICENCIAS Y TRANSFERENCIAS DE LAS MARCAS 

 

▪ Un registro de marca concedido o en trámite de registro podrá ser transferido 

por acto entre vivos o por vía sucesoria, con o sin la empresa a la cual pertenece. 

 

Deberá registrarse ante la Superintendencia de Industria y Comercio toda 

transferencia del registro de marca. La falta de registro ocasionará que la 

transferencia no surta efecto frente a terceros. 

 

A efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito. Cualquier 

persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia. No obstante,  la 

Superintendencia podrá denegar dicho registro,  si la transferencia acarreara 

riesgo de confusión.11 

 

▪ El titular de una marca registrada o en trámite de registro podrá dar licencia a 

uno o más terceros para la explotación de la marca respectiva. 

 

 

 

11 Artículo 159 y 161, Decisión 486 



Deberá registrarse ante la Superintendencia toda licencia de uso de la marca. La 

falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros. 

 

A efectos del registro, la licencia deberá constar por escrito. Cualquier persona 

interesada podrá solicitar el registro de una licencia. 

 

▪ La Superintendencia de Industria y Comercio no registrará los contratos de 

licencia de transferencia de registro de marcas que no se ajusten a las 

disposiciones del Régimen Común de Tratamiento de los Capitales Extranjeros 

y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías, o las disposiciones 

comunitarias y nacionales sobre prácticas comerciales restrictivas de la libre 

competencia. 

 

▪ En el caso de que exista algún cambio respecto al nombre o dirección del 

titular del registro de marca durante el plazo de vigencia de la licencia, el titular 

del registro deberá informar a la Superintendencia. En caso contrario, 

cualquier notificación realizada conforme a los datos que figuren en el registro, 

se reputará válida. 

 

CANCELACION DEL REGISTRO 

 

▪ La Superintendencia de Industria y Comercio cancelará el registro de una 

marca a solicitud de la persona interesada, cuando sin motivo justificado la 



marca no se hubiese utilizado en al menos un de los Países Miembros, por su 

titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los 

tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de 

cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca 

también podrá solicitarse como defensa de un procedimiento de oposición, 

interpuesto con base en la marca no usada. 

 

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de 

cancelación antes de transcurridos tres años, contados a partir de la fecha de 

notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca 

respectiva en la vía administrativa. 

 

Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los 

productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará 

una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en 

el registro de la marca, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se 

hubiese usado;  para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los 

productos o servicios. 

 

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta se debió, 

entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito.11 

 
11 Artículo 163 y 165, Decisión 486 



Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o 

servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran 

disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que 

normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o 

servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el 

mercado. 

 

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente 

productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo 

establecido en el párrafo anterior. 

 

El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada solo 

en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará 

la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que 

corresponda a la marca.11 

 

▪ La carga de la prueba de uso de la marca corresponderá al titular del registro. 

 

El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos 

contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la 

cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, 

entre otros. 

 11 Artículo 166, Decisión 486 



▪ La persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al 

registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la 

solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la 

fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa. 

 

▪ La Superintendencia de Industria y Comercio, decretará de oficio o a solicitud 

de cualquier persona, la cancelación del registro de una marca o la limitación 

de su alcance cuando su titular hubiese provocado o tolerado que ella se 

convierta en un signo común o genérico para identificar o designar uno o 

varios de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada. 

 

Se entenderá que una marca se ha convertido en un signo común o genérico 

cuando en los medios comerciales y para el público dicha marca haya perdido su 

carácter distintivo como indicación de procedencia empresarial del producto o 

servicio al cual se aplica. Para estos efectos deberán concurrir los siguientes 

hechos con relación a esa marca: 

 

a) La necesidad que tuvieran los competidores de usar el signo para poder 

desarrollar sus actividades por no existir otro nombre o signo adecuado para 

designar o identificar en el comercio al producto o servicio respectivo. 

 

b) Es uso generalizado de la marca por el público y en los medios comerciales 

como signo común o genérico del producto o servicio respectivo. 



c) El desconocimiento o bajo reconocimiento por el público de que la marca 

significa una procedencia empresarial determinada11 

 

▪ Recibida una solicitud de cancelación, la Superintendencia notificará al titular 

de la marca registrada para que dentro del plazo de sesenta días hábiles 

contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos y las pruebas que 

estime convenientes. 

 

Vencidos los plazos a que se refiere este artículo, la Superintendencia decidirá 

sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes, 

mediante resolución. 

 

RENUNCIA AL REGISTRO 

 

▪ El titular de un registro de marca podrá renunciar en cualquier momento a sus 

derechos sobre registro. 

 

Cuando la renuncia fuese parcial, ella abarcará los productos o servicios objeto de 

la renuncia. 

 

No se admitirá la renuncia si sobre la marca existen embargos o derechos reales 

de garantía inscritos en la Superintendencia, salvo que exista consentimiento 

expreso de los titulares de dichos derechos. 

11 Artículo 169, Decisión 486 



La renuncia al registro de la marca surtirá efectos a partir de su inscripción ante la 

Superintendencia. 

 

NULIDAD DEL REGISTRO 

 

La Superintendencia de Industria y Comercio decretará de oficio o a solicitud de 

cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de 

marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los 

Artículos 134 primer párrafo y 135. 

 

La Superintendencia decretará de oficio a solicitud de cualquier persona, la 

nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiera concedido en 

contravención con lo dispuesto en el Artículo 136 o cuando éste se hubiera 

efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la 

fecha de concesión del registro impugnado. 

 

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y 

perjuicios, conforme a la legislación interna. 

 

No podrá decretarse la nulidad del registro de una marca por causales que 

hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. 

 



Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos 

o servicios para los cuales fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para 

esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.   

 

TRAMITE DE REGISTRO DE MARCA 

 

▪ El registro de una marca tiene como propósito principal la adquisición de un 

derecho por parte de su titular, así como el conocimiento del registro de la 

misma por la Superintendencia de Industria y Comercio, por el mercado y los 

comerciantes en general. Se entiende que el certificado de registro de la 

marca es el documento que obra como prueba principal del derecho adquirido 

por su titular frente a los terceros y la sociedad, es decir que sirve para 

acreditar la propiedad sobre la marca registrada. 

 

▪ Es importante tener en cuenta que para el registro de una marca es necesario 

que ésta no se encuentre dentro de las prohibiciones que consagra la Decisión 

486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a saber: prohibiciones absolutas, 

consagradas en el Artículo 135 de la Decisión 486, y las prohibiciones relativas 

consagradas en el Artículo 136 de esta Decisión. 

 

Las prohibiciones absolutas están creadas con el fin de proteger el interés público, 

es decir el interés de los consumidores y de los competidores que se pueden ver 



afectados con el registro de una marca que encuadre dentro de estas 

prohibiciones. 

 

Por otro lado, las prohibiciones relativas están dispuestas con el fin de proteger los 

derechos adquiridos por terceros con anterioridad al registro de la marca 

solicitada, es decir, que en este caso la marca no es per se irregistrable, 

simplemente se vuelve irregistrable por causales extrínsecas al signo como lo es 

el derecho anterior de un tercero. 

 

Es importante mencionar que la decisión 486 dispone que las marcas que 

encuadren dentro de las prohibiciones absolutas que contienen el artículo 135 

estarán afectadas de nulidad absoluta, la cual podrá ser propuesta por cualquier 

persona en cualquier tiempo, mientras que si la marca encuadra dentro de las 

prohibiciones relativas, estará viciada de nulidad relativa, que también podrá ser 

propuesta por cualquier persona, pero dentro de los 5 años siguientes a su 

concesión. 

 

Por otro lado, en cuanto al trámite de registro de marcas, es relevante tener en 

cuenta las disposiciones contenidas en la Decisión 486 en cuanto a las etapas del 

registro de marcas, que son las siguientes: 

 

a. Presentación de la solicitud de marca con los requisitos mínimos contenidos en 

los artículos 138 y 139 de la Decisión 486. 



b. Admisión de la solicitud, es decir la asignación de fecha de presentación de la 

solicitud, para lo cual es necesario el cumplimiento de los requisitos contenidos 

en el artículo 140 de la Decisión 486. 

 

c. Examen de forma por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio 

dentro de los 15 días hábiles siguientes a la presentación de la 

solicitud.(Artículo 144). 

 

d. Notificación mediante fijación en lista al solicitante de la marca sobre los 

requerimientos a que haya lugar. (Artículo 144). 

 

e. Respuesta oportuna de los requerimientos hechos por la Superintendencia de 

Industria y Comercio (60 días) (artículo 144). 

 

f. Si no se presentaron requerimientos, o si estos ya han sido cumplidos por el 

solicitante, la Superintendencia de Industria y Comercio ordena la publicación 

de la marca en la Gaceta de la Propiedad Industrial. (Artículo 145). 

 

g. Término de 30 días para que terceros interesados presenten oposiciones al 

registro de la marca. (Artículo 146). 

 



h. Término adicional de 30 días a petición del opositor, para allegar las pruebas y 

documentos que considere pertinentes para argumentar su escrito. (Artículo 

146). 

 

i. Notificación mediante fijación en lista a solicitante de la marca de la oposición 

(es) presentadas en contra del registro de su marca. (artículo 148). 

 

j. Término de 30 días otorgados al solicitante de la marca para que conteste la 

oposición presentada en contra de su marca. (Artículo 148). 

 

k. Término adicional de 30 días a petición del solicitante de la marca, para allegar 

las pruebas y documentos que estime pertinentes para argumentar su 

respuesta de oposición. (Artículo 148). 

 

l. La Superintendencia procede a hacer el examen de fondo de la solicitud de la 

marca, respecto de la (s) oposición (es) presentada (s), y procede a conceder o 

denegar el registro de la misma. Si no se presentaron oposiciones, procede a 

pronunciarse sobre la registrabilidad o irregistrabilidad de la marca. (Artículo 

150). 

 

m. La Superintendencia de Industria y Comercio otorga a las partes interesadas 

en el registro de la marca el derecho a interponer los recursos de reposición y 



en subsidio apelación. Con estas actuaciones queda agotada la vía 

gubernativa. 

 

Teniendo en cuenta los anteriores presupuestos, es de vital importancia que 

los abogados, al momento de solicitar un registro de marca tengan presente las 

disposiciones contenidas no solo en la Decisión 486, sino en las normas 

concordantes del Código Contencioso Administrativo.  

 

En un principio, es de vital importancia tener la seguridad de la viabilidad de un 

registro de marca. Lo anterior se logra dando aplicación a los artículos 134, 

135 y 136 de la Decisión 486, con el fin de verificar que el signo sea 

registrable. Adicionalmente, y aunque este procedimiento no hace parte de las 

exigencias y disposiciones contenidas en la Decisión 486, es importante 

realizar una búsqueda de antecedentes de la marca a registrar, para tener la 

certeza de que no existen registros de marca similares o idénticos que pueden 

obstaculizar o incluso impedir el registro de la marca. 

 

Dando una correcta aplicación a todos los presupuestos anteriormente 

mencionados, el abogado marcario está ofreciendo a su representado una 

protección completa de sus derechos que, aunque en un principio son mera 

expectativa, con el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la 

Decisión 486 es posible convertirlo en un derecho cierto y adquirido. 



5.2.2 El Registro de Marcas. Otros Países Miembros de la Comunidad Andina de 

Naciones 

 

5.2.2.1 Estados Unidos 

 

DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL PROCESO 

 

United States Patent and Trademark Office 

_ HYPERLINK http://www.uspt.gov __www.uspt.gov_ email: usptoinfo  a  pto.gov 

 

CONFIGURACION Y DURACION DEL DERECHO 

 

El derecho se configura del actual uso de la marca o del registro de la marca, en la 

Oficina de Patentes y Marcas (U.S. Patent and Trademark Office). 

 

REQUISITOS PARA DEPOSITAR UN REGISTRO DE MARCA 

 

▪ Formulario, debidamente diligenciado. 

▪ Un formulario para cada marca que se desee registrar. 

▪ Un dibujo de la marca en una hoja independiente. 

▪ La identificación de la persona natural o jurídica que lo tramita. 

▪ Una descripción física de la marca a depositar. 



▪ La identificación clara del tipo de bien o servicio que la marca representa, 

según la clasificación internacional. 

▪ Bases para registrar la marca: Uso de la marca en el comercio; Propósito de 

usar la marca en el comercio. 

▪ Firma del solicitante (depositante). 

 

REQUISITOS DE LA MARCA 

Información no disponible 

 

SECUENCIA Y CRONOGRAMA DEL PROCESO 

 

▪ Depósito de la solicitud. 

▪ Al recibo de la solicitud, la Oficina de Patentes y Marcas examina el 

cumplimiento de los requisito mínimos, le asigna un número seriado y le envía 

un recibo al solicitante, dos (2) meses después de la fecha de solicitud del 

registro. 

▪ A los cuatro (4) meses de haber hecho la solicitud de registro, un juez 

examinador revisa la aplicación y decide si la marca puede ser registrada. En 

caso de que la rechace, el juez envía una carta con el listado de las razones 

para su rechazo y las posibles correcciones. El solicitante debe responder 

dentro de los seis (6) meses siguientes. En el caso de no haber respuesta, la 

aplicación se abandona. Si la respuesta del solicitante no contiene todas las 



correcciones sugeridas, la solicitud se rechaza totalmente, en cuyo caso se 

deberá apelar ante el Tribunal de Apelación de Registro de Marcas. 

▪ Si no hay objeciones, el juez examinador aprueba la marca y la publica en la 

gaceta oficial. 

▪ Cualquiera que se vea afectado por el registro de una marca, tiene treinta (30) 

días, desde la publicación, para diligenciar un registro de oposición. 

▪ Si la publicación fue basada en el uso actual de la marca en el comercio, la 

marca se registra y se certifica doce (12) semanas después de que la marca 

fue publicada. 

▪ Si por el contrario fue basada en la intención de usarla en el comercio, la 

Oficina de Patentes y Marcas envía una nota de permiso, en la cual el 

solicitante tiene seis (6) meses más para enviar esa declaración. 

▪ Si la declaración de uso es correcta, se dará la certificación. 

 

COSTO DEL PROCESO 

 

El costo es de US$325.o, para el registro de la marca 

 

5.2.2.2  Venezuela 

 

Por ser Venezuela uno de los miembros de la Comunidad Andina de Naciones 

CAN, el Registro de Marcas se rige por las disposiciones de la Decisión 486.  A 



continuación, los aspectos relacionados específicamente con la legislación interna 

venezolana. 

 

DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL PROCESO 

 

El Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual. 

 

CONFIGURACION Y DURACION DEL DERECHO 

 

En Venezuela, el derecho al uso exclusivo de una marca se configura con el 

registro de la marca y su duración es de quince (15) años, contados a partir de la 

fecha del registro. El derecho es renovable por períodos sucesivos de quince (15) 

años, siempre y cuando el interesado lo solicite  seis (6) meses antes de su 

expiración. 

 

REQUISITOS PARA DEPOSITAR UN REGISTRO DE MARCA 

 

▪ Presentación de la solicitud correspondiente, en original y copia.  

▪ Nombre,  domicilio y nacionalidad del solicitante. Cuando la petición se hace 

por medio de apoderado, nombre y domicilio del mandatario. 

▪ Descripción completa de la marca, en la cual se determinen con claridad las 

leyendas. 



▪ Descripción de las manufacturas, productos, objetos y artículos que distingue 

la marca y la clase a que correspondan. 

▪ Definición en cuanto a si las manufacturas, productos, objetos y artículos que 

distingue la marca son de producción nacional o extranjera y si se trata, en 

este último caso, de una marca registrada en el país de origen. 

▪ Especificación del tiempo durante el cual la marca hubiere estado en uso, si 

fuera el caso. 

▪ Explicación en cuanto a que la marca sea aplicada a productos de una 

industria manufacturera o extractiva, a objetos de un comercio o a productos 

agrícolas.  

▪ Definición en cuanto a que la marca solicitada no tiene semejanza con otra 

análoga ya registrada para distinguir artículos en la misma clase o en otra 

similar, de modo que pueda confundirse con ella y engañar al público. 

 

Documentos que deben acompañar a la solicitud: 

 

▪ Cinco facsímiles de la marca y el clisé o fotograbado de la misma en 

dimensiones que no excedan de 8 x 10 centímetros. 

▪ El poder legalmente otorgado, si la solicitud se hiciere por medio de apoderado 

o indicación de la fecha de su presentación y el número que le corresponda en 

el cuaderno de poderes, si hubiere sido presentado anteriormente a la Oficina 

de la Propiedad Industrial con motivo de otra solicitud. 

 



REQUISITOS DE LA MARCA 

 

▪ Las marcas no pueden ser palabras, frases o figuras que sugieran ideas 

inmorales o palabras que distingan objetos ilícitos. 

▪ Las marcas no pueden ser la Bandera, el Escudo de Armas u otra insignia de 

la república o de República Extranjera. 

▪ Las marcas no pueden ser signos, emblemas y distintivos de la Cruz Roja o de 

entidades de la misma índole. 

▪ Las marcas no pueden ser nombres geográficos indicadores de procedencia. 

▪ Las marcas no pueden ser la forma y el color del producto fabricante. 

▪ Las marcas no pueden ser las formas geométricas que no revisten novedad. 

▪ Las marcas no pueden ser caricaturas, retratos, dibujos o ideas que tiendan a 

ridiculizar personas u objetos dignos de respeto. 

▪ Las marcas no pueden ser términos y locuciones que hayan pasado al uso 

general. 

▪ Las marcas no pueden ser el nombre completo o apellidos de una persona 

natural, si no se presenta de una forma peculiar y distinta. 

▪ La marca no puede parecerse gráfica o fonéticamente a otra ya registrada, o la 

que pueda generar confusión con otra ya registrada. 

▪ Las marcas no pueden ser las denominaciones comerciales meramente 

descriptivas de la empresa que se pretenda distinguir, salvo que contenga una 

característica que sirva para individualizarla. 



▪ Las marcas no pueden ser los lemas comerciales que contengan alusiones a 

productos o marcas similares. 

 

SECUENCIA Y CRONOGRAMA DEL PROCESO 

 

▪ Presentación de la solicitud en la Oficina de Registro de la Propiedad 

Industrial. 

▪ Fijación de la prelación en el registro, mediante nota del Registrador de la 

Propiedad Industrial, en la cual se haga constar la fecha y hora de la 

presentación. 

▪ Devolución de la solicitud, en el caso de que el solicitante no cumpliere los 

requisitos establecidos. La devolución de la solicitud no extingue la propiedad 

fijada en la presentación de aquella, si en un plazo de treinta (30) días 

contados desde la devolución, fueren presentadas las correcciones 

respectivas. El Registrador queda facultado para prorrogar este plazo hasta 

por tres meses, a petición del interesado. 

▪ Cumplidos todos los requisitos de ley, el Registrador ordenará su publicación 

en un periódico de circulación diaria en la Capital de la República y 

posteriormente en el Boletín de la Propiedad Industrial. La solicitud podrá ser 

objetada por cualquier persona para oponerse a la concesión de la marca, 

durante los próximos 30 días después de la publicación, en cuyo caso el 

solicitante es notificado por medio de aviso en el Boletín de la Propiedad 

Industrial, para que comparezca a informarse de aquella, en un plazo de 



quince días. Vencido dicho plazo, comenzará a correr un lapso de quince días, 

para que el solicitante aduzca lo que crea conveniente a sus derechos. 

▪ Modificaciones a la solicitud, en un plazo de ocho días. De ser aceptadas por 

el opositor, se termina el proceso y el Registrador podrá ordenar nuevamente 

la publicación, e iniciar un nuevo período de oposición. 

▪ Resolución de la oposición por el Registrador de acuerdo con pruebas 

presentadas, dentro del plazo de treinta días. En el caso de que el opositor se 

crea con mejores derechos, corresponde al Tribunal de Primera Instancia 

dirimir la controversia. 

▪ Vencidos los plazos sin que haya habido más oposición, el Registrador 

efectuará el registro de la marca y expedirá el certificado. 

 

COSTO DEL PROCESO 

 

50 Bolívares por el registro 

5 Bolívares por averiguaciones en archivos 

4 Bolívares por derecho de escritura por treinta renglones y 5 céntimos por 

renglón  adicional 

4 Bolívares por notas en los libros, al margen de los contratos. 

 

 

 

 



5.2.2.3  Ecuador 

 

Por ser Ecuador miembro de la Comunidad Andina de Naciones, CAN, se rige por 

lo establecido en la Decisión 486. A continuación, aspectos relacionados con la 

legislación interna ecuatoriana. 

 

DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL PROCESO 

 

Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, Subsecretaría de 

Industria y Turismo , Dirección  Nacional de Propiedad industrial.  www. Micip. 

Gov. Ec  

 

CONFIGURACION Y DURACION DEL DERECHO 

 

En el Ecuador, el derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por su 

registro, y su duración es de diez (10) años, contados a partir de la fecha de su 

concesión, pudiendo renovarse por períodos sucesivos de diez años. 

 

REQUISITOS PARA DEPOSITAR UN REGISTRO DE MARCA 

 

La solicitud de registro de una marca deberá presentarse ante la Dirección 

Nacional de Propiedad Industrial, comprenderá una sola clase internacional de 

productos o servicios y contendrá los requisitos que determine el Reglamento. 



La solicitud deberá incluir:  

 

▪ El comprobante de pago de la tasa correspondiente. 

▪ Copia de la primera solicitud de registro de marca presentada en el exterior, 

cuando se reivindique prioridad. 

▪ Los demás documentos que establezca el Reglamento. 

 

REQUISITOS DE LA MARCA 

 

En el Ecuador, no podrán registrarse como marcas: 

 

▪ Los signos que consistan en formas usuales de los productos o de sus 

envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza, de la 

función de dicho producto o del servicio de que se trate. 

▪ Los signos que consistan en formas que den una ventaja funcional o técnica al 

producto o al servicio al cual se aplican. 

▪ Los signos que consistan exclusivamente en una indicación que pueda servir 

en el comercio, para calificar o describir alguna característica del producto o 

servicio de que se trate, incluídas las expresiones laudatorias referidas a ellos. 

▪ Los signos que consistan exclusivamente en una indicación que sea el nombre 

genérico o técnico del producto o servicio de que se trate o que sean una 

designación común o usual del mismo, en el lenguaje corriente o en la usanza 

comercial del país. 



▪ Los signos que consistan en un color aisladamente considerado, sin que se 

encuentre delimitado por una forma específica, salvo que se demuestre que 

haya adquirido distintividad para identificar los productos. 

▪ Los signos que sean contrarios a la ley, a la moral o al orden público. 

▪ Los signos que puedan engañar a los medios comerciales o al público sobre la 

naturaleza, la procedencia, el modo de fabricación, las características o la 

aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate. 

▪ Los signos que reproduzcan o imiten una denominación de origen protegida, 

consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de 

inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se 

aplique; o que en su empleo puedan inducir al público a error, con respecto al 

origen, procedencia, cualidades o características de los bienes para los cuales 

se usan las marcas. 

▪ Los signos que reproduzcan o imiten el nombre, los escudo de armas, 

banderas y otros emblemas, siglas, denominaciones o abreviaciones de 

denominaciones de cualquier estado o de cualquier organización internacional, 

que sean reconocidos oficialmente, sin permiso de la autoridad competente del 

estado o de la organización internacional de que se trate. 

▪ Los signos que reproduzcan o imiten signos, sellos o punzones oficiales de 

control o de garantía, a menos que su registro sea solicitado por el organismo 

competente. 



▪ Los signos que reproduzcan monedas o billetes de curso legal en el territorio 

del país, o de cualquier país, títulos valores y otros documentos mercantiles, 

sellos, estampillas, timbres o especies fiscales en general.  

▪ Los signos que consistan en la denominación de una obtención vegetal 

protegida en el país o en el extranjero, o de una denominación esencialmente 

derivada de ella, a menos que la solicitud la realice el mismo titular. 

 

Tampoco podrán ser registrados como marca, los signos que violen derechos de 

terceros, tales como: 

 

▪ Los signos que sean idénticos o se asemejen de forma tal que puedan 

provocar confusión en el consumidor, con una marca anteriormente solicitada 

para registro o haya sido registrada por un tercero. 

▪ Los signos que sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido 

de forma tal que puedan causar confusión en el público consumidor. 

▪ Los signos que sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado 

previamente para registro o registrado por un tercero, de forma tal que puedan 

causar confusión en el público consumidor. 

▪ Los signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, 

transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente 

conocido en el país o en el exterior. 



▪ Los signos que sean idénticos o se asemejen a un signo de alto renombre, 

independientemente de los productos o servicios para los cuales se solicita el 

registro. 

▪ Los signos que consistan en el nombre completo, seudónimo, firma, título, 

hipocorístico, caricatura, imagen o retrato de una persona natural, distinta del 

solicitante, o que sea identificada por el sector pertinente del público como una 

persona distinta de este, salvo que se acredite el consentimiento de esa 

persona o de sus herederos. 

▪ Los signos que consistan en un signo que suponga infracción a un derecho de 

autor, salvo que medie el consentimiento del titular de tales derechos. 

▪ Los signos que consistan, incluyan o reproduzcan medallas, premios, diplomas 

u otros galardones, salvo por quienes las otorguen. 

 

SECUENCIA Y CRONOGRAMA DEL PROCESO 

 

▪ Presentación de la solicitud en la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, 

dependencia que certificará la fecha y hora de recepción, y asignará un 

número de orden consecutivo. 

▪ El solicitante de un registro de marca podrá modificar su solicitud inicial en 

cualquier etapa del trámite antes de su publicación, únicamente en relación 

con aspectos secundarios. Así mismo, podrá eliminar o restringir los productos 

o servicios especificados. Podrá también ampliar los productos o servicios, 

dentro de la misma clase internacional, hasta antes de su publicación. La 



Dirección Nacional de Propiedad Industrial podrá, en cualquier momento del 

trámite, requerir al peticionario modificación a la solicitud.  En ningún caso 

podrá modificarse la solicitud para cambiar el signo. 

▪ Verificación, después de admitida la solicitud y dentro de los quince días 

hábiles siguientes a su presentación, de los aspectos formales exigidos, por 

parte de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial. Si del estudio resulta 

que la solicitud no cumple con los requisitos formales, la Dirección Nacional de 

Propiedad Industrial notificará al peticionario para que en un plazo de treinta 

días, siguientes a su notificación, subsane las irregularidades. 

▪ Si dentro del plazo señalado no se hubieren subsanado las irregularidades, la 

solicitud será rechazada. 

▪ Si la solicitud de registro reúne los requisitos formales, la Dirección Nacional 

de Propiedad Industrial ordenará su publicación por una sola vez, en la Gaceta 

de la Propiedad Intelectual. 

▪ Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona 

que tenga legítimo interés, podrá presentar oposición debidamente 

fundamentada, contra el registro solicitado. Quien presuma tener interés 

legítimo para presentar una oposición podrá solicitar una ampliación de treinta 

días hábiles para presentar la oposición. 

▪ La Dirección Nacional de Propiedad Industrial notificará al peticionario para 

que, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la notificación, haga valer 

sus alegatos, de estimarlo conveniente. 



▪ Vencido el plazo, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial resolverá sobre 

las oposiciones y la concesión o denegación del registro de la marca, que 

constará en resolución debidamente motivada. 

▪ En cualquier momento antes de que se dicte la resolución, las partes podrán 

llegar a un acuerdo transaccional que será obligatorio para la Dirección 

Nacional de Propiedad Industrial. Sin embargo, si las partes consintieren en la 

coexistencia de signos idénticos para proteger los mismos productos o 

servicios, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial podrá objetarlo si 

considera que afecta el interés general de los consumidores. 

▪ Vencido el plazo sin que se hubieren presentado oposiciones, La Dirección 

Nacional de Propiedad Industrial procederá a realizar el examen de 

registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. 

 

COSTO DEL PROCESO 

54 Dólares 

 

5.2.2.4 Perú 

 

Por ser miembro de la Comunidad Andina de Naciones CAN, el Perú se rige por lo 

establecido en la Decisión 486.  A continuación, se presentan aspectos 

relacionados con la legislación interna peruana. 

  

 



DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL PROCESO 

 

INDECOPI  www. Indecopi. Gov.pe   email: mshiraischi  a indecopi.gob.pe 

 

CONFIGURACION Y DURACION DEL DERECHO 

 

En el Perú, el derecho de la marca surge por el registro de la misma ante la oficina 

competente.  Tendrá una duración de diez (10) años, contados a partir de la fecha 

de su concesión, y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años.  Su 

renovación debe ser solicitada seis meses antes de la fecha de de expiración del 

registro. 

 

REQUISITOS PARA DEPOSITAR UN REGISTRO DE MARCA 

 

En el Perú, la solicitud de registro de marca deberá presentarse ante la oficina 

competente, deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir 

con los siguientes requisitos: 

 

▪ La identificación del peticionario.  

▪ La descripción clara y completa de la marca que se pretende registrar. 

▪ La identificación de los productos o servicios de la clase en la que se solicita el 

registro de la marca. 

▪ El comprobante de haber pagado la tasa de presentación establecida. 



Adicional a lo anterior, se debe presentar los siguientes documentos de soporte: 

 

▪ Los poderes que fueren necesarios. 

▪ Copia de la primera solicitud de marca  en el caso de que se reivindique 

prioridad, señalándola expresamente. 

▪ La reproducción de la marca, cuando contenga elementos gráficos. 

▪ Los demás documentos que determine la oficina competente. 

 

REQUISITOS DE LA MARCA 

 

En el Perú, no podrán registrarse como marca: 

 

▪ Los signos que consistan en formas usuales de productos o de sus avances, o 

en formas o características impuestas por la naturaleza de la función de dicho 

producto o del servicio de que se trate. 

▪ Los signos que consistan en formas que den una ventaja funcional o técnica al 

producto o al servicio al cual se aplican. 

▪ Los signos que consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda 

servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la 

cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros 

datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para 

los cuales ha de usarse. 



▪ Los signos que consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el 

lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común 

o usual de los productos o servicios de que se trate. 

▪ Los signos que consistan en un color aisladamente considerado, sin que se 

encuentre delimitado por una forma específica. 

▪ Los signos que sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las 

buenas costumbres. 

▪ Los signos que puedan engañar a los medios comerciales o al público, en 

particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las 

características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o 

servicios de que se trate. 

▪ Los signos que reproduzcan o imiten una denominación de origen protegida, 

que consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible 

de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se 

aplique; o, que en su empleo puedan inducir al público a error con respecto al 

origen, procedencia, cualidades o características de los bienes para los cuales 

se usan las marcas.  

▪ Los signos que reproduzcan o imiten el nombre, los escudos de armas; las 

banderas y otros emblemas; siglas o denominaciones o abreviaciones de 

denominaciones de cualquier Estado o de cualquier organización internacional, 

que sean reconocidos oficialmente, sin permiso de la autoridad competente del 

Estado o de la organización internacional de que se trate. En todo caso, dichos 



signos solamente podrán registrarse cuando constituyan un elemento 

accesorio del distintivo principal. 

▪ Los signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea 

solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidad. 

▪ Los ,signos que reproduzcan monedas o billetes de curso legal en el territorio 

del país, o de cualquier país, títulos valores y otros documentos mercantiles, 

sellos, estampillas, timbres o especies fiscales en general. 

▪ Los signos que consistan en la denominación de una variedad vegetal 

protegida o de una esencialmente derivada de la misma. 

 

Tampoco podrán ser registrados como marca, los signos que, en relación con 

derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: 

 

▪ Que sean semejantes o idénticos de forma que puedan inducir al público a 

error. 

▪ Que sean semejantes o idénticos a un nombre comercial protegido. 

▪ Que sean idénticos o semejantes a un lema comercial registrado. 

▪ Que constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, 

total o parcial, de un registro distintivo notoriamente conocido en el país en el 

que se solicita el registro o en el comercio sub regional y que pertenezca a un 

tercero. 



▪ Que sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca 

notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o 

servicios para los cuales se solicita el registro. 

▪ Que consistan en el nombre completo, apellido, seudónimo, firma, caricatura o 

retrato de una persona natural distinta de este, salvo que se acredite el 

consentimiento de esa persona o de sus herederos. 

▪ Los títulos de obras literarias, artísticas o científicas y los personajes ficticios o 

simbólicos que sean objeto de un derecho de autor correspondiente a un 

tercero, salvo que medie su consentimiento. 

 

SECUENCIA Y CRONOGRAMA DEL PROCESO 

 

Admitida la solicitud, la oficina competente examinará, dentro de los quince días 

siguientes a su presentación, si ella se ajusta a los aspectos formales señalados. 

 

▪ Si del examen resulta que la solicitud no cumple con los requisitos formales, la 

oficina competente notificará al peticionario para que, en un plazo de treinta 

días hábiles siguientes a su notificación, subsane las irregularidades. Este 

plazo será prorrogable por una sola vez, por  treinta días hábiles adicionales, 

sin que por ello la solicitud pierda prioridad.  Si no se hace, la solicitud será 

rechazada. 

▪ Si la solicitud de registro reúne los requisitos formales, la Oficina competente 

ordenará su publicación, por una sola vez.  



▪ Ordenada la publicación de la solicitud de registro, ésta se realizará en el 

diario oficial El Peruano, a costo del solicitante. 

▪ Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona 

que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la 

marca solicitado. 

▪ El observante tendrá un plazo improrrogable de sesenta días para presentar el 

poder (que acredite la representación que se invoca), si la observación se 

hubiera presentado sin dicho documento. 

▪ Una vez admitida la observación, la oficina competente notificará al 

peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la 

notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente. 

▪ Vencido el plazo, la oficina competente decidirá sobre las observaciones y la 

concesión o denegación del registro de la marca. Este hecho será comunicado 

al interesado mediante resolución. 

 

5.2.2.5  Brasil 

 

DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL PROCESO 

 

INPI  www. Inpi. Gob. Br   email: marca  a inpi.gov.br 

 

 

 



CONFIGURACION Y DURACION DEL DERECHO 

 

En el Brasil, el derecho de la marca surge por el registro válidamente expedido. 

Este derecho será válido por diez (10) años, contados a partir de la fecha de la 

concesión del registro, prorrogables por períodos iguales y sucesivos. Esta 

solicitud deberá ser formulada durante el último año antes de la expiración del 

derecho.  En caso de no haberlo hecho, el titular podrá hacerlo en los seis meses 

subsecuentes, mediante el pago de retribución adicional. 

 

REQUISITOS PARA DEPOSITAR UN REGISTRO DE MARCA 

 

En el Brasil, pueden solicitar registro de marca las personas físicas o jurídicas de 

derecho público o de derecho privado. 

La solicitud deberá referirse a un único signo distintivo y, en las condiciones 

establecidas por el INPI contendrá: 

 

▪ Petición.  

▪ Etiquetas, si es necesario. 

▪ Comprobante del pago de la retribución relativa al depósito. 

▪ La petición y cualquier documento que lo acompañe deberá ser presentada en 

lengua portuguesa. 

 

 



REQUISITOS DE LA MARCA 

 

En el Brasil, no son registrables como marcas: 

 

▪ Las armas, emblemas, distintivos y monumentos oficiales, públicos, 

nacionales, extranjeros o internacionales. 

▪ La letra, número y fecha, aisladamente, salvo cuando esté revestida de 

suficiente forma distintiva. 

▪ La expresión, figura, diseño o cualquier otro signo contrario a la moral y a las 

buenas costumbres, o que ofenda creencias o costumbres de las personas. 

▪ La designación o sigla de entidad u órgano público, cuando no es solicitado o 

registrado por la propia entidad. 

▪ La reproducción o imitación de elemento característico o diferenciador de título 

o establecimiento o nombre de empresa de terceros, susceptibles de causar 

confusión. 

▪ Los signos de carácter genérico, necesario, común, vulgar o simplemente 

descriptivo, cuando tenga relación con el producto o servicio a distinguir, o 

aquel usado comúnmente para designar una característica del producto o 

servicio, en cuanto a la naturaleza, nacionalidad, peso, valor, calidad y época 

de producción o de prestación de servicio, salvo cuando estén resguardados 

de suficiente forma distintiva. 

▪ El signo o expresión usado apenas como medio de propaganda. 



▪ Los colores y sus denominaciones, salvo si están dispuestas o combinadas de 

manera peculiar y distintiva. 

▪ La indicación geográfica, su imitación susceptible de causar confusión o signo 

que pueda falsamente inducir indicación geográfica. 

▪ El signo que induzca a falsa indicación en cuanto al origen, procedencia, 

naturaleza, calidad o utilidad del producto o servicio a que la marca se destina. 

▪ La reproducción o imitación de cuño oficial, regularmente adoptada para 

garantía de padrón de cualquier género o naturaleza. 

▪ La reproducción o imitación de signo que haya sido registrado como marca 

colectiva o de certificación por terceros. 

▪ El nombre, premio o signo de evento deportivo, artístico, cultural, social, 

político, económico o técnico, oficial u oficialmente reconocido, bien como la 

imitación susceptible de crear confusión, salvo cuando estén autorizados por la 

autoridad competente o entidad promotora del evento. 

▪ La reproducción o imitación de título, póliza, moneda  y cédula de la Unión, de 

Estados, del Distrito Federal, de los Territorios, de los Municipios del país. 

▪ El nombre civil o su firma, nombre de familia o patronímico e imagen de 

terceros, salvo con consentimiento del titular, herederos o sucesores. 

▪ La obra literaria, artística o científica, así con títulos que estén protegidos por 

el derecho autoral y sean susceptibles de causar confusión o asociación, salvo 

con consentimiento del autor o titular. 

▪ El término técnico usado en la industria, en la ciencia y en el arte, que tenga 

relación con el producto o servicio a distinguir. 



▪ La reproducción o imitación, en todo o en parte, de marca ajena registrada, 

para distinguir o certificar producto o servicio idéntico, semejante o afín, 

susceptible de causar confusión o asociación con una marca ajena. 

▪ La dualidad de marca de un solo titular para el mismo producto o servicio, 

salvo cuando, en el caso de marcas de la misma naturaleza, se revistieren de 

suficiente forma distintiva. 

▪ La forma necesaria, común vulgar del producto o de acondicionamiento, o aún, 

aquella que no pueda ser disociada de efecto técnico. 

▪ El objeto que pueda ser protegido por registro de diseño industrial de tercero. 

▪ El signo que limite o reproduzca, en todo o en parte, marca que el requirente 

evidentemente no podría desconocer en razón de su actividad, si la marca 

fuese destinada a distinguir producto o servicio idéntico, semejante o afín, 

susceptible de causar confusión o asociación con aquella marca ajena. 

 

SECUENCIA Y CRONOGRAMA DEL PROCESO 

 

▪ Presentada la solicitud, será sometida a examen final y preliminar y, si es 

debidamente instruída, será protocolada, considerada la fecha de depósito y la 

fecha de su presentación. 

▪ La solicitud que no atienda formalmente con los requisitos, podrá ser 

presentada mediante recibo fechado al INPI, que establecerá las exigencias a 

ser cumplidas por el solicitante, en 5 días, bajo pena de ser considerado 

inexistente. 



▪ Cumplidas las exigencias, el depósito será considerado como efectuado en la 

fecha de la presentación de la solicitud. 

▪ Protocolada, la solicitud será publicada para presentación de oposición en el 

plazo de 60 días, el solicitante podrá manifestarse en un plazo de 60 días si es 

intimado de oposición. 

▪ Transcurrido el plazo de oposición o, si interpuesta ésta, terminado el plazo de 

manifestación, será hecho el examen, durante el cual podrán ser formuladas 

exigencias, que deberán ser respondidas en el plazo de 60 días. 

▪ Si la exigencia no es respondida, la solicitud será definitivamente archivada. 

▪ Respondida la exigencia, se dará proseguimiento al examen. 

▪ Concluido el examen, será proferida la decisión, concediendo o denegando la 

solicitud de registro. 

▪ El certificado de registro será concedido después de concedida la solicitud y 

comprobado el pago de las retribuciones. 

▪ El pago de las retribuciones, y su comprobación, relativas a la expedición del 

certificado de registro, deberán ser efectuados en el plazo de 60 días, 

contados a partir del otorgamiento. 

▪ Concesión del certificado de registro en la fecha de publicación del respectivo 

acto. 

▪ Del certificado deberán constar la marca, el número y la fecha del registro, 

nombre, nacionalidad y domicilio del titular, los productos o servicios, las 

características del registro y la prioridad extranjera.(si es una solicitud de 

registro depositada en un país que mantenga acuerdo con Brasil o en 



organización internacional, que produzca efecto de depósito nacional, le será 

asegurado el derecho de prioridad). 

 

5.2.2.6  México 

 

DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL PROCESO 

 

IMP (Instituto Mexicano de Propiedad Industrial) 

www. Impi. Gob.  Mx   email: erodríguez  a  impi. Gob.mx 

 

CONFIGURACION Y DURACION DEL DERECHO 

En México, el derecho de la marca surge por el registro de ésta. Su vigencia será 

de diez (10) años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, y 

podrá renovarse por períodos de la misma duración. 

REQUISITOS PARA DEPOSITAR UN REGISTRO DE MARCA 

 

En México, para obtener el registro de una marca, deberá presentarse solicitud por 

escrito ante el Instituto con los siguientes datos: 

 

▪ El nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante. 

▪ El signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativo, innominado, 

tridimensional o mixto. 



▪ La fecha de primer uso de la marca, la que no podrá ser modificada 

ulteriormente, o la mención de que no se ha usado. A falta de indicación, se 

presumirá que no se ha usado la marca. 

▪ Los productos o servicios a los que se aplicará la marca y, 

▪ Los demás que prevenga el reglamento. 

▪ A la solicitud de registro de marca deberá acompañarse el comprobante de 

pago de las tarifas correspondientes al estudio de la solicitud, registro y 

expedición del título, así como los ejemplares de la marca cuando sea 

innominada, tridimensional o mixta. En los ejemplares de la marca que se 

presenten con la solicitud, no deberán aparecer aparecer palabras o leyendas 

que puedan engañar o inducir a error al público. 

▪ Cuando la solicitud se presente para proteger una marca innominada o 

tridimensional, los ejemplares de la misma no deberán contener palabras que 

constituyan o puedan constituir una marca, a menos que se incluya 

expresamente reserva sobre la misma. 

▪ En caso de que la marca sea solicitada a nombre de dos o más personas, se 

deberán presentar con la solicitud, las reglas sobre el uso, licencia y 

transmisión de derechos de la marca convenidos con los solicitantes. 

 

REQUISITOS DE LA MARCA 

 

En México no serán registrables como marcas: 

 



▪ Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o 

cambiantes, que se expresan de manera dinámica, aún cuando sean visibles. 

▪ Los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios que 

pretenden ampararse con la marca, así como aquellas palabras que, en el 

lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se hayan convertido en la 

designación usual o genérica de los mismos. 

▪ Las formas tridimensionales que sean del dominio público o que se hayan 

hecho de uso común y aquellas que carezcan de originalidad que las distinga 

fácilmente, así como la forma usual y corriente de los productos o la impuesta 

por su naturaleza o función industrial 

▪ Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el 

conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios 

que traten de protegerse como marca. Quedan incluidas en el supuesto 

anterior las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para 

designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de 

origen de los productos o la época de producción. 

▪ Las letras, los dígitos o los colores aislados, a menos que estén combinados o 

acompañados de elementos tales como signos, diseños o denominaciones, 

que les den un carácter distintivo. 

▪ La traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la 

construcción artificial de palabras no registrables. 

▪ Las que reproduzcan o imiten, sin autorización, escudos, banderas o 

emblemas de cualquier país, Estado, municipio, o divisiones políticas 



equivalentes, así como las denominaciones, siglas, símbolos o emblemas de 

organizaciones internacionales, gubernamentales, no gubernamentales o de 

cualquier organización reconocida oficialmente, así como la designación verbal 

de los mismos. 

▪ Las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control y garantía 

adoptados por un estado, sin autorización de la autoridad competente, o 

monedas, billetes de banco, monedas conmemorativas o cualquier medio 

oficial de pago nacional o extranjero. 

▪ Las que reproduzcan o imiten los nombres o la representación gráfica de 

condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias, 

congresos, eventos culturales o deportivos, reconocidos oficialmente. 

▪ Las denominaciones geográficas, propias o comunes, y los mapas, así como 

los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los 

productos o servicios y puedan originar confusión o error en cuanto a su 

procedencia. 

▪ Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la 

fabricación de ciertos productos, para amparar éstos, excepto los nombres de  

lugares de propiedad particular, cuando sean especiales e inconfundibles y se 

tenga el consentimiento del propietario. 

▪ Los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas, sin consentimiento 

de los interesados o, si han fallecido, en su orden, del cónyuge, parientes 

consanguíneos en línea recta y por adopción, y colaterales, ambos hasta el 

cuarto grado. 



▪ Los títulos de obras intelectuales o artísticas, así como los títulos de 

publicaciones y difusiones periódicas, los personajes ficticios o simbólicos, los 

personajes humanos de caracterización, los nombres artísticos y las 

denominaciones de grupos artísticos, a menos que el titular del derecho 

correspondiente lo autorice expresamente. 

▪ Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles de 

engañar al público o inducir a error, entendiéndose por tales las que 

constituyan falsas indicaciones sobre naturaleza, componentes o cualidades 

de los productos o servicios que pretenda amparar. 

▪ Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes 

a una marca que el Instituto estime notoriamente conocida en México, para ser 

aplicada a cualquier producto o servicio. 

▪ Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en 

trámite de registro, presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, 

aplicada a los mismos o similares productos o servicios.  Sin embargo, sí 

podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si  la 

solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o 

servicios similares. 

▪ Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión, a un nombre 

comercial aplicado a una empresa o a un establecimiento industrial, comercial 

o de servicios, cuyo giro preponderante sea la elaboración o venta de los 

productos o la prestación de los servicios que se pretendan amparar con la 

marca, y siempre que el nombre comercial haya sido usado con anterioridad a 



la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca o la de uso 

declarado de la misma. Lo anterior no sería aplicable, cuando la solicitud de 

marca la presente el titular del nombre comercial idéntico que haya sido 

publicado. 

 

SECUENCIA Y CRONOGRAMA DEL PROCESO 

 

▪ Recibida la solicitud, se procederá a efectuar un examen de forma de ésta y de 

la documentación exhibida, para comprobar si se cumplen los requisitos. 

▪ Si en el momento de presentarse, la solicitud reúne lo requerido, esa será su 

fecha de presentación; de lo contrario, se tendrá como tal el día en que se 

cumpla, dentro del plazo legal, con dichos requisitos. 

▪ Concluido el examen de forma, se procederá a realizar el examen de fondo, a 

fin de verificar si la marca es registrable en los términos de ésta ley. 

▪ Si la solicitud o la documentación exhibida no cumple con los requisitos legales 

o reglamentarios; si existe algún impedimento para el registro de la marca o si 

existen anterioridades, el Instituto lo comunicará por escrito al solicitante 

otorgándole un plazo de dos meses para que subsane los errores u omisiones 

en los que hubiere incurrido y manifieste lo que a su derecho convenga, en 

relación con los impedimentos y las anterioridades citadas. Si el interesado no 

contesta dentro del plazo concedido, se considerará abandonada su solicitud. 



▪ El interesado tendrá un plazo adicional de dos meses para cumplir los 

requisitos a que se refiere, sin que medie solicitud y comprobando el pago de 

la tarifa que corresponda al mes en que se dé cumplimiento. 

▪ El plazo adicional, se contará a partir del día siguiente al del vencimiento del 

plazo de dos meses. 

▪ La solicitud se tendrá por abandonada si el solicitante no da cumplimiento a los 

requerimientos formulados dentro del plazo inicial o en el adicional, o no 

presenta el comprobante de pago de las tarifas correspondientes. 

▪ Si al contestar el solicitante, dentro del plazo concedido, a efecto de subsanar 

el impedimento legal de registro, modifica o sustituye la marca, ésta se 

sujetará a un nuevo trámite, debiendo efectuar el pago de la tarifa 

correspondiente a una nueva solicitud y satisfacer los requisitos. En este 

supuesto, se considerará como nueva fecha de presentación aquella en la que 

se solicite el nuevo trámite. 

▪ Si el impedimento se refiere a la existencia de uno o varios registros de 

marcas idénticas o similares en grado de confusión, sobre los cuales exista o 

se presente procedimiento de nulidad, caducidad o cancelación, a petición de 

parte o de oficio, el Instituto suspenderá el trámite de la solicitud hasta que se 

resuelva el procedimiento respectivo. 

▪ Concluído el trámite de la solicitud y satisfechos los requisitos legales y 

reglamentarios, se expedirá el título.  En caso de que el Instituto niegue el 

registro de la marca, lo comunicará por escrito al solicitante, expresando los 

motivos y fundamentos legales de su resolución. 



▪ El Instituto expedirá un título por cada marca, como constancia de su registro. 

▪ Las resoluciones sobre registros de marcas y sus renovaciones deberán ser 

publicadas en la Gaceta. 

 

5.2.2.7  Comunidad Andina 

 

CONFIGURACION Y DURACION DEL DERECHO 

 

El registro de una marca tendrá una duración de diez (10) años, contados a partir 

de la fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez 

años. 

 

REQUISITOS DE LA MARCA 

 

En la Comunidad Andina, no podrán ser registrados como marca: 

 

▪ Los signos que no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del 

artículo anterior. 

▪ Los signos que carezcan de distintividad 

▪ Los signos que consistan exclusivamente en formas usuales de los productos 

o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o 

la función de dicho producto o del servicio de que se trate. 



▪ Los signos que consistan exclusivamente en formas u otros elementos que 

den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican. 

▪ Los signos que consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda 

servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, 

la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos , 

características o informaciones de los productos o de los servicios para los 

cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones 

laudatorias referidas a esos productos o servicios. 

▪ Los signos que consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el 

nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate. 

▪ Los signos que consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una 

designación común o usual del producto o servicio de que se trate, en el 

lenguaje corriente, o en la usanza del país. 

▪ Los signos que consistan en un color aisladamente considerado, sin que se 

encuentre delimitado por una forma específica. 

▪ Los signos que puedan engañar a los medios comerciales o al público, en 

particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de 

fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los 

productos o servicios de que se trate. 

▪ Los signos que reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen 

protegida para los mismos productos o para  productos diferentes, cuando su 

uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la 

denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad. 



▪ Los signos que contengan una denominación de origen protegida para vinos y 

bebidas espirituosas. 

▪ Los signos que consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera, 

susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los 

cuales se aplique. 

▪ Los signos que reproduzcan o imiten , sin permiso de las autoridades 

competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas 

marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones 

oficiales de control y de garantías de los Estados y toda imitación desde el 

punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros 

emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional. 

▪ Los signos que reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas 

técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional 

competente en normas y calidades de los Países Miembros. 

▪ Los signos que imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal 

protegida en un País Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a 

productos o servicios relativos a esa variedad o sus uso fuere susceptible de 

causar confusión o asociación con la variedad; o 

▪ Los signos que sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las 

buenas costumbres. 

 

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio 

afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: 



▪ Los signos sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada 

para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o 

para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar 

un riesgo de confusión o de asociación. 

▪ Los signos sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, 

de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, sus 

uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación.  

▪ Los signos sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o 

registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo 

de confusión o de asociación. 

▪ Los signos sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, 

siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de 

confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, 

un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo 

protegido en el País Miembro o en el extranjero. 

▪ Los signos consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de 

personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, 

tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, 

retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el 

sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que 

se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiere fallecido, el de quienes 

fueran declarados sus herederos. 



▪ Los signos consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad 

industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el 

consentimiento de éste. 

▪ Los signos consistan en el nombre de las comunidades indígenas, 

afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, 

caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la 

forma de procesarlos o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, 

salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su 

consentimiento expreso; y, 

▪ Los signos constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración, 

total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un 

tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique 

el signo, cuando su uso fuere susceptible de causar un riesgo de confusión o 

de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un 

aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza 

distintiva o de su valor comercial o publicitario. 

 

REQUISITOS DEL REGISTRO DE MARCA 

La solicitud de registro de una marca representará ante la oficina nacional 

competente y deberá comprender una sola clase de productos o servicios y 

cumplir con los siguientes requisitos: 

 

▪ El petitorio 



▪ La reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con 

grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o 

sin color. 

▪ Los poderes que fueren necesarios. 

▪ El comprobante de pago de las tasas establecidas. 

▪ Las autorizaciones requeridas en los casos previstos en los artículos 135 y 

136, cuando fuese aplicable; y,  

▪ De ser el caso, el certificado de registro en el país de origen, expedido por la 

autoridad que lo otorgó y, de estar previsto en la legislación interna, del 

comprobante de pago de la tasa establecida, cuando el solicitante deseara 

prevalerse del derecho previsto en el Artículo6 quinquies del Convenio de 

París. 

 

El petitorio de la solicitud de registro de marca estará contenido en un formulario y 

comprenderá lo siguiente: 

 

▪ El requerimiento de registro de marca. 

▪ El nombre y la dirección del solicitante. 

▪ La nacionalidad o domicilio del solicitante. Cuando este fuere una persona 

jurídica, deberá indicarse el lugar de constitución; 

▪ De ser el caso, el nombre y la dirección del representante legal del solicitante. 

▪ La indicación de la marca que se pretende registrar, cuando se trate de una 

marca puramente denominativa, sin grafía, forma o color. 



▪ La indicación expresa de los productos o servicios para los cuales se solicita el 

registro de la marca. 

▪ La indicación de la clase a la cual corresponden los productos o servicios. 

▪ La firma del solicitante o de su representante legal. 

 

SECUENCIA Y CRONOGRAMA DEL PROCESO 

 

Se considerará como fecha de presentación de la solicitud, la de su recepción por 

la oficina nacional competente, siempre que al momento de la recepción hubiera 

contenido por lo menos lo siguiente: 

▪ La indicación de que se necesita el registro de una marca. 

▪ Los datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la 

solicitud, o que permitan a la oficina nacional competente comunicarse con esa 

persona. 

▪ La marca cuyo registro se solicita, o una reproducción de la marca, tratándose 

de marcas denominativas con grafía, forma o color especiales, o de marcas 

figurativas, mixtas o tridimensionales con o sin color. 

▪ La indicación expresa de los productos o servicios para los cuales desea 

proteger la marca; y, 

▪ El comprobante de pago de las tasas establecidas. 

 



La ausencia de alguno de los requisitos enumerados, ocasionará que la solicitud 

sea considerada por la oficina nacional competente como no admitida a trámite y 

no se le asignará fecha de presentación. 

 

▪ Se podrá invocar como fecha de presentación de una solicitud de registro de 

marca, aquella en que dicha marca haya  distinguido productos o servicios en 

una exposición reconocida oficialmente y realizada en cualquier país, siempre 

que sea solicitada dentro de seis meses contados a partir del día en que tales 

productos o servicios se exhibieran por primera vez con dicha marca. En ese 

caso se podrá tener por presentada la solicitud, desde la fecha de exhibición. 

▪ Los hechos a que se refiere el presente artículo se acreditarán con una 

certificación expedida por la autoridad competente de la exposición, en la cual 

se mencionará la fecha en que la marca se utilizó por primera vez, con relación 

a los productos o servicios de que se trate. 

 

El solicitante de un registro de marca podrá pedir que se modifique la solicitud en 

cualquier momento del trámite. Del mismo modo, podrá pedir la corrección de 

cualquier error material. Asimismo, la oficina nacional competente podrá sugerir al 

solicitante modificaciones a la solicitud en cualquier momento del trámite. 

 

▪ En ningún caso la modificación podrá implicar el cambio de aspectos 

sustantivos del signo o la ampliación de los productos o servicios señalados 

inicialmente en la solicitud. 



▪ Si las normas nacionales lo permiten, se podrán establecer tasas para la 

solicitud de modificación. 

▪ La oficina nacional competente examinará, dentro de los 15 días contados a 

partir de la fecha de presentación de la solicitud. Si del examen de forma 

resulta que la solicitud no contiene los requisitos a los que hace referencia el 

párrafo precedente, la oficina nacional competente notificará al solicitante para 

que complete dichos requisitos dentro del plazo de sesenta días siguientes a la 

fecha de notificación. 

▪ Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos 

indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación. 

▪ Si la solicitud de registro reúne los requisitos formales, la oficina nacional 

competente ordenará la publicación. 

▪ Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien 

tenga legítimo interés podrá presentar, por una sola vez, oposición 

fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca. 

▪ A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, 

un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la 

oposición. 

▪ Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las 

normas nacionales. 

▪ No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis 

meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia, si tales oposiciones se 

basan en marcas que hubieran coexistido con la solicitada. 



▪ Si se hubiere presentado oposición, la oficina nacional competente notificará al 

solicitante para que, dentro de los treinta días siguientes, haga valer sus 

argumentaciones y presente pruebas, si lo estima conveniente. 

▪ A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, 

un plazo adicional de treinta días, para presentar las pruebas que sustente la 

contestación. 

▪ Vencido el plazo establecido, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la 

oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. 

▪ En caso de que se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional 

competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del 

registro de la marca, mediante resolución.  

 

5.2.3 Clasificación Internacional de Niza13 

 

 

DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA 

Artículo 151. – Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se 

aplican  las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional 

de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el 

Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes. 

 

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no 

determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados 

expresamente. 

 

 

 

13 ARREGLO DE NIZA de 15 de 1957 
Revisión de Estocolmo del 14 de julio de 1967 
Revisión de Ginebra del 13 de mayo de 1977 
Sexta Edición, 1992 
 



TITULOS DE LAS CLASES 

 

 PRODUCTOS 

  

CLASE 1 Productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, así 

como a la agricultura, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en 

estado bruto, materias plásticas en estado bruto; abono para las 

tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y 

soldadura de metales; productos químicos destinados a conservar los 

alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a 

la industria. 

 

CLASE 2 Colores, barnices, lacas; preservativos contra la herrumbre y el 

deterioro de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas 

naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, 

decoradores, impresores y artistas. 

 

CLASE 3 Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; 

preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; 

(preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, 

cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos. 

 

CLASE 4 Aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para absorber, 

regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolinas para 

motores) y materias de alumbrado; bujías, mechas. 

 

CLASE 5 Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la 

medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para 

bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los 



dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la 

destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas. 

 

CLASE 6 Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción 

metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales 

metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; 

cerrajería y ferretería metálica; tubos metálicos; cajas de caudales; 

productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales. 

 

CLASE 7 Máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para 

vehículos terrestres); acoplamientos y órganos de transmisión 

(excepto aquellos para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas 

que no sean manuales; incubadoras de huevos. 

 

CLASE 8 Herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente; 

cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de 

afeitar. 

 

CLASE 9 Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, 

fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de 

señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de 

enseñanza; aparatos para la conducción, distribución, 

transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; 

aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o 

imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; 

distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo 

pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el 

tratamiento de la información y ordenadores; extintores. 

 

 



CLASE 10 Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y 

veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos 

ortopédicos; material de sutura.  

 

CLASE 11 Aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de 

cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución 

de agua e instalaciones sanitarias. 

 

CLASE 12 Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática. 

 

CLASE 13 Armas de fuego; municiones y proyectiles; explosivos; fuegos de 

artificio.  

 

CLASE 14 Metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de 

chapado no comprendidos en otras clases; joyería, bisutería, piedras 

preciosas; relojería e instrumentos cronométricos. 

 

CLASE 15 Instrumentos de música. 

 

CLASE 16 Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras 

clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; 

fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la 

casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos 

de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza 

(excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no 

comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés. 

 

CLASE 17 Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas 

materias no comprendidos en otras clases; productos en materias 

plásticas semielaboradas; materias que sirven para calafatear, cerrar 



con estopa y aislar; tubos flexibles no metálicos. 

 

CLASE 18 Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no 

comprendidos en otras clases; pieles de animales; baules y maletas; 

paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería. 

 

CLASE 19 Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos 

para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones 

transportables no metálicas; monumentos no metálicos. 

 

CLASE 20 Muebles, espejos, marcos; productos, no comprendidos en otras 

clases de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, 

marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos 

de todas estas materias o de materias plásticas. 

 

CLASE 21 Utensilios y recipientes para el menaje y la cocina (que no sean de 

metales preciosos ni chapados); peines y esponjas; cepillos (con 

excepción de los pinceles); materiales para la fabricación de cepillos; 

material de limpieza; viruta de hierro; vidrio en bruto o semielaborado 

(con excepción del vidrio de construcción); cristalería, porcelana y 

loza, no comprendidas en otras clases. 

 

CLASE 22 Cuerdas, bramantes, redes, tiendas de campaña, toldos, velas, sacos 

(no comprendidos en otras clases); materias de relleno (con 

excepción del caucho o materias plásticas); materias textiles fibrosas 

en bruto. 

 

CLASE 23 Hilos para uso textil. 

 

 



CLASE 24 Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de 

cama y de mesa. 

 

CLASE 25 Vestidos, calzados, sombrerería. 

 

CLASE 26 Puntillas y bordados, cintas y lazos; botones, corchetes y ojetes, 

alfileres y agujas; flores artificiales. 

 

CLASE 27 Alfombras, felpudos, esteras, linóleum y otros revestimientos de 

suelos; tapicerías murales que no sean de materias textiles. 

 

CLASE 28 Juegos, juguetes; artículos de gimnasia y deporte no comprendidos 

en otras clases; decoraciones para árboles de Navidad. 

 

CLASE 29 Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres 

en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; 

huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles. 

 

CLASE 30 Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; 

harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y 

confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, 

polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); 

especias; hielo. 

 

CLASE 31 Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos 

en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, 

plantas y flores naturales; alimentos para los animales; malta. 

 

 

CLASE 32 Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no 



alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones 

para hacer bebidas. 

 

CLASE 33 Bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas). 

 

CLASE 34 Tabaco; artículos para fumadores; cerillas. 

  

 SERVICIOS 

  

CLASE 35 Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración 

comercial; trabajos de oficina. 

 

CLASE 36 Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios 

inmobiliarios. 

 

CLASE 37 Construcción; reparación; servicios de instalación. 

 

CLASE 38 Telecomunicaciones. 

 

CLASE 39 Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de 

viajes. 

 

CLASE 40 Tratamiento de materiales. 

 

CLASE 41 Educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y 

culturales. 

 

CLASE 42 Servicios científicos y tecnológicos así como servicios de 

investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de 

investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y 



programas de ordenador ("software"); servicios jurídicos. 

 

CLASE 43 Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal. 

 

CLASE 44 Servicios médicos; servicios veterinarios; cuidados de higiene y de 

belleza para personas o animales; servicios de agricultura, 

horticultura y silvicultura. 

 

CLASE 45 Servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a 

satisfacer necesidades individuales; servicios de seguridad para la 

protección de bienes y de personas. 

 

 

5.2.3.1 Análisis de la Clasificación Internacional de Niza 

 

La Clasificación Internacional de Niza es el instrumento jurídico más importante 

para efectos de llevar a cabo una solicitud de registro de marca. Esta Clasificación 

establece oficialmente la lista de productos o servicios en las que se puede 

solicitar una marca, generalmente distribuidos en las diferentes Clases 

Internacionales de acuerdo a la relación que se presente entre cada uno de los 

productos o servicios. No obstante ésta distribución no es absoluta, ya que si bien 

por ejemplo en la clase 30 solo se puede encontrar alimentos, en la clase 9 es 

posible encontrar desde lentes de contacto hasta computadores. 

 

La lista alfabética que comprende la Clasificación de productos y servicios permite 

asegurar para cada uno de ellos en particular el sector a que pertenece. 



 

La Clasificación de Niza no solo es útil para efectos de solicitar los registros de 

marca, es decir, como herramienta de referencia; ésta también tiene una fuerza 

vinculante para los países pertenecientes la Comunidad Andina de Naciones, los 

cuales deben estar al tanto de los cambios que surjan como actualizaciones y 

modificaciones de esta clasificación. 

 

De hecho, la última actualización de la Clasificación de Niza se hizo en el año 

2001, y se empezó a aplicar desde el año 2002, con la llamada “Edición Octava de 

la Clasificación Internacional de Niza”. 

 

Entre los cambios más importantes de esta nueva edición está la inclusión de tres 

nuevas Clases Internacionales, puesto que anteriormente solo existían 42 Clases 

Internacionales, siendo la clase 42 residual para los servicios, en el sentido de que 

aquellos servicios que no estuvieren incluidos en ninguna de las Clases 

Internacionales se entendían como pertenecientes a la clase 42. 

 

Actualmente la Clase Internacional 42 dejó de ser residual, por cuanto todos los 

servicios que antes no se encontraban señalados en ninguna de las clases fueron 

distribuidos en las clases de servicios, a saber: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 y 

45 de la Octava Edición de la Clasificación Internacional de Niza. 

En ese orden de ideas, y teniendo en cuenta que la Clasificación Internacional de 

Niza tiene fuerza vinculante, es indispensable que el solicitante de una marca 



indique expresamente la clase  de los productos o servicios para los cuales se 

solicita el registro de la marca. Es importante mencionar que la expresión “clase” 

debe ser entendida como la descripción o identificación del producto (s) o servicio 

(s). Lo anterior indica que el solicitante de una marca puede solicitarla para varios 

productos o servicios, siempre y cuando sean de la misma Clase Internacional; si 

el solicitante también quiere registrar su marca para productos o servicios 

comprendidos en otras Clases Internacionales tendrá que solicitar un nuevo 

registro. 

 

Por otro lado, también es importante tener en cuenta que al solicitar un registro de 

marca es posible restringir algunos de los productos o servicios para los cuales fue 

solicitada la misma, siempre y cuando no se eliminen los productos o servicios de 

mayor interés, que puedan restarle la función distintiva de la marca. Estas 

situaciones de eliminación y restricción de productos o servicios se presentan 

generalmente cuando la marca solicitada es objeto de oposiciones por parte de 

terceros, caso en el cual las partes acuerdan esas eliminaciones ó restricciones. 

No obstante, la Superintendencia de Industria y Comercio deberá analizar y 

comparar los productos protegidos con la marca solicitada y la marca opositora, 

con el fin de determinar si existe riesgo de confusión para el público consumidor 

medio. 

 

5.2.3.2 Análisis del Registro de Marca en otros Países frente a Colombia 

 



Estados Unidos: 

 

a) Uno de los cambios más importantes de la legislación marcaria 

Estadounidense frente a la Colombiana es el hecho de que el surgimiento del 

derecho sobre una marca nace desde el momento en que ésta empieza a ser 

usada en el comercio, así como cuando ésta se presenta ante la Oficina de 

Marcas de este país, mientras que el derecho sobre las marcas en nuestro país 

surge en el momento en que la misma es registrada por la Superintendencia de 

Industria y Comercio, por un período de 10 años, contados a partir de dicho 

registro. 

 

b) En Cuanto a los requisitos formales para el registro de una marca, son casi 

idénticos los requeridos por la Oficina de Marcas de los Estados Unidos, y por la 

Superintendencia de Industria y Comercio. 

 

Sin embargo, es importante resaltar que la legislación estadounidense tiene como 

requisito indispensable desde el momento en que es solicitada la marca, que ésta 

efectivamente se use en el comercio, o que exista una intención de usarla, 

mientras que en Colombia este requisito se presume que debe empezar a 

cumplirse en el momento del registro de la marca, y  nó cuando ésta va a ser 

solicitada. 



c) Respecto al cronograma del proceso de registro, son importantes las 

diferencias que guardan las legislaciones Colombiana y estadounidense. Lo 

anterior se corrobora mediante la siguiente comparación: 

 

- Legislación Colombiana - Legislación Estadounidense 

 

Colombiana: 

 

▪ Recibida la solicitud de marca, la Superintendencia de Industria y Comercio 

tiene 15 días hábiles para realizar el examen de forma de la solicitud de marca. 

 

▪ Si la solicitud cumple los requisitos, ordena la publicación de la solicitud. Si no 

cumple con los requisitos, requiere para que en el término de 60 días el solicitante 

cumpla con lo requerido. 

 

▪ Si el requerimiento se contesta de manera incompleta, la solicitud es 

rechazada totalmente. 

 

▪ La marca es publicada y los terceros interesados tienen 30 días para presentar 

oposiciones. 

 



Luego la Superintendencia realiza el exámen de fondo de la solicitud hayan o no 

hayan existido oposiciones, y se pronuncia sobre la concesión o negación de la 

marca mediante Resolución motivada. 

 

Estadounidense: 

 

▪ La oficina de marcas recibe la solicitud y determina si tiene o nó los requisitos 

mínimos. Si los tiene le asigna un número serial y le envía al solicitante dos meses 

después el recibo de la solicitud. 

 

▪ Cuatro meses después de solicitada la marca, un juez examinador decidirá si 

acepta o rechaza la marca, o si requiere al solicitante. En caso de requerimiento, 

el solicitante debe responder dentro de los seis meses siguientes. 

 

▪ Si el requerimiento se contesta de manera incompleta, la solicitud es 

rechazada totalmente, pero queda la posibilidad de apelar la decisión ante el 

Tribunal de apelación. 

 

▪ La marca es publicada y los terceros interesados tienen 30 días para presentar 

oposiciones. 

 

▪ Después de publicada la marca sin haberse presentado oposiciones, o 

habiéndose resuelto las mismas, la Oficina de Marcas determinará si la 



publicación de la marca se hizo con base en el uso actual de la misma, o si por el 

contrario se basó en la intención de usarla. En el primer caso, la marca será 

concedida 12 semanas después de su publicación; caso contrario, la oficina dará 

un permiso para que solicitante use la marca y lo demuestre mediante una 

declaración de uso, o solicite 6 meses adicionales para acreditar dicho uso. 

Allegada la declaración correcta, se le otorgará la certificación a la marca. 

 

Venezuela: 

 

a) Por ser un país perteneciente a la Comunidad Andina de Naciones, son pocos 

los aspectos que cambian respecto a la legislación Colombiana interna para el 

registro de marcas. 

 

b) El término de la concesión de una marca es de 15 años, mientras en Colombia 

el registro de una marca se otorga por 10 años. 

 

c) Los requisitos de forma para el registro de una marca son prácticamente 

idénticos a los requisitos exigidos por la Superintendencia de Industria y Comercio. 

Así mismo, en cuanto a los requisitos de fondo para el registro de marcas, son 

aplicables las mismas normas correspondientes a la decisión 486, razón por la 

cual no existen diferencias en estos aspectos. 

 



d) En cuanto al cronograma del registro de marcas, en esencia es el mismo 

utilizado por nuestra legislación; sin embargo en Venezuela aplican los siguientes 

cambios frente a la legislación marcaria interna de Colombia: 

 

▪ El plazo para que el solicitante de la marca conteste los requerimientos hechos 

por la oficina de marcas de Venezuela es de 30 días prorrogables por otros 3 

meses más a petición del solicitante, frente a los 60 días hábiles improrrogables 

que otorga la Superintendencia de Industria y Comercio. 

 

▪ Cuando se presentan oposiciones por parte de terceros, el solicitante de la 

marca tiene 15 días hábiles para contestar la oposición con los argumentos que 

considere pertinentes, mientras que en nuestra legislación se otorga un término de 

30 días hábiles para contestar la oposición presentada. 

 

▪ El solicitante puede hacer modificaciones a su marca con el fin de lograr que el 

opositor desista de su escrito, caso en el cual la oficina de marcas ordenará una 

nueva publicación, lo que en nuestra legislación interna no es posible. 

 

▪ Si el opositor es considerado por la oficina de marcas con mejor derecho que el 

solicitante, el caso es entregado al Tribunal de primera Instancia Civil para que lo 

resuelva. En la legislación colombiana todas las instancias las lleva a cabo  la 

Superintendencia de Industria y Comercio. 

 



▪ Registrada la marca, el solicitante debe pagar dentro de los 30 días siguientes 

a la concesión de la misma, las tasas del certificado de registro. En Colombia no 

es necesario realizar ningún pago por retiro de título. 

 

Ecuador: 

 

a) Los aspectos de los derechos que se adquieren con la marca, requisitos de 

forma y de fondo son idénticos para la legislación Ecuatoriana y la legislación 

Colombiana. 

 

b) Sin embargo, en cuanto al cronograma de registro de marcas, existen algunos 

cambios que aplica la legislación Ecuatoriana diferentes a nuestra legislación 

interna, y son los siguientes: 

 

▪ El solicitante de la marca puede aumentar los productos o servicios (de la 

misma clase) a proteger con su marca antes de la publicación de la misma. En 

Colombia no es posible aumentar los productos o servicios identificados con la 

marca en ningún momento de trámite; solo es posible restringirlos. 

 

▪ El plazo para que el solicitante de la marca conteste los requerimientos hechos 

por la oficina de marcas es de 30 días hábiles, frente a los 60 días hábiles 

otorgados por la Superintendencia de Industria y Comercio. 

 



▪ En cualquier momento del trámite de una oposición, las partes pueden llegar a 

un acuerdo transaccional que es obligatorio para la oficina de marcas. En 

Colombia ésta situación puede presentarse entre las partes, pero la 

Superintendencia de Industria y Comercio NO esta obligada a aceptar este 

acuerdo. 

 

Perú: 

 

a) Los aspectos relacionados con los derechos que se adquieren con la marca,  

requisitos de forma y de fondo, son idénticos para la legislación Ecuatoriana y la 

legislación Colombiana. 

 

b) Sin embargo, en cuanto al cronograma de registro de marcas, existen algunos 

cambios que aplica la legislación Peruana,diferentes a nuestra legislación interna, 

y son los siguientes: 

 

▪ El plazo para que el solicitante de la marca responda los requerimientos 

hechos por la oficina de marcas es de 30 días hábiles prorrogables por otros 

treinta días hábiles, frente a la legislación colombiana que otorga un plazo de 60 

días hábiles improrrogables. 

 

▪ El opositor tendrá un plazo de 60 días para allegar poder, en caso de no 

haberlo presentado con el escrito de oposición. En Colombia el opositor tiene un 



plazo de 30 días para presentar la oposición, pero es posible solicitar un plazo 

adicional de 30 días para allegar los documentos que estime pertinentes, entre 

estos el poder para actuar. 

 

Brasil 

 

a) Los aspectos relacionados con los derechos que se adquieren con la marca, 

requisitos de forma y de fondo son idénticos para la legislación Brasilera y la 

legislación Colombiana. 

 

b) Sin embargo, en cuanto al cronograma de registro de marcas, existen algunos 

cambios que aplica la legislación Peruana diferentes a nuestra legislación interna, 

y son los siguientes: 

 

▪ El plazo para que el solicitante de la marca cumpla las exigencias  de su 

solicitud es de 5 días, so pena de ser considerada inexistente, mientras que en 

Colombia este plazo es de 60. 

 

▪ El término para que terceros interesados presenten oposiciones contra el 

registro de una marca es de 60 días, mientras que nuestra legislación dispone 30 

días para la presentación de estos escritos. 

 



▪ Presentadas o no oposiciones al registro de la marca, la oficina de marcas 

podrá hacer las exigencias que considere pertinentes, y el solicitante tendrá un 

plazo de 60 días para responderlas. En nuestra legislación estas exigencias o 

requerimientos se solicitan antes de la publicación de la marca. 

 

▪ Registrada la marca, el solicitante debe pagar dentro de los 60 días siguientes 

a la concesión de la misma las tasas del certificado de registro. En Colombia no es 

necesario realizar ningún pago por retiro de título. 

 

México 

 

a) Los derechos sobre una marca se adquieren, al igual que en nuestra 

legislación, después de su registro, y tiene una duración también de 10 años. 

 

b) En cuanto a los requisitos formales para el registro de una marca en esencia 

son los mismos que determina la legislación colombiana. Sin embargo, le 

legislación mexicana dispone que al momento de solicitar la marca, se debe 

mencionar la fecha del primer uso de la marca o la mención de que la misma no 

esta siendo usada. Si no se indica ninguna de las dos situaciones se entenderá 

que la marca se está usando. En Colombia no es necesario demostrar el uso o no 

uso de la marca. 

 



c) En cuanto al cronograma de registro de marca surgen las siguientes 

diferencias frente a la legislación interna de Colombia: 

 

▪ Si la solicitud de registro no cumple con los requisitos de forma en el momento 

de ser presentada, no se le asignará fecha de presentación hasta tanto se 

cumplan los requerimientos. En nuestra legislación se le asigna fecha de 

presentación esté o no completa la solicitud. 

 

▪ El examen de fondo de la solicitud se realiza tan pronto se verifique el 

cumplimiento de los requisitos de forma. En Colombia el examen de fondo es el 

último trámite que se lleva a cabo en el registro de marcas. 

 

▪ Realizado el examen de fondo, si existen impedimentos para el registro de la 

marca la oficina competente otorga al solicitante un plazo de dos meses, 

prorrogables por otros dos para que subsane errores y haga valer los derechos 

que estime pertinentes. Nuestra legislación otorga al solicitante de la marca el 

derecho a la defensa sobre las decisiones que tome la Superintendencia de 

Industria y Comercio respecto a su solicitud, pero este derecho se ejerce a través 

de los recursos de reposición ó apelación, para lo cual tiene un término de 5 días 

hábiles, contados a partir de la notificación de la Resolución emitida por la 

Superintendencia de Industria y Comercio. 

 

 



5.3. ASPECTOS PRÁCTICOS 

 

5.3.1 De la Legislación Colombiana 

 

5.3.1.1 Trámite de Registro de Marca 

 

▪ El registro de una marca tiene como propósito principal la adquisición de un 

derecho por parte de su titular, así como el conocimiento del registro de la misma 

por la Superintendencia de Industria y Comercio, por el mercado y los 

comerciantes en general. Se entiende que el certificado de registro de la marca es 

el documento que obra como prueba principal del derecho adquirido por su titular 

frente a los terceros y la sociedad, es decir que sirve para acreditar la propiedad 

sobre la marca registrada. 

 

▪ Es importante tener en cuenta que para el registro de una marca es necesario 

que ésta no se encuentre dentro de las prohibiciones que consagra la Decisión 

486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a saber: prohibiciones absolutas, 

consagradas en el Artículo 135 de la Decisión 486, y las prohibiciones relativas 

consagradas en el Artículo 136 de esta Decisión. 

 

Las prohibiciones absolutas están creadas con el fin de proteger el interés público, 

es decir el interés de los consumidores y de los competidores que se pueden ver 



afectados con el registro de una marca que encuadre dentro de estas 

prohibiciones. 

 

Por otro lado, las prohibiciones relativas están dispuestas con el fin de proteger los 

derechos adquiridos por terceros con anterioridad al registro de la marca 

solicitada, es decir, que en este caso la marca no es per se irregistrable, 

simplemente se vuelve irregistrable por causales extrínsecas al signo como lo es 

el derecho anterior de un tercero. 

 

Es importante mencionar que la decisión 486 dispone que las marcas que 

encuadren dentro de las prohibiciones absolutas que contienen el artículo 135 

estarán afectadas de nulidad absoluta, la cual podrá ser propuesta por cualquier 

persona en cualquier tiempo, mientras que si la marca encuadra dentro de las 

prohibiciones relativas, estará viciada de nulidad relativa, que también podrá ser 

propuesta por cualquier persona, pero dentro de los 5 años siguientes a su 

concesión. 

 

▪ Por otro lado, en cuanto al trámite de registro de marcas, es relevante tener en 

cuenta las disposiciones contenidas en la Decisión 486 en cuanto a las etapas del 

registro de marcas, que son las siguientes: 

 

a) Presentación de la solicitud de marca con los requisitos mínimos contenidos en 

los artículos 138 y 139 de la Decisión 486. 



b) Admisión de la solicitud, es decir la asignación de fecha de presentación de la 

solicitud, para lo cual es necesario el cumplimiento de los requisitos contenidos en 

el artículo 140 de la Decisión 486. 

 

c) Examen de forma por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio 

dentro de los 15 días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud.(Artículo 

144). 

 

d) Notificación mediante fijación en lista al solicitante de la marca sobre los 

requerimientos a que haya lugar. (Artículo 144). 

 

e) Respuesta oportuna de los requerimientos hechos por la Superintendencia de 

Industria y Comercio (60 días) (artículo 144). 

 

f) Si no se presentaron requerimientos, o si estos ya han sido cumplidos por el 

solicitante, la Superintendencia de Industria y Comercio ordena la publicación de 

la marca en la Gaceta de la Propiedad Industrial. (Artículo 145). 

 

g) Término de 30 días para que terceros interesados presenten oposiciones al 

registro de la marca. (Artículo 146). 

 

h) Término adicional de 30 días a petición del opositor, para allegar las pruebas y 

documentos que considere pertinentes para argumentar su escrito. (Artículo 146). 



i) Notificación mediante fijación en lista a solicitante de la marca de la oposición 

(es) presentadas en contra del registro de su marca. (artículo 148). 

 

j) Término de 30 días otorgados al solicitante de la marca para que conteste la 

oposición presentada en contra de su marca. (Artículo 148). 

 

k) Término adicional de 30 días a petición del solicitante de la marca, para allegar 

las pruebas y documentos que estime pertinentes para argumentar su respuesta 

de oposición. Artículo 148). 

 

l) La Superintendencia procede a hacer el examen de fondo de la solicitud de la 

marca, respecto de la (s) oposición (es) presentada (s), y procede a conceder o 

denegar el registro de la misma. Si no se presentaron oposiciones, procede a 

pronunciarse sobre la registrabilidad o irregistrabilidad de la marca. (Artículo 150). 

 

m) La Superintendencia de Industria y Comercio otorga a las partes interesadas 

en el registro de la marca el derecho a interponer los recursos de reposición y en 

subsidio apelación. Con estas actuaciones queda agotada la vía gubernativa. 

 

Teniendo en cuenta los anteriores presupuestos, es de vital importancia que los 

abogados, al momento de solicitar un registro de marca tengan presente las 

disposiciones contenidas no solo en la Decisión 486, sino en las normas 

concordantes del Código Contencioso Administrativo.  



En un principio, es de vital importancia tener la seguridad de la viabilidad de un 

registro de marca. Lo anterior se logra dando aplicación a los artículos 134, 135 y 

136 de la Decisión 486, con el fin de verificar que el signo sea registrable. 

Adicionalmente, y aunque este procedimiento no hace parte de las exigencias y 

disposiciones contenidas en la Decisión 486, es importante realizar una búsqueda 

de antecedentes de la marca a registrar, para tener la certeza de que no existen 

registros de marca similares o idénticos que pueden obstaculizar o incluso impedir 

el registro de la marca. 

 

Dando una correcta aplicación a todos los presupuestos anteriormente 

mencionados, el abogado marcario está ofreciendo a su representado una 

protección completa de sus derechos que, aunque en un principio son mera 

expectativa, con el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Decisión 

486 es posible convertirlo en un derecho cierto y adquirido. 

 

5.3.1.2 Análisis de Registrabilidad de las Marcas 

 

▪ La oficina nacional competente para el registro de marcas, en nuestro país la 

Superintendencia de industria y Comercio, es la entidad encargada de realizar el 

examen de fondo sobre la registrabilidad o irregistrabilidad de las solicitudes de 

marca presentadas ante dicha entidad. 

 



▪ Según el artículo 150 de la Decisión 486, cuando vence el plazo para que 

terceros interesados presenten oposiciones, independientemente de si se 

presentan o no, la oficina nacional competente (Superintendencia de Industria y 

Comercio) debe pronunciarse sobre la concesión o negación de la marca 

solicitada. 

 

▪ Es importante tener en cuenta que la Superintendencia está en el deber de 

efectuar el examen de registrabilidad de la marca independientemente de si 

existen o no oposiciones. Lo anterior indica que si la marca se publica y no se 

presentan oposiciones, este hecho no exime a la Superintendencia de Industria y 

Comercio de realizar el examen de fondo.  

 

▪ El examen de registrabilidad que debe realizar la Superintendencia, cuando no 

se presentan oposiciones, está centrado en dar cumplimiento a las disposiciones 

marcarias en protección de los principios que rigen la materia, entre los cuales se 

encuentra la protección al empresario y al público consumidor, en cuanto a la 

existencia de riesgo de confusión o asociación entre dos signos, la exclusividad en 

el derecho al uso de la marca y la prevención de la coexistencia de marcas 

idénticas para productos iguales o íntimamente relacionados en el mercado. 

 

▪ Cuando no se presentan oposiciones, la Superintendencia de Industria y 

Comercio debe proceder, de oficio, a un examen de fondo exhaustivo y 

pormenorizado de la solicitud de registro frente a las prohibiciones contenidas en 



los artículos 134 y 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 

de Naciones y a las reglas de comparabilidad establecidas por la doctrina y 

jurisprudencia. 

 

▪ La confundibilidad entre los signos en conflicto debe entonces determinarse, de 

acuerdo con los criterios establecidos para tal efecto por la jurisprudencia y la 

doctrina. En este caso, es pertinente recordar los parámetros expuestos en la 

materia por el tratadista JORGE OTAMENDI en su obra Derecho de Marcas. En 

efecto, en aras de dotar al cotejo marcario de mayor objetividad, el mencionado 

autor ha elaborado varias reglas para ser tenidas en cuenta al momento de 

efectuar la comparación:  

  

▪ La confusión resulta de la impresión en conjunto despertada por las  

marcas. 

 

En este punto debe estudiarse la apariencia o aspecto gráfico, aspecto 

fonético y aspecto de connotación e impresión comercial. 

 

Ejemplo: 

▪ Gráficamente 

 (SIGNO SOLICITADO) 

  KANGAROO  

 ( MARCA PROTEGIDA) 



  KANGARIO 

▪ Fonéticamente: 

  Pronunciación marca solicitada:              Pronunciación marca 

protegida: 

  KANGARU     KANGARIO 

 

▪ Connotación comercial: 

   KANGAROO    KANGARIO 

 

▪ Apreciación sucesiva y no simultanea 
 

KANGAROO – KANGARIO – KANGAROO – KANGAROO - KANGARIO 

KANGAROO – KANGARIO – KANGAROO – KANGAROO - KANGARIO 

KANGAROO – KANGARIO – KANGAROO – KANGAROO - KANGARIO 

 

▪ Punto de vista del consumidor presunto o medio 

 

Teniendo en cuenta un comprador ordinario adquiriendo con una cautela 

corriente, resulta muy probable que al encontrarse con dos bienes como los 

que implicarían enfrentar las dos marcas en cuestión, este piense que 

aquellos pertenecen al mismo empresario y por lo tanto que está 

comprando uno de las calidades y características que el público le atribuye 

a los productos que ofrece la representada. Más grave aún es que el 



consumidor llegue a pensar que está adquiriendo el mismo producto que 

distingue la marca protegida de la mandante. 

En relación con el asunto de la procedencia empresarial, no debe olvidarse 

que: " La marca, en consecuencia, cumple un papel informativo en cuanto a 

la procedencia del producto o servicio. Para el consumidor, productos 

similares con una misma marca, deben provenir lógicamente del mismo 

productor, al que suele atribuírsele determinadas calidades de aptitud, 

capacidad, responsabilidad y técnica. Así la marca cumple para el 

consumidor, una función indicadora de la calidad alta o baja, de 

determinado producto o servicio... " (Tribunal Andino de Justicia en el 

proceso 1-IP-87). (Subrayado nuestro).  

 

Y si la marca de un producto o servicio cumple un papel informativo, no 

puede la autoridad competente en materia marcaria permitir, como 

evidentemente se daría de concederse la marca solicitada, que la 

información derivada de la misma sea errada para el consumidor cuando se 

está haciendo pensar equivocadamente a éste que los productos 

identificados son de un mismo empresario. 

 

▪ Deben tenerse en cuenta las semejanzas existentes entre los signos y no las             

diferencias  

 



           En el caso particular la magnitud de la diferencia no elimina las semejanzas 

en su realidad y en los efectos que ellas producen tales como la confusión 

del público consumidor.          

 

▪ Identidad entre las clases como elemento determinante de la confusión. 

 

Si las marcas confrontadas fueron solicitadas para proteger productos o 

servicios de la misma clase internacional se acrecienta el  riesgo de 

confusión en el público consumidor. Lo anterior, sumado a la gran 

semejanza gramatical y fonética de las mismas lleva a pensar que, de 

darse el uso de la marca posterior, se confundiría al público consumidor 

con el consiguiente perjuicio para este y para la sociedad o persona titular 

de la marca prioritaria. 

 

▪ Ahora, si se llegaren a presentar oposiciones en contra de una marca 

publicada, con mayor razón la Superintendencia de Industria y Comercio está en 

la obligación de pronunciarse sobre la oposición presentada, ya sea por 

confundibilidad entre una marca registrada anteriormente y la marca publicada, o 

cualquier otro argumento que se funde en alguno de los literales de 

irregistrabilidad contenidos en los artículos 134 y 135 de la Decisión 486 de 2000, 

como puede ser el caso de una oposición presentada con base en la genericidad o 

descriptividad de la marca publicada, que pueda afectar los derechos de un 

tercero. 



▪ Además de las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 134 y 

135 de la Decisión 486 de 2000, la Superintendencia debe dar aplicación a la 

doctrina y jurisprudencia establecida para el caso.  

 

▪ Así mismo, la Superintendencia al momento de realizar el examen de fondo de 

una marca debe mirar cada caso en particular, es decir, todos los antecedentes y 

situaciones que rodeen el registro pretendido. El hecho de  que una marca ya esté 

registrada para una determinada clase de productos o servicios, no constituye 

obligación para que esta entidad conceda el registro de esta misma marca para 

proteger productos o servicios de otra clase, toda vez que las razones que 

motivaron el registro de la marca anteriormente registrada son diferentes a las que 

motivan el examen de registro de la misma marca en otra clase internacional. Se 

trata de dos actuaciones distintas, dos clases internacionales distintas, es decir 

dos situaciones jurídicas diversas. 

 

▪ Otra situación que debe tener en cuenta la Superintendencia de Industria y 

Comercio al momento de decidir la concesión o negación de un registro de marca, 

es que la decisión que adopte debe estar debidamente motivada. Lo anterior 

indica que dicha entidad debe expresar los motivos y razones que la inclinaron a 

pronunciarse en uno u otro sentido; debe tomar en cuenta las normas legales y los 

hechos materiales que antecedieron la decisión, y que fundamentan la misma. 

Entonces, la decisión adoptada por la Superintendencia debe fundamentarse en 



un estudio pormenorizado y técnico de todos y cada uno de los elementos, normas 

y reglas que le sirvieron de base para emitir su pronunciamiento. 

 

▪ Adicionalmente, es importante mencionar que la Superintendencia al momento 

de pronunciarse sobre la concesión o denegación de un registro de marca no le 

está permitido crear o añadir mas causales de irregistrabilidad de las consagradas 

en los artículos 134 y 135 de la decisión 486 de 2000. Esta entidad también está 

obligada a ser la única que tome la decisión de conceder o negar una marca, ya 

que ésta es una atribución  que solo a ella le corresponde y no puede ser 

trasladada a otra autoridad. 

 

5.3.2 Estadísticas 

 

Según los datos estadísticos aportados, es necesario realizar un análisis de las 

solicitudes de marca radicadas ante la Superintendencia de industria y Comercio 

dentro de los 4 años anteriores. (ver anexo No. 7) 

 

Como se puede observar, los años 2000 y 2001 fueron aquellos en los cuales se 

presentaron más solicitudes de registro de marca. Sin embargo, en el pasado año 

2002 disminuyeron en un porcentaje de 2.84 %, respecto al ano 2001. 

 

No sucede lo mismo con las solicitudes de depósito de nombres o enseñas 

comerciales, ya que si se observa la tabla de estadísticas, estas han variado en 



los últimos 4 años. Sin embargo, la tendencia es el aumento de estas solicitudes, 

ya que los empresarios buscan con estos depósitos una protección total de sus 

derechos, puesto que con el solo registro de marcas, no basta para evitar que 

terceros se aprovechen de sus derechos de propiedad industrial.  

 

Aunque el nombre comercial se acredite con el uso del mismo en el comercio, es 

importante tenerlo depositado ante la Superintendencia de Industria y Comercio, 

para efectos de evitar el uso no autorizado por parte de terceros de expresiones 

similares o idénticas a nombres o enseñas comerciales que hayan sido utilizados 

por un empresario desde hace mucho tiempo, ya que con el depósito de nombre 

como enseña comercial, es posible acudir a las autoridades competentes en caso 

de presentarse esta situación, teniendo como prueba el depósito de estos signos 

distintivos, lo que eventualmente sería muy difícil de probar en caso de no tener 

esta protección. 

 

En cuanto a las solicitudes de cancelación e inscripciones en el registro de signos 

distintivos, también se observa que en los últimos 4 años ha habido un crecimiento 

paulatino en estos trámites, lo que indica que existe un desarrollo normal en las 

solicitudes efectuadas por los usuarios y la atención de las mismas, por parte de la 

Superintendencia de Industria y Comercio. 

 

Por otro lado, es importante mencionar que aunque se presenta un crecimiento 

normal en las solicitudes de nombre, enseña comercial, cancelaciones y 



afectaciones, en las solicitudes de marca es evidente que no ha existido el 

crecimiento habitual. Lo anterior se debe al entorno y situación económica en la 

que se encuentra el país, que le impide a los nuevos y antiguos empresarios 

desarrollar planes de publicidad, lanzar al mercado nuevos productos o servicios, 

e incluso el lanzamiento de nuevas marcas que permitan renovar el mercado 

existente.  



6 LAS MARCAS. ASPECTOS JURÍDICOS Y ANÁLISIS COMPARATIVO DEL 

NUEVO RÉGIMEN 

 

6.1. DOCTRINA JURÍDICA 

 

Nota informativa sobre el planeamiento de la solicitud de interpretación prejudicial 

por los órganos judiciales nacionales 

 

Con el propósito de facilitar el planteamiento de las solicitudes de interpretación 

prejudicial, y en especial de los jueces nacionales, las siguientes notas, son de 

carácter estrictamente informativo, elaboradas sobre la base de la jurisprudencia 

desarrollada por el tribunal. 

 

La interpretación prejudicial es el mecanismo de cooperación entre el juez 

nacional y el comunitario, en el que este último, representado por el Tribunal de 

Justicia,14 interpreta en forma objetiva la norma comunitaria. Al Juez Nacional le 

corresponde aplicar el derecho al caso concreto que se ventila en el orden interno. 

Su finalidad no es otra que resguardar la aplicación uniforme por todos los jueces 

en el territorio de los Países Miembros. 

14 Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Marzo, 1996 
 



En efecto, la función del tribunal comunitario en estos casos, es interpretar 

jurídicamente la norma comunitaria, precisando su alcance y contenido. Ahora, la 

aplicación de la norma a los casos concretos, es facultad exclusiva del juez 

nacional dentro de las esferas de su competencia. No obstante, el Tribunal de 

Justicia se encuentra facultado para referirse a los hechos cuando ello sea 

indispensable a los efectos de la interpretación solicitada. 

 

Cualquier Juez de un País Miembro puede, de oficio o a petición de parte, solicitar 

del Tribunal de Justicia Andino la interpretación de las normas que conforman el 

ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina contenidas en el Acuerdo de 

Cartagena, sus Protocolos e instrumentos adicionales; en el tratado de Creación 

del Tribunal y sus Protocolos Modificatorios; en las Decisiones del Consejo Andino 

de Ministros de Relaciones Exteriores y de la Comisión; en las Resoluciones de la 

Secretaria General; y, en los convenios de Complementación Industrial y otros que 

adopten los Países Miembros en el marco del proceso de integración andina, en 

todos aquellos casos en que éstas deban ser aplicadas o sean controvertidas por 

las partes en un proceso interno. 

 

Los órganos judiciales nacionales cuyas decisiones no sean susceptibles de 

ulterior recurso en derecho interno o si sólo fueran procedentes recursos que no 

permitan revisar la norma sustantiva comunitaria, están obligados, en todos los 

procesos en los que deba aplicarse o se controvierta una norma comunitaria, a 

solicitar la interpretación prejudicial, incluso cuando ya exista un pronunciamiento 



anterior del Tribunal sobre la misma materia debatida o sobre casos similares o 

análogos. 

 

En los casos en los que la consulta de interpretación prejudicial es obligatoria 

jueces nacionales de única o de última instancia, el planteamiento de la solicitud 

lleva consigo la suspención del proceso interno hasta que el tribunal comunitario 

se pronuncie, constituyéndose en un presupuesto procesal de la sentencia y en 

una solemnidad inexcusable e indispensable que debe tener presente el Juez 

Nacional antes de emitir su fallo, cuya inobservancia pueda derivar en acciones de 

incumplimiento y vicios procesales de consecuencias impredecibles. 

 

La interpretación prejudicial no es ni puede asimilarse a una prueba, tampoco es la 

simple absolución de un cuestionario, ni está llamada a constituirse en un informe 

de expertos o en una opinión jurídica de tipo doctrinal. Su naturaleza es la de un 

incidente procesal, de carácter no contencioso. 

 

La solicitud del Juez Nacional por la cual requiere la interpretación prejudicial 

motivarse de manera sucinta, pero suficientemente completa, de modo que 

permita al tribunal lograr una comprensión global del caso consultado. En efecto: 

 

Debe, en particular, incluirse un informe sucinto de los hechos que el solicitante 

considere relevantes para que el Tribunal Andino pueda cumplir su cometido,  la 

relación de las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina cuya 



interpretación se requiere y las alegaciones que se hubieren hecho respecto de la 

aplicación de tales normas; deberá asimismo ir acompañada de una copia de los 

documentos necesarios que sustenten el informe suscinto de los hechos y de las 

disposiciones nacionales aplicables; todo ello con el objeto de permitir al Tribunal 

de Justicia enfocar u orientar la interpretación al caso concreto, de suerte que ésta 

resulte efectivamente útil para el juez que debe fallar. De otro modo, la 

interpretación que adopte el Tribunal podría resultar demasiado general y 

abstracta en el inagotable universo de la teoría jurídica e inútil, en consecuencia, 

tanto para decidir el caso como para asegurar la aplicación uniforme del derecho 

comunitario. 

 

La consulta puede presentarse en cualquier tiempo antes de dictar sentencia, 

aunque, a los efectos de lograr una comprensión global del asunto debatido y que 

la respuesta del Tribunal de Justicia resulte útil, es deseable que la decisión de 

plantear una solicitud de interpretación prejudicial se adopte después de haber 

oído a las partes, de modo que el juez nacional tenga los elementos de juicio 

necesarios, para resumir, en la correspondiente solicitud, el marco fáctico y 

jurídico del litigio. 

 

Requerida la interpretación prejudicial, pasa a ser de la exclusiva competencia del 

Tribunal de Justicia el determinar cuáles son, en definitiva, las normas pertinentes 

a interpretar, adicionando o restringiendo, según el asunto de que se trate 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2  ANÁLISIS COMPARATIVO DEL NUEVO RÉGIMEN 



ANÁLISIS COMPARATIVO DEL NUEVO RÉGIMEN 

 
TOPICO:        DEFINICION DE MARCA   
 
Alcance de la nueva definición 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECISION  344 
CAPITULO V 
Sección I 
Artículo 81.  Podrán registrarse 
como marcas los signos que sean 
perceptibles, suficientemente 
distintivos y susceptibles de 
representación gráfica. 
Se entenderá como marca todo 
signo perceptible capaz de distinguir 
en el mercado, los productos o 
servicios producidos o 
comercializados por una persona de 
los productos o servicios idénticos o 
similares de otra persona. 

DECISION  486 
TITULO VI 
CAPITULO I 
Artículo 134. A efectos de este régimen 
constituirá marca cualquier signo que sea apto 
para distinguir productos o servicios en el 
mercado. Podrán registrarse como marcas los 
signos susceptibles de representación gráfica. 
La naturaleza del producto o servicio al cual se 
ha de aplicar una marca en ningún caso será 
obstáculo para su registro. 
Podrán constituir marcas, entre otros, los 
siguientes signos: 

- Las palabras o combinación de palabras; 
- Las imágenes, figuras, símbolos, 

gráficos, logotipos, retratos, 
monogramas, etiquetas, emblemas, y 
escudos. 

- Los sonidos y los olores; 
- Las letras y los números; Un color 

delimitado por una forma, o una 
combinación de colores; 

- La forma de los productos, sus envases o 
envolturas;  

- Cualquier combinación de los signos o 
medios indicados en los apartados 
anteriores. 

 

ANALISIS: 
Al igual que en la Decisión 344, en el  nuevo régimen se tiene como principal presupuesto para 
que una marca sea registrable, que esta sea perceptible, distintiva y susceptible de 
representación gráfica. 
 
Sin embargo, en el nuevo régimen  se adiciona un presupuesto muy importante cual es la 
registrabilidad de una marca sin que la naturaleza de los productos o servicios que protege 
pueda ser un obstáculo para el mismo. 
 
Por otro lado, el nuevo artículo incorpora varios ítems que mencionan nuevas posibilidades de 
signos que pueden constituir marca.  
 
Es por esta razón que, con la nueva decisión, se han empezado a incrementar los registros de 
marca diferentes a los convencionales, tales como las marcas sonoras. Es el caso de 
ORBITEL, que ya ha solicitado el registro de su marca sonora institucional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANALISIS COMPARATIVO DEL NUEVO REGIMEN 

 

TOPICO:   REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS 

 

Carácter excluyente, en razón de no estar dentro de la clasificación que define la 

condición de marca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECISION  344 
 
 
CAPITULO V 
Sección I 
 
Artículo 82  No podrán registrarse 
como marcas los signos que: 
a)No puedan constituir marca 
conforme al artículo anterior. 
(Definición de marca). 
 
 

DECISION  486 

 
 
TITULO VI 
 CAPITULO I 
Artículo 135  No podrán registrarse como 
marcas los signos que: 
a)  No puedan constituir marca conforme al 
primer párrafo del artículo anterior (Definición 
de marca). 

ANALISIS: 
 
Estos dos literales tanto de la Decisión 344 como 486 se remiten íntegramente al artículo que 
define la marca. Se entiende que los signos que no cumplan con los presupuestos de dicho 
artículo son irregistrables. 
 
En este caso, las definiciones de marca de las dos decisiones, como se mencionó 
anteriormente, tienen como presupuestos principales para el registro de las misma que ésta 
sea perceptible, distintiva y susceptible de representación gráfica.. Si estos presupuestos no 
se dan, el signo es irregistrable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANALISIS COMPARATIVO DEL NUEVO REGIMEN 

 

TOPICO:  REQUISITOS  PARA EL REGISTRO DE MARCA 

 

Carácter excluyente, por su capacidad o incapacidad de establecer diferencias 

entre los productos, sus formas o su naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECISION  344 
 
 
CAPITULO V 
Sección I 
 

DECISION  486 

 
 
TITULO VI 

CAPITULO I 
Artículo 135  No podrán registrarse como marcas 
los signos que: 
 
b) Carezcan de distintividad. 

ANALISIS: 
 
La Decisión 486 introduce un nuevo literal el cual menciona que los signos que carezcan de 
distintividad no podrán registrarse como marcas. 
 
La anterior Decisión mencionaba la distintividad como presupuesto para que una marca fuera 
registrable. En la nueva Decisión se halla este mismo presupuesto en el artículo 134 analizado 
anteriormente, y, adicionalmente, es posible encontrar en este artículo que la  carencia de la 
distintividad de un signo es una de las causales absolutas de irregistrabilidad de una marca. 
 
Con la modificación de la nueva Decisión en el presente artículo se logra llenar los vacíos 
jurídicos que tenía la Decisión 344, por cuanto queda claramente estipulado que la carencia de 
distintividad de un signo conlleva inmediatamente a su imposibilidad de registro como marca 
de productos o servicios según sea el caso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANALISIS COMPARATIVO DEL NUEVO REGIMEN 

 

TOPICO:   REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECISION  344 
 
CAPITULO V 
Sección I 
Artículo 82  No podrán registrarse 
como marcas los signos que: 
 
b) Consistan exclusivamente en 
formas usuales de los productos o 
de sus envases, o en formas o 
características impuestas por la 
naturaleza o la función de dicho 
producto o del servicio de que se 
trate. 
 

DECISION  486 
 
TITULO VI 
CAPITULO I 
Artículo 135  No podrán registrarse como marcas 
los signos que: 
 
c) Consistan exclusivamente en formas usuales 
de los productos o de sus envases, o en formas 
o características impuestas por la naturaleza o la 
función de dicho producto o del servicio de que 
se trate. 
 
 

ANALISIS: 
 
La redacción y funciones de los literales mencionados en el presente análisis se conservan 
idénticos. Para dar aplicación al presente artículo es importante tener en cuenta la descripción 
que se hace del mismo, toda vez que el signo que se encuentre dentro de las características 
mencionadas debe constituir exclusivamente  en la forma usual del producto o envase, es 
decir, que si el signo solamente contiene similitudes con la forma usual, es un signo registrable 
a la luz de la presente Decisión. Por el contrario, si se trata exactamente de la forma usual del 
producto como sería el caso de una suela de zapatos o una botella que no incluya ningún 
diseño novedoso y distintivo, el signo es irregistrable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANALISIS COMPARATIVO DEL NUEVO REGIMEN 

 

TOPICO:   REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCA 

 

Carácter excluyente, en razón de signos o indicaciones ventajosas frente a los 

competidores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECISION  344 
 
CAPITULO V 
Sección I 
 
Artículo 82  No podrán registrarse 
como marcas los signos que: 
 
c) Consistan en formas u otros 
elementos que den una ventaja 
funcional o técnica al producto o al 
servicio al cual se aplican. 

DECISION  486 

 
TITULO VI 
CAPITULO I 
Artículo 135  No podrán registrarse como 
marcas los signos que: 
 
 
d) Consistan exclusivamente en formas u 
otros elementos que den una ventaja 
funcional o técnica al producto o al servicio al 
cual se aplican. 
 
 

ANALISIS: 
 
En el presente análisis es posible observar que la redacción en los artículos mencionados se 
conserva prácticamente intacta; sin embargo, en la nueva Decisión se adiciona a la 
descripción del artículo la expresión exclusivamente, lo que le imprime al mismo claridad en 
cuanto a las características en las que debe encuadrar un signo para que sea irregistrable a 
la luz de las disposiciones de dicho artículo.  
 
Teniendo en cuenta que por “ ventaja funcional o técnica de las formas u otros elementos”, se 
entiende  aquella característica que le imprime mayor eficiencia a los productos, es posible 
tener dos claros ejemplos de estas situaciones,  como sería el caso de una clase de 
automóvil que le permita al mismo desplazarse a mayor velocidad, o el caso de un tipo de  
envase que por sus cualidades sea posible llenarlo mas rápidamente, en comparación con 
los envases convencionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANALISIS COMPARATIVO DEL NUEVO REGIMEN 

 

TOPICO:   REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCA 

Carácter excluyente, en razón de signo o indicación descriptivos de calidad, 

destino, valor, procedencia o usos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECISION  344 
 
CAPITULO V 
Sección I 
 
Artículo 82  No podrán registrarse 
como marcas los signos que: 
 
d)  Consistan exclusivamente en un 
signo o indicación que pueda servir 
en el comercio para designar  o para 
describir la especie, la calidad, la 
cantidad, el destino, el valor, el lugar 
de origen, la época de producción u 
otros datos, características o 
informaciones de los productos o de 
los servicios para los cuales ha de 
usarse. 
 

DECISION  486 
 
TITULO VI 
CAPITULO I 
 
Artículo 135  No podrán registrarse como 
marcas los signos que: 
 
e) Consistan exclusivamente en un signo o 
indicación que pueda servir en el comercio 
para describir la calidad, la cantidad, el 
destino, el valor, la procedencia geográfica, la 
época de producción u otros datos, 
características o informaciones de los 
productos o de los servicios para los cuales 
ha de usarse dicho signo o indicación, 
incluidas las expresiones laudatorias referidas 
a esos productos o servicios. 
 

ANALISIS: 
 
Conservando la redacción, el Nuevo Régimen agrega la prohibición de las expresiones 
laudatorias referidas a esos productos o servicios,  connotación ésta que contribuirá a una 
más imparcial  aplicación de los modernos conceptos de calidad en el  mercado andino. 
 
En cuanto al tema más relevante que se menciona en el literal analizado, cual es la 
descriptividad, es importante hacer referencia a la importancia y aplicación frecuente de la 
misma prohibición (subrayada) dentro del derecho marcario. Lo anterior se debe a que es 
muy común que el dueño de un producto que se pretende lanzar al mercado quiera que el 
mismo sea atractivo para el público consumidor, es decir que con el solo nombre del producto 
sea suficiente para que el consumidor lo compre. Entonces, constantemente se están 
solicitando registros de marca con carácter descriptivo como por ejemplo: FASTNET para 
proteger servicios de la clase 38 que son las telecomunicaciones, o PAPAS SALADITAS, 
para proteger productos de la clase 29, en el cual se encuentran las papas. 
 
En el primer ejemplo, la marca FASNET es descriptiva respecto a los servicios de 
telecomunicaciones, toda vez que con esta expresión esta indicando que los servicios que se 
prestan con dicha marca son relacionados con el Internet, y que según la descripción dada 
con la marca se trata de un servicio de “Internet rápido”. Así mismo sucede con la marca 
PAPAS SALADITAS, ya que en este caso la marca esta indicando que el producto son 
PAPAS y que son SALADITAS, términos que no son apropiables como marcas. 
 
 
 
 
 
 



ANALISIS COMPARATIVO DEL NUEVO REGIMEN 

 

TOPICO:   REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCA 

 

 Carácter excluyente, en razón de ser nombre genérico o técnico del producto o 

servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECISION  344 DECISION  486 

 
 
TITULO VI 
CAPITULO I 
 
Artículo 135 No podrán registrarse como marcas 
los signos que: 
 
f) Consistan exclusivamente en un signo o 
indicación que sea el nombre genérico o técnico 
del producto o servicio de que se trate. 
 

ANALISIS: 
 
El literal referido a la prohibición de signos o indicaciones que sean el nombre genérico o técnico 
del producto o servicio, es un literal  nuevo que aporta precisión al Nuevo Régimen, en su 
delimitación del concepto de marca. 
 
En este caso, al igual que el literal anterior, es frecuente encontrar solicitudes de registro de 
marca que encuadran dentro de los signos genéricos. Estos signos  no se encargan de describir 
las características ni cualidades del producto como sucede con los signos descriptivos, en este 
caso, los signos genéricos lo que hacen es indicar el producto como tal. 
 
Por ejemplo, si los productos que se pretende proteger con una marca son las bebidas, las 
cuales  se pueden encontrar en las clases Internacionales 32 y 33, la marca en este caso no 
podría llamarse BEBIDAS ni DRINKS, JUGO, GASEOSA ó simplemente CERVEZA, ya que con 
estas expresiones se está dando a entender que el producto es una bebida, sin importar su 
clase o características. Entonces, para que una marca pueda ser registrable debe contener 
elementos que le otorguen distintividad como por ejemplo la marca AGUA BRISA; esta marca 
contiene un elemento genérico como lo es AGUA, pero también contiene un elemento que le 
otorga distinitividad como lo es BRISA, por lo cual es un signo completamente registrable a la luz 
de las disposiciones contenidas en la Decisión 486. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANALISIS COMPARATIVO DEL NUEVO REGIMEN 

 

TOPICO:   REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCA 

 

Carácter excluyente , en razón de la transformación de signos comunes en 

designaciones usuales del producto o servicio en el lenguaje del respectivo país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECISION  344 
 
CAPITULO V  
Sección I 
 
Artículo 82 No podrán registrarse 
como marca los signos que: 
 
e)  Consistan exclusivamente en 
un signo o indicación que, en el 
lenguaje corriente o en el uso 
comercial del país, sea una 
designación común o usual de los 
productos o servicios de que se 
trate. 

DECISION  486 

 
TITULO VI 

 
Artículo 135 No podrán registrarse como marca 
los signos que: 
 
g)  Consistan exclusivamente o se hubieran 
convertido en una designación común o usual 
del producto o servicio de que se trate en el 
lenguaje corriente o en la usanza del país. 
 
 
 

ANALISIS: 
 
El Nuevo Régimen  busca  precisar  los casos en los cuales ocurre la conversión de un signo a 
denominación genérica en el lenguaje del país respectivo.  La prohibición en el Nuevo 
Régimen tiene mayor alcance que en el Régimen anterior. 
 
Este mayor alcance se debe  a que la nueva Decisión permite ver claramente que el literal  ha 
de  aplicarse para los casos específicos de cada país de los que conforman la Comunidad 
Andina. Esto, debido a que las costumbres e idiosincrasia de cada uno de estos países son 
diferentes, por lo tanto el lenguaje y dialectos también lo son . Así por ejemplo, en Colombia es 
muy común usar la expresión MECATO para referirnos a productos alimenticios en “paquete” 
que no requieren preparación. Sin embargo, es posible que en Ecuador o Perú no tengan 
conocimiento del significado que pueda tener dicha expresión, por lo cual la expresión 
MECATO no sería de uso común ni genérico para ser registrada como marca en estos países. 
 
En cambio, aquí en Colombia la expresión MECATO para proteger productos alimenticios si 
sería genérica respecto de los mismos, razón por la cual es un término no apropiado, y por lo 
tanto NO registrable. 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANALISIS COMPARATIVO DEL NUEVO REGIMEN 

 

TOPICO:   REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECISION  344 
 
CAPITULO V  
Sección I 
 
Artículo 82 No podrán registrarse 
como marca los signos que: 
 
f) Consistan en un color 
aisladamente considerado, sin que 
se encuentre delimitado por una 
forma específica. 

DECISION  486 

 
TITULO VI 

 
Artículo 135 No podrán registrarse como marca 
los signos que: 
 
h) Consistan en un color aisladamente 
considerado, sin que se encuentre delimitado por 
una forma específica. 
 
 
 

ANALISIS: 
 
Como se puede observar, la descripción de estos dos literales se conserva idéntica en las dos 
Decisiones.  
 
Este literal es relevante para la propiedad industrial, no solo por la restricción que este 
menciona respecto a la imposibilidad de registrar colores de forma aislada; también es 
importante tener en cuenta que estos colores a los que se refiere el literal h)  abarcan no solo 
los colores primarios, sino también los colores secundarios o matices de los mismos. 
 
Lo anterior quiere decir,  por ejemplo, que el color rojo (primario) y el color rojo magenta o 
cualquier tonalidad del rojo tomados de forma aislada, son irregistrables a la luz de la Decisión 
486. 
 
Por otro lado, si lo que se intenta solicitar es un color delimitado por una “forma”, en este caso 
si puede ser un signo registrable, ya que sumados los dos elementos del  mismo, conforman 
un signo que posee distintividad y por ende constituye una marca válida. 
 
No obstante lo anterior, si el registro pretendido corresponde a una forma tridimensional que 
tenga el carácter de irregistrable, aunque la forma tridimensional este unida a un color, sigue 
siendo irregistrable, por cuanto los efectos que produce dicha forma se siguen presentando 
aunque esté pintada con un color. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANALISIS COMPARATIVO DEL NUEVO REGIMEN 

 

TOPICO:      REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCA 

 

Carácter excluyente, por la posibilidad de engañar al público acerca de 

procedencia, naturaleza, características, proceso de fabricación de los productos o 

servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECISION  344 
 
CAPITULO V 
Sección I 
 
Artículo 82. No podrán registrarse 
como marca los signos que: 
 
h)  Puedan engañar  a los medios 
comerciales o al público, en 
particular sobre la procedencia, la 
naturaleza, el modo de fabricación, 
las características o cualidades o la 
aptitud para el empleo de los 
productos o servicios de que se 
trate. 

DECISION  486 

 
TITULO VI 
CAPITULO 1 
 
Artículo 135. No podrán registrarse como marcas 
los signos que: 
 
i)  Puedan engañar a los medios comerciales o al 
público, en particular sobre la procedencia 
geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, 
las características, cualidades o aptitud para el 
empleo de  los productos o servicios de que se 
trate. 

ANALISIS: 
 
El Nuevo Régimen es más concreto y específico en la prohibición, al complementar el término “ 
procedencia” con la especificación de “geográfica”, buscando con ello establecer diferencia con 
la procedencia industrial o empresarial. 
 
Un signo puede considerarse como engañoso cuando refleja una condición errada respecto de 
algunos o todos los productos o servicios que protege la marca solicitada. 
 
Esta información que refleja el signo engañoso puede inducir en error al público consumidor 
medio en cuanto al origen, procedencia geográfica, cualidades y características de los productos 
o servicios para los cuales fue solicitada la marca. 
 
En efecto, una marca que contenga la expresión LECHE o la imagen de una vaca NO será 
admisible como marca para proteger “leches”. 
 
Así mismo, una marca solicitada con una expresión de origen francés como lo es la palabra 
“Francois”, debe proteger productos o servicios provenientes de Francia, ya que de lo contrario 
estaría indicando erróneamente el origen de los mismos, lo que produciría engaño en el público 
consumidor respecto del origen geográfico de los productos protegidos con la marca. 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANALISIS COMPARATIVO DEL NUEVO REGIMEN 

 

TOPICO:   REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCA 

 

 Carácter excluyente, en función de la posibilidad de confusión  por imitación de 

denominaciones de origen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECISION  344 
 
 
CAPITULO V 
Sección I 
 
Artículo 82  No podrán registrarse 
como marcas los signos que: 
 
i)Reproduzcan o imiten una 
denominación de origen protegida, 
consistan en una indicación 
geográfica nacional o extranjera 
susceptible de inducir a confusión 
respecto a los productos o servicios 
a los cuales se aplique; o, que en su 
empleo puedan inducir al público a 
error con respecto al origen, 
procedencia, cualidades o 
características de los bienes para los 
cuales se usan las marcas. 

DECISION  486 

 
TITULO VI 
CAPITULO I 
 
Artículo 135  No podrán registrarse como marcas 
los signos que: 
 
J) Reproduzcan, imiten o contengan una 

denominación de origen protegida para los 
mismos productos o para productos 
diferentes, cuando su uso pudiera causar un 
riesgo de confusión o de asociación con la 
denominación; o implicase un 
aprovechamiento injusto de su notoriedad 

L) Consistan en una indicación geográfica 
nacional o extranjera susceptible de inducir a 
confusión respecto a los productos o 
servicios a los cuales se aplique. 

 
 

ANALISIS: 
 
El Nuevo Régimen divide en dos literales el literal i) de la Decisión 344. Los nuevos literales 
incluyen las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas generales, en 
cuanto puedan inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los que se apliquen. 
 
En el nuevo régimen se habla de la confusión en que puede caer el público consumidor no solo 
respecto al origen, procedencia, cualidades o características de las marcas, sino que también 
protege la denominación de origen en cuanto a la notoriedad de la misma, toda vez que 
prohibe el aprovechamiento injusto de la notoriedad que se predica de dicha denominación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANALISIS COMPARATIVO DEL NUEVO REGIMEN 

 

TOPICO:   REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECISION  344 
 
 
 

DECISION  486 

 
TITULO VI 
CAPITULO I 
 
Artículo 135  No podrán registrarse como marcas 
los signos que: 
 
k) Contengan una denominación de origen 
protegida para vinos y bebidas espirituosas. 
 
 
 
 

ANALISIS: 
 
El nuevo régimen adiciona el literal K) con el fin de proteger los vinos y las bebidas 
generalmente de origen Europeo; tal es el caso del “champagne” cuyo origen es francés por la 
región en donde se produce, llamada Champagne. En esta región, las uvas y la conservación 
del vino en los toneles de madera, le dan una característica especial a esa bebida que se 
denomina champaña. Esta denominación no puede ser utilizada para proteger productos 
relacionados con los licores y las bebidas espirituosas, ni las bebidas en general. Lo anterior 
teniendo en cuenta que es un signo no apropiable, toda vez que impediría a los demás 
competidores utilizar dicha denominación para identificar sus productos, en este caso la 
“champaña”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANALISIS COMPARATIVO DEL NUEVO REGIMEN 

 

TOPICO:   REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECISION  344 
 
 
CAPITULO V 
Sección I 
 
Artículo 82  No podrán registrarse 

como marcas los signos que: 

J) Reproduzcan o imiten el 
nombre, los escudos de armas; 
banderas y otros emblemas; siglas; 
o, denominaciones de cualquier 
estado o de cualquier organización 
internacional de que se trate. En 
todo caso, dichos signos 
solamente podrán registrarse 
cuando constituyan un elemento 
accesorio del distintivo principal. 

DECISION  486 

 
TITULO VI 
CAPITULO I 
 
Artículo 135  No podrán registrarse como marcas 
los signos que: 
 
M) Reproduzcan o imiten, sin permiso de las 
autoridades competentes, bien sea como marcas, 
bien como elementos de las referidas marcas, los 
escudos de armas, banderas, emblemas, signos y 
punzones oficiales de control y de garantía de los 
Estados y toda imitación desde el punto de vista 
heráldico, así como los escudos de armas, 
banderas y otros emblemas, siglas o 
denominaciones de cualquier organización 
internacional. 
 
 

ANALISIS: 
 
Como se puede observar, en el nuevo régimen se incluye la frase “sin permiso de las 
autoridades competentes”. Lo anterior permite concluir que no puede ser registrada una marca 
o un elemento de la misma que contenga un nombre de un estado u organización 
internacional, o sus escudos, banderas etc., si la autoridad competente para autorizar dicho 
registro no ha dado el permiso correspondiente. 
 
La razón de la prohibición nace de la falsa impresión que da el signo en cuanto a los productos 
o servicios que protege, toda vez que el consumidor puede llegar a creer que existe un nexo 
entre dichos productos o servicios ofrecidos con la marca y el estado u organización 
internacional, cuando en realidad no es así. 
 
Por otro lado, la nueva decisión amplia mucho más la cobertura de los elementos que hacen 
parte del estado u organización internacional y que por su carácter público no pueden ser 
registrados como marca sin autorización de la autoridad competente. Esta ampliación otorga 
mayor protección a los derechos adquiridos por dichos entes frente a cualquier acto de 
imitación o reproducción no autorizada que pueda presentarse en los registros marcarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANALISIS COMPARATIVO DEL NUEVO REGIMEN 

 

TOPICO:    REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCA 

 

Carácter excluyente de los signos que reproduzcan o imiten signos de 

conformidad con normas técnicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECISION  344 
 
CAPITULO V 
Sección I  
 
Artículo 82  No podrán registrarse 
como marcas los signos que:  
 
k)  Los signos de conformidad con 
normas técnicas, a menos que su 
registro sea solicitado por el 
organismo nacional competente en 
normas y calidades en los Países 
Miembros. 

DECISION  486 

 
TITULO VI 

CAPITULO 1 
Artículo 135 No podrán registrarse como marcas 
los signos que: 
 
n)  Reproduzcan o imiten signos de conformidad 
con normas técnicas, a menos que su registro 
sea solicitado por el organismo nacional 
competente en normas y calidades en los Países 
Miembros. 
 

ANALISIS: 
 
La prohibición en el Nuevo Régimen se hace extensiva a la imitación y reproducción de los 
signos mediante los cuales se indica la conformidad de un producto con normas técnicas. 
 
El sentido que tiene la norma está referido a la prohibición de registrar como marcas los signos 
que contengan los sellos oficiales de calidad, como los que indican en el empaque de un 
producto que el mismo satisface  una norma técnica determinada. 
 
Entonces, según la norma, un signo que contenga estas características solo puede ser 
solicitado por  la entidad encargada de las normas y las calidades del país miembro. En este 
caso, en Colombia la autoridad competente para solicitar estos registros sería el ICONTEC. 
 
Lo anterior  permite concluir que está prohibido a otras personas distintas  de los organismos 
oficiales en mención, solicitar registros de signos utilizados para indicar que un producto se ha 
elaborado conforme a normas técnicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANALISIS COMPARATIVO DEL NUEVO REGIMEN 

 

TOPICO:    REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECISION  344 
 
CAPITULO V 
Sección I  
 
 
Artículo 82  No podrán registrarse 
como marcas los signos que:  
 
m) Consistan en la denominación de 
una variedad vegetal protegida o de 
una esencialmente derivada de la 
misma. 

DECISION  486 

 
TITULO VI 

CAPITULO 1 
 
Artículo 135 No podrán registrarse como 
marcas los signos que: 
 
o) Reproduzcan, imiten o incluyan la 
denominación de una variedad vegetal 
protegida en un País miembro o en el 
extranjero, si el signo se destinara a productos 
o servicios relativos a esa variedad o su uso 
fuere susceptible de causar confusión o 
asociación con la variedad. 
 

ANALISIS: 
 
En este caso se observa que la nueva decisión incluye como en la mayoría de los artículos 
modificados la expresión “reproduzcan, imiten o incluyan”; esta frase es un gran complemento a 
la redacción contenida en la Decisión 344, toda vez que ésta solo menciona que son 
irregistrables los signos que “contengan”, mientras que la Decisión 486 profundiza en las 
características en las cuales debe encuadrar el signo para que sea irregistrable a la luz de dicha 
disposición. 
 
Por otro lado, la nueva Decisión también incluye que la variedad vegetal protegida puede serlo 
respecto de cualquier país miembro de la Comunidad Andina de Naciones, ó del extranjero, lo 
que le otorga al propietario de la variedad vegetal protegida mayor cobertura a su derecho 
adquirido respecto de los signos que imiten o reproduzcan una denominación de esa variedad 
vegetal, o que los productos o servicios protegidos con dicho signo puedan causar riesgo de 
confusión en el público consumidor respecto de la misma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANALISIS COMPARATIVO DEL NUEVO REGIMEN 

 

TOPICO:    REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECISION  344 
 
CAPITULO V 
Sección I  
 
Artículo 82  No podrán registrarse 
como marcas los signos que:  
 
g)  Sean contrarios a la ley, a la 
moral, al orden público o las 
buenas costumbres. 

DECISION  486 
 
TITULO VI 
CAPITULO 1 
 
Artículo 135 No podrán registrarse como marcas 
los signos que: 
 
p) Sean contrarios a la ley, a la moral, al orden 
público o a las buenas costumbres. 
 

ANALISIS: 
 
La redacción de los artículos de las dos Decisiones se conserva idéntica. Los términos que se 
refieren a la moral, el orden público y las buenas costumbres se aplican para estos literales  en 
el orden de prohibir el registro de marcas que empleen expresiones que vulneren estos 
preceptos. 
 
Un ejemplo claro de ello es la prohibición de registrar marcas que contengan denominaciones 
o emblemas de partidos políticos no autorizados o grupos al margen de la ley como por 
ejemplo  el ELN o las FARC, o alguna organización criminal internacional como ALCAEDA. 
 
Otros de los signos que encuadrarían dentro las prohibiciones que consagran estos literales 
pueden ser aquellos que contengan palabras que en la vida cotidiana alteran el orden de la 
sociedad, como pueden ser las expresiones HEROÍNA y COCAINA, las cuales serían 
irregistrables como marcas según estos preceptos. 
 
En conclusión, el fin principal de los literales mencionados está dirigido principalmente a la 
protección del público consumidor, en cuanto este pueda verse afectado en su moral, orden 
público y buenas costumbres,  respecto de un signo solicitado para  registro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANALISIS COMPARATIVO DEL NUEVO REGIMEN 

 

TOPICO:    REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCA 

 

Carácter excluyente, en función de impedimentos relacionados con  derechos  de 

terceros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECISION  344 
 
CAPITULO V 
Sección 1 
 
Artículo 83. Asimismo, no podrán 
registrarse como marcas aquellos 
signos que, en relación con 
derechos de terceros, presenten 
algunos de los siguientes 
impedimentos: 
 
a)  Sean idénticos o se asemejen 
de forma que puedan inducir al 
público a error, a una marca 
anteriormente solicitada para 
registro o registrada por un tercero, 
para los mismos productos o 
servicios, o para productos o 
servicios respecto de los cuales el 
uso de la marca pueda inducir al 
público a error. 
 

DECISION  486 

 
TITULO VI 

CAPITULO 1 

Artículo 136   No  podrán registrarse como 
marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio 
afectara indebidamente  un derecho de tercero, 
en particular cuando: 
 
 
a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca 
anteriormente solicitada para registro o 
registrada por un tercero, para los mismos 
productos o servicios, o para productos o 
servicios respecto de los cuales el uso de la 
marca pueda causar un riesgo de confusión o de 
asociación. 

ANALISIS: 
 
En el literal a) del Artículo 136,  es relevante el cambio de la expresión “inducir al público a 
error” de la Decisión 344, en comparación con la expresión “riesgo de confusión o de 
asociación” de la Decisión 486, expresión ésta con mayor alcance.  
 
Esta expresión consta de mayor alcance, ya que  la nueva Decisión no se limita solo a 
prohibir el registro de signos que puedan inducir al público a error; en la nueva disposición se 
prohibe el registro de marcas que causen riesgo de confusión o asociación. Lo anterior indica 
que existen dos clases de riesgos en los que puede caer el consumidor: el riesgo de 
confusión, el cual se entiende como la creencia del público que un producto es realmente 
otro. Esto sucede cuando la marca solicitada es idéntica o muy similar a una marca 
anteriormente solicitada o registrada; y  el riesgo de asociación que se entiende como la 
creencia que un producto identificado con una marca es producido por un empresario titular 
de un signo similar a este, cuando en realidad fue solicitado por otra empresa que no tiene 
relación alguna con la empresa titular del derecho. 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANALISIS COMPARATIVO DEL NUEVO REGIMEN 

 

TOPICO:    REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCA 

 

Carácter excluyente, en función de impedimento por semejanza con nombre 

comercial ya protegido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECISION  344 
 
CAPITULO V 
Sección 1 
 
Artículo 83  Asimismo, no podrán 
registrarse como marcas aquellos 
signos que, en relación con 
derechos de terceros, presenten 
algunos de los siguientes 
impedimentos:  
 
b)  Sean idénticos o se asemejen a 
un nombre comercial  protegido, de 
acuerdo con las legislaciones 
internas de los Países Miembros, 
siempre que dadas las 
circunstancias pudiere inducirse al 
público a error. 
 
c) Sean idénticos o se asemejen a 
un lema comercial registrado, 
siempre que dadas las 
circunstancias pudiere inducirse al 
público a  error. 

DECISION  486 

 
TITULO VI 
CAPITULO 1 
 
Artículo 136  No podrán registrarse como marcas 
aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara 
indebidamente un derecho de tercero, en 
particular cuando: 
 
b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre 
comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo 
o enseña, siempre que dadas las circunstancias, 
su uso pudiera originar un riesgo de confusión o 
de asociación. 
 
c) Sean idénticos o se asemejen a un lema 
comercial solicitado o registrado, siempre que 
dadas las circunstancias, su uso pudiera originar 
un riesgo de confusión o de asociación 
 
d) Sean idénticos o se asemejen a un signo 
distintivo de un tercero, siempre que dadas las 
circunstancias su uso pudiera originar un riesgo 
de confusión o de asociación, cuando el 
solicitante sea o haya sido un representante, un 
distribuidor o una persona expresamente 
autorizada por el titular del signo protegido en el 
País Miembro o en el extranjero. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS: 
 
En contraste con la Decisión 344, en la Decisión 486 no se menciona la legislación interna de 
cada País Miembro en lo referente a protección de los signos distintivos diferentes de las 
marcas, ello en consideración a que el Nuevo Régimen trata por separado los Lemas 
Comerciales (Título VII, Artículo 175 a Artículo 179), los Nombres Comerciales (Título X, 
Artículo 190 a Artículo 199) y los Rótulos o Enseñas (Título XI, Artículo 200). 
 
Como se puede observar, en los literales b) y c) se hace una clara referencia a la protección de 
los nombres comerciales, lemas comerciales, rótulos o enseñas respecto del riesgo de 
confusión o asociación en el cual puede caer el consumidor con la existencia de algún signo 
idéntico o similar  frente a otro signo anteriormente registrado o solicitado. Si bien es cierto, 
como se mencionó anteriormente, que la nueva decisión contiene títulos específicos para este 
tipo de signos distintivos, en los literales anteriormente mencionados se crea una protección 
adicional que complementa los títulos creados con la nueva Decisión. 
 
En cuanto al literal d) del articulo 136 de la nueva Decisión, es posible observar que es un 
literal nuevo en comparación con la Decisión 344. En este nuevo literal se incluye una 
prohibición adicional para los signos similarmente confundibles con los de un tercero, y que 
hayan sido solicitados por un distribuidor o persona autorizada por el titular del signo. Esta 
disposición ofrece una protección más completa a los empresarios titulares de las marcas 
frente a los distribuidores de sus productos en el mercado, con el fin de evitar que el público 
consumidor pueda caer en confusión entre un producto ofrecido por un empresario y un 
producto identificado con una marca similar ó idéntica a la de dicho empresario, pero 
comercializada por una persona que tuvo o tiene relación directa con la empresa titular de la 
marca registrada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANALISIS COMPARATIVO DEL NUEVO REGIMEN 

 

TOPICO:    REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCA 

 

Carácter excluyente, en función de impedimentos relacionados con el prestigio de 

personas jurídicas o naturales;  Con los derechos de autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECISION  344 
 
CAPITULO V 
Sección 1 
Artículo 83 Asimismo, no podrán 
registrarse como marcas aquellos 
signos que, en relación con 
derechos de terceros, presenten 
algunos de los siguientes 
impedimentos: 
d) Constituyan la reproducción, la 
imitación, la traducción o la 
transcripción, total o parcial, de un 
signo distintivo notoriamente 
conocido en el país en el que se 
solicita el registro o en el comercio 
subregional, o internacional sujeto a 
reciprocidad, por los sectores 
interesados y que pertenezca a un 
tercero. Dicha prohibición será 
aplicable, con independencia de la 
clase, tanto en los casos en los que 
el uso del signo se destine a los 
mismos productos o servicios 
amparados por la marca 
notoriamente conocida, como en 
aquellos en los que el uso se destine 
a productos o servicios distintos. 
Esta disposición no será aplicable 
cuando el peticionario sea el legítimo 
titular de la marca notoriamente 
conocida. 
e) Sena similares hasta el punto de 
producir confusión con unas marca 
notoriamente conocida, 
independientemente de la clase de 
los productos o servicios para los 
cuales se solicita el registro. 

DECISION  486 

 
TITULO  VI 
CAPITULO 1 
Artículo 136  No podrán registrarse como marcas 
aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara 
indebidamente un derecho de tercero, en 
particular cuando: 
 
h) Constituyan una reproducción, imitación, 
traducción, transliteración o transcripción, total o 
parcial, de un signo distintivo notoriamente 
conocido cuyo titular sea un tercero, 
cualesquiera que sean los productos o servicios 
a los que se aplique el signo, cuando su uso 
fuere susceptible de causar un riesgo de 
confusión o asociación con ese tercero o con 
sus productos o servicios; un aprovechamiento 
injusto del prestigio del signo; o la dilución de su 
fuerza o de su valor comercial o publicitario. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS: 

 

Si bien es cierto que los literales correspondientes a la Decisión 344 son más extensos que el 
literal que se refiere a los signos notoriamente conocidos consagrado en el Nuevo Régimen, es 
evidente que la descripción que ofrece la nueva Decisión respecto a dichos signos es mucho 
más profunda y concreta, ya que mientras en la Decisión 344 suelen ser repetitivos respecto a 
la independencia de los productos ó servicios que protege la marca, y la marca como tal, la 
nueva Decisión además de hacer referencia a esta situación, también se encarga de forma 
concreta en otorgar protección a los signos notoriamente conocidos respecto del riesgo de 
confusión o asociación en la que puede caer el consumidor, y en el aprovechamiento del 
prestigio del titular de la marca notoria que se pueda presentar con la solicitud de una marca 
similar o idéntica, así como la dilución de la misma como consecuencia de la existencia de un 
signo posterior con estas características. 
 
La dilución se entiende como la pérdida de la distintividad y reconocimiento que tiene una 
marca frente al público consumidor y el mercado en general. Este reconocimiento se predica 
de la capacidad que tiene el consumidor medio en identificar la marca frente a las otras 
existentes, y de asociar la misma con el empresario que elabora los productos o presta los 
servicios protegidos  con dicha marca. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANALISIS COMPARATIVO DEL NUEVO REGIMEN 

 

TOPICO:    REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCA 

 

Carácter excluyente, en función de impedimentos relacionados con el prestigio de 

personas jurídicas o naturales;  Con los derechos de autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECISION  344 
 
CAPITULO V 
Sección 1 
 
Artículo 83 Asimismo, no podrán 
registrarse como marcas aquellos 
signos que, en relación con 
derechos de terceros, presenten 
algunos de los siguientes 
impedimentos: 
 
f) Consistan en el nombre 
completo, apellido, seudónimo, 
firma, caricatura o retrato de una 
persona natural distinta del 
peticionario o que sea identificado 
por la generalidad del público 
como una persona distinta de éste, 
salvo que se acredite el 
consentimiento de esa persona o 
de sus herederos, de conformidad 
con las formalidades establecidas 
por la legislación nacional 
correspondiente. 
 
g) Los títulos de obras literarias, 
artísticas o científicas y los 
personajes ficticios o simbólicos 
que sean objeto de un derecho de 
autor correspondiente a un tercero 
salvo que medie su 
consentimiento. 

DECISION  486 

 
TITULO  VI 
CAPITULO 1 
Artículo 136  No podrán registrarse como marcas 
aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara 
indebidamente un derecho de tercero, en 
particular cuando: 
 
e) Consistan en un signo que afecte la identidad 
o prestigio de personas jurídicas con o sin fines 
de lucro, o personas naturales, en especial, 
tratándose del nombre, apellido, firma, título, 
hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o 
caricatura de una persona distinta del solicitante 
o identificada por el sector pertinente del público 
como una persona distinta del solicitante, salvo 
que se acredite el consentimiento de esa persona 
o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran 
declarados sus herederos. 
 
f)  Consistan en un signo que infrinja el derecho 
de propiedad industrial o el derecho de autor de 
un tercero, salvo que medie el consentimiento de 
éste. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS: 

 

El literal e) del Nuevo Régimen posee mayor alcance en la norma, al ampliar la cobertura de 
la prohibición a los signos que afecten el derecho de identidad de personas jurídicas y, en 
igual forma, a los signos que lesionen el prestigio de personas naturales o personas jurídicas. 
 
También es importante mencionar que  el nuevo Régimen la prohibición que consagra el 
literal e) del Artículo 136, no solamente se refiere exclusivamente a las marcas que 
“consistan en” como lo plasma la Decisión 344, ya que el Nuevo Régimen prohibe 
expresamente el registro de marcas que “consistan en un signo que afecte la identidad o 
prestigio”, frase que otorga una protección más completa a los titulares de nombres, 
apellidos, seudónimos etc., que en este caso son las personas naturales o jurídicas como se 
mencionó anteriormente. 
 
En cuanto al literal f) de la Decisión 486 frente al literal g) de la Decisión 344, se concluye que 
la descripción que ofrece cada uno es muy similar; no obstante, el nuevo literal al proteger de 
forma global los derechos de propiedad industrial y  derechos de autor, está ofreciendo un 
mayor alcance en su protección, lo que no ofrecía la Decisión anterior, toda vez que solo 
incluía algunas de las obras o artes que podrían ser derechos de propiedad industrial o de 
autor, las que se encuentran completamente amparadas con la nueva Decisión. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANALISIS COMPARATIVO DEL NUEVO REGIMEN 

 

TOPICO:    REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS   

 

Carácter excluyente, en función de impedimentos relacionados con la competencia 

desleal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECISION  344 DECISION  486 

 
TITULO VI 
CAPITULO 1 
 
Artículo 137  Cuando la oficina nacional 
competente tenga indicios razonables que le 
permitan inferir que un registro se hubiese 
solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un 
acto de competencia desleal, podrá denegar 
dicho registro. 

ANALISIS: 
 
El Artículo en mención consagra una nueva disposición no contenida en la Decisión 344, según 
la cual le da la facultad a la Oficina Nacional competente de cada país miembro, para negar un 
registro de marca de manera oficiosa si considera que la solicitud de  la misma se ha realizado 
con fines de competencia desleal dentro del mercado. 
 
Esta nueva normatividad permite que el empresario cuyas marcas están protegidas ante la 
Oficina Competente, esté exento de ser objeto de competencia desleal por cualquier persona 
natural o jurídica que tenga intenciones de imitar los productos y las marcas comercializadas 
por dicho empresario, caso en el cual, si la Oficina Nacional competente tiene indicios de estos 
comportamientos, puede negar el registro de la marca que pretenda afectar los derechos 
adquiridos anteriormente por un tercero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANALISIS COMPARATIVO DEL NUEVO REGIMEN 

 

TOPICO:    PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE MARCAS 

 

Aspectos relevantes del Nuevo Régimen, en materia de Registro de Marcas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECISION  344 
CAPITULO V 
Sección II 
 
 
Artículo 87 La solicitud de registro de 
una marca deberá presentarse ante 
la respectivo oficina nacional 
competente, deberá comprender una 
sola clase de productos o servicios y 
cumplir con los siguientes requisitos: 
 
a) La identificación del peticionario 
b) La descripción clara y completa 

de la marca que se pretende 
registrar. 

c) La indicación de los productos o 
servicios de la clase en la que se 
solicita el registro de marca. 

d) El comprobante de haber 
pagado la tasa de presentación 
establecida. 

La ausencia de alguno de los 
requisitos enumerados en el 
presente artículo, ocasionará que la 
solicitud sea considerada, por la 
oficina nacional competente, como 
no admitida a trámite y no se le 
asignará fecha de presentación. 
  
 
 

DECISION  486 

TITULO VI 

CAPITULO II 

 
Artículo 138 La solicitud de  registro de una 
marca se presentará ante la oficina nacional 
competente y deberá comprender una sola clase 
de  productos o servicios y cumplir con los 
siguientes requisitos: 
 
A) El petitorio. 
B) La reproducción de la marca, cuando se trate 

de una marca denominativa con grafía, forma 
o color, o de una marca figurativa, mixta o 
tridimensional con o sin color. 

C) Los poderes que fuesen necesarios. 
D) El comprobante de pago de las tasas 

establecidas. 
E) Las autorizaciones requeridas en los casos 

previstos en los artículos 135 y 136, cuando 
fuese aplicable. 

F) De ser el caso, el certificado de registro en el 
país de origen expedido por la autoridad que 
lo otorgó y, de estar previsto en la legislación 
interna, del comprobante de pago de la tasa 
establecida, cuando el solicitante deseara 
prevalerse del derecho previsto en el Artículo 
6quinquies del Convenio de París. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS: 

 

Los aspectos más relevantes del Nuevo Régimen en cuanto al procedimiento de Registro de 
marcas son:  
 
En el Literal a) de la Decisión 344 se menciona como requisito la identificación del peticionario, 
mientras la Decisión 486 exige la presentación de un petitorio que incluye varios documentos 
descritos en el Artículo 139 de la Decisión 486, el cual se analizará más adelante. 
 
El literal b) racionaliza la descripción de la marca, en el sentido de exigir la reproducción de la 
misma cuando ésta cumpla con determinadas especificaciones, en contraste con la descripción 
que exigía la Decisión 344. 
 
Mientras que la Decisión 344 incluye en su literal c) la indicación de los productos o servicios a 
proteger con la marca solicitada, los cuales en el caso de la Decisión 486 se encuentran dentro 
del Artículo 139 literal g), el Nuevo Régimen incluye en el Artículo analizado (138) la 
presentación del poder necesario para actuar, que en el caso de la Decisión 344 se encuentra 
dentro del Artículo 188 de la misma. 
 
La Decisión 486 en comparación con la Decisión 344 exige en su literal e) las autorizaciones 
requeridas en los casos de exclusión contemplados en los artículos 135 y 136, literal que no 
incluye la antigua Decisión. 
 
El literal f) del Nuevo Régimen ofrece la posibilidad de invocar las prerrogativas del Convenio 
de París, a saber,  la solicitud de prioridad sobre una marca registrada anteriormente en otro 
país, caso en el cual se deberán presentar los documentos que acrediten que dicha marca esta 
registrada anteriormente en dicho país. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANALISIS COMPARATIVO DEL NUEVO REGIMEN 

 

TOPICO:     PROCEDIMIENTO DE  REGISTRO DE MARCAS 

 

El Formulario Oficial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECISION  344 

 
CAPITULO V 
Sección 11 
 
Artículo 88  Con la solicitud se 
deberán presentar los siguientes 
documentos: 
 
a) Los poderes que fueren 

necesarios. 
b) La descripción clara y completa de 

la marca que se pretende registrar 
para objeto de su publicación. 

c) Copia de la primera solicitud de 
marca en el caso que se 
reivindique prioridad, señalándola 
expresamente. 

d) La reproducción de la marca 
cuando contenga elementos 
gráficos. 

e) Los demás requisitos que 
establezcan las legislaciones 
internas de los Países Miembros. 

DECISION  486 

TITULO VI 
CAPITULO 11 
 
Artículo 139  El petitorio de la solicitud de 
registro de marca estará contenido en un 
formulario y comprenderá lo siguiente: 
 
a) El requerimiento de registro de marca. 
b) El nombre y la dirección del solicitante. 
c) La nacionalidad o domicilio del solicitante. 

Cuando éste fuese una persona jurídica, 
deberá indicarse el lugar de constitución. 

d) De ser el caso, el nombre y la dirección del 
representante legal del solicitante. 

e) La indicación de la marca que se pretende 
registrar, cuando se trate de una marca 
puramente denominativa, sin grafía, forma o 
color. 

f) La indicación expresa de los productos o 
servicios para los cuales se solicita el 
registro de la marca. 

g) La indicación de la clase a la cual 
corresponden los productos o servicios. 

h) La firma del solicitante o de su 
representante legal. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS: 

 

El Nuevo Régimen establece el uso de un Formulario oficial (14).  
 
Este es más claro en la exigencia de señalar específicamente los productos o servicios que se 
habrán de distinguir con la marca, así como la clase a la cual corresponden dichos productos o 
servicios según sea el caso. Esta disposición anteriormente se encontraba en el literal c) del 
artículo 87 de la Decisión 344. 
 
La nueva Decisión, en comparación con la Decisión 344, ofrece una descripción mucho más 
amplia de los requisitos de forma que debe incluir la solicitud; en este caso estamos hablando 
del domicilio, dirección y demás datos que no son mencionados en el antiguo régimen, lo que 
actualmente facilita al interesado en solicitar una marca los trámites necesarios para radicar 
dicha solicitud.  
 
El Nuevo Régimen exige la firma del solicitante o representante legal en caso de tratarse de 
persona jurídica. Esta nueva disposición se creó con el fin que la Oficina Nacional Competente 
tenga la certeza de quien es el titular de la solicitud de la marca, en cada caso específico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANALISIS COMPARATIVO DEL NUEVO REGIMEN 

 

TOPICO:     PROCEDIMIENTO DE  REGISTRO DE MARCAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECISION  344 
CAPITULO V 
Sección II 
 
Artículo 87 La solicitud de registro de 
una marca deberá presentarse ante 
la respectivo oficina nacional 
competente, deberá comprender una 
sola clase de productos o servicios y 
cumplir con los siguientes requisitos: 
e) La identificación del peticionario 
f) La descripción clara y completa 

de la marca que se pretende 
registrar. 

g) La indicación de los productos o 
servicios de la clase en la que se 
solicita el registro de marca. 

h) El comprobante de haber 
pagado la tasa de presentación 
establecida. 

La ausencia de alguno de los 
requisitos enumerados en el 
presente artículo, ocasionará que la 
solicitud sea considerada, por la 
oficina nacional competente, como 
no admitida a trámite y no se le 
asignará fecha de presentación. 
 

DECISION  486 

TITULO VI 
CAPITULO 11 
 
Artículo 140 Se considerará como fecha de 
presentación de la solicitud, la de su recepción 
por la oficina nacional competente, siempre que 
al momento de la recepción hubiera contenido 
por lo menos lo siguiente: 
 
a) La indicación que se solicita el registro de 

una marca; 
b) Los datos de identificación del solicitante o 

de la persona que presenta la solicitud,, o 
que permitan a la oficina nacional 
competente comunicarse con esa persona; 

c) La marca cuyo registro se solicita, o una 
reproducción de la marca tratándose de 
marca denominativas con grafía, forma o 
color especiales, o de marcas figurativas, 
mistas o tridimensionales con o sin color; 

d) La indicación expresa de los productos o 
servicios para los cuales desea proteger la 
marca; y, 

e) El comprobante de pago de las tasas 
establecidas. 

La ausencia de alguno de los requisitos 
enumerados en el presente artículo, ocasionará 
que la solicitud sea considerada por la oficina 
nacional competente como no admitida a trámite 
y no se le asignará fecha de presentación. 
 

ANALISIS: 
 
Aunque el artículo 87 de la Decisión 344 fue analizado anteriormente en comparación con el 
artículo 138 de la Decisión 486, en este caso también se hace necesario realizar una análisis 
de este artículo en relación con lo dispuesto por el artículo 140 de la Decisión 486. Lo anterior, 
teniendo en cuenta que las dos normas en su parte final indican que la ausencia de los 
requisitos que enumera cada uno de ellos ocasiona que la solicitud de marca no se admita a 
trámite ni se le asigne fecha de presentación. 
 
Teniendo en cuenta la descripción del artículo 140 de la Decisión 486 frente al Artículo 138 de 
dicho régimen, se puede observar que contienen casi los mismos literales; sin embargo, la 
nueva Decisión tiene como fin específico al incluir el artículo 140, que las solicitudes de marca 
sean debidamente presentadas por sus solicitantes con el fin de que la oficina nacional 
competente le asigne inmediatamente fecha de presentación, lo que evita que muchas 
solicitudes se presenten incompletas y por ende no sean admitidas por dicha oficina. 
 
 
 
 
 
 
 



ANALISIS COMPARATIVO DEL NUEVO REGIMEN 

 

TOPICO:     PROCEDIMIENTO DE  REGISTRO DE MARCAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECISION  344 
 

CAPITULO V 
Sección II 
Artículo 97 Se podrá conceder el 
registro de una marca que haya 
amparado productos o servicios en 
una exposición realizada en el país y 
reconocida oficialmente, que sea 
solicitada en el término de seis 
meses contados a partir del día en 
que tales productos o servicios se 
exhibieran por primera vez con dicha 
marca. En ese caso, se podrá tener 
por presentada la solicitud desde la 
fecha de exhibición. 
 
Los hechos a que se refiere el 
presente artículo se acreditarán con 
una certificación expedida por la 
autoridad competente de la 
exposición, en la cual se mencionará 
la fecha en que la marca se utilizó 
por primera vez con relación a los 
productos o servicios de que se 
trate. 
 

DECISION  486 

TITULO VI 
CAPITULO 11 
 
Artículo 141 Se podrá invocar como fecha de 
presentación de una solicitud de registro de 
marca aquella en que dicha marca haya 
distinguido productos o servicios en una 
exposición reconocida oficialmente y realizada 
en cualquier país, siempre que sea solicitada 
dentro de los seis meses contados a partir del 
día en que tales productos o servicios se 
exhibieran por primera vez con dicha marca. En 
ese caso, se podrá tener por presentada la 
solicitud desde la fecha de exhibición. 
 
Los hechos a que se refiere el presente artículo 
se acreditarán con una certificación expedida 
por la autoridad competente de la exposición, 
en la cual se mencionará la fecha en que la 
marca se utilizó por primera vez con relación a 
los productos o servicios de que se trate. 
 

ANALISIS: 
 
Como podemos observar, las descripciones contenidas en cada una de las disposiciones de 
los artículos analizados son casi idénticas, es decir que no presentan cambios en el aspecto 
sustancial. 
 
Las disposiciones contenidas en los artículos analizados tienen como fin dar prioridad a nuevos 
productos identificados con una marca, que estén empezando a ser comercializados en 
cualquier país a través de exposiciones oficiales, y que tengan como finalidad proyectarse a 
muchos otros países del mundo. Con esta nueva norma, se abren las puertas de la Comunidad 
Andina para que las marcas que protegen estos productos puedan ser registradas, con fecha 
de presentación de la primera exhibición oficial de dicho producto identificado con la marca a 
registrar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANALISIS COMPARATIVO DEL NUEVO REGIMEN 

 

TOPICO:     PROCEDIMIENTO DE  REGISTRO DE MARCAS 

 

Concesión adicional de la marca en Países Miembros de la Comunidad Andina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECISION  344 
 

 

DECISION  486 

 
TITULO VI 
CAPITULO 11 
 
Artículo 142 Cuando el solicitante deseara 
prevalerse del derecho previsto en el artículo 
6quinquies del Convenio de París para la 
Protección de la Propiedad Industrial, deberá 
presentar el certificado de registro de la marca 
en el país de origen dentro del plazo de tres 
meses siguientes a la fecha de presentación de 
la solicitud. 
 
 
 

ANALISIS: 
 
La disposición objeto de este análisis corresponde a una nueva norma que no contenía la 
Decisión 344. Esta contempla la posibilidad de que el titular  de una marca registrada en 
cualquier país, pueda valerse de dicho registro para invocar la concesión de la misma marca 
en cualquier País Miembro de la Comunidad Andina, siempre y cuando ésta sea solicitada de 
forma idéntica a la registrada. 
 
La presente norma también indica que la marca puede ser solicitada en cualquier momento, 
con la condición de que el certificado de registro  en otro país, es decir la prueba del derecho 
que se invoca, debe ser allegado dentro de los tres meses siguientes a la solicitud del signo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANALISIS COMPARATIVO DEL NUEVO REGIMEN 

 

TOPICO:    PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE MARCAS 

Modificación de la solicitud de registro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECISION  344 
CAPITULO V 
Sección II 
 
Artículo 89 El peticionario de un 
registro de marca, podrá modificar 
su solicitud inicial únicamente con 
relación a aspectos secundarios. 
Asimismo, podrá eliminar o 
restringir los productos o servicios 
principalmente especificados.  
La oficina nacional competente 
podrá, en cualquier momento de la 
tramitación, requerir al peticionario 
modificaciones a la solicitud. Dicho 
requerimiento de modificación se 
tramitará de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 91 de la 
presente Decisión. 
En los casos previstos en el 
presente artículo, no podrá 
modificarse la solicitud para 
cambiar el signo ni para ampliar los 
productos o servicios 
principalmente especificados. 

DECISION  486 

TITULO VI 
CAPITULO II 

 
Artículo 143  El solicitante de un registro de 
marca podrá pedir que se modifique la solicitud 
en cualquier momento del trámite. Del mismo 
modo podrá pedir la corrección de cualquier 
error material. 
Asimismo, 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 
ampliación de los productos o servicios 
senalados inicialmente en la solicitud. 
Si las normas nacionales lo permiten, se podrán 
establecer tasas para la solicitud de 
modificación. 

ANALISIS: 
 
El Nuevo Régimen es más versátil, en el sentido de puntualizar que la solicitud puede 
modificarse en cualquier etapa del trámite, por cualquiera de las partes, el solicitante o la 
oficina nacional competente, dejando muy en claro que en ningún caso la modificación podrá 
implicar el cambio de aspectos sustantivos del signo o la ampliación de los productos o 
servicios que figuran en la solicitud original.  
 
Por otro lado, el Artículo 143 de la Decisión 486 señala que el solicitante de la marca puede 
pedir también la corrección de errores materiales en la solicitud, lo que otorga al titular de la 
misma la posibilidad de aclarar cualquier inconsistencia que  eventualmente pueda causar 
confusión a la oficina nacional competente y como consecuencia de ello su registro quede con 
inconsistencias. 
 
Adicionalmente, el nuevo Régimen ofrece la posibilidad de que cada país miembro mediante 
sus normas nacionales, establezca las tasas correspondientes a las modificaciones que se 
hagan a las solicitudes de marca. Lo anterior indica que cada país tiene la libertad de fijar sus 
propias tarifas para modificar solicitudes de marca, lo que en la anterior Decisión no estaba 
contemplado. 
 
 
 
 
 
 
 



 ANALISIS COMPARATIVO DEL NUEVO REGIMEN 

 

TOPICO:    PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE MARCAS 

 

Términos para respuesta a requerimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECISION  344 
CAPITULO V 
Sección II 
 
 
Artículo 90 Admitida la solicitud, la 
oficina nacional competente 
examinará, dentro de los quince 
días hábiles siguientes a su 
presentación, si esta se ajusta a 
los aspectos formales indicados en 
el presente capítulo. 
 
Articulo 91 Si del  examen resulta 
que la solicitud no cumple con los 
requisitos formales establecidos en 
el presente Capítulo, la oficina 
nacional competente notificará al 
peticionario para que, en un plazo 
de treinta días hábiles siguientes a 
su notificación, subsane las 
irregularidades. Este plazo será 
prorrogable por una vez, por treinta 
días hábiles adicionales, si que la 
solicitud pierda su prioridad. 
Si dentro del término senalado, no 
se han subsanado las 
irregularidades, la solicitud será 
rechazada. 

DECISION  486 

TITULO VI 
CAPITULO II 

 
Artículo 144 La oficina nacional competente 
examinará, dentro de los 15 días contados a 
partir de la fecha de presentación de la solicitud, 
si las mismas cumplen con los requisitos de 
forma previstos en los artículos 135 y 136. 
 
Si del examen de forma resulta que la solicitud 
no contiene los requisitos a los que hace 
referencia el párrafo precedente, la oficina 
competente notificará al solicitante para que 
complete dichos requisitos dentro del plazo de 
sesenta días siguientes a la fecha de  
notificación. 
 
Si a la expiración del término senalado, el 
solicitante no completa los requisitos indicados, 
la solicitud se considerará abandonada y perderá 
su prelación. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS: 
 
 
Aunque los artículos analizados guardan diferencias en su redacción, los aspectos de fondo 
siguen siendo muy parecidos. Sin embargo, la nueva Decisión incluye un cambio importante 
en su artículo 144, ya que si la oficina nacional competente requiere al solicitante de la 
marca, este tiene ahora 60 días hábiles contados a partir de la notificación de la oficina para 
dar respuesta al requerimiento, mientras que en la Decisión 344 se disponía que cuando la 
oficina competente requiriera al solicitante de la marca, este tenía un término de 30 días 
contados a partir de la notificación para dar respuesta al requerimiento, siendo estos 30 días 
prorrogables por otros treinta más. 
 
En realidad los términos en el tiempo terminan siendo los mismos; sin embargo, en la 
práctica resulta mucho más sencillo para el solicitante de la marca tener un solo término más 
amplio para dar contestación al requerimiento hecho por la oficina competente. 
 
El Nuevo Régimen dispone, en contraste con la Decisión 344, que cuando los requerimientos 
hechos por la oficina competente no sean contestados a tiempo se declarará abandonada la 
marca, y señala específicamente la pérdida de prelación de la solicitud presentada, lo que la 
Decisión 344 no disponía, toda vez que solo se limitaba a mencionar el rechazo de la 
solicitud en caso de no ser respondidos los requerimientos hechos por la oficina competente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANALISIS COMPARATIVO DEL NUEVO REGIMEN 

 

TOPICO:    PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE MARCAS 

 

Publicación del Registro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECISION  344 

 
CAPITULO V 
Sección II 
 
Artículo 92 Si la solicitud de 
registro reúne los requisitos 
formales establecidos en el 
presente Capitulo, la oficina 
nacional competente ordenará su 
publicación, por una sola vez. 

DECISION  486 

TITULO VI 
CAPITULO II 
 
Artículo 145 Si la solicitud de registro reúne los 
requisitos formales establecidos en el presente 
Capitulo, la oficina nacional competente ordenará 
su publicación. 
 

ANALISIS: 
 
La redacción de cada uno de los artículos analizados se conserva casi idéntica. Sin embargo, 
si observamos, el antiguo Régimen disponía que la marca solo podía ser publicada una sola 
vez. En cambio, la nueva Decisión no menciona nada respecto del número de publicaciones 
que la oficina nacional competente pueda ordenar. 
 
Si se tiene en cuenta lo anterior, y si llevamos a la práctica la nueva disposición, es factible 
llegar a la conclusión de que la marca puede ser publicada más de una vez. Lo anterior 
teniendo en cuenta que muchas veces ésta es publicada con errores, por lo cual se hace 
necesario que la oficina nacional competente se encargue de ordenar una nueva publicación, 
ya sea por iniciativa propia o a petición de su solicitante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANALISIS COMPARATIVO DEL NUEVO REGIMEN 

 

TOPICO:    PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE MARCAS 

 

Presentación de oposición al registro de una marca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECISION  344 
CAPITULO V 
Sección II 
 
Artículo 93 Dentro de los treinta 
días hábiles siguientes a la 
publicación, cualquier persona que 
tenga legitimo interés, podrá 
presentar observaciones al registro 
de la marca solicitado. Para los 
efectos del presente artículo, se 
entenderá que también tienen 
legítimo interés para presentar 
observaciones en los demás 
Países Miembros, tanto el titular de 
una marca idéntica o similar para 
productos o servicios, respecto de 
los cuales el uso de la marca 
pueda inducir al público a error, 
como quien primero solicitó el 
registro de esa marca en 
cualquiera de los Países 
Miembros. 
 
Artículo 100 Contra la solicitud 
presentada dentro de los seis 
meses posteriores al vencimiento 
del plazo de gracia al que se 
refiere el artículo anterior, para la 
misma marca, por quien fue su 
último titular, no procederán 
observaciones con base en el 
registro de terceros que hubiesen 
coexistido con la marca solicitada. 

DECISION  486 

TITULO VI 
CAPITULO II 

 
Artículo 146 Dentro del plazo de treinta días a la 
fecha de la publicación, quien tenga legítimo 
interés, podrá presentar por una sola vez, 
oposición fundamentada que pueda desvirtuar el 
registro de la marca. 
A solicitud de parte, la oficina nacional competente 
otorgará, por una sola vez un plazo adicional de 
treinta días para presentar las pruebas que 
sustenten la oposición.  
Las oposiciones temerarias podrán ser 
sancionadas si así lo disponen las normas 
nacionales. 
No procederán oposiciones contra la solicitud 
presentada, dentro de los seis meses posteriores 
al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere 
el artículo 153, si tales oposiciones se basan en 
marcas que hubieren coexistido con la solicitada. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS: 
 
Los aspectos sustanciales más relevantes de cada artículo se conservan muy similares; sin 
embargo, la nueva Decisión incluye dos temas muy importantes que no estaban dispuestos 
por la Decisión 344. 
 
El primero de ellos hace referencia a la exigencia de que la oposición que terceros presente 
en contra de una solicitud de marca publicada debe ser debidamente fundamentada. Lo 
anterior quiere decir que para que un tercero pueda presentar oposición, la marca objeto de 
este trámite debe al menos estar incursa en alguno de los literales consagrados en los 
Artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, anteriormente analizados. 
 
Como complemento a esta exigencia, el artículo del Nuevo Régimen dispone que las 
oposiciones que se presenten sin fundamento alguno o sean “temerarias”, serán sancionadas 
dependiendo de la normatividad que exista sobre el tema en cada país miembro. 
 
El segundo nuevo tema incluido en el artículo 146 de la nueva Decisión hace referencia a la 
posibilidad de que el opositor a un registro de marca solicite a la oficina nacional competente 
una prórroga de treinta días adicionales para presentar las pruebas que sustenten la 
oposición. 
 
Esta nueva disposición facilita al opositor la recopilación de las pruebas necesarias para 
argumentar su oposición. La prórroga  en mención es generalmente usada cuando el opositor 
quiere argumentar notoriedad de la marca base de su escrito, ó cuando la oposición se 
presenta con base en una marca registrada en otro país miembro, caso en el cual se hace 
necesario aportar las pruebas pertinentes que demuestren la existencia de dicho registro, y el 
interés económico de comercializar la marca fundamento de la oposición en el país donde se 
presente la misma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANALISIS COMPARATIVO DEL NUEVO REGIMEN 

 

TOPICO:    PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE MARCAS 

 

Oposición al Registro de una Marca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECISION  344 
CAPITULO V 
Sección II 
 
 
Artículo 93 Dentro de los treinta días 
hábiles siguientes a la publicación, 
cualquier persona que tenga legitimo 
interés, podrá presentar 
observaciones al registro de la 
marca solicitado. Para los efectos 
del presente artículo, se entenderá 
que también tienen legítimo interés 
para presentar observaciones en los 
demás Países Miembros, tanto el 
titular de una marca idéntica o 
similar para productos o servicios, 
respecto de los cuales el uso de la 
marca pueda inducir al público a 
error, como quien primero solicitó el 
registro de esa marca en cualquiera 
de los Países Miembros.  
(Subrayado fuera de texto). 
 

DECISION  486 

TITULO VI 
CAPITULO II 

 
Artículo 147 A efectos de los previsto en el artículo 
anterior, se entenderá que también tienen legitimo 
interés para presentar oposiciones en los demás 
Países Miembros , tanto el titular de una marca 
idéntica o similar para productos o servicios, 
respecto de los cuales el uso de la marca pueda 
inducir al público a error, como quien primero 
solicitó el registro de esa marca en cualquiera de 
los Países Miembros. En ambos casos, el opositor 
deberá acreditar su interés en el mercado del País 
Miembro donde interponga la oposición, debiendo 
a tal efecto solicitar el registro de la marca al 
momento de interponerla. 
 
La interposición de una oposición con base en una 
marca previamente registrada en cualquiera de los 
Países miembros de conformidad con lo dispuesto 
en este artículo, facultará a la oficina nacional 
competente a denegar el registro de la segunda 
marca. 
 
La interposición de una oposición con base en una 
marca previamente registrada en cualquiera de los 
Países miembros de conformidad con lo dispuesto 
en este artículo, acarreará la suspensión del 
registro de la segunda marca, hasta tanto el 
registro de la primera sea conferido. En tal evento 
será de aplicación lo dispuesto en el párrafo 
precedente. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS: 
 
Para realizar el presente análisis es necesario hacer referencia  nuevamente al artículo 93 de 
la Decisión 344, ya que este también  dispone aspectos incluidos en el Artículo 147 de la 
Decisión 486 de la Comunidad Andina. 
 
Es evidente que con el Nuevo Régimen se ampliaron enormemente las disposiciones referidas 
a las oposiciones presentadas con base en marcas solicitadas o registradas anteriormente en 
otro País Miembro. 
 
Si bien es cierto que el antiguo Régimen consagraba la legitimidad para presentar oposiciones 
con base en una marca solicitada o registrada en otro país miembro, es evidente que la Nueva 
Decisión ofrece mayor claridad en cuanto a los trámites a seguir en caso de presentarse ésta 
situación,  a saber: a) plantea la necesidad de solicitar el registro de la marca fundamento de la 
oposición en el país en el cual se presenta dicho escrito; b) ofrece una clara indicación del 
deber que tiene la oficina nacional competente donde se presentó la oposición en negar el 
registro de la marca objeto de este trámite: y, c) Que el trámite de la marca objeto de oposición 
sea suspendido hasta tanto no se decida el registro de la marca prioritaria solicitada en otro 
país miembro. 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANALISIS COMPARATIVO DEL NUEVO REGIMEN 

 

TOPICO:    PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE MARCAS 

 

Oposición al Registro de una Marca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECISION  344 
CAPITULO V 
Sección II 
 
 
Artículo 95 Una vez admitida a 
trámite la observación y no 
incurriendo ésta en las causales 
del artículo anterior, la oficina 
nacional competente notificará al 
peticionario para que, dentro de 
treinta días hábiles contados a 
partir de la notificación, haga valer 
sus alegatos, de estimarlo 
conveniente. 
 
Vencido el plazo a que se refiere 
este artículo, la oficina nacional 
competente decidirá sobre las 
observaciones y la concesión o 
denegación del registro de marca, 
lo cual notificará al peticionario 
mediante resolución debidamente 
motivada. 
 
Articulo 96 Vencido el plazo 
establecido en el artículo 93, sin 
que se hubieren presentado 
observaciones, la oficina nacional 
competente procederá a realizar  el 
examen de registrabilidad y a 
otorgar  o denegar el registro de la 
marca. Este hecho será 
comunicado al interesado 
mediante resolución debidamente 
motivada. 

DECISION  486 

TITULO VI 
CAPITULO II 

 
Artículo 148 Si se hubiere presentado oposición, la 
oficina nacional competente notificará al 
solicitante para que dentro de los treinta días 
siguientes haga valer sus argumentaciones y 
presente pruebas, si lo estima conveniente. 
A solicitud de parte, la oficina nacional competente 
otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de 
treinta días para presentar las pruebas que 
sustenten la contestación. 
 
Articulo 150 Vencido el plazo establecido en el 
artículo 148, o si no se hubiesen presentado 
oposiciones, la oficina nacional competente 
procederá a realizar el examen de registrabilidad. 
En caso se hubiesen presentado oposiciones, la 
oficina nacional competente se pronunciará sobre 
éstas y sobre la concesión o denegatoria del 
registro de la marca mediante resolución. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS: 
 
Como se puede observar, para efectos de realizar este análisis es necesario incluir dos 
artículos del nuevo régimen, a saber, los artículos 148 y 150 del mismo, en comparación con 
los artículos 95 y 96 de la Decisión 344. 
 
La redacción de las disposiciones analizadas suele ser diferente; sin embargo, los aspectos 
sustanciales de cada uno de los artículos se conservan casi idénticas, excepto por el parágrafo 
adicional que incluye el artículo 148 de la Decisión 486, según el cual el solicitante de la marca, 
previa solicitud a la oficina nacional competente, podrá solicitar un plazo adicional de treinta 
días para hacer valer los argumentos de su contestación en caso de presentar dicho escrito. 
 
Esta nueva disposición es un cambio muy importante y relevante frente al antiguo régimen, ya 
que anteriormente era imposible que el solicitante de la marca a cuyo registro un tercero 
presentó oposición pudiera sustentar sus argumentos dentro de una prórroga solicitada a la 
oficina competente, lo que sin duda alguna mejora la capacidad de defensa del solicitante de la 
marca, que anteriormente estaba desprotegido sin ésta disposición.  
 
 
 
 
 
 
 
 



ANALISIS COMPARATIVO DEL NUEVO REGIMEN 

TOPICO:    PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE MARCAS 

Oposición al Registro de una Marca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECISION  344 
CAPITULO V 
Sección II 
 
Artículo 94 La oficina nacional 
competente no tramitará las 
observaciones que estén 
comprendidas en alguno de los 
siguientes casos: 
a) Que la observación fuere 

presentada 
extemporáneamente; 

b) Que se fundamente en una 
solicitud de fecha posterior a la 
petición de registro de marca a 
la cual se observa; 

c) Que se fundamente en 
convenios o tratados no 
vigentes en el País Miembro 
en el cual se tramita la solicitud 
de registro de marca; 

d) Que no haya pagado las tasas 
de tramitación 
correspondientes. 

 

DECISION  486 

TITULO VI 
CAPITULO II 

 
Artículo 149 La oficina nacional competente no 
considerará admitidas a trámite las oposiciones 
que estén comprendidas en alguno de los 
siguientes casos: 
a) Que se presenten sin indicar los datos 

esenciales relativos al opositor y a la solicitud 
contra la cual se interpone la oposición; 

b) Que la oposición fuere presentada 
extemporáneamente; 

c) Que no haya pagado las tasas de tramitación 
correspondientes. 

 

 

ANALISIS: 
 
El cambio más relevante entre el artículo 94 de la Decisión 344 y el artículo 149 de la Decisión 
486, radica en que la antigua Decisión disponía dos literales relacionados con la no admisión 
de las oposiciones presentadas con base en marcas solicitadas posteriormente, así como las 
que se fundamenten en convenios o tratados no acogidos por el país miembro en el cual se 
haya presentado la oposición. 
 
Estos dos literales no fueron tenidos en cuenta para efectos del Nuevo Régimen, ya que 
cuando se presentan estos casos, la oficina nacional competente se encarga de resolver la 
oposición presentada mediante resolución motivada en la cual se niega la admisión de la 
misma y se exponen las razones pertinentes. 
 
Sin embargo, a falta de estos literales, la nueva decisión agrega un nuevo literal (a), según el 
cual no admitirá las oposiciones que no contengan los datos necesarios para dar trámite a 
dicho escrito. Esta nueva disposición se creó debido a que muchas oposiciones se 
presentaban incompletas, de tal manera que a la oficina nacional competente le era imposible 
pronunciarse al respecto,  ya que no contaba con los datos exactos necesarios para la 
presentación de toda oposición. 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANALISIS COMPARATIVO DEL NUEVO REGIMEN 

 

TOPICO:    PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE MARCAS 

 

Clasificación de productos y servicios para el Registro de Marcas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECISION  344 
 
 
CAPITULO V 
Sección II 
Artículo 101 Los Países Miembros 
utilizarán la Clasificación 
Internacional de Niza del 15 de 
Junio de 1957 e, igualmente, sus 
actualizaciones y modificaciones. 
 

DECISION  486 

 
 
TITULO VI 

CAPITULO III 

 
Artículo 151 Para clasificar los productos y los 
servicios a los cuales se aplican las marcas, los 
Países Miembros utilizarán la Clasificación 
Internacional de Productos y Servicios para el 
Registro de Marcas, establecida por el Arreglo de 
Niza del 15 de Junio de 1957, con sus 
modificaciones vigentes. 
Las clases de la Clasificación Internacional referida 
en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni 
la disimilitud de los productos o servicios indicados 
expresamente. 

ANALISIS: 
 
A la redacción de la Decisión 344, el Nuevo Régimen agrega mayores detalles descriptivos, 
tanto en relación con el objeto (productos y servicios), como en cuanto al nombre de la 
clasificación. 
 
Igualmente, el Nuevo Régimen es aún más detallado, al agregar y puntualizar que las clases de 
la Clasificación no determinarán la similitud o disimilitud de los productos y servicios que se 
indiquen. 
 
Lo anterior quiere decir que aunque una marca haya sido solicitada para proteger productos o 
servicios de cierta clase Internacional, esto no es determinante para concluir que dichos 
productos o servicios indicados expresamente estén relacionados  o nó entre sí. En ese orden 
de ideas, no por el hecho que una marca haya sido solicitada para una clase Internacional 
determinada, puede concluirse que todos los productos protegidos por dicha clase estén 
relacionados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANALISIS COMPARATIVO DEL NUEVO REGIMEN 

 

TOPICO:     DERECHOS Y LIMITACIONES CONFERIDOS POR LA MARCA 

 

Duración del Registro de una Marca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECISION  344 
 
 
CAPITULO V 
Sección II 
 
Artículo 98 El registro de una 
marca tendrá una duración de diez 
anos contados a partir de al fecha 
de su concesión y podrá renovarse 
por periodos sucesivos de diez 
anos. 
 
 

DECISION  486 

 
 
TITULO VI 
CAPITULO III 

 
Artículo 152 El registro de una marca tendrá una 
duración de diez años contados a partir de al fecha 
de su concesión y podrá renovarse por periodos 
sucesivos de diez anos. 
 
 
 

ANALISIS: 
 
La redacción y la esencia de los artículos analizados se conservan idénticas, por considerar 
que el plazo estipulado es suficiente, como lo es también su prórroga, en el caso de ser aquella 
necesaria 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANALISIS COMPARATIVO DEL NUEVO REGIMEN 

 

TOPICO:     DERECHOS Y LIMITACIONES CONFERIDOS POR LA MARCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECISION  344 
 
 
CAPITULO V 
Sección II 
 
Artículo 99 La renovación de una 
marca deberá solicitarse ante la 
oficina nacional competente, 
dentro de los seis meses 
anteriores a la expiración del 
registro. No obstante, el titular de 
la marca gozará de un plazo de 
gracia de seis meses contados a 
partir de la fecha de vencimiento 
del registro, para solicitar su 
renovación acompanando los 
comprobantes de pagos 
respectivos, si así lo disponen las 
legislaciones internas de los 
Países Miembros. Durante el plazo 
referido, el registro de marca o la 
solicitud en trámite, mantendrán su 
plena vigencia. 
 
La renovación no exigirá la prueba 
de uso de la marca y se otorgará 
de manera automática, en los 
mismos términos del registro de 
cuyo vencimiento se trata. Ello no 
obsta, sin embargo, el derecho del 
titular a renunciar posteriormente a 
parte o a la totalidad de los 
productos o servicios amparados 
por dicha marca. 
 
 

DECISION  486 

 
TITULO VI 
CAPITULO III 

 
Artículo 153 El titular del registro o quien tuviere 
legitimo interés, deberá solicitar la renovación del 
registro ante la oficina nacional competente, 
dentro de los seis meses anteriores a la expiración 
del registro. No obstante, tanto el titular del 
registro como quien tuviere legitimo interés 
gozarán de un plazo de gracia de seis meses, 
contados a partir de la fecha de vencimiento del 
registro, para solicitar su renovación. A tal efecto 
acompañará los comprobantes de pago de las 
tasas establecidas, pagando conjuntamente el 
recargo correspondiente si así lo permiten las 
normas internas de los Países Miembros. Durante 
el plazo referido, el registro de marca mantendrá 
su plena vigencia. 
 
A efectos de la renovación no se exigirá prueba de 
uso de la marca y se renovará de manera 
automática, en los mismos términos del registro 
original. Sin embargo, el titular podrá reducir o 
limitar los productos o servicios indicados en el 
registro original. 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS: 
 
Como claramente se observa, las disposiciones contenidas en los artículos correspondientes 
al nuevo y antiguo régimen mantienen la misma redacción y los mismos fines. Sin embargo, 
la nueva Decisión incluye en su artículo 153 la expresión “el titular del registro o quien tuviere 
legitimo interés”, frase que deja en claro los sujetos que deben solicitar la renovación de una 
marca registrada;  en este caso, el titular de la marca por obvias razones es uno de estos 
sujetos, así como también lo es la persona que tenga legitimo interés en el registro, que en 
este caso podría ser un licenciatario de la marca. 
 
Entonces, por ejemplo, si una marca fue solicitada por la sociedad SHELL INTERNATIONAL, 
pero la sociedad SHELL DE COLOMBIA tiene licencia sobre las marcas de SHELL 
INTERNATIONAL, en este caso cualquiera de las dos sociedades podría solicitar la 
renovación de alguna de sus marcas, toda vez que son sujetos titulares o con legitimo interés 
sobre la marca a renovar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANALISIS COMPARATIVO DEL NUEVO REGIMEN 

 

TOPICO:     DERECHOS Y LIMITACIONES CONFERIDOS POR LA MARCA 

 

Exclusividad del derecho de una marca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECISION  344 
 
 
CAPITULO V 
Sección III 
 
Artículo 102 El derecho al uso 
exclusivo de una marca se 
adquirirá por el registro de la 
misma ante la respectiva oficina 
nacional competente. 
 
 

DECISION  486 

 
 
TITULO VI 
CAPITULO III 

 
Artículo 155 El derecho al uso exclusivo de una 
marca se adquirirá por el registro de la misma ante 
la respectiva oficina nacional competente. 
 
 
 
 

ANALISIS: 
 
La redacción y la esencia de los artículos analizados se conservan idénticas, por considerar 
que el acto de registro configura el derecho al uso exclusivo de una marca. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANALISIS COMPARATIVO DEL NUEVO REGIMEN 

 

TOPICO:     DERECHOS Y LIMITACIONES CONFERIDOS POR LA MARCA 

 

Derecho del titular de la marca de actuar contra terceros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECISION  344 
 
 
CAPITULO V 
Sección III 
 
Artículo 104  El registro de la 
marca confiere a su titular el 
derecho de actuar contra cualquier 
tercero que sin su consentimiento 
realice, con relación a productos o 
servicios idénticos o similares para 
los cuales haya sido registrada la 
marca, alguno de los actos 
siguientes: 
a) Usar o aplicar la  marca o un 
signo que se le asemeje, de forma 
que pueda inducir al público a error 
u originar situaciones que puedan 
ocasionar un perjuicio al titular de 
la marca.  
 
 

DECISION  486 

 
 
TITULO VI 
CAPITULO III 

 
Artículo 155   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. 
 
 

ANALISIS: 
 
El Nuevo Régimen es más concreto al otorgar al titular de la marca el derecho a impedir a 
terceros colocar la marca o signo distintivo idéntico o semejante, sobre productos para los 
cuales se ha registrado la marca. Así mismo, hay mayor concreción en el Nuevo Régimen, al 
hacer extensiva la prohibición a productos vinculados a los servicios protegidos por la marca, 
como también a envases y embalajes de los productos 
 
Esta delimitación resulta de evidente importancia para el desarrollo de los mercados en la 
Subregión Andina. Lo anterior teniendo en cuenta que al proteger no solo la marca registrada 
frente a los productos que protege y los servicios relacionados, sino los medios por los cuales 
se comercializan los productos identificados con la marca, se está otorgando mayor cobertura 
a los derechos adquiridos con el signo frente a las infracciones de terceros.                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANALISIS COMPARATIVO DEL NUEVO REGIMEN 

 

TOPICO:    DERECHOS Y LIMITACIONES CONFERIDOS POR LA MARCA 

               

Derecho del titular de la marca a actuar contra terceros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECISION  344 
 
 
 

DECISION 486 
 

 
TITULO VI 
CAPITULO III 

 
Artículo 155   El registro de una marca confiere a 
su titular el derecho a impedir a cualquier tercero 
realizar, sin su consentimiento, los siguientes 
actos: 
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. 
 

ANALISIS: 
 
Este nuevo literal en la Decisión 486 aporta un instrumento adicional para proteger al producto 
o servicio en su identificación, debido a que dispone prohibir la supresión o modificación de la 
marca con fines comerciales (la prohibición de la supresión o modificación comprenden 
también a los envases y envolturas y embalajes). 
Como en el caso de literal a), la prohibición también apunta a proteger la identidad del producto 
o servicio, ya en manos del consumidor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANALISIS COMPARATIVO DEL NUEVO REGIMEN 

 

TOPICO:    DERECHOS Y LIMITACIONES CONFERIDOS POR LA MARCA 

 

Derecho del titular de la marca a actuar contra terceros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECISION  344 DECISION  486 

 
TITULO VI 
CAPITULO III 

 
Artículo 155  El registro de una marca confiere a 
su titular el derecho de impedir a cualquier 
tercero realizar, sin su consentimiento, los 
siguientes actos: 
c)  Fabricar etiquetas, envases, envolturas, 
embalajes u otros materiales que reproduzcan o 
contengan la marca, así como comercializar o 
detentar tales materiales. 

ANALISIS: 
 
Prohibición nueva que, como en el caso de los literales a) y b) , está orientada hacia la 
protección del producto, con un sentido más directo para evitar el fraude que significa el uso 
de etiquetas, envases, embalajes con marcas falsas que permitirían su comercialización 
también fraudulenta. 
 
Este artículo además de ir dirigido a proteger el producto o productos identificados con una 
marca registrada, también fue creado para evitar que como consecuencia de las 
infracciones cometidas por un tercero, el público consumidor medio se vea afectado al 
escoger un producto identificado con una marca reconocida por él, que no es realmente el 
producto ofrecido por la empresa productora y titular de la marca; es más, el público puede 
llegar a adquirir equivocadamente un producto de mucho menos calidad del que ofrece el 
empresario titular, lo que evidentemente afecta los derechos del mismo, toda vez que la 
calidad ofrecida con sus productos queda completamente opacada por un producto de 
menor calidad que está identificado con su marca, pero no es elaborado por él. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANALISIS COMPARATIVO DEL NUEVO REGIMEN 

TOPICO:    DERECHOS Y LIMITACIONES CONFERIDOS POR LA MARCA 

Derecho del titular de la marca a actuar contra terceros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECISION 344 
 
CAPITULO V 
Sección III 
 
Artículo 104  El registro de la 
marca confiere a su titular el 
derecho de actuar contra cualquier 
tercero que sin su consentimiento 
realice, con relación a productos o 
servicios idénticos o similares para 
los cuales haya sido registrada la 
marca, alguno de los actos 
siguientes: 
d)  Usar en el comercio un signo 
idéntico o similar a la marca 
registrada, con relación a 
productos o servicios distintos de 
aquellos para los cuales se ha 
registrado la misma, cuando el uso 
de ese signo respecto a tales 
productos o servicios pudiese 
inducir al público a error o 
confusión, pudiese causar a su 
titular un daño económico o 
comercial injusto, o reproduzca 
una dilución de la fuerza distintiva 
o del valor comercial de dicha 
marca. 
 

DECISION  486 

TITULO VI 

CAPITULO III 

 
Artículo 155  El registro de una marca confiere a su 
titular el derecho de impedir a cualquier tercero 
realizar, sin su consentimiento, los siguientes 
actos: 
d)  Usar en el comercio un signo idéntico o similar 
a la marca respecto de cualesquiera productos o 
servicios, cuando tal uso pudiese causar 
confusión o un riesgo de asociación con el titular 
del registro. Tratándose del uso de un signo 
idéntico para productos o servicios idénticos se 
presumirá que existe riesgo de confusión. 

ANALISIS: 
 
El Nuevo Régimen es más claro para establecer la violación por el uso fraudulento de la 
marca, entre otras por estas razones: 
 
Presume que existe el riesgo de confusión, cuando se trata de un signo idéntico para 
productos o servicios también idénticos. 
 
Considera “cualesquiera productos o servicios” identificados con una marca idéntica o similar a 
una solicitada o registrada anteriormente, cuyo uso pueda causar confusión o riesgo de 
asociación con el titular de la marca prioritaria, como causal para que este pueda impedir su 
uso al tercero infractor. Esta disposición como se dijo anteriormente, obra solo en caso de que, 
con el uso de la marca, se produzca riesgo de confusión o asociación en el consumidor, 
entendiéndose el riesgo de confusión como la situación que surge cuando el consumidor medio 
cree que un producto es otro; y el riesgo de asociación como aquella situación que induce al 
público consumidor a creer que el producto identificado con la marca infractora es producido 
por la empresa titular de la marca infringida, o cuando este piensa que existe algún vínculo 
comercial entre la empresa infractora y la empresa titular de la marca, lo que evidentemente no 
es así. 
 
 
 
 
 
 



ANALISIS COMPARATIVO DEL NUEVO REGIMEN 

 

TOPICO:    DERECHOS Y LIMITACIONES CONFERIDOS POR LA MARCA 

Derecho del titular de la marca a actuar contra terceros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECISION  344 
 
CAPITULO V 
Sección III 
 
Artículo 104  El registro de la marca 
confiere a su titular el derecho de 
actuar contra cualquier tercero que 
sin su consentimiento realice, con 
relación a productos o servicios 
técnicos o similares para los cuales 
haya sido registrada la marca, 
alguno de los actos siguientes: 
 

DECISION  486 

TITULO VI 
CAPITULO III 
 
Artículo 155  El registro de una marca confiere a su 
titular el derecho de impedir a cualquier tercero 
realizar, sin su consentimiento, los siguientes 
actos: 
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 daño 
económico o comercial injusto por razón de una 
dilución de la fuerza distintiva o del valor 
comercial o publicitario de la marca, o por razón 
de un aprovechamiento injusto del prestigio de la 
marca o de su titular. 
f) Usar públicamente un signo idéntico o similar a 
una marca notoriamente conocida, aún para fines 
no comerciales, cuando ello pudiese causar una 
dilución de la fuerza distintiva o del valor 
comercial o publicitario de la marca, o un 
aprovechamiento injusto de su prestigio. 

ANALISIS: 
 
A diferencia de la Decisión 344 que contemplaba el daño comercial injusto y la dilución de la 
fuerza distintiva o del valor comercial de la marca en el mismo literal d), el Nuevo Régimen 
contiene en este literal e) la regulación independiente para la infracción de una marca 
notoriamente conocida, cuando la violación conlleva daño económico o comercial injusto, o 
cuando configura un aprovechamiento injusto del prestigio del signo notoriamente conocido. 
 
El Nuevo Régimen consagra también, como protección adicional en el literal f), la prohibición del 
uso de signos idénticos o similares a marcas notoriamente conocidas aún para usos no 
comerciales, cuando ello pudiese significar dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o 
publicitario de la marca o un aprovechamiento injusto de su prestigio. 
 
El fenómeno de la dilución se presenta cuando la marca, en este caso una marca notoriamente 
conocida, no puede ser identificada dentro del mercado por el público consumidor, es decir que 
este no es capaz de distinguir dicha marca respecto a otra u otras idénticas o similares, o no le 
es posible relacionar la marca con el empresario productor, lo que evidentemente afecta los 
intereses del titular de la marca, toda vez que la misma pierde la fuerza distintiva y 
reconocimiento adquirido. 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANALISIS COMPARATIVO DEL NUEVO REGIMEN 

 

TOPICO:    DERECHOS Y LIMITACIONES CONFERIDOS POR LA MARCA 

 

Derecho del titular de la marca a actuar contra terceros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECISION  344 
 
CAPITULO V 
Sección III 
 
Artículo 104  El registro de la 
marca confiere a su titular el 
derecho de actuar contra cualquier 
tercero que sin su consentimiento 
realice, con relación a productos o 
servicios idénticos o similares para 
los cuales haya sido registrada la 
marca, alguno de los actos 
siguientes: 
b) Vender, ofrecer, almacenar o 
introducir en el comercio productos 
con la marca u ofrecer servicios en 
la misma. 
c) Importar o exportar productos 
con la marca. 

DECISION  486 

 
TITULO VI 

CAPITULO III 
 
Artículo 156  A efectos de lo previsto en los 
literales e) y f) del artículo anterior, constituirán 
uso de un signo en el comercio por parte de un 
tercero, entre otros, los siguientes actos: 
a) Introducir en el comercio, vender, ofrecer en 

venta o distribuir productos o servicios con 
ese signo. 

b) Importar, exportar, almacenar o transportar 
productos con ese signo. 

c) Emplear el signo en publicidad, 
publicaciones, documentos comerciales o 
comunicaciones escritas u orales, 
independientemente del medio de 
comunicación empleado y sin perjuicio de las 
normas sobre publicidad que fuesen 
aplicables. 

ANALISIS: 
 
El Nuevo Régimen es más explícito al incluir, remitiéndose a los literales e) y f) del Artículo 
155, de por sí muy específicos, operaciones como “distribuir” productos o servicios. 
 
En contraste con la Decisión 344 que en su literal b) consideraba como uso solamente 
“importar o exportar productos con la marca”, el Nuevo Régimen introduce como uso de un 
signo el “almacenaje” y “transporte” de productos. 
 
El Nuevo Régimen considera también que una marca es usada en el comercio cuando esta 
es empleada en publicidad, publicaciones y documentos comerciales. 
 
Todas las anteriores conductas aplicadas a lo dispuesto en los literales e) y f) del artículo 155 
son consideradas en el nuevo régimen como prohibidas, lo que sin duda protege más 
eficazmente los derechos adquiridos con el registro de una marca, ya que se enumeran 
claramente cada una de las conductas que constituyen el uso de un signo, para así 
prohibirlas en caso que con dicho uso se afecte un derecho adquirido como lo es el registro 
de una marca. 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANALISIS COMPARATIVO DEL NUEVO REGIMEN 

TOPICO:     DERECHOS Y LIMITACIONES CONFERIDOS POR LA MARCA  

 Limitaciones del titular de la marca frente a  terceros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECISION  344 
 
CAPITULO V 
Sección III 
 
 
Artículo  106  El derecho conferido 
por el registro de la marca no 
concede a su titular la posibilidad 
de prohibir a un tercero la 
utilización de la misma, con 
relación a los productos marcados 
de dicho titular, su licenciatario o 
alguna otra persona autorizada 
para ello, que hubiesen sido 
vendidos o de otro modo 
introducidos lícitamente en el 
comercio nacional de cualquier 
país por éstos, siempre y cuando 
las características de los productos 
no hubiesen sido modificadas o 
alteradas durante su 
comercialización. 
 

DECISION  486 

 
TITULO VI 

CAPITULO III 
 
Artículo 158  El registro de una marca no dará 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 
país por el titular del registro o por otra persona 
con consentimiento del titular o económicamente 
vinculada a él, en particular cuando los 
productos y los envases o embalajes que 
estuviesen en contacto directo con ellos no 
hubiesen sufrido ninguna modificación, 
alteración o deterioro. 
A los efectos del párrafo precedente, se 
entenderá que dos personas están 
económicamente vinculadas cuando una pueda 
ejercer directa o indirectamente sobre la otra una 
influencia decisiva con respecto a la explotación 
de los derechos sobre la marca, o cuando un 
tercero puede ejercer tal influencia sobre ambas 
personas. 

ANALISIS: 
 
En el Nuevo Régimen se reafirma el principio de agotamiento del derecho adquirido con la 
marca que se establecía en la Decisión 344, adicionando algunos conceptos y aclarando 
algunos aspectos.  
 
Lo anterior se puede comprobar si se observa la redacción ofrecida por el artículo 158 de la 
Decisión 486 respecto de la imposibilidad del titular de una marca para impedir a un tercero 
“actos de comercio respecto de un producto protegido con dicho registro”, frase que deja muy 
en claro que se trata de “actos”, mas nó el uso de la marca como tal, mientras que el artículo 
106 de la Decisión 344 sí consagra un impedimento al titular de la marca, pero respecto de la 
“utilización de la misma”. Esta nueva disposición permite que el titular de la marca tenga 
mejores y más efectivos derechos sobre su marca, respecto de terceros en el momento de la 
comercialización de los productos identificados con la misma. 
 
Igualmente, el Artículo 158 es más preciso al entrar a especificar el alcance de la vinculación 
económica de la persona delegataria, con respecto al titular de la marca, cuando el producto 
se hubiese introducido en el comercio en cualquier país, concepto que no incluye la antigua 
Decisión, y que es muy importante para efectos de tener claridad en qué ocasiones puede 
haber vinculo económico entre dos personas. 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANALISIS COMPARATIVO DEL NUEVO REGIMEN 

 

TOPICO:    DERECHOS Y LIMITACIONES CONFERIDOS POR LA MARCA 

  Derecho del titular de la marca a actuar contra terceros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(continúa) 

DECISION  344 
CAPITULO V 
Sección III 
 
Artículo 107  Cuando en la 
Subregión existan  registros 
sobre una marca idéntica o 
similar a nombre de titulares 
diferentes, para distinguir los 
mismos productos o servicios, se 
prohibe la comercialización de las 
mercancías o servicios 
identificados con esa marca en el 
territorio del respectivo País 
Miembro, salvo que los titulares 
de dichas marcas suscriban 
acuerdos que permitan dicha 
comercialización.  
En caso de llegarse a tales 
acuerdos, las partes deberán 
adoptar las previsiones 
necesarias para evi tar la 
confusión del público respecto 
del origen de las mercancías o 
servicios de que se trate, 
incluyendo lo relativo a la 
identificación del origen de los 
productos o servicios en cuestión 
con caracteres destacados y 
proporcionales a los mismos para 
la debida información al público 
consumidor.  Esos acuerdos 
deberán inscribirse en las 
oficinas nacionales competentes 
y respetar las normas sobre 
prácticas comerciales y 
promoción de la competencia. 
 

DECISION  486 

TITULO VI 
CAPITULO III 
 
Artículo 159 Cuando en la Subregión existan  
registros sobre una marca idéntica o similar a 
nombre de titulares diferentes, para distinguir los 
mismos productos o servicios, se prohibe la 
comercialización de las mercancías o servicios 
identificados con esa marca en el territorio del 
respectivo País Miembro, salvo que los titulares de 
dichas marcas suscriban acuerdos que permitan 
dicha comercialización.  
En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes 
deberán adoptar las previsiones necesarias para 
evitar la confusión del público respecto del origen 
de las mercancías o servicios de que se trate, 
incluyendo lo relativo a la identificación del origen 
de los productos o servicios en cuestión con 
caracteres destacados y proporcionales a los 
mismos para la debida información al público 
consumidor.  Esos acuerdos deberán inscribirse 
en las oficinas nacionales competentes y respetar 
las normas sobre prácticas comerciales y 
promoción de la competencia. 
En cualquier caso, no se prohibirá la importación 
de un producto o servicio que se encuentre en la 
situación descrita en el primer párrafo de este 
artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada 
en el territorio del país importador, según lo 
dispuesto en el primer párrafo del artículo 110, 
salvo que el titular de dicha marca demuestre ante 
la oficina nacional competente, que la no 
utilización de la marca obedece a causas 
justificadas 
  



ANALISIS COMPARATIVO DEL NUEVO REGIMEN 

 

TOPICO:    DERECHOS Y LIMITACIONES CONFERIDOS POR LA MARCA 

Derecho del titular de la marca a actuar contra terceros 

(continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS: 
 
El Artículo 159 y el Artículo 160 del Nuevo Régimen, reproducen textualmente al Artículo 107 y 
Artículo 86 de la Decisión 344. 
 
Al conservarse el espíritu del Articulo 107 de la Decisión 344 en el Articulo 159 de la Decisión 
486, el propósito es, por una parte, la protección de la industria local que fabrique la mercancía 
similar y por otra, la orientación del consumidor, en el caso en el que se suscriban los acuerdos 
correspondientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECISION  344 
 
En cualquier caso, no se prohibirá la 
importación de un producto o 
servicio que se encuentre en la 
situación descrita en el primer 
párrafo de este artículo, cuando la 
marca no esté siendo utilizada en el 
territorio del país importador, según 
lo dispuesto en el primer párrafo del 
artículo 110, salvo que el titular de 
dicha marca demuestre ante la 
oficina nacional competente, que la 
no utilización de la marca obedece a 
causas justificadas. 
Artículo 86  Cuando la marca conste 
de un nombre geográfico, no podrá 
comercializarse el producto sin 
indicarse en éste, en forma visible y 
claramente legible, el lugar de 
fabricación del producto. 

DECISION  486 
 
Artículo 160  Cuando la marca conste de un 
nombre geográfico, no podrá comercializarse el 
producto sin indicarse en éste, en forma visible y 
claramente legible, el lugar de fabricación del 
producto. 



ANALISIS COMPARATIVO DEL NUEVO REGIMEN 

 

TOPICO:   LICENCIAS Y TRANSFERENCIAS DE LAS MARCAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECISION  344 
 
 
CAPITULO V 
Sección VII 
Artículo 115  El titular de una marca 
de productos o de servicios, 
registrada y vigente, podrá cederla 
en uso o transferirla por contrato 
escrito. 
Artículo 116  Las cesiones y 
transferencias de las marcas que se 
efectúen de acuerdo con la 
legislación de cada País Miembro, 
deberán registrarse ante la oficina 
nacional competente.   
 

DECISION  486 

 
TITULO VI  
CAPITULO IV 
 
Artículo 161  Un registro de marca concedido o en 
trámite de registro podrá ser transferido por acto 
entre vivos o por vía sucesoria, con o sin la 
empresa a la cual pertenece. 
Deberá registrarse ante la oficina nacional 
competente toda transferencia del registro de 
marca. La falta de registro ocasionará que la 
transferencia no surta efectos frente a terceros. 
A efectos del registro, la transferencia deberá 
constar por escrito. 
Cualquier persona interesada podrá solicitar el 
registro de una transferencia. No obstante, la 
oficina nacional competente podrá denegar dicho 
registro, si la transferencia acarreara riesgo de 
confusión. 

ANALISIS: 
 
A diferencia de la Decisión 344 que mencionaba las licencias o transferencias solo de marcas 
registradas, el Nuevo Régimen habla también de las marcas que se hallen en trámite de registro, 
exigiendo sí que deberá registrarse ante la oficina nacional competente (Superintendencia de 
Industria y Comercio), así como también puntualizando que la falta de registro ocasionará que la 
transferencia no surta efectos ante terceros. Además, considera que el acto de transferencia 
también puede realizarse por un solicitante a quien corresponda esta potestad por vía sucesoria. 
 
También, el Nuevo Régimen permite que cualquier persona que demuestre estar interesada, 
pueda solicitar el registro de una transferencia. La nueva norma deposita en la oficina nacional 
competente la potestad de negar el registro, si la transferencia lleva riesgo de confusión.  
 
En ésta sección del Artículo 161, el Nuevo Régimen es ambiguo, en el sentido de no especificar 
el tipo de confusión que pueda constituir el riesgo que faculta a la Superintendencia de Industria 
y Comercio para denegar el registro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANALISIS COMPARATIVO DEL NUEVO REGIMEN 

 

TOPICO:     LICENCIAS Y TRANSFERENCIAS DE LAS MARCAS 

Licencia A Terceros, Para Explotación De La Marca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECISION  344 
 
 
CAPITULO V 
Sección VII 

 
Artículo 115 El titular de una marca 
de producto o de servicios, 
registrada y vigente, podrá cederla 
en uso o transferirla por contrato 
escrito. 
Artículo 117  Los contratos de 
licencia deberán ser registrados en 
el organismo competente del 
respectivo País Miembro, no 
podrán contener las cláusulas 
restrictivas del comercio y deberán 
ser concordantes con el 
ordenamiento subregional andino y 
en particular con el Régimen 
Común de Tratamiento a los 
Capitales Extranjeros y sobre 
Marcas, Patentes, Licencias y 
Regalías. 

DECISION  486 

 
 
TITULO VI 
CAPITULO IV 
 
Artículo 162  El titular de una marca registrada o 
en trámite de registro podrá dar licencia a uno o 
más terceros para la explotación de la marca 
respectiva. 
Deberá registrarse ante la oficina nacional 
competente toda licencia de uso de marca. La falta 
de registro ocasionará que la licencia no surta 
efectos frente a terceros. 
A efectos del registro, la licencia deberá constar 
por escrito. 
Cualquier persona interesada podrá solicitar el 
registro de una licencia. 

ANALISIS: 
 
A diferencia de la Decisión 344 que no le daba un trato específico a la licencia en cuanto a la 
etapa de su solicitud, el Nuevo Régimen define la facultad del titular de la marca, registrada o 
en trámite de registro, de dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la respectiva 
marca.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANALISIS COMPARATIVO DEL NUEVO REGIMEN 

 

TOPICO:     LICENCIAS Y TRANSFERENCIAS DE LAS MARCAS  

 

Limitaciones a las transferencias de marcas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECISION  344 
 
CAPITULO V 
Sección VII 
 
Artículo 117  Los contratos de 
licencia deberán ser registrados en 
el organismo competente del 
respectivo País Miembro, no 
podrán contener las cláusulas 
restrictivas del comercio y deberán 
ser concordantes con el 
ordenamiento subregional andino y 
en particular con el Régimen 
Común de Tratamiento a los 
Capitales Extranjeros y sobre 
Marcas, Patentes, Licencias y 
Regalías. 

DECISION  486 

 
TITULO VII 
CAPITULO IV 
 
Artículo 163   La autoridad nacional competente no 
registrará los contratos de licencia o transferencia 
de registro de marcas que no se ajusten a las 
disposiciones del Régimen Común de Tratamiento 
a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, 
Patentes, Licencias y Regalías, o a  las 
disposiciones comunitarias y nacionales sobre 
prácticas comerciales restrictivas de la libre 
competencia. 
 

ANALISIS: 
 
En la nueva Decisión surge un cambio importante respecto de la regulación de las licencias y 
transferencias de marca, toda vez que, en su artículo 163 incluye también limitaciones y 
requisitos a las transferencias de marca (cesión propiamente dicha), las que no disponía la 
Decisión 344, pues ésta, en su artículo 117, solo se refiere a los contratos de licencia de 
marca, sus limitaciones y requisitos para ser registrados ante la autoridad competente. 
 
En la Decisión 486, la sujeción a las disposiciones del Régimen Común de Tratamiento a los 
Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías,  se entiende claramente 
que debe ser previa al registro de los contratos de Licencia o de Transferencia de Registro de 
marcas, lo que disponía de forma confusa el antiguo Régimen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANALISIS COMPARATIVO DEL NUEVO REGIMEN 

 

TOPICO:     LICENCIAS Y TRANSFERENCIAS DE LAS MARCAS  

 

Cambio de nombre o dirección del titular de la marca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECISION  344 
 
 
 

DECISION  486 

 
TITULO VII 
CAPITULO IV 
 
Artículo 164 En caso exista algún cambio respecto 
al nombre o dirección del titular del registro de la 
marca durante el plazo de vigencia de la licencia, 
el titular del registro deberá informarlo a la oficina 
nacional competente. En caso contrario, cualquier 
notificación realizada conforme a los datos que 
figuren en el registro, se reputará válida. 
 

ANALISIS: 
 
Esta nueva disposición incluida en la Decisión 486, como se puede observar es muy clara en 
su redacción, y su fin principal es que el titular de la marca se obligue a informar los cambios 
de nombre o dirección de la empresa. Lo anterior permite a la oficina nacional competente 
protegerse respecto a la notificación de sus decisiones, las que se reputan válidas aún cuando 
la dirección y demás datos estén desactualizados, ya que la actualización de los mismos, como 
la norma lo indica corresponde únicamente al titular de la marca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANALISIS COMPARATIVO DEL NUEVO REGIMEN 

 

TOPICO:      CANCELACION DEL REGISTRO DE UNA MARCA 

 

Cancelación del registro de una marca por no uso de la misma sin motivo 

justificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continúa 

 

DECISION  344 
CAPITULO V 
Sección IV 
Artículo 108  La oficina nacional 
competente cancelará el registro 
de una marca a solicitud de 
cualquier persona interesada, 
cuando sin motivo justificado, la 
marca no se hubiese utilizado en al 
menos uno de los Países 
Miembros, por su titular o por el 
licenciatario de éste, durante los 
tres años consecutivos 
precedentes a la fecha en que se 
inicie la acción de cancelación. La 
cancelación de un registro por falta 
de uso de la marca también podrá 
solicitarse como defensa en un 
procedimiento de infracción, de 
observación o de nulidad 
interpuestos con base en la marca 
no usada. 
Se entenderán como medios de 
prueba sobre la utilización de la 
marca los siguientes: 
1. Las facturas comerciales que 

demuestren la regularidad y la 
cantidad de comercialización al 
menos durante el año anterior 
a la fecha de iniciación de la 
acción de cancelación por no 
uso de la marca. 

2. Los inventarios de las 
mercancías identificadas con la 
marca cuya existencia se 
encuentre certificada 

DECISION  486 

TITULO VI 
CAPITULO V 
 
Artículo 165   La oficina nacional competente 
cancelará el registro de una marca a solicitud de 
persona interesada, cuando sin motivo justificado 
la marca no se hubiese utilizado en al menos uno 
de lo Países Miembros, por su titular, por un 
licenciatario o por otra persone interesada para 
ello durante los tres años consecutivos 
precedentes a la fecha en que se inicie la acción 
de cancelación. La cancelación de un registro por 
falta de uso de la marca también podrá solicitarse 
como defensa de un procedimiento de oposición 
interpuesto con base en la marca no usada. 
No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no 
podrá iniciarse la acción de cancelación antes de 
transcurridos tres años contados a partir de la 
fecha de notificación de la resolución que agote el 
procedimiento de registro de la marca respectiva 
en la vía administrativa. 
Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara 
a uno o a algunos de los productos o servicios 
para los cuales estuviese registrada la marca, se 
ordenará una reducción o limitación de la lista de 
los productos o servicios comprendidos en el 
registro de la marca, eliminando aquellos respecto 
de los cuales la marca no se hubiese usado; para 
ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de 
los productos o servicios.  
El registro no podrá cancelarse cuando el titular 
demuestre que la falta de uso se debió, entre 
otros, a  fuerza mayor o caso fortuito. 



ANALISIS COMPARATIVO DEL NUEVO REGIMEN 

 

TOPICO:    CANCELACION DEL REGISTRO DE UNA MARCA 

Cancelación del registro de una marca por no uso de la misma sin motivo 

justificado 

(continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECISION  344 
por una firma de auditores que   
demuestre regularidad en la 
producción o en las ventas, al 
menos durante el año anterior a la 
fecha de iniciación de la acción de 
cancelación por no uso de la marca. 
     3. Cualquier otro medio de 
prueba permitido por la legislación 
del País Miembro donde se solicite 
la cancelación. 
La prueba del uso de la marca 
corresponderá al titular del registro. 
El registro no podrá cancelarse 
cuando el titular demuestre que la 
falta de uso se debió  a fuerza 
mayor, caso fortuito o restricciones 
de las importaciones u otros 
requisitos oficiales impuestos a los 
bienes y servicios protegidos por la 
marca. 
Así mismo, la oficina nacional 
competente cancelará el registro de 
una marca, a petición del titular 
legítimo, cuando ésta sea idéntica o 
similar a una marca que hubiese 
sido notoriamente conocida, de 
acuerdo con la legislación vigente, al 
momento de solicitarse el registro.  

DECISION  486 

 
 



(Continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS: 
 
Tanto en la antigua Decisión como en la nueva, se dispone que el interesado en la cancelación 
del registro de una marca por no uso, podrá intentar dicha acción en el momento de interponer 
“observaciones” en la Decisión 344, y “oposiciones” en la Decisión 486; sin embargo, la nueva 
Decisión omitió la posibilidad de iniciar la acción para los casos de procesos de infracción y 
nulidad, lo que si disponía la Decisión 344. 
 
Si bien el Nuevo Régimen también concede la cancelación del registro por “falta de uso sin un 
motivo justificado”, como novedad exige un período no inferior a tres años desde la concesión 
del registro para la iniciación de la acción de cancelación, término en el cual el titular de la marca 
deberá dar uso a la misma, so pena de que una persona interesada pueda iniciar  acción de 
cancelación por no uso. 
 
El Nuevo Régimen, en otra de sus novedades, considera el carácter parcial de la cancelación del 
registro, en aquellos casos en los cuales la falta de uso afectara a alguno de los productos o 
servicios para los cuales estuviese registrada la marca. Aquí deberá tenerse en cuenta el criterio 
de identidad o similitud de los productos o servicios.   
 
Aunque el Nuevo Régimen consagra la imposibilidad de cancelación del Registro cuando el 
titular aduce y demuestra fuerza mayor o caso fortuito como razones para el no uso, es ambiguo 
en estos aspectos por cuanto no precisa las características que puedan configurar la fuerza 
mayor o el caso fortuito que puedan invocarse. 
 
En resumen, el Artículo 165 del Nuevo Régimen contiene elementos y criterios importantes para 
muchos aspectos, entre otros la configuración de fuerza mayor y caso fortuito, relacionados con 
el comercio internacional en la Subregión. 
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TOPICO:   CANCELACION DEL REGISTRO DE UNA MARCA  

Criterios para determinar la condición de uso o no uso de una marca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECISION  344 
CAPITULO V 
Sección IV 
 
Artículo 110 Se entenderá que una 
marca se encuentra en uso cuando 
los productos o servicios que ella 
distingue han sido puestos en el 
comercio o se encuentran disponibles 
en el mercado bajo esa marca, en la 
cantidad y del modo que normalmente 
corresponde, teniendo en cuenta la 
naturaleza de los productos o 
servicios y las modalidades bajo las 
cuales se efectúa su comercialización 
en el mercado. 
También se considerará usada una 
marca, cuando distinga productos 
destinados exclusivamente a la 
exportación desde cualquiera de los 
Países Miembros, según lo 
establecido en el párrafo anterior. 
El uso de una marca en modo tal que 
difiera de la forma en que fue 
registrada sólo en cuanto a detalles o 
elementos que no alteren su carácter 
distintivo, no motivará la cancelación 
del registro por falta de uso, ni 
disminuirá la protección que 
corresponde a la marca. 

DECISION  486 

TITULO VI 
CAPITULO V 
 
Artículo 166  Se entenderá que una marca se 
encuentra en uso cuando los productos o 
servicios que ella distinga han sido puestos 
en el comercio o se encuentran disponibles en 
el mercado bajo esa marca, en la cantidad y 
del modo que normalmente corresponde, 
teniendo en cuenta la naturaleza de los 
productos o servicios y las modalidades bajo 
las cuales se efectúa su comercialización en 
el mercado. 
También se considerará usada una marca, 
cuando distinga exclusivamente productos 
que son exportados desde cualquiera de los 
Países Miembros, según lo establecido en el 
párrafo anterior. 
El uso de una marca en modo tal que difiera 
de la forma en que fue registrada sólo en 
cuanto a detalles o elementos que no alteren 
su carácter distintivo, no motivará la 
cancelación del registro por falta de uso, ni 
disminuirá la protección que corresponda a la 
marca. 

ANALISIS: 
 
En el Nuevo Régimen, la redacción del Artículo 166 se conserva idéntica a la redacción del 
Artículo 110 de la Decisión 344, es decir, su espíritu y su filosofía están encaminados a 
constituir una herramienta eficaz en las diferentes fases de los procesos de comercio exterior 
en la Subregión Andina. 
 
En igual forma, se conserva la redacción que protege a la marca que, al ser  usada de manera 
diferente a la forma original registrada en detalles, siempre y cuando no alteren su carácter 
distintivo, pretenda ser considerada como “no usada” para ser cancelado su registro, es decir, 
que esta situación no constituirá motivo para su cancelación como bien lo explica la norma. 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANALISIS COMPARATIVO DEL NUEVO REGIMEN 

TOPICO:     CANCELACION DEL REGISTRO DE UNA MARCA   

  Demostración del uso de la marca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECISION  344 
 
CAPITULO V 
Sección IV 
Artículo 108   

Se entenderán como medios de 
prueba sobre la utilización de la marca 
los siguientes: 
1. Las facturas comerciales que 

demuestren la regularidad y la 
cantidad de comercialización al 
menos durante el año anterior a la 
fecha de iniciación de la acción de 
cancelación por no uso de la 
marca. 

2. Los inventarios de las mercancías 
identificadas con la marca cuya 
existencia se encuentre certificada 
por una firma de auditores que 
demuestre regularidad en la 
producción o en las ventas, al 
menos durante el año anterior a la 
fecha de iniciación de la acción de 
cancelación por no uso de la 
marca. 

3. Cualquier otro medio de prueba 
permitido por la legislación del 
País Miembro donde se solicite la 
cancelación. 

La prueba del uso de la marca 
corresponderá al titular del registro. 
El registro no podrá cancelarse 
cuando el titular demuestre que la 
falta de uso se debió  a fuerza mayor, 
caso fortuito o restricciones a las 
importaciones u otros requisitos 
oficiales impuestos a los bienes y 
servicios protegidos por la marca. 
Asimismo, la oficina nacional 
competente cancelará el registro de 
una marca, a petición del titular 
legítimo, cuando ésta sea idéntica o 
similar a una marca que hubiese sido 
notoriamente conocida, de acuerdo 
con la legislación vigente, al momento 
de solicitarse el registro. 
 
   Continúa... 

DECISION  486 

 
TITULO VII 
CAPITULO V 
 
Artículo 167 
La carga de la prueba del uso de la marca 
corresponderá al titular del registro. 
 
El uso de la marca podrá demostrarse mediante 
facturas comerciales, documentos contables o 
certificaciones de auditoría que demuestren la 
regularidad y la cantidad de la comercialización 
de las mercancías identificadas con la marca, 
entre otros. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS: 
 
La principal innovación de la Decisión 486 en cuanto a la cancelación del registro de marcas 
por no uso, es la supresión de la exigencia de por lo menos un año en la regularidad y cantidad 
de la comercialización, anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso 
de la marca. Esta precisión apunta a eliminar el vacío que se tenía con  la Decisión 344, 
artículo 108, en cuanto podía presentarse la situación de no uso en el año anterior pero sí 
haber sido usada y comercializada durante los dos años precedentes a tal año, lo que daba 
lugar a un cumplimiento aparente del término de que habla la ley, ya que aquella no estipula 
que los tres años deban ser continuos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANALISIS COMPARATIVO DEL NUEVO REGIMEN 

 

TOPICO:    CANCELACION DEL REGISTRO DE UNA MARCA 

 

“Derecho de preferencia”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECISION  344 
 
CAPITULO V 
Sección IV 
 
Artículo 111   
La persona que obtenga una 
resolución favorable, tendrá derecho 
preferente al registro, si lo solicita 
dentro de los tres meses siguientes 
a la fecha en la que quede firme la 
providencia que dé término al 
procedimiento de cancelación de la 
marca. 

DECISION  486 

 
TITULO VI 
CAPITULO V 
 
Artículo 168  La persona que obtenga una 
resolución favorable tendrá derecho preferente al 
registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de 
la presentación de la solicitud de cancelación, y 
hasta dentro de los tres meses siguientes de la 
fecha en que la resolución de cancelación quede 
firme en la vía administrativa.  

ANALISIS: 
La innovación de la Decisión 486 en relación con el derecho de preferencia en favor del 
solicitante que demanda, consiste en la fijación de la fecha en la cual puede invocarse este 
derecho, ya que la Decisión 344 estipulaba la fecha para la solicitud de registro de marca, dentro 
de los tres meses siguientes a la fecha en que se daba por terminado el procedimiento de 
cancelación, en tanto que la Decisión 486 la define a partir de la presentación de la solicitud de 
cancelación y hasta dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que la resolución quede 
firme en la vía administrativa, lo cual le otorga al solicitante de la cancelación un término mucho 
mas amplio para solicitar el registro de su marca. Lo anterior teniendo en cuenta que la duración 
normal de un proceso de cancelación por no uso es de aproximadamente 1 ó 2 anos para agotar 
la vía administrativa en dicha acción. 
 
Si se analiza en la práctica esta situación aplicando las disposiciones del artículo 168 de la 
Decisión 486, es posible encontrar  lo siguiente: Existe una persona interesada en el registro de 
una marca, pero encuentra que existen antecedentes de una marca similar o idéntica a la que 
pretende registrar, razón por la cual verifica si la misma está en uso en el mercado. Si dicha 
marca aparentemente no está en uso, puede proceder a solicitar la acción de cancelación por no 
uso del signo en mención, y paralelamente solicitar el registro de su marca, lo que anteriormente 
no era posible, ya que la Decisión 344 disponía que el registro de la marca se podía solicitar solo 
a partir de la resolución que agotaba el procedimiento administrativo de la acción de cancelación 
por no uso,  y  nó antes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANALISIS COMPARATIVO DEL NUEVO REGIMEN 

 

TOPICO:    CANCELACION DEL REGISTRO DE UNA MARCA  

 

“Dilución” de la marca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECISION  344 
 

DECISION  486 

 
TITULO VI 
CAPITULO V 
 
Artículo 169  La oficina nacional competente, 
decretará de oficio o a solicitud de cualquier 
persona, la cancelación del registro de una marca 
o la limitación de su alcance cuando su titular 
hubiese provocado o tolerado que ella se convierta 
en un signo común o genérico para identificar o 
designar uno o varios de los productos o servicios 
para los cuales estuviese registrada. 
Se entenderá que una marca se ha convertido en 
un signo común o genérico cuando en los medios 
comerciales y para el público dicha marca haya 
perdido su carácter distintivo como indicación de 
procedencia empresarial del producto o servicio al 
cual se aplica.  Para estos efectos, deberán 
concurrir los siguientes hechos con relación a esa 
marca: 
a) la necesidad que tuvieran los competidores de 

usar el signo para poder desarrollar sus 
actividades por no existir otro nombre o signo 
adecuado para designar o identificar en el 
comercio al producto o servicio respectivo; 

b) El uso generalizado de la marca por el público 
y en los medios comerciales como signo 
común o genérico del producto o servicio 
respectivo; y 

c) El desconocimiento o bajo reconocimiento por 
el público de que la marca significa una 
procedencia empresarial determinada. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS: 
 
El Artículo 169 de la Decisión 486,  frente a la Decisión 344, constituye un nuevo mecanismo 
para afrontar problemas marcarios como resultado de la “degradación” de una marca, debido 
a su conversión en un signo común o genérico para identificar los productos o servicios para 
los cuales se registró la marca. 
 
La nueva norma establece claramente las condiciones que se deben dar para configurar la 
situación que amerita la cancelación por “dilución” de la marca. 
 
Esta situación se presenta por el debilitamiento de la principal característica de una marca, 
como lo es su distintividad,  lo que tiene como consecuencia la pérdida de la identidad y la 
capacidad de retención de la marca en la mente del público consumidor medio, frente al 
producto como tal y frente a la empresa que lo produce. 
 
Un ejemplo claro de la situación citada en el artículo 169 de la Decisión 486 puede ser la 
marca KLEENEX, que como todos sabemos es un signo que distingue productos 
relacionados con los panuelos faciales; sin embargo, es evidente que la misma se ha 
convertido en la designación común o usual del producto, toda vez que para el público 
consumidor medio la palabra “kleenex” significa panuelos faciales. Otros ejemplos claros de 
dilución de marca pueden ser las denominaciones ASPIRINA ó COLOMBINA, que presentan 
la misma situación citada anteriormente. 
 
Adicionalmente, es importante hacer mención, que el Nuevo Régimen faculta a la oficina 
nacional competente (Superintendencia de Industria y Comercio) de oficio, o a petición de 
cualquier persona a solicitar la cancelación de una marca incursa en las situaciones 
dispuestas en el artículo analizado, lo que indica que no es necesario demostrar interés 
alguno para presentar la acción respectiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANALISIS COMPARATIVO DEL NUEVO REGIMEN 

 

TOPICO:    CANCELACION DEL REGISTRO DE UNA MARCA 

“Contestación de la acción de cancelación”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECISION  344 
 
CAPITULO V 
Sección IV 
 
Artículo 109 Recibida una solicitud 
de cancelación, la oficina nacional 
competente notificará al titular de 
la marca registrada para que 
dentro del plazo de treinta días 
hábiles contados a partir de la 
notificación, haga valer los 
alegatos que estime convenientes 
a fin de probar el uso de la marca. 
Vencido el plazo al que se refiere 
este artículo, la oficina nacional 
competente decidirá sobre la 
cancelación o no del registro de la 
marca, lo cual notificará a las 
partes, mediante resolución 
debidamente motivada. 

DECISION  486 

 
TITULO VI 
CAPITULO V 
 
Artículo 170 Recibida una solicitud de cancelación, 
la oficina nacional competente notificará al titular 
de la marca registrada para que dentro del plazo 
de sesenta días hábiles contados a partir de la 
notificación, haga valer los alegatos y las pruebas 
que estime convenientes 
Vencidos los plazos a los que se refiere este 
artículo, la oficina nacional competente decidirá 
sobre la cancelación o no del registro de la marca, 
lo cual notificará a las partes, mediante resolución.  

ANALISIS: 
 
Aunque los artículos analizados guardan diferencias en su redacción, los aspectos de fondo 
siguen siendo muy parecidos. Sin embargo, la nueva Decisión incluye un cambio importante en 
su artículo 170, ya que la antigua Decisión disponía que el término que tenía el titular de la 
marca objeto de la acción de cancelación para contestar la misma solo era de treinta días,   
mientras la Decisión 486 actualmente ofrece un término de sesenta días hábiles contados a 
partir de la notificación de la oficina, no solo para hacer valer sus alegatos como se precisaba 
en la anterior Decisión, también para hacer valer las pruebas que considere convenientes. 
 
Esta última disposición ofrece mayor claridad a quien consulte la nueva Decisión, toda vez que 
se refiere a la presentación de los alegatos como una situación diferente a la presentación de 
las pruebas que sustentan estos alegatos. 
 
Así mismo, el hecho que el término que tiene el titular de la marca para contestar la acción de 
cancelación presentada en contra de la misma sea ahora de sesenta días hábiles, permite que 
dicho titular pueda ejercer más eficientemente su derecho a la defensa, toda vez que cuenta 
con el tiempo suficiente para argumentar sus alegatos y recopilar las pruebas que quiera hacer 
valer para demostrar el uso de su marca, lo que en vigencia de la anterior Decisión era 
precario, teniendo en cuenta que el término otorgado para contestar la acción de cancelación 
solo era de treinta días.  
 
 
 
 
 
 
 
 



ANALISIS COMPARATIVO DEL NUEVO REGIMEN 

 

TOPICO:    RENUNCIA AL REGISTRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECISION  344 
 
CAPITULO V 
Sección IV 
 
Artículo 112  El  titular de un 
registro de marca podrá renunciar 
a sus derechos sobre el registro. 
Cuando la renuncia fuese parcial, 
la cancelación del registro 
abarcará sólo los productos o 
servicios a los que el titular haya 
renunciado . 
No se admitirá la renuncia si sobre 
la marca existen derechos en favor 
de terceros, embargos o licencias 
inscritos en la oficina nacional 
competente, salvo que exista 
consentimiento expreso de los 
titulares de dichos derechos. 
La renuncia a la marca sólo surtirá 
efectos cuando se haya producido 
la inscripción en los libros de 
registro correspondientes, llevados 
al efecto por la oficina nacional 
competente. 

DECISION  486 

 
TITULO VI 
CAPITULO VI 
 
Artículo 171   El titular de un registro de marca 
podrá renunciar en cualquier momento a sus 
derechos sobre el registro. 
Cuando la renuncia fuese parcial, ella abarcará 
los productos o servicios objeto de la renuncia. 
No se admitirá la renuncia si sobre la marca 
existen embargos o derechos reales de garantía 
inscritos en la oficina nacional competente, salvo 
que exista consentimiento expreso de los 
titulares de dichos derechos. 
La renuncia al registro de la marca surtirá efectos 
a partir de su inscripción ante la oficina nacional 
competente. 
 

ANALISIS: 
 
Con excepción de los casos en los cuales no se admite la renuncia al registro, el Nuevo 
Régimen conserva la redacción de la Decisión 344.  Con respecto al cambio principal, el 
Nuevo Régimen limita los casos de no admisión de la renuncia a la existencia de embargos o 
derechos reales de garantía, debidamente inscritos en la oficina nacional competente. 
 
La renuncia al registro de una marca puede ser tenida como una situación de caducidad del 
derecho adquirido por el titular sobre su marca, la cual solo opera una vez inscrita ante la 
oficina nacional competente previa resolución administrativa emitida por dicha entidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANALISIS COMPARATIVO DEL NUEVO REGIMEN 

 

TOPICO:    NULIDAD DEL REGISTRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECISION  344 
 
CAPITULO V 
Sección V 
 
Artículo 113  La autoridad nacional 
competente podrá decretar, de 
oficio o a petición de parte 
interesada, la nulidad del registro 
de una marca, previa audiencia de 
las partes interesadas, cuando: 
a) El registro se haya concedido 

en contravención de cualquiera 
de las disposiciones de la 
presente Decisión; 

b) El registro se hubiere otorgado 
con base en datos o 
documentos previamente 
declarados como falsos o 
inexactos por la autoridad 
competente, contenidos en la 
solicitud y que sean 
esenciales; 

c) El registro se haya obtenido de 
mala fe. 

Se consideran casos de mala fe, 
entre otros, los siguientes: 
1.Cuando un representante, 
distribuidor o usuario del titular de 
una marca registrada en el 
extranjero, solicite y obtenga el 
registro a su nombre de esa marca 
u otra confundible con aquella, sin 
el consentimiento expreso del 
titular de la marca extranjera. 
 
2. Cuando la solicitud de registro 
hubiere sido presentada o el 
registro hubiere sido obtenido por 
quien desarrolla como actividad 
habitual el registro de marcas para 
su comercialización. 
Las acciones de nulidad que se 
deriven del presente artículo, 
podrán solicitarse en cualquier 
momento. 
 
 

DECISION  486 

TITULO VI 
CAPITULO VII 
 
Artículo 172  La autoridad nacional competente 
decretará de oficio o a solicitud de cualquier 
persona y en cualquier momento, la nulidad 
absoluta de un registro de marca cuando se 
hubiese concedido en contravención con lo 
dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 
135. 
La autoridad nacional competente decretará de 
oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad 
relativa de un registro de marca cuando se hubiese 
concedido en contravención de lo dispuesto en el 
artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de 
mala  fe. Esta acción prescribirá a los cinco años 
contados a partir de la fecha de concesión del 
registro impugnado. 
Las acciones precedentes no afectarán las que 
pudieran corresponder por daños y perjuicios 
conforme a la legislación interna. 
No podrá declararse la nulidad del registro de una 
marca por causales que hubiesen dejado de ser 
aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. 
Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a 
uno o a algunos de los productos o servicios para 
los cuales la marca fue registrada, se declarará la 
nulidad únicamente para esos productos o 
servicios, y se eliminarán del registro de la marca. 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS: 
 
El Nuevo Régimen es más directo y específico, al remitirse a los artículos 134 y 135 (causales 
absolutas de irregistrabilidad), para la definición precisa de las causales de nulidad absoluta 
del registro.  A diferencia de la Decisión 344, el Nuevo Régimen considera la nulidad relativa 
cuando se hubiese concedido en contravención del Artículo 136 (causales relativas de 
irregistrabilidad),  o cuando el registro se hubiese obtenido de mala fe. 
 
Así mismo, establece también que la acción de nulidad prescribe a los cinco años contados a 
partir de la fecha de concesión del registro que se impugna, disposición no contenida en la 
Decisión 344, puesto que, anteriormente la acción no tenía prescripción alguna, se podía 
solicitar en cualquier momento y por una persona que tuviera interés legitimo, situación que 
también cambió en la nueva legislación, toda vez que el Nuevo Régimen faculta a la oficina 
nacional competente (Superintendencia de Industria y Comercio), de oficio o a petición de 
cualquier persona, a solicitar la nulidad de una marca ya concedida incursa en las  causales 
contenidas en los artículos 134 y 135, o 136 de la Decisión 486., lo que indica que no es 
necesario demostrar interés alguno para presentar la acción respectiva. 
 
También, como novedad, la Decisión 486 establece que las acciones de nulidad no afectarán 
las acciones de indemnización de perjuicios que resulten procedentes según la legislación 
interna, es decir, la legislación colombiana, la cual por otra parte, ya establece que el registro 
de una marca se otorga sin perjuicio de derechos de terceros. 
 
Igualmente es novedosa la Decisión 486, al establecer la imposibilidad de declarar la nulidad 
del registro de una marca, cuando las causales hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de 
resolverse la nulidad, con lo cual hace salvedad en caso que alguna disposición actualmente 
vigente deje de ser aplicable cuando se resuelva un proceso de nulidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANALISIS COMPARATIVO DEL NUEVO REGIMEN 

 

TOPICO:    NULIDAD DEL REGISTRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECISION  344 
 
 
 

DECISION  486 

TITULO VI 
CAPITULO VII 
 
Artículo 173 Serán de aplicación al presente 
Capitulo las disposiciones de l artículo 78. 
 
 
 

ANALISIS: 
 
En los términos del artículo 78 de la Decisión 486, el presente artículo dispone que la oficina 
nacional competente está en la obligación de notificar al titular de la marca objeto de la 
acción de nulidad, con el fin de que este proceda a contestar dicha acción haciendo valer sus 
alegatos y recopilando las pruebas que estime pertinentes para defender su registro, para lo 
cual tendrá un plazo de dos meses que se entenderán calendario, prorrogables por otros dos, 
siempre y cuando dicha prórroga se solicite antes del vencimiento de los primeros dos 
meses.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANALISIS COMPARATIVO DEL NUEVO REGIMEN 

 

TOPICO:    CADUCIDAD DEL REGISTRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECISION  344 
 
CAPITULO V 
Sección VI 
Artículo 114 El registro de la marca 
caducará si el titular no solicita la 
renovación, dentro del término 
legal, incluido el periodo de gracia, 
de acuerdo con lo establecido en la 
presente Decisión.  
Así mismo, será causal de 
caducidad la falta de pago de las 
tasas, en los términos que acuerde 
la legislación nacional del País 
Miembro. 
 
 

DECISION  486 

TITULO VI 
CAPITULO VII 
 
Artículo 174 El registro de la marca caducará de 
pleno derecho si el titular o quien tuviera legitimo 
interés no solicita la renovación dentro del término 
legal, incluido el periodo de gracia, de acuerdo con 
lo establecido en la presente Decisión. 
 
 
 

ANALISIS: 
 
Como se puede observar, las normas analizadas conservan casi idéntica su redacción. Sin 
embargo, es importante hacer mención de la expresión utilizada en la Decisión 486 al referirse 
a la caducidad de la marca “ de pleno derecho”, lo cual indica que no es necesario que la 
oficina nacional competente se pronuncie sobre la caducidad de una marca; simplemente se 
entiende que si un registro de marca no es renovado dentro de término, o no se pagan las 
tasas del certificado de registro, la misma se presumirá caducada. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANALISIS COMPARATIVO DEL NUEVO REGIMEN 

 

TOPICO:    LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS 

Definición;  protección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECISION  344 
 
 

DECISION  486 

 
 
TITULO XIII 
Artículo 224  Se entiende por signo distintivo 
notoriamente conocido el que fuese reconocido 
como tal en cualquier País Miembro por el sector 
pertinente, independientemente de la manera o el 
medio por el cual se hubiese hecho conocido. 
 
Artículo 225   Un signo distintivo notoriamente 
conocido será protegido contra su uso y registro 
no autorizado conforme a este Título, sin 
perjuicio de las demás disposiciones de esta 
Decisión que fuesen aplicables y de las normas 
para la protección contra la competencia desleal 
del País Miembro. 

ANALISIS: 
 
Con el presente Título  (XII), el Nuevo Régimen aborda el tema de los signos notoriamente 
conocidos, a diferencia de la Decisión 344 que los consideraba indirectamente, dentro del 
Artículo 83, literal d) y el Artículo 85. Este tratamiento indirecto tenía, entre otras, la limitante 
de considerar los Signos Distintivos Notoriamente Conocidos solo como una de las causales 
de imposibilidad de registro de una marca.  Por lo tanto y dadas las actuales y futuras 
condiciones del mercado de la Subregión, resulta de gran importancia el hecho de que el 
Nuevo Régimen dedique un Título completo a los Signos Notoriamente Conocidos. 
 
Si se observa el significado que ofrecen las disposiciones analizadas, se llega a la conclusión  
que un signo es notoriamente conocido cuando este goza de una amplia difusión, es decir 
que es una marca reconocida por el público consumidor a quienes van dirigidos los productos 
o servicios identificados con la misma, ya sea a través de la televisión, radio prensa, o 
cualquier tipo de difusión que permita a la marca ser altamente divulgada y conocida por el 
sector pertinente.  
 
Esta calidad que solo tienen algunas marcas debe ser protegida por la legislación, razón por 
la cual la Decisión 486 dispone que los signos que gocen de notoriedad deben ser 
especialmente protegidos contra los actos de terceros ya sea frente a los registros de marca 
que puedan afectar dicha notoriedad, como los actos que puedan constituir competencia 
desleal contra el signo notoriamente conocido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANALISIS COMPARATIVO DEL NUEVO REGIMEN 

 

TOPICO:    LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS 

 

Caracterización del uso no autorizado del Signo Distintivo Notoriamente Conocido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECISION  344 DECISION  486 

TITULO XIII 

 
Artículo 226   Constituirá uso no autorizado del 
Signo Distintivo Notoriamente Conocido el uso 
del mismo en su totalidad o en una parte 
esencial, o  una reproducción, imitación, 
traducción o transliteración del signo, 
susceptibles de crear confusión, en relación con 
establecimientos, actividades, productos o 
servicios idénticos o similares a los que se 
aplique. 
También constituirá uso no autorizado del signo 
distintivo notoriamente conocido el uso del 
mismo en su totalidad o en una parte esencial, o 
de una reproducción, imitación, traducción o 
transliteración del signo, aún respecto de 
establecimientos, actividades, productos o 
servicios diferentes a los que se aplica el signo 
notoriamente conocido, o para fines no 
comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de 
los efectos siguientes: 
a) riesgo de confusión o de asociación con el 

titular del signo, o con sus establecimientos, 
actividades, productos o servicios; 

b) daño económico o comercial injusto al titular 
del signo por razón de una dilución de la 
fuerza distintiva o del valor comercial o 
publicitario del signo; o,  

c) aprovechamiento injusto del prestigio o del 
renombre del signo. 

El uso podrá verificarse a través de cualquier 
medio de comunicación, incluyendo los 
electrónicos. 
Artículo 227  Será de aplicación al presente Título 
lo establecido en el literal h) del artículo 136, así 
como lo dispuesto en el artículo 155, literales e) y 
f).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS: 
  
Los artículos objeto de este análisis disponen la protección de la que habla el artículo 225, 
siendo esta suficientemente compleja y completa para evitar la vulneración de los derechos 
adquiridos con la marca y los esfuerzos de su titular por convertir la misma en un signo 
notoriamente conocido. 
 
Vale la pena resaltar que la prohibición de la que habla el artículo 226 respecto al uso de 
marcas idénticas o similares a la notoria, está referida no solo a las marcas que identifican 
productos idénticos o similares, incluyendo también  los productos o servicios que no tengan 
ninguna relación, pero que eventualmente puedan causar riesgo de confusión o asociación en 
el público consumidor, así como dano económico u aprovechamiento del prestigio obtenido con 
la marca notoria.  
 
Lo anterior indica que los signos notoriamente conocidos ahora son prácticamente 
invulnerables por los terceros que quieran aprovecharse de su carácter notorio, para posicionar 
una nueva marca que no tenga estas características. 
 
Además de la protección ofrecida por el artículo 226 de la Decisión 486, el artículo 227 se 
remite al literal h) del artículo 136, y a los literales e) y f) del artículo 155 de esta Decisión, los 
cuales hacen mención a la misma protección del artículo 226, pero esta vez con relación a la 
imposibilidad de registrar signos idénticos o similares a una marca notoriamente conocida (sin 
importar la clase de productos o servicios que proteja), y también  con relación a los derechos 
que tiene el titular de la marca notoria para impedir el uso comercial o no comercial de una 
marca que pueda vulnerar los derechos adquiridos con el signo notoriamente conocido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANALISIS COMPARATIVO DEL NUEVO REGIMEN 

TOPICO:    LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS 

Factores para la determinación de la notoriedad de un signo distintivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

continúa 

DECISION  344 
 
CAPITULO V 
Sección I 
 
Artículo 84  Para determinar si una 
marca es notoriamente conocida, 
se tendrán en cuenta , entre otros, 
los siguientes criterios: 
a) La extensión de su 

conocimiento entre el público 
consumidor como signo 
distintivo de los productos o 
servicios para los que fue 
acordada; 

b) La intensidad y el ámbito de la 
difusión y de la publicidad o 
promoción de la marca; 

c) La antigüedad de la marca y su 
uso constante; 

d) El análisis de producción y 
mercadeo de los productos 
que distingue la marca. 

 

DECISION  486 

TITULO XIII 

 
Artículo 228  Para determinar la notoriedad de un 
signo distintivo, se tomará en consideración entre 
otros, los siguientes factores: 
a) el grado de su conocimiento entre los 

miembros del sector pertinente dentro de 
cualquier País Miembro; 

b) la duración, amplitud y extensión geográfica de 
su utilización, dentro o fuera de cualquier País 
Miembro; 

c) la duración, amplitud y extensión geográfica de 
su promoción, dentro o fuera de cualquier País 
Miembro, incluyendo la publicidad y la 
presentación en ferias, exposiciones u otros 
eventos de los productos o servicios, del 
establecimiento o de la actividad a los que se 
aplique; 

d) el valor de toda inversión efectuada para 
promoverlo, o para promover el 
establecimiento, actividad, productos o 
servicios a los que se aplique. 

e) Las cifras de ventas y de ingresos de la 
empresa titular en lo que respecta al signo 
cuya notoriedad se alega, tanto en el plano 
internacional como en el del País Miembro en 
el que se pretende la protección;    

f) el grado de distintividad  inherente o adquirida 
del signo 

g) el valor contable del signo como activo 
empresarial; 

h) el volumen de pedidos de personas 
interesadas en obtener una franquicia o 
licencia del signo en determinado territorio; o,  

i) la existencia de actividades significativas de 
fabricación, compras o almacenamiento por el 
titular del signo en el País Miembro en que se 
busca la protección; 

j) los aspectos del comercio internacional; o,  
k) la existencia y antigüedad de cualquier registro 

o solicitud de registro del signo distintivo en el 
País Miembro o en el extranjero. 

Artículo 229 No se negará la calidad de notorio a 
un signo por el solo hecho que: 



(continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS: 
 
Conceder protección frente a un tercero que aspire a registrar, tenga registrado o use 
indebidamente un signo similar o idéntico a uno aparentemente notorio, es la acción que le 
corresponde a una autoridad competente, al definir previamente si un signo es notoriamente 
conocido.  Al efecto, la Decisión 486 en su Artículo 228 considera en los literales a) a k) los 
factores positivos para determinar la condición de notorio a un signo.  Los factores negativos 
se contemplan en el Artículo 229.  
 
El análisis de los literales que caracterizan la notoriedad, permite afirmar que, si bien es amplia 
su cobertura, ninguno de los factores enumerados en los literales es concluyente, razón por la 
cual es necesario ampliar los conceptos con informaciones acerca de circunstancias de cada 
caso en particular. 
 
Este estudio para determinar la notoriedad de una marca debe hacerlo la oficina nacional 
competente, eso sí, como se mencionó anteriormente no solo limitándose a examinar los 
factores positivos o negativos para determinar la notoriedad de la misma, ya que cada caso en 
particular es diferente, razón por la cual la oficina nacional competente debe entrar a mirar 
aspectos de fondo en cada situación que eventualmente puedan servir como prueba para 
determinar la notoriedad o no de la marca objeto de análisis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECISION  344 DECISION  486 

a) no esté registro o en trámite de registro en el 
País Miembro o en el extranjero; 

b) No haya sido usado o n o se esté usando para 
distinguir productos o servicios o para 
identificar actividades o establecimientos en el 
País Miembro; ó, 

c) No sea notoriamente conocido en el extranjero. 



ANALISIS COMPARATIVO DEL NUEVO REGIMEN 

TOPICO:    LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS 

Causales que no pueden negar la condición de notorio a un signo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS COMPARATIVO DEL NUEVO REGIMEN 

 

DECISION  344 DECISION  486 

 
TITULO XIII 
 
Artículo 230  Se considerarán como sectores 
pertinentes de referencia para determinar la 
notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los 
siguientes: 
a) los consumidores reales o potenciales del 

tipo de productos o servicios a los que se 
aplique; 

b) las personas que participan en los canales de 
distribución o comercialización del tipo de 
productos o servicios a los que se aplique; o,  

c) los círculos empresariales que actúan en 
giros relativos al tipo de establecimiento, 
actividad, productos o servicios a los que se 
aplique. 

Para efectos de reconocer la notoriedad de un 
signo bastará que sea conocido dentro de 
cualquiera de los sectores referidos en los 
literales anteriores. 

ANALISIS: 
 
El artículo 230 de la Decisión 486 se refiere específicamente al reconocimiento que se predica 
de una marca para que pueda ser considerada como notoria, es decir, los lugares y sectores 
determinantes para que una marca pueda tener la calidad de notoria. 
 
Estos sectores, como bien lo indica la norma pueden estar relacionados ya sea con el público 
consumidor medio al cual van dirigidos los productos o servicios protegidos con la marca 
aparentemente notoria, así como las personas, empresas o instituciones encargadas de la 
distribución o comercialización del producto o servicio. En este caso, un ejemplo claro puede 
presentarse cuando una marca de productos es reconocida por el supermercado que se 
encarga de distribuir y comercializar los productos identificados con la misma, caso en el cual 
dicho signo encuadraría perfectamente en la disposición contenida en el literal b) del artículo 
230. 
 
Así mismo, para que un signo pueda ser considerado como notorio dentro de los sectores 
pertinentes, este debe ser ampliamente reconocido por las personas, empresas o instituciones 
que ejerzan actividades similares o idénticas a las del titular del signo aparentemente notorio; 
por ejemplo, es evidente que la marca COCA COLA es importante y altamente reconocida por 
las empresas productoras de gaseosas y en general todo tipo de bebidas; es más, esta marca 
tiene tal reconocimiento, que todos los sectores del mercado mundial la reconocen y la asocian 
con sus productos, servicios y con la empresa productora. 
 
 
 
 
 
 
 
 



TOPICO:    LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE  CONOCIDOS 

 

Acciones del titular de una marca notoriamente conocida contra terceros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECISION  344 DECISION  486 

 
TITULO XIII 
Artículo 231 El titular de un signo distintivo 
notoriamente conocido tendrá acción para 
prohibir su uso a terceros y a ejercer ante la 
autoridad nacional competente las acciones y 
medidas que correspondan. 
Así mismo el titular podrá impedir a cualquier 
tercero realizar con respecto al signo los actos 
indicados en el artículo 155, siendo aplicables las 
limitaciones previstas en los artículos 157 y 158. 

ANALISIS: 
 
Si se observa lo dispuesto en la norma analizada frente a los artículos a los que se remite, se 
encuentra que dicha norma se torna repetitiva, ya que menciona al igual que en los artículos 
155  literales e) y f) y 135 literal h) la prohibición del uso a terceros respecto una marca 
similar o idéntica a la marca notoria. La única aclaración o novedad que incluye esta norma 
está referida a la facultad que le otorga al titular de la marca notoria para acudir a la autoridad 
competente, en caso de presentarse los usos indebidos que mencionan los artículos 
anteriormente citados, por parte de terceros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANALISIS COMPARATIVO DEL NUEVO REGIMEN 

 

TOPICO:    LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE  CONOCIDOS 

 

Acciones del titular de una marca notoriamente conocida contra terceros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECISION  344 DECISION  486 

 
TITULO XIII 

 
Artículo 232 La acción contra un uso no autorizado 
de un signo distintivo notoriamente conocido 
prescribirá a los cinco anos contados desde la 
fecha en que el titular del signo tuvo conocimiento 
de tal uso, salvo que éste se hubiese iniciado de 
mala fe, en cuyo caso no prescribirá la acción. 
Esta acción no afectará la que pudiera 
corresponder por danos y perjuicios conforme al 
derecho común. 

ANALISIS: 
 
Esta nueva norma dispone la prescripción de la acción que tiene el titular de la marca frente a 
los terceros que pretendan ejercer el uso indebido de otra marca idéntica o similar al signo 
notorio. Esta disposición se crea básicamente para que el titular de la marca ejerza su derecho 
frente a terceros de forma oportuna, es decir, exige al titular de dicho signo actuar dentro de un 
término fijo, lo que evita que pasados muchos anos se pretenda ejercer una acción que debió 
verse resuelta mucho tiempo atrás. 
 
Esta norma, además de exigir al titular de la marca notoria ejercer sus derechos sobre la 
misma, indirectamente está evitando a los terceros que estén dando un uso indebido a una 
marca idéntica o similar a la notoria, poder aprovecharse indefinidamente del prestigio y 
reconocimiento que goza el signo notoriamente conocido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANALISIS COMPARATIVO DEL NUEVO REGIMEN 

 

TOPICO:    LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE  CONOCIDOS 

 

Acciones del titular de una marca notoriamente conocida contra terceros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECISION  344 DECISION  486 

 
TITULO XIII 

 
Artículo 233 Cuando un signo distintivo 
notoriamente conocido se hubiese inscrito 
indebidamente en el País Miembro como parte de 
un nombre de dominio o de una dirección de 
correo electrónico por un tercero no autorizado, a 
pedido del titular o legitimo poseedor de ese 
signo la autoridad nacional competente ordenará 
la cancelación o la modificación de la inscripción 
del nombre de dominio o dirección de correo 
electrónico, siempre que el uso de ese nombre 
fuese susceptible de tener alguno de los efectos 
mencionados en el primer y segundo párrafos del 
artículo 226. 

ANALISIS: 
 
Esta norma sirve como complemento a las disposiciones contenidas en la Decisión 486 
respecto de la protección de los signos notoriamente conocidos, esta vez haciendo referencia 
a los usos indebidos de marcas similares o idénticas a la marca notoria a través de medios 
electrónicos, específicamente referidos al Internet.  
 
Es importante aclarar que ésta situación la debe informar el titular de la marca o poseedor 
legítimo de la misma a la oficina nacional competente del País miembro en el cual se está 
presentando dicho uso, con el fin de que ésta proceda a la cancelación o modificación ya sea 
del nombre de dominio o correo electrónico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANALISIS COMPARATIVO DEL NUEVO REGIMEN 

 

TOPICO:    LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE  CONOCIDOS 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECISION  344 DECISION  486 

 
TITULO XIII 

 
Artículo 234 Al resolver sobre una acción relativa 
al uso no autorizado de un signo distintivo 
notoriamente conocido, la autoridad nacional 
competente tendrá en cuenta la buena o mala fe de 
las partes en la adopción y utilización de ese 
signo. 

ANALISIS: 
 
Si  bien es cierto que la norma cita la facultad que tiene la oficina nacional competente de 
actuar de una u otra forma dependiendo de la buena o mala fe del tercero que usó sin 
autorización un signo notoriamente conocido, ésta no dispone los correctivos ni actuaciones a 
seguir por la oficina competente dependiendo de cada caso en particular, lo que hace que la 
norma esté incompleta y por ende carezca de claridad para quien la consulte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANALISIS COMPARATIVO DEL NUEVO REGIMEN 

 

TOPICO:    LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE  CONOCIDOS 

 

Acciones del titular de una marca notoriamente conocida contra terceros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECISION  344 DECISION  486 

 
TITULO XIII 

 
Artículo 235 Sin perjuicio del ejercicio de las 
causales de cancelación previstas en los artículos 
165 y 169, en caso que las normas nacionales así 
lo dispongan, la oficina nacional competente 
cancelará el registro de una marca, a petición del 
titular legitimo, cuando ésta sea idéntica o similar 
a una que hubiese sido notoriamente conocida, de 
acuerdo con la legislación vigente, al momento de 
solicitarse el registro. 
Artículo 236 Serán aplicables al presente Titulo las 
disposiciones contenidas en la presente Decisión, 
en lo que fuere pertinente. 

ANALISIS: 
 
El artículo 235 funciona como complemento de las disposiciones contenidas en el Título de la 
cancelación de registro de marca, mientras el artículo 236 tiene como fin ofrecer una 
protección integral a las marcas notorias en cuanto las disposiciones contenidas en la Decisión 
486 puedan servir como soporte y complemento para el amparo de estos importantes signos 
distintivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.3 JUSPRUDENCIA  

 

La Jurisprudencia, como parte esencial del estudio que abarca la tesis, comprende 

el periodo de los cinco últimos años: 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003. (Ver anexo 

No. 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.3.1 Análisis Jurisprudencial 

 

ANO 2002 

IDENTIFICACION DE LA PROVIDENCIA  

Organo: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 

Número: Proceso IP 65 2002 

Fecha:  Agosto 23 de 2002 

Ponente: Dr. Patricio Secaira Durango 

Partes: Demandante: AMWAY CORPORATION Demandado: Director 

Nacional de la propiedad Industrial  de la República del Ecuador, Presidente 

del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual IEPI. Tercero interesado: 

GRASAS UNICOL FIDEICOMISO MERCANTIL. 

TEMA: Acción de Nulidad 

 

SINTESIS DE LOS HECHOS RELEVANTES:   

Probado 

si no 

1. Sociedad AMWAY CORPORATION solicitó en Ecuador la 

marca NUTRILITE. 

 

X 

 

2. Las sociedades B. BRAUN MELSUNGEN 

AKTIENGESELLSCHAFT y GRASAS UNICOL FIDEICOMISO 

presentaron oposición en contra de la marca solicitada. 

 

X 

 

3. mediante Resolución Nº 0972183, la oficina de marcas de 

Ecuador rechazó la observación presentada por la sociedad B. 

BRAUN MELSUNGEN AKTIENGESELLSCHAFT y aceptó la 

oposición presentada por GRASAS UNICOL FIDEICOMISO 

MERCANTIL con base en el registro de la marca NUTRI, 

negando el registro de la marca solicitada. 

 

X 

 

PROBLEMA: La similitud ideológica entre signos que evocan las mismas o 

similares ideas, puede  ser causal de negación de la marca solicitada? 



       Si                      No           Si                No          Si                 No 

Tesis 1 Tesis 2 Tesis 3 

“Niega los fundamentos 

de hecho y de derecho de 

la demanda, se ratifica en 

los términos de la 

Resolución No. 0972183 

afirmando que ésta 

guarda conformidad con 

las legislaciones andina y 

nacional y, pide que por 

sentencia sea rechazada 

la demanda”. 

 

 “Resolvió rechazar la 

primera observación y 

aceptar la segunda 

observación presentada 

y por tanto NEGAR el 

registro de la 

denominación solicitada 

por contravenir lo que 

dispone el artículo 83 

literal a) de la Decisión 

344 y el artículo 196 

literal a) de la Ley de 

Propiedad Intelectual”. 

“Para la determinación 

de la confundibilidad 

entre dos signos, se 

debe apreciar de 

manera especial sus 

semejanzas antes que 

sus diferencias, con el 

objeto de evitar la 

posibilidad de error en 

que pueda incurrir el 

consumidor al apreciar 

las marcas en cotejo”.  

 

Fallador: Director 

Nacional de la propiedad 

Industrial  de la República 

del Ecuador 

Fallador: Presidente del 

Instituto Ecuatoriano de 

la Propiedad Intelectual 

IEPI 

Fallador: Tribunal de 

Justicia de la 

Comunidad Andina. 

Articulo 83 literal a), 

Decisión 344. 

Artículo 83 literal a), 

Decisión 344. 

Artículos 81, 83 literal 

a), 89 inciso 1 y 95 

inciso 2, Decisión 344 

METODO: EXEGÉTICO 

Ya que se remite de forma integra a las normas que regulan el tema en 

cuestión. 

ANÁLISIS 

“Similitud ideológica, que se dá entre signos que evocan las mismas o 

similares ideas. Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquella es la 

que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la 



representación o evocación de una misma cosa, característica o idea la que 

impide al consumidor distinguir una de otra” (Derecho de Marcas, pág. 152). 

En consecuencia, pueden ser considerados confundibles, signos que aunque 

visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error 

al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de 

evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea”. 

 En este caso, si se analiza el aspecto conceptual de las marcas en conflicto, 

es posible concluir que sí puede haber riesgo de confusión en el consumidor, 

toda vez que la expresión “”NUTRI” (marca prioritaria) evoca nutrición, razón 

por la cual el consumidor puede llegar a asumir que una marca que contenga 

dicha expresión procede de la empresa titular de la misma, cuando en 

realidad procede de otra, razón por la cual es acertada la decisión del Tribunal 

al ratificar lo decidido en las otras instancias del proceso. 

 

ANO 2002 

 

IDENTIFICACION DE LA PROVIDENCIA  

Organo: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 

Número: Proceso IP 59 2002 

Fecha:  Julio 10 de 2002 

Ponente: Dr. Patricio Secaira Durango 

Partes: Demandante: WARNER – LAMBERT COMPANY Demandado: 

Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, el Procurador General 

del Estado y el Director Nacional de Propiedad Industrial, titulares de 

instituciones pertenecientes al Estado Ecuatoriano. Tercero interesado: ELF 

SANOFI. 

 

TEMA: Acción de Nulidad 

 



 

SINTESIS DE LOS HECHOS RELEVANTES:   

Probado 

si no 

1. Sociedad ELF SANOFI solicitó en Ecuador la marca 

OROMEDINE. 

 

X 

 

2. La sociedad WARNER – LAMBERT COMPANY presentó 

oposición en contra de la marca solicitada, con base en su 

marca ORALDINE. 

 

X 

 

3. Mediante la Resolución Nº 0947422, la oficina de marcas de 

Ecuador declaró infundada la oposición presentada por la 

sociedad WARNER – LAMBERT COMPANY concediendo el 

registro de la marca solicitada. 

 

X 

 

PROBLEMA: El uso de radicales y desinencias de uso común puede ser 

causal de irregistrabilidad de una marca solicitada con estas características? 

       Si                      No           Si                No          Si                 No 

Tesis 1 Tesis 2 Tesis 3 

“la resolución demandada 

guarda conformidad con 

la legislación vigente por 

lo cual es plenamente 

válida. Por ello, niega 

pura, simple, llana y 

absolutamente los 

fundamentos de hecho y 

de derecho de la 

demanda”. 

 

 “adhiere a la 

contestación realizada 

por el señor Ministro y 

pide se rechace la 

demanda por maliciosa, 

infundada e injurídica”. 

“Las raíces y 

desinencias de uso 

común pueden ser 

utilizadas para 

conformar marcas 

siempre que se 

combinen con 

expresiones de 

fantasía, pero esa 

combinación debe ser 

original y única, por 

lo que no debe ser 

igual o parecida a otra 

anteriormente 



registrada.”.  

Fallador: Ministro de 

Industrias, Comercio, 

Integración y Pesca 

Fallador: Procurador 

General del Estado y el 

Director Nacional de 

Propiedad Industrial. 

Fallador: Tribunal de 

Justicia de la 

Comunidad Andina. 

Articulo 81, Decisión 344. Artículo 81, Decisión 344. Artículos 81, 82 

literales a), d) y e) y 83 

(sic), Decisión 344 

METODO: EXEGÉTICO 

Ya que se remite de forma íntegra a las normas que regulan el tema en 

cuestión. 

ANÁLISIS 

 

“Es importante destacar que el empleo de radicales y desinencias de uso 

común en la construcción de marcas denominativas es posible siempre y 

cuando se acompañen de expresiones o vocablos que le otorguen al conjunto 

suficiente distintividad. 

 Los radicales y desinencias son empleados por muchos empresarios para 

crear signos que se pueden convertir eventualmente en marcas que distingan 

los productos que fabrican o comercializan. 

 En otras palabras, puede ser que la combinación original de ciertas formas 

léxicas sea una buena forma de escoger el nombre distintivo de una marca y 

en el cual se centre el mensaje que se pretende dar al consumidor. 

 Muchas veces se aplican estas formas léxicas porque no son rígidas e 

inmutables y permiten ir cambiando de grafía a la palabra original o base, 

aplicando por delante un prefijo o una terminación por detrás conocida como 

sufijo, o ambos apéndices a la vez, uniéndolos e integrando una palabra 

totalmente distinta.”  

En este caso, la marca OROMEDINE, cuya nulidad se pide, está amparada 



bajo estos presupuestos, razón por la cual debe subsistir como marca, ya que 

no causa riesgo de confusión en el consumidor frente a la existencia de la 

marca ORALDINE, propiedad del demandante. 

 

ANO 2002 

 

IDENTIFICACION DE LA PROVIDENCIA  

Organo: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 

Número: Proceso IP 47 2002 

Fecha:  Agosto 28 de 2002 

Ponente: Dr. Patricio Secaira Durango 

Partes: Demandante: LEONARDO MORA. Demandado: Director Nacional de 
la propiedad Industrial  de la República del Ecuador, Presidente del Instituto 
Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual IEPI, Procurador  General del Estado.  

TEMA: Acción de Nulidad 

 

SINTESIS DE LOS HECHOS RELEVANTES:   

Probado 

si no 

1. El señor LEONARDO MORA solicitó en Ecuador la marca 

AGUASANA, que años atrás había estado registrada, pero por 

descuido no se renovó. 

 

X 

 

2. La Oficina de marcas de Ecuador mediante la Resolución No. 

0034631 decidió negar el registro de la marca solicitada por 

considerarla descriptiva respecto a los productos que protege. 

 

X 

 

PROBLEMA: Teniendo en cuenta que la marca AGUASANA protege 
productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Int. de Niza, es 
decir, las bebidas, entre las cuales está el agua, dicho signo puede ser 
considerado como  descriptivo? 

       Si                      No           Si                No          Si                 No 

Tesis 1 Tesis 2 Tesis 3 

“Signos descriptivos son 

los que hacen referencia 

 “Niega los fundamentos 

de hecho y de derecho 

“No pueden registrase 

como marcas, las que 



directa a las 

características, 

cualidades, usos u otras 

informaciones de los 

productos o servicios para 

los cuales ha de 

usarse...y que estas 

son...las que más 

corrientemente se 

pretende registrar en 

cuanto son signos que 

pueden constituir marcas 

informativas de alguna 

propiedad o efecto del 

producto, pero cuanto 

mas descriptivo sea el 

signo menos capacidad 

distintiva tendrá” 

de la demanda, y se 

ratifica en la Resolución 

N° 0034631, pues señala 

que guarda conformidad 

con la legislación andina 

y nacional”. 

consistan en un signo 

que pueda servir en el 

comercio para calificar 

o describir alguna 

característica del 

producto, o puedan 

inducir al engaño o 

error a los medios 

comerciales  o al 

público consumidor 

sobre elementos o 

cualidades distintas a 

las del producto o 

servicio ofrecido”.  

 

Fallador: Director 

Nacional de la propiedad 

Industrial  de la República 

del Ecuador 

Fallador: Presidente del 

Instituto Ecuatoriano de 

la Propiedad Intelectual 

IEPI 

Fallador: Tribunal de 

Justicia de la 

Comunidad Andina. 

Artículos 81, 82 literales 

d) y h) y 96, Decisión 344. 

Artículos 81, 82 literales 

d) y h) y 96, Decisión 

344. 

Artículos 81, 82 

literales d) y h) y 96, 

Decisión 344. 

METODO: EXEGÉTICO 

 

Ya que se remite de forma íntegra a las normas que regulan el tema en 

cuestión. 



ANÁLISIS 

En este caso, la marca objeto de esta demanda es considerada como 

descriptiva de los productos que protege, al contener en la denominación la 

expresión “agua” y ser complementada con la expresión “sana” que en últimas 

no le otorga distintividad ni induce en error al consumidor sobre la naturaleza y 

calidad del producto que ampara, ya que lo describe claramente. Teniendo en 

cuenta lo anterior la expresión AGUASANA no puede ser apropiable por una 

sola persona, ya que de ésta manera se privaría a los demás productores de 

este tipo de bienes para poder comercializar y promocionar sus productos  a 

través de una denominación tan común y usual como lo es la marca objeto del 

presente análisis.  

 

 

ANO 2002 

 

IDENTIFICACION DE LA PROVIDENCIA  

Organo: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 

Número: Proceso IP 63 2002 

Fecha:  Agosto 28 de 2002 

Ponente: Dr. Camilo Arciniegas Andrade. 

Partes: Demandante: HERSHEY FOOD CORPORATION. Demandado: 

Superintendencia de Industria y Comercio Tercero interesado: KRAFT 

FOODS, INC. 

TEMA: Acción de Nulidad 

 

SINTESIS DE LOS HECHOS RELEVANTES:   

Probado 

si no 

1. La sociedad KRAFT FOODS, INC. solicitó en Colombia la 

marca KISS COOL. 

 

X 

 



2. La Sociedad HERSHEY FOOD CORPORATION presentó 

oposición contra el registro de la marca solicitada, con base en 

su marca HERSHEY`S  KISSES. 

X  

3. La Superintendencia de Industria y Comercio declaró 

infundada la oposición presentada y como consecuencia 

concedió el registro de la marca KISS COOL.  

 

X 

 

 

 

 

PROBLEMA: La marca HERSHEY`S KISSES en comparación con la marca 

KISS COOL, en caso de coexistir en el mercado pueden llegar a confundir al 

consumidor? 

       Si                      No          Si                 No 

Tesis 1 Tesis 2 

“al realizar el examen sucesivo y 

comparativo de las marcas “KISS 

COOL” y “HERSHEY`S KISSES” se 

concluyó en forma evidente que no 

son semejantes entre sí, no 

existiendo aspectos gráficos ni 

fonéticos que induzcan a error al 

público consumidor. 

 

 

“La normativa andina no permite el 

registro como marcas de aquellos 

signos que sean semejantes o idénticos 

a otros ya registrados o solicitados para 

su registro para los mismos bienes o 

servicios; o respecto de los cuales el 

uso de la marca induzca a confundirla 

con otras. 

La marca notoria es la que goza de gran 

difusión, siendo conocida y aceptada por 

los consumidores de determinada clase 

de productos o servicios...”. 

Fallador: Superintendencia de 

Industria y Comercio. 

Fallador: Tribunal de Justicia de la 

Comunidad Andina. 

Artículos 81, 82 literal a) y 83 literal 

a)Decisión 344. 

Artículos 81, 82 literal a) y 83 literal 

a)Decisión 344. 

 



METODO: EXEGÉTICO 

Ya que se remite de forma íntegra a las normas que regulan el tema en 

cuestión. 

ANALISIS 

Para que una marca pueda ser registrada debe tener  3 requisitos: ser 

perceptible, susceptible de representación gráfica y ser distintivo. La marca 

cuya anulación se pide no cumple con estos requisitos, ya que es similar a la 

marca anteriormente registrada. 

La marca posterior crea confusión respecto de la procedencia empresarial de 

los productos que protege. 

La marca HERSHEY´S KISSES, propiedad del demandante es una marca 

notoria, goza de gran difusión  y reconocimiento por el público consumidor, lo 

que otorga prioridad al registro de esta marca frente a cualquier otra solicitud 

posterior a esta que pueda ser similar o confundible con la registrada. 

 

 

ANO 2002 

 

IDENTIFICACION DE LA PROVIDENCIA  

Organo: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 

Número: Proceso IP 53 2002 

Fecha:  Agosto 14 de 2002 

Ponente: Dra. Olga Inés Navarrete Barrero. 

Partes: Demandante: LAURA ASHLEY MANUFACTURING B.V. Demandado: 

Superintendencia de Industria y Comercio Tercero interesado: VICTORIAN 

DECOR LTDA. 

TEMA: Acción de Nulidad 

 



 

SINTESIS DE LOS HECHOS RELEVANTES:   

Probado 

si no 

1. La sociedad VICTORIAN DECOR LTDA. solicitó en Colombia 

la marca LAURA ASHLEY. 

 

X 

 

2. . La Superintendencia de Industria y Comercio concedió el 

registro de la marca solicitada, sin haberse presentado 

oposiciones por parte de terceros. 

X  

3. La sociedad LAURA ASHLEY MANUFACTURING B.V. no dió 

uso a los recursos de la vía gubernativa, por lo cual solicita 

mediante la acción de nulidad la cancelación del registro de la 

marca solicitada. 

 

X 

 

 

 

 

PROBLEMA: Es posible negar el registro de una nueva marca, con base en el 

registro anterior de un signo idéntico que tenga el carácter de notorio, sin 

importar el país en que haya sido registrado? 

       Si                      No          Si                 No 

Tesis 1 Tesis 2 

“La sociedad LAURA ASHLEY 

MANUFACTURING B.V., no ha 

presentado ante la oficina 

competente de su país el registro a 

favor de la marca “LAURA 

ASHLEY” para distinguir productos 

de la clase 24, como tampoco 

ejerció su derecho de oposición en 

el momento oportuno. 

 

 

 

“El literal f) del artículo 58 de la Decisión 

85 prohíbe que se registren signos 

confundibles con otros ya registrados o 

solicitados para el registro o solicitados 

posteriormente con reivindicación válida 

de una prioridad para productos o 

servicios en una misma clase. 

Se prohíbe el registro de marcas cuando 

existen otras notoriamente conocidas 

registradas en el país o el exterior para 

productos similares o idénticos. Una 

marca es considerada notoria cuando el 

conocimiento de ella vinculada a sus 



productos es ampliamente difundido y 

advertido en el grupo o sector 

económico en el que se desenvuelve 

esa clase de marca...”. 

Fallador: Superintendencia de 

Industria y Comercio. 

Fallador: Tribunal de Justicia de la 

Comunidad Andina. 

Artículos 81, 82 literal a) y 83 literal 

a)Decisión 344. 

Articulo 84, literal e), Decisión 344. 

METODO: EXEGÉTICO 

Ya que se remite de forma íntegra a las normas que regulan el tema en 

cuestión. 

ANÁLISIS 

La solicitud de la marca demandada vulnera los derechos adquiridos por el 

titular de la marca registrada en otro país, ya que son idénticas, lo que 

evidentemente causa riesgo de confusión y asociación en el consumidor, con 

el perjuicio para el titular de la marca prioritaria.  

Además, la marca en la cual se basa esta demanda goza de notoriedad. 

Dicha notoriedad se predica del conocimiento y difusión que la marca tiene en 

el país de conflicto o en el exterior, lo que le otorga aún mayor protección 

respecto a las solicitudes hechas por terceros que sean idénticas o similares a 

la registrada con anterioridad, sin importar que dicho título proceda de otro 

país. 

 

ANO 2001 

 

IDENTIFICACION DE LA PROVIDENCIA  

Organo: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 

Número: Proceso IP 31 2001 

Fecha:  Mayo 13 de 2001 



Ponente: Dr. Ernesto Munoz Borrero 

Partes: Demandante: SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. Demandado: 

Ministro de Industrias, Comercio, industrialización y Pesca, el Procurador 

General del Estado y el Director Nacional de Propiedad Industrial, Tercero 

interesado: ELABORADOS DE CAFÉ ELCAFE C.A. 

TEMA: Acción de Nulidad 

 

SINTESIS DE LOS HECHOS RELEVANTES:   

Probado 

si no 

1. Sociedad ELABORADOS DE CAFÉ ELCAFE C.A. solicitó en 

Ecuador la marca PRES – CAFÉ. 

 

X 

 

2. La sociedad SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. 

presentó oposición en contra de la marca solicitada, con base en 

su marca NES – CAFÉ. 

 

X 

 

3. Mediante la Resolución No. 0957704, la oficina de marcas de 

Ecuador declaró infundada la oposición presentada por la 

sociedad SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. concediendo 

el registro de la marca solicitada. 

 

X 

 

PROBLEMA: Si dos marcas son similares en los aspectos fonéticos, gráficos 

y visuales y además protegen los mismos productos, la marca posterior es 

irregistrable? 

       Si                      No           Si                No          Si                 No 

Tesis 1 Tesis 2 Tesis 3 

“Negativa de los 

fundamentos de la 

demanda y legalidad y 

validez de la resolución 

impugnada”. 

 

 “Legitimidad del acto 

administrativo 

impugnado”. 

“De conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 

81 de la Decisión 344, 

un signo que no reúna 

los requisitos de 

perceptibilidad, 



distintividad y 

susceptibilidad de 

representación gráfica, 

no puede ser 

considerado apto para 

el registro marcario, 

como tampoco deberá 

estar incurso en las 

causales de 

irregistrabilidad de los 

artículos 82 y 83 de la 

citada Decisión”.  

 

Fallador: Ministro de 

Industrias, Comercio, 

Integración y Pesca 

Fallador: Procurador 

General del Estado. 

Fallador: Tribunal de 

Justicia de la 

Comunidad Andina. 

Articulo 81, Decisión 344. Artículo 81, Decisión 344. Artículos 81, 82 literal 

a)  83 literales a) y d), 

87 literal a), 89 y 93, 

Decisión 344. 

 

METODO: EXEGÉTICO 

Ya que se remite de forma íntegra a las normas que regulan el tema en 

cuestión. 

 

 

 

 

 



ANÁLISIS 

 

No podrán ser registrados los signos que causen confusión en el público 

consumidor con otra marca anteriormente solicitada para el registro o con las 

que se encuentran registradas sobre los mismos productos, porque no poseen 

suficiente fuerza distintiva. 

En este caso, las marcas en conflicto protegen los productos comprendidos en 

la Clase Internacional 30, para ser mas exactos, productos relacionados con 

el café. Lo anterior sumado a las similitudes fonéticas, auditivas y visuales 

entre las dos marcas, hacen que la marca posteriormente solicitada PRES – 

CAFÉ sea irregistrable a la luz de lo dispuesto en la legislación marcaria. 

Adicionalmente, es de tener en cuenta que la marca prioritaria es notoria, 

razón por la cual goza de protección por la normatividad comunitaria; la 

similitud de un signo con otro notoriamente conocido es causal para negar su 

registro. 

 

 

ANO 2001 

 

IDENTIFICACION DE LA PROVIDENCIA  

Organo: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 

Número: Proceso IP 101 2001 

Fecha:  Marzo 27 de 2001 

Ponente: Dr. Guillermo Chahin Lizacano 

Partes: Demandante: MC DONALD`S CORPORATION Demandado: Olga 

Beatriz Romero de la Torre. 

TEMA: Acción de Nulidad 

 

SÍNTESIS DE LOS HECHOS RELEVANTES:   

Probado 

si no 



1. La demandada abrió y mantuvo varios restaurantes bajo el 

nombre de MC DONALD`S teniendo pleno conocimiento de la 

existencia de esta marca. 

 

X 

 

2. La sociedad MC DONALDS CORPORATION interpuso 

demanda de nulidad en contra del uso y actos de comercio del 

nombre comercial y marca registrada MC`DONALDS. 

 

X 

 

PROBLEMA: Es posible brindar protección efectiva a los nombres 

comerciales y marcas notoriamente conocidas frente al uso de las mismas por 

parte de terceros no autorizados por medio de la autoridad administrativa 

correspondiente? 

         Si                  No 

Tesis  

“No hay lugar al registro de marcas cuando la que se pretenda inscribir en el 

registro de la propiedad industrial sea confundible con otra notoriamente 

conocida en el país o en el exterior, independientemente de la clase de los 

productos o servicios para los cuales se solicita el registro. El régimen 

especial de protección a la marca notoria y a los nombres comerciales 

notorios en el ordenamiento comunitario andino, está dirigido a proteger al 

productor de prácticas de competencia desleal y a los consumidores de los 

engaños a que pueden verse sometidos por los artificios de los imitadores”. 

 

Fallador: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 

 

Artículos 83 literales d) e), 108 inciso final. 87, Decisión 344. 

 

METODO: EXEGÉTICO 

Ya que se remite de forma íntegra a las normas que regulan el tema en 

cuestión. 

 



ANÁLISIS 

Es claro entonces que el titular de una marca o nombre comercial 

notoriamente conocido tiene una completa protección sobre los derechos 

adquiridos con  los mismos, toda vez que dicha protección no se limita solo a 

impedir que terceros usen estas denominaciones; también permite que el 

titular de los signos pueda acudir a la administración e iniciar las acciones 

pertinentes, desde impedir el uso de la marca o nombre comercial en 

productos o establecimientos de comercio, hasta solicitar la cancelación de la 

marca que esté vulnerando sus derechos adquiridos. 

En este caso la demandante usó indebidamente el nombre comercial 

MCDONALDS así como las marcas propiedad del demandante, razón por la 

cual, y dando aplicación al régimen de protección marcario, ésta debe 

abstenerse de seguir usando dichos signos en el comercio. 

 

 

ANO 2001 

IDENTIFICACION DE LA PROVIDENCIA  

Organo: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 

Número: Proceso IP 31 2001 

Fecha:  Abril 18 de 2001 

Ponente: Dr. Luis Enrique Farias Mata 

Partes: Demandante: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. 

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero interesado: 

SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. 

TEMA: Acción de Nulidad 

 

SINTESIS DE LOS HECHOS RELEVANTES:   

Probado 

Si no 

1. Sociedad SOCIETE DES PRODUITS NESTLE solicitó en   



Colombia la marca FIT N FRESH. X 

2. La sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS presentó 

oposición en contra de la marca solicitada, con base en su 

marca FINESSE. 

 

X 

 

3. Mediante las Resoluciones Nos. 9709, 16847 y 24913 la 

oficina de marcas de Colombia declaró infundada la oposición 

presentada por la sociedad ALPINA PRODUCTOS 

ALIMENTICIOS, concediendo el registro de la marca solicitada. 

 

X 

 

PROBLEMA: La marca FINESSE en comparación con la marca FIT 

N`FRESH, en caso de coexistir en el mercado pueden llegar a confundir al 

consumidor? 

       Si                      No          Si                 No 

Tesis 1 Tesis 2 

“Del examen sucesivo y 

comparativo de las marcas FIT’N 

FRESH y FINESSE, se concluye en 

forma evidente que éstas no son 

semejantes y que no existe 

confundibilidad entre las mismas en 

los aspectos gráfico, ortográfico y 

fonético, y, por lo tanto, de coexistir 

en el mercado, no conducirían a 

error al público consumidor”. 

 

“La marca, como signo perceptible 

capaz de distinguir en el mercado los 

productos o servicios provenientes, o 

comercializados por una persona, en 

relación con los idénticos o similares 

producidos o comercializados por otra, 

postula también, y por sí misma, la 

necesaria concurrencia de las otras 

características, perceptibilidad y 

viabilidad de representación gráfica del 

signo que pretenda identificar tales 

productos o servicios, so pena de que 

éste resulte irregistrable”.  

Fallador: Superintendencia de 

Industria y Comercio. 

Fallador: Tribunal de Justicia de la 

Comunidad Andina. 

Articulo 81, Decisión 344. Artículo 83 literal a), Decisión 344. 



METODO: EXEGÉTICO 

Ya que se remite de forma íntegra a las normas que regulan el tema en 

cuestión. 

ANALISIS 

 

Como conclusión, para hacer el análisis comparativo de las marcas en 

cuestión no solo es necesario observarlas de manera separada y fraccionando 

sus sílabas, ya que es evidente que el público consumidor al momento de 

elegir el producto o servicio no realizará ejercicio alguno de fraccionamiento 

de la marca. 

 

En este caso, al observar las marcas en conjunto se llega a la conclusión de 

que son confundibles, razón por la cual el público consumidor puede verse 

afectado, por lo que estas marcas no pueden coexistir en el mercado. 

 

 

ANO 2001 

IDENTIFICACION DE LA PROVIDENCIA  

Organo: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 

Número: Proceso IP 84 2000 

Fecha:  Marzo 21 de 2001 

Ponente: Dr. Luis Enrique Farias Mata 

Partes: Demandante: CERVECERIA BACKUS & JOHNSTON S.A. 

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero interesado: 

GASEOSAS POSADA TOBON S.A. 

TEMA: Acción de Nulidad 

 

SINTESIS DE LOS HECHOS RELEVANTES:   

Probado 

si no 

1. Sociedad GASEOSAS POSADA TOBON S.A. solicitó en   



Colombia la marca KRISTAL. X 

2. La sociedad CERVECERIA BACKUS & JOHNSTON S.A. 

presentó oposición en contra de la marca solicitada, con base en 

su marca CRISTAL. 

 

X 

 

3. Mediante las Resoluciones Nos. 21277 y 25192, la oficina de 

marcas de Colombia declaró infundada la oposición presentada 

por la sociedad CERVECERIA BACKUS & JOHNSTON S.A., 

concediendo el registro de la marca solicitada. 

 

X 

 

PROBLEMA: La existencia de un registro de marca anterior cuyo titular es el 

solicitante actual de una marca similar o idéntica a la registrada, le da 

prioridad sobre un tercero opositor que tiene como argumento una marca 

similar a la solicitada? 

       Si                      No          Si                 No 

Tesis 1 Tesis 2 

“Se declaró infundada la 

observación formulada contra la 

solicitud en mención por la sociedad 

CERVECERÍA BACKUS Y 

JOHNSTON S.A., con domicilio en 

Lima, República del Perú, ahora 

demandante, basándose 

acertadamente en que la sociedad 

GASEOSAS POSADA TOBON 

S.A., es titular del certificado No. 

11969 válido hasta el 24 de marzo 

del 2004; habida cuenta de ello, es 

indudable que la sociedad 

GASEOSAS POSADA TOBON 

S.A., tiene un derecho adquirido 

“Entre las facultades de gozar y 

disponer de la marca registrada, se 

admite la posibilidad de utilizarla de 

«modo tal que difiera de la forma en que 

fue registrada sólo en cuanto a detalles 

o elementos que no alteren su carácter 

distintivo», uso que en todo caso «no 

disminuirá la protección que 

corresponda a la marca», conforme a lo 

establecido por el último párrafo del 

artículo 110 de la Decisión 344.  

El propietario de la marca inscrita podrá 

presentar nuevas solicitudes de registro 

respecto de signos que constituyan una 

derivación de la marca ya protegida, y 



sobre la expresión CRISTAL, lo que 

no se puede desconocer”. 

 

por tanto, del derecho previamente 

adquirido, siempre que la nueva solicitud 

comprenda la misma marca con 

variaciones no sustanciales, y, además, 

que los productos reivindicados en la 

solicitud correspondan a los amparados 

por la marca ya registrada. 

Fallador: Superintendencia de 

Industria y Comercio. 

Fallador: Tribunal de Justicia de la 

Comunidad Andina. 

Articulo 81, 83 literales a) d), 87, 88, 

93 y 103, Decisión 344. 

Articulo 81, 83 literales a) d), 87, 88, 93 

y 103, Decisión 344. 

METODO: EXEGÉTICO 

Ya que se remite de forma íntegra a las normas que regulan el tema en 

cuestión. 

 

ANALISIS 

En el presente caso, el tercero interesado, propietario de la marca cuya 

anulación se solicita, posee el registro prioritario de la marca CRISTAL, lo que 

le da el derecho de presentar solicitudes de marcas similares como lo es la 

marca KRISTAL, sin perjuicio de la existencia de una solicitud anterior de un 

tercero, en este caso, la marca CRISTAL, signo en el cual se basa la presente 

demanda; por lo tanto las decisiones tomadas por la Superintendencia y por el 

Tribunal, se ajustan a derecho teniendo en cuenta las normas vigentes. 

 

 

ANO 2000 

 

IDENTIFICACION DE LA PROVIDENCIA  

Organo: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 



Número: Proceso IP 63 2000 

Fecha:  Octubre 4 de 2001 

Ponente: Dr. Gualberto Dávalos García. 

Partes: Demandante: SOCIEDAD INTERNACIONAL DE LICORES LTDA. 

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero interesado: 

MACDONALD GREENLESS LIMITED 

TEMA: Acción de Nulidad 

 

SINTESIS DE LOS HECHOS RELEVANTES:   

Probado 

si no 

1. La SOCIEDAD INTERNACIONAL DE LICORES LTDA., 

solicitó en Colombia la marca LORD PARK. 

 

X 

 

2. La sociedad MACDONALD GREENLESS LIMITED solicitó 

posteriormente el registro de la marca OLD PARR.  

 

X 

 

3. La marca LORD PARK fue publicada posteriormente, y como 

consecuencia de ello la sociedad MACDONALD GREENLESS 

presentó oposición en contra de la marca LORD PARK. 

 

X 

 

 

 

 

4. La Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada 

la oposición presentada y como consecuencia negó el registro 

de la marca LORD PARK.  

X  

PROBLEMA: La notoriedad que se predica de una marca es suficiente para 

negar el registro de otras marcas similares, aunque sus solicitudes sean 

anteriores? 

       Si                      No          Si                 No 

Tesis 1 Tesis 2 

“Es de agregar que la sociedad 

INTERNACIONAL DE LICORES 

LTDA, no demostró ante la oficina 

“La protección a la marca notoria se 

debe a la gran difusión que tiene, la cual 

le ha permitido el ser conocida por los 



nacional competente y en la 

oportunidad legal pertinente dentro 

de la vía gubernativa, tener un 

mejor derecho o prioridad marcaria 

sobre el registro de la marca "OLD 

PARR" (mixta) para distinguir los 

productos comprendidos en la clase 

33ª de la nomenclatura vigente”. 

 

consumidores del bien producido o 

servicio ofertado, independientemente 

de si la marca se halla registrada en el 

país en el cual se ha presentado la 

solicitud para el registro de la marca 

semejante que pueda inducir a 

confusión. 

 

Fallador: Superintendencia de 

Industria y Comercio. 

Fallador: Tribunal de Justicia de la 

Comunidad Andina. 

Articulo 81, Decisión 344. Articulo 81, 83 literal a), 96, 146 y 14, 

Decisión 344. 

METODO: EXEGÉTICO 

Ya que se remite de forma íntegra a las normas que regulan el tema en 

cuestión. 

ANALISIS 

En el presente caso, el Tribunal Andino otorga prioridad a la solicitud de 

registro de la marca OLD PARR, toda vez que es una marca notoriamente 

conocida. Lo anterior sin perjuicio de solicitudes anteriores en el país de 

conflicto, ya que el solo hecho de que la marca esté registrada en otro u otros 

países miembros  y goce de reconocimiento en el país de conflicto, hacen que 

la marca sea notoria y registrable a luz de las disposiciones legales vigentes. 

 

 

ANO 2000 

 

IDENTIFICACION DE LA PROVIDENCIA  

Organo: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 



Número: Proceso IP 82 2000 

Fecha:  Marzo 2 de 2000 

Ponente: Dr. Gualberto Dávalos García. 

Partes: Demandante: WARNER – LAMBERT COMPANY. Demandado: 

Ministro de Industrias, Comercio, industrialización y Pesca, el Procurador 

General del Estado y el Director Nacional de Propiedad Industrial. 

TEMA: Acción de Nulidad 

 

SINTESIS DE LOS HECHOS RELEVANTES:   

Probado 

si no 

1. Sociedad WARNER – LAMBERT COMPANY solicitó en 

Ecuador la marca  tridimensional consistente en un DISENO DE 

BOTELLA DE LISTERINE.  

 

X 

 

2. La oficina de marcas de Ecuador decidió negar de oficio el 

registro de la marca solicitada por cuanto ésta no cumplía con 

los requisitos necesarios para ser registrada. 

 

X 

 

PROBLEMA: Una marca tridimensional que sea similar a otros productos de 

uso habitual es irregistrable per se? 

       Si                      No           Si                No          Si                 No 

Tesis 1 Tesis 2 Tesis 3 

“legalidad y validez de las 

resoluciones impugnadas 

y negativa de los 

fundamentos de la 

demanda”. 

 

 “Por otro lado, el literal 

b) del artículo 82 de la 

Decisión 344, 

fundamento de la 

Resolución del Director 

Nacional de Propiedad 

Industrial, claramente 

establece que no podrán 

registrarse como marcas 

los signos que consistan 

“Un signo para poder 

ser registrado como 

marca debe ser 

perceptible, distintivo y 

susceptible de 

representación gráfica. 

No existe ninguna 

restricción en la 

normativa comunitaria 

que impida el registro 



en formas usuales de los 

productos o de sus 

envases”. 

como marca de un 

envase o un signo 

tridimensional, siempre 

que éste cumpla con 

las exigencias que 

vienen de ser 

señaladas y que no se 

encuentre dentro de las 

prohibiciones del 

artículo 82 de la 

Decisión 344 sobre 

propiedad industrial. Un 

envase que por sí solo 

permite a un grupo de 

consumidores 

identificar, sin 

necesidad de requerir 

etiqueta alguna debido 

a su diseño, sus 

particularidades o su 

especial forma, lo 

distinguen de otros 

envases de productos 

similares o de uso 

habitual se dice que 

tiene facultad distintiva 

y puede ser registrado 

como marca; pero si 

además es conocido 



por los consumidores 

frecuentes de ese 

producto o servicio 

puede tener la 

condición de notoria”.  

Fallador: Ministro de 

Industrias, Comercio, 

Integración y Pesca 

Fallador: Procurador 

General del Estado. 

Fallador: Tribunal de 

Justicia de la 

Comunidad Andina. 

Articulo 82 literal b), 

Decisión 344. 

Artículo 82 literal b), 

Decisión 344. 

Artículos 81, 82 literal 

b)  83 literales e), 87, 

88 y 96, Decisión 344. 

METODO: EXEGÉTICO 

Ya que se remite de forma íntegra a las normas que regulan el tema en 

cuestión. 

ANALISIS 

Teniendo en cuenta la posición adoptada por el Tribunal, es posible concluir 

que las marcas tridimensionales pueden ser registrables, aunque estas sean 

similares a productos de uso común, siempre y cuando la marca en mención 

sea reconocida por sí sola, es decir, que goce de suficiente distintividad para 

ser diferenciada por el público consumidor. Pero, si además dicha marca tiene 

el carácter de notoria, con mayor razón es una marca registrable. 

En este caso, la marca objeto de ésta demanda goza de suficientes elementos 

que le otorgan distintividad para ser registrada. Lo anterior sumado a la 

notoriedad que de ésta marca se predica, le otorgan a la misma una 

protección especial respecto a su registro y al registro de marcas similares a 

la protegida. 

 



ANO 2000 

 

IDENTIFICACION DE LA PROVIDENCIA  

Organo: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 

Número: Proceso IP 41 2000 

Fecha:  Agosto 9 de 2001 

Ponente: Dr. Luis Henrique Farías Matas. 

Partes: Demandante: THE PROCTER & GAMBLE COMPANY. Demandado: 

Superintendencia de Industria y Comercio Tercero interesado: PROQUIM 

TEMA: Acción de Nulidad 

 

SÍNTESIS DE LOS HECHOS RELEVANTES:   

Probado 

si no 

1. La sociedad PROQUIM solicitó en Colombia la marca 

MURIEL. 

 

X 

 

2. La sociedad THE PROCTER & GAMBLE COMPANY presentó 

oposición en contra de la marca solicitada, con base en su 

marca ARIEL.  

 

X 

 

3. La Superintendencia de Industria y Comercio declaró 

infundada la Oposición presentada por THE PROCTER & 

GAMBLE COMPANY, y como consecuencia concedió el registro 

de la marca MURIEL.  

 

X 

 

 

 

 

 

PROBLEMA: La marca ARIEL en comparación con la marca MURIEL, en 

caso de coexistir en el mercado pueden llegar a confundir al consumidor? 

       Si                      No          Si                 No 

Tesis 1 Tesis 2 

“Del "examen sucesivo y 

comparativo de las marcas ‘ARIEL’ 

(mixta) y ‘MURIEL’ en debate, se 

“De ahí que la distintividad sea 

indispensable para la acreditación de 



concluye en forma evidente que 

éstas no son semejantes entre sí y 

no existe confundibilidad entre las 

mismas en los aspectos gráficos, 

ortográficos y fonéticos, y por lo 

tanto, de coexistir en el mercado no 

conllevarían a error al público 

consumidor, estando descartada la 

posibilidad de confusión directa e 

indirecta entre los mismos”. 

dicho signo como marca. Cuando éste 

resulta incapaz de diferenciar de otros, 

productos o servicios de la misma clase, 

y respecto de la cual pueda también 

desprenderse confusión  

 respecto a los servicios o productos 

fabricados, producidos o prestados por 

diferentes empresarios, no puede 

reconocérsele a dicho signo la calidad 

de marca”. 

Fallador: Superintendencia de 

Industria y Comercio. 

Fallador: Tribunal de Justicia de la 

Comunidad Andina. 

Articulo 81, Decisión 344. Articulo 81, 83 literal a), Decisión 344. 

METODO: EXEGÉTICO 

Ya que se remite de forma íntegra a las normas que regulan el tema en 

cuestión. 

ANALISIS 

En este caso, se trata una marca anteriormente registrada como lo es ARIEL. 

La marca demandada fue solicitada para proteger los mismos productos 

amparados con la marca ARIEL, y adicionalmente presenta similitudes 

fonéticas, auditivas, gráficas y visuales suficientes con la marca prioritaria 

como para causar confusión el público consumidor, y por ende ser 

irregistrable. 

 

 

ANO 2000 

IDENTIFICACION DE LA PROVIDENCIA  

Organo: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 

Número: Proceso IP 50 2000 



Fecha:  Julio 28 de 2000 

Ponente: Dr. Guillermo Chahin Lizcano. 

Partes: Demandante: WARNER – LAMBERT COMPANY. Demandado: 

Ministro de Industrias, Comercio, industrialización y Pesca, el Procurador 

General del Estado y el Director Nacional de Propiedad Industrial. Tercero 

interesado: LABORATORIOS CHILE S.A. 

TEMA: Acción de Nulidad 

 

SINTESIS DE LOS HECHOS RELEVANTES:   

Probado 

si no 

1. Sociedad LABORATORIOS CHILE S.A. solicitó en Ecuador la 

marca  ORODINA.  

 

X 

 

2. La sociedad WARNER – LAMBERT COMPANY presentó 

oposición en contra de la marca solicitada con base en su marca 

ORALDINE. 

 

 

X 

 

2. La oficina de marcas de Ecuador declaró infundada la 

oposición presentada por la sociedad WARNER – LAMBERT 

COMPANY, y como consecuencia concedió el registro de la 

marca ORODINA. 

 

X 

 

PROBLEMA: La marca ORALDINE en comparación con la marca ORODINA, 

aunque la primera sea notoria, es causal para que la posterior sea negada? 

       Si                      No           Si                No          Si                 No 

Tesis 1 Tesis 2 Tesis 3 

Excepciona 

argumentando “la 

legalidad y validez de la 

resolución impugnada y 

negando los fundamentos 

 “Niega los fundamentos 

de hecho y de derecho 

de la demanda y alega la 

validez de la resolución 

impugnada.”. 

“La protección legal 

comunitaria a la marca 

notoria, reconoce al 

titular de la misma otros 

derechos que no 



de hecho y de derecho de 

la acción propuesta”. 

 

confiere el registro de 

las marcas comunes”.  

 

Fallador: Ministro de 

Industrias, Comercio, 

Integración y Pesca 

Fallador: Procurador 

General del Estado. 

Fallador: Tribunal de 

Justicia de la 

Comunidad Andina. 

Articulo 81, Decisión 344. Artículo 81, Decisión 344. Artículos 81, 82, 83 

literales a) d) y e), 

Decisión 344. 

METODO: EXEGÉTICO 

Ya que se remite de forma íntegra a las normas que regulan el tema en 

cuestión. 

ANALISIS 

Es de advertir que dentro del alcance de la protección especial que otorga la 

notoriedad comprobada está lo que dispone el artículo 83, literal e), cuando 

señala que se puede producir confusión con una marca notoriamente 

conocida, si existe similitud, sin tener en cuenta la clase de los productos o 

servicios a que ella se refiere ni tampoco aquellos para los cuales se solicita el 

registro. 

En este caso se trata de una marca solicitada posteriormente, considerada 

como similar frente a una marca prioritaria notoriamente conocida, tanto en los 

aspectos gráficos, ortográficos visuales y auditivos, como en los productos 

que protege cada una, lo que le otorga a la marca prioritaria una protección 

especial frente a marcas similares. 

 

ANO 2000 

 

IDENTIFICACION DE LA PROVIDENCIA  

Organo: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 



Número: Proceso IP 30 2000 

Fecha:  Marzo 22 de 2000 

Ponente: Dr. Guillermo Chahín Lizcano 

Partes: Demandante: SMITHKILE BEECHAM. Demandado: Superintendencia 

de Industria y Comercio. Tercero interesado: FARMA DE COLOMBIA S.A. 

TEMA: Acción de Nulidad 

 

SINTESIS DE LOS HECHOS RELEVANTES:   

Probado 

si no 

1. Sociedad FARMA DE COLOMBIA S.A solicitó en Colombia la 

marca AMOZUL. 

 

X 

 

2. La sociedad SMITHKLINE BEECHAM presentó oposición en 

contra de la marca solicitada con base en su marca AMOXIL. 

 

X 

 

2. La Superintendencia de Industria y Comercio declaró 

infundada la oposición presentada por la sociedad SMITHKLINE 

BEECHAM y como consecuencia concedió el registro de la 

marca AMOZUL. 

 

X 

 

PROBLEMA: La marca AMOXIL en comparación con la marca AMOZUL, en 

caso de coexistir en el mercado pueden llegar a confundir gravemente al 

consumidor ,teniendo en cuenta que los productos que protegen son 

farmacéuticos? 

       Si                      No           Si                No 

Tesis 1 Tesis 2 

Con su expedición no incurrió en 

las violaciones señaladas por la 

demandante y que, al contrario, 

ellos se profirieron de conformidad 

con las atribuciones legales 

otorgadas por el Decreto 2153 de 

1992 y la Decisión 344 de la 

 “En cuanto a productos farmacéuticos, 

resulta de gran importancia determinar la 

utilización o destino de los mismos, dado 

que algunos de ellos corresponden a 

productos de delicada aplicación, cuyo 

consumo erróneo puede causar daños 

irreparables en la salud del consumidor. 



Comisión del Acuerdo de 

Cartagena, por ende, con plena 

competencia para estudiar y 

resolver sobre las solicitudes de 

registro de marcas y que con la 

actuación administrativa por ella 

adelantada se cumplió al trámite 

previsto para la materia, 

garantizándose el debido proceso 

y el derecho de defensa. ”. 

 

Por tanto, lo recomendable en estos 

casos es aplicar, al momento del análisis 

de las marcas confrontadas, un criterio 

más riguroso, que busque prevenir 

eventuales confusiones en el público 

consumidor, dada la naturaleza de los 

productos con ellas identificados”. 

Fallador: Superintendencia de 

Industria y Comercio 

Fallador: Tribunal de Justicia de la 

Comunidad Andina. 

Articulo 81, Decisión 344. 81, 83 literal a), 102 y 113, Decisión 344. 

METODO: EXEGÉTICO 

Ya que se remite de forma íntegra a las normas que regulan el tema en 

cuestión. 

ANALISIS 

Este análisis se refiere a dos marcas que protegen productos comprendidos 

dentro de la clase 5 Internacional, más específicamente productos 

farmacéuticos. Si se analizan con detenimiento las marcas en cuestión, es 

posible llegar a la conclusión de que público consumidor medio podría verse 

confundido al encontrarse con dos marcas que guardan tales similitudes, para 

proteger los mismos productos, lo que eventualmente puede llegar a causar 

un gran daño en la salud del consumidor, ya que este puede llegar a adquirir y 

 consumir un producto que no necesitaba, con el consiguiente perjuicio para 

su salud. 

 

En este orden de ideas, como lo manifiesta el Tribunal, cuando se trata de la 



comparación de marcas que protegen productos farmacéuticos, es necesario 

ser más cuidadoso y rígido en la determinación de la confundibilidad o no de 

las marcas. 

 

ANO 1999 

 

IDENTIFICACION DE LA PROVIDENCIA  

Organo: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 

Número: Proceso IP 40 1999 

Fecha:  Noviembre 26 de 1999 

Ponente: Dr. Luis Henrique Farías Matas. 

Partes: Demandante: ESCADA AG. Demandado: Superintendencia de 

Industria y Comercio Tercero interesado: FRED PERRY SPORTWEAR 

LIMITED. 

TEMA: Acción de Nulidad 

 

SINTESIS DE LOS HECHOS RELEVANTES:   

Probado 

si no 

1. La sociedad ESCADA AG solicitó en Colombia la marca 

LAUREL. 

 

X 

 

2. La Superintendencia de Industria y Comercio negó de oficio el 

registro de la marca solicitada, con base en la existencia de la 

marca figurativa correspondiente a la representación de una 

corona de laurel, registrada por la sociedad FRED PERRY 

SPORTWEAR LIMITED.  

 

X 

 

 

 

 

PROBLEMA: Las similitudes conceptuales existentes entre las marcas en 

conflicto son suficientes para que el registro de la marca posteriormente 

solicitada sea denegado? 

       Si                      No          Si                 No 



 

Tesis 1 

 

Tesis 2 

“Se concluye en que tienen mayor 

significación o peso comparativo las 

semejanzas existentes, antes que 

las diferencias. Por tanto, no cabe 

duda de que la similitud entre ellas 

originaría inevitablemente el riesgo 

de confusión, induciendo a error al 

consumidor en la identificación de 

una y otra, y por tanto se vería 

afectada la libre escogencia de los 

productos amparados por ambas 

marcas, las cuales pertenecen a la 

misma clase 25 del nomenclator 

correspondiente.”. 

 

“Al proscribir el riesgo de confusión 

dentro del registro marcario, el inciso a) 

del artículo 83 de la Decisión 344 trata 

de evitar el engaño que pueda 

producirse en el comercio y respecto del 

usuario sobre la procedencia, 

naturaleza, modo de fabricación, 

características o cualidades, o acerca de 

la aptitud de los productos o servicios de 

que se trate para el uso al cual han sido 

destinados”. 

 

Fallador: Superintendencia de 

Industria y Comercio. 

Fallador: Tribunal de Justicia de la 

Comunidad Andina. 

 

Articulo 83 literal a), Decisión 344. 

 

Articulo 83 literal a), Decisión 344. 

 

METODO: EXEGÉTICO 

 

 

Ya que se remite de forma íntegra a las normas que regulan el tema en 

cuestión. 

 

 



ANALISIS 

El caso en mención hace referencia a la confusión que se puede presentar 

entre una marca prioritaria figurativa de una “corona de laurel” frente a una 

marca posteriormente solicitada como LAUREL. Si se da aplicación a la 

legislación andina es posible  concluir que dichas marcas pueden ser 

confundibles sobre todo en el aspecto conceptual, toda vez que el público 

consumidor al observar una marca nominativa que en forma gráfica podría 

evocar una corona de laurel (marca registrada), podría verse confundido no 

solo en cuanto pueda llegar a pensar que se trata de la misma marca, sino en 

caer en error sobre la procedencia empresarial de los productos protegidos 

con cada marca, razón por la cual marca posteriormente solicitada no sería 

susceptible de registro a la luz de las disposiciones legales vigentes. 

 

 

ANO 1999 

 

IDENTIFICACION DE LA PROVIDENCIA  

Organo: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 

Número: Proceso IP 21 1999 

Fecha:  Octubre 20 de 1999 

Ponente:  

Partes: Demandante: QUALA S.A.. Demandado: Superintendencia de 

Industria y Comercio Tercero interesado: INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL 

S.A. 

TEMA: Acción de Nulidad 

 

SINTESIS DE LOS HECHOS RELEVANTES:   

Probado 

si no 

1. La sociedad INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A. solicitó   



en Colombia la marca SUMMER JUICE. X 

2. La Superintendencia De Industria y Comercio concedió el 

registro de la marca solicitada sin haberse presentado 

oposiciones por ningún tercero.  

 

X 

 

3. La sociedad QUALA S.A. considera que la marca solicitada es 

descriptiva; sin embargo  no utilizó los recursos en la vía 

administrativa, por lo cual interpuso acción de nulidad contra la 

Resolución que concedió el registro de la marca SUMMER 

JUICE. 

 

X 

 

 

 

 

PROBLEMA: Es posible obtener el registro de una marca que describa e 

indique los productos o servicios identificados con la misma? 

       Si                      No          Si                 No 

Tesis 1 Tesis 2 

Considera que la resolución Nº 

7391 del 05 de abril d 1995, "no es 

nula, se ajusta a pleno derecho y a 

las disposiciones legales vigentes 

sobre marcas. Además, es de 

precisar que la marca concedida no 

encuadra dentro de las causales de 

irregistrabilidad contempladas en 

las normas legales vigentes, es 

novedosa, visible y suficientemente 

distintiva." 

“Un signo solicitado para registro es 

genérico cuando los empresarios de un 

determinado sector económico lo utilizan 

para señalar el producto o servicio que 

desean proteger, o cuando por sí solo 

identifica dichos productos o servicios. 

De manera que no sería admisible que 

un empresario pretendiera apropiarse 

del signo común que utilizado en el 

lenguaje corriente señalara las 

características generales de bienes de 

un determinado sector de producción”. 

Fallador: Superintendencia de 

Industria y Comercio. 

Fallador: Tribunal de Justicia de la 

Comunidad Andina. 

Articulo 81, Decisión 344. Artículos 81, 82 literales a), d), e) y h.,  

Decisión 344. 



METODO: EXEGÉTICO 

Ya que se remite de forma íntegra a las normas que regulan el tema en 

cuestión. 

ANALISIS 

En este caso aunque la marca SUMMER JUICE significa en español “Jugo de 

verano”, y la denominación JUICE puede llegar a ser genérica de los 

productos contenidos en la Clase Internacional 32 la expresión “summer” le 

otorga distintividad a la marca en conflicto, toda vez que al analizar dicha 

expresión, podemos concluir que ésta no puede ser considerada como 

genérica ni descriptiva de los productos protegidos por la clase 32. 

 

ANO 1999 

 

IDENTIFICACION DE LA PROVIDENCIA  

Organo: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 

Número: Proceso IP 33 1999 

Fecha:  Septiembre 8 de 1999 

Ponente: Dr. Luis Henrique Farías Matas. 

Partes: Demandante: P & A D`NOFRIO S.A. Demandado: Ministro de 

Industrias, Comercio, Integración y Pesca, el Procurador General del Estado. 

Tercero interesado: SALGADO y CÍA. S.A. 

TEMA: Acción de Nulidad 

 

SINTESIS DE LOS HECHOS RELEVANTES:   

Probado 

si no 

1. Sociedad  P & A D`NOFRIO S.A. solicitó en Ecuador la marca 

SUBLIME. 

 

X 

 

2. La sociedad SALGADO Y CIA S.A. presentó oposición en 

contra de la marca solicitada con base en su marca SUBLIME. 

 

X 

 



2. La oficina de marcas de Ecuador declaró fundada la oposición 

presentada por la sociedad SALGADO Y CIA S.A. y como 

consecuencia negó el registro de la marca SUBLIME solicitada 

por S & A D`NOFRIO S.A. 

 

X 

 

PROBLEMA: Una Marca, aunque sea distintiva y susceptible de 

representación gráfica, si es similar o idéntica a una anterior es irregistrable? 

       Si                      No           Si                No          Si                 No 

Tesis 1 Tesis 2 Tesis 3 

Excepciona 

argumentando la 

legalidad y validez de la 

resolución impugnada y 

negando los fundamentos 

de hecho y de derecho de 

la acción propuesta. 

 

 Niega los fundamentos 

de hecho y de derecho 

de la demanda y alega la 

validez de la resolución 

impugnada”. 

“Para poderse registrar 

como marca los signos 

tienen que ser 

perceptibles, 

suficientemente 

distintivos y 

susceptibles de 

representación gráfica 

tal como lo prescribe el 

artículo 81 de la 

Decisión 344. 

La registrabilidad no se 

asegura solo por el 

cumplimiento de los 

requisitos 

anteriormente 

mencionados sino que 

el signo no debe 

incurrir en ninguna de 

las prohibiciones 

especificadas en los 



artículos 82 y 83 de la 

Decisión 344. 

La identidad o 

semejanza entre un 

signo solicitado y otro 

anteriormente 

registrado es un 

impedimento para el 

registro cuando tales 

signos puedan inducir 

al público a error”.  

Fallador: Ministro de 

Industrias, Comercio, 

Integración y Pesca 

Fallador: Procurador 

General del Estado. 

Fallador: Tribunal de 

Justicia de la 

Comunidad Andina. 

Artículos 81, 82 literal a), 

83 literal a) y 95., 

Decisión 344. 

Artículos 81, 82 literal a), 

83 literal a) y 95., 

Decisión 344. 

Artículos 81, 82 literal 

a), 83 literal a) y 95., 

Decisión 344. 

METODO: EXEGÉTICO 

Ya que se remite de forma íntegra a las normas que regulan el tema en 

cuestión. 

ANALISIS 

En el presente caso se refiere a dos signos idénticos, uno anteriormente 

solicitado y registrado, y otro solicitado con posterioridad. Teniendo en cuenta 

lo anterior y dando aplicación a lo dispuesto en la normatividad andina, la 

marca posteriormente solicitada es irregistrable por cuanto existe un registro 

prioritario idéntico que impide la coexistencia de los dos signos en el mercado, 

por lo que pueden causar riesgo de confusión o asociación en el público 

consumidor medio. 

 



ANO 1999 

 

IDENTIFICACION DE LA PROVIDENCIA  

Organo: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 

Número: Proceso IP 23 1999 

Fecha:  Septiembre 3 de 1999 

Ponente:  

Partes: Demandante: HENNESSY & CO. Demandado: Philips Van-Heusen 

Corporation. 

TEMA: Acción de Nulidad 

 

SINTESIS DE LOS HECHOS RELEVANTES:   

Probado 

si no 

1. Sociedad PHILLIPS VAN - HEUSEN. solicitó en Ecuador la 

marca HENNESSY. 

 

X 

 

2. La sociedad HENNESSY & CO. presentó oposición en contra 

de la marca solicitada con base en su marca HENNESSY. 

 

X 

 

2. La sociedad HENNESSY & CO. Solicita la nulidad de la 

solicitud de registro de la marca HENNESSY. 

 

X 

 

PROBLEMA: Una marca que consiste en el nombre o apellido de una 

persona y además sea idéntica a otra ya registrada debe ser negada? 

         Si                  No 

Tesis  

“No procede el registro de una marca que es confundible con otra ya 

registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, o solicitada 

posteriormente con reivindicación válida de una prioridad y que se refiere a 

productos y servicios comprendidos en la misma clase. 

No será válido el registro de un signo que sea confundible con una marca 

notoriamente conocida en el país o en el exterior para productos idénticos o 



similares, así no cuente con un registro nacional válido. 

Los nombres completos, es decir el nombre de pila y el apellido o patronímico 

de las personas naturales o físicas, distintas del peticionario, no pueden ser 

registrados, al igual que los notoriamente conocidos por el público. En cambio 

si podrán ser registrados los "nombres" cuando sea el propio titular quien 

solicita el derecho o sus herederos”.  

Fallador: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 

Articulo 58 literales f), g), e i) de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena. 

METODO: EXEGÉTICO 

Ya que se remite de forma integra a las normas que regulan el tema en 

cuestión. 

ANALISIS 

En este caso, la marca HENESSY cuya nulidad se alega, fue solicitada 

posteriormente a varias de las marcas registradas por el demandante que son 

similares a la marca en conflicto. Adicionalmente, dicha marca vulnera los 

derechos del demandante, por cuanto con la marca HENESSY se esta 

usando un apellido que ostenta la sociedad demandante, quien en ningún 

momento ha autorizado el uso de dicha denominación para distinguir marcas 

de terceros. 

 

ANO 1999 

 

IDENTIFICACION DE LA PROVIDENCIA  

Organo: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 

Número: Proceso IP 2 1999 

Fecha:  Mayo 5 de 1999 

Ponente:  

Partes: Demandante: LABORATORIOS FARMACOL LTDA. Demandado: 



Superintendencia de Industria y Comercio Tercero interesado: 

LABORATORIOS BUSSIE, BUSTILLO Y CIA. S.C.A. 

TEMA: Acción de Nulidad 

 

SINTESIS DE LOS HECHOS RELEVANTES:   

Probado 

si no 

1. La sociedad LABORATORIOS FARMACOL LTDA. solicitó en 

Colombia la marca OPRAZOLE. 

 

X 

 

2. La Sociedad LABORATORIOS BUSSIE, BUSTILLO Y CIA 

S.C.A. presentó oposición en contra de la marca solicitada, con 

base en su marca ORAZOLE. 

  

3. La Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada 

la oposición presentada por la sociedad LABORATORIOS 

BUSSIE, BUSTILLO Y CIA S.C.A., y como consecuencia negó el 

registro de la marca solicitada.  

 

X 

 

 

 

 

PROBLEMA: La marca ORAZOLE en comparación con la marca OPRAZOLE, 

en caso de coexistir en el mercado pueden llegar a confundir al consumidor?? 

       Si                      No          Si                 No 

Tesis 1 Tesis 2 

“.Se procedió a efectuar el examen 

conjuntual de la marca solicitada 

(OPRAZOLE) frente a la marca 

registrada (ORAZOLE) y se 

concluyó que aquélla era 

irregistrable por presentar 

similitudes que conducirían a error 

al consumidor”. 

 

“Cuando se pretenda registrar una 

marca que sea confundible con otra ya 

registrada para los mismos productos o 

servicios respecto de los cuales el uso 

de la marca pueda inducir al público a 

error, debe ser rechazado el registro, en 

los términos del artículo 83 literal a) de 

la Decisión 344”. 



Fallador: Superintendencia de 

Industria y Comercio. 

Fallador: Tribunal de Justicia de la 

Comunidad Andina. 

Artículos 81, 83, literal a), 93, 95, 

146 y 147, Decisión 344. 

Artículos 81, 83, literal a), 93, 95, 146 y 

147, Decisión 344. 

METODO: EXEGÉTICO 

Ya que se remite de forma integra a las normas que regulan el tema en 

cuestión. 

ANALISIS 

En este caso se trata de dos signos similarmente confundibles y solicitados 

para proteger productos de la misma clase internacional intimamente 

relacionados. El signo en el cual se basa ésta demanda fue solicitado 

posteriormente a una marca registrada con anterioridad, que puede ser 

confundible con la posterior. En ese orden de ideas, y dando aplicación a los 

presupuestos enunciados, la marca posteriormente solicitada es irregistrable. 

 

 

 



7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

▪ Una de las principales reformas de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de 

Naciones frente a la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, es el concepto de 

los signos que pueden constituir marca, el cual se encuentra consagrado 

actualmente en el artículo 134 de la decisión 486. Este nuevo cambio supone el 

surgimiento de nuevos registros de marca que en vigencia de la Decisión 344 no 

existían, ya que esta Decisión no mencionaba la registrabilidad de los olores ni los 

sonidos, y otros signos que pueden constituir marca.  

 

▪ Si bien es cierto que la Decisión 344 no prohibía el registro de estos signos 

como marcas comerciales, las personas que pudieran tener algún interés en el 

registro de los mismos no conocían la posibilidad de adquirir estos derechos 

mediante el registro marcario. Lo anterior no implicaba que no existieran algunos 

registros de marca como los que menciona la nueva Decisión en su artículo 134; 

sin embargo, con esta nueva disposición es evidente  que, tanto los abogados 

marcarios como los particulares y empresarios, pueden tener el conocimiento 

expreso a través de la nueva norma, y por ende acudir a ella, ya  sea para el 

abogado en el momento de asesorar a su cliente, o en el caso de los particulares y 

empresarios, cuando pretendan crear un signo que pueda ser protegido por los 

derechos de propiedad industrial, en este caso las marcas. 



▪ Para el examen de registrabilidad de dos marcas en conflicto es importante 

tener en cuenta el error en el que puede caer el consumidor frente a las mismas. 

Anteriormente en la Decisión 344, se disponía que eran irregistrables las marcas 

que pudieran inducir al público a “error”. Sin embargo, siendo un cambio relevante 

frente a la antigua Decisión, la Decisión 486 define con claridad los riesgos que 

puede tener la coexistencia de marcas idénticas o similares para los mismos 

productos o servicios, o productos o servicios relacionados entre sí. Lo anterior, 

teniendo en cuenta que la nueva Decisión consagra que el público puede verse 

abocado a dos tipos de riesgos, a saber. 

 

El riesgo de confusión, que consiste en la idea de pensar que un producto o 

servicio es otro, lo que causa graves perjuicios al empresario titular de la marca 

registrada con anterioridad, ya que el público consumidor tiene la plena convicción 

de que está comprando un producto o adquiriendo un servicio de las calidades del 

empresario titular, y muchas veces se encuentra con productos o servicios de baja 

calidad, lo que afecta el prestigio o “good will” adquirido con la marca 

anteriormente registrada. 

 

El otro riesgo en el cual se puede encontrar el consumidor, es el riesgo de 

asociación, que se presenta cuando dicho público consumidor cree que el 

producto o servicio que está adquiriendo proviene del empresario dueño de la 

marca registrada, cuando en realidad es un producto o servicio ofrecido por otro 

empresario. Este riesgo también se presenta cuando el consumidor tiene la 



convicción de que el producto o servicio identificado con la marca similar a la 

registrada y conocida por él se constituye una nueva línea del producto, o un 

nuevo servicio prestado por la misma empresa, lo que evidentemente afecta los 

derechos adquiridos con anterioridad por el titular de la marca registrada. 

 

Con esta nueva descripción contenida en el literal a) del artículo 136 de la 

Decisión 486 se busca proteger no solo al empresario o personas titulares de 

derechos marcarios frente a actos de terceros que vulneren los mismos, sino que 

también busca una protección completa para el público consumidor, que puede 

verse afectado al momento de adquirir productos o servicios de baja calidad, que 

es la situación más común cuando se presenta la confusión o asociación entre dos 

marcas. 

 

▪ La Decisión 486 dispone de todo un título (Título XIII) de normas tendientes a 

la protección de los signos distintivos notoriamente conocidos, que en la anterior 

legislación solo eran protegidos mediante las causales de irregistrabilidad 

consagradas en los literales d) y e) del artículo 83, y el artículo 84 de la Decisión 

344. 

 

La Decisión 486 otorga entonces a la marca notoria una protección excepcional 

frente a la marca ordinaria, no solo en el país donde se origina el registro de dicha 

marca, sino en cualquier otro país donde el titular de la marca carezca de registro.  

 



También es importante tener en cuenta que la nueva reglamentación de esta 

materia no solo está referida a la protección de las marcas notoriamente 

conocidas, sino que también incluye la protección a todos aquellos signos 

distintivos notoriamente conocidos, a saber: marcas, lemas comerciales, marcas 

colectivas, marcas de certificación, nombre comercial, rótulos o enseñas, 

denominaciones de origen e indicaciones de procedencia. 

 

Esta nueva reglamentación permite al abogado marcario seguir unas pautas muy 

exactas para que en un momento dado pueda argüir ante la Oficina Nacional 

Competente (Superintendencia de Industria y Comercio), que una marca o 

cualquier otro signo distintivo de  propiedad de su representado es notoriamente 

conocido. Así mismo, la nueva legislación permite conocer de manera clara las 

pruebas que eventualmente podrían servir para demostrar la notoriedad de los 

signos distintivos, lo que también facilita al abogado la realización de una gestión 

completa en la protección de los derechos de su representado. 

 

▪ La nueva Decisión ofrece la posibilidad de cancelar un registro de marca 

cuando ésta se convierta en un signo genérico para algunos o todos los productos 

o servicios que protege, disposición que no contenía la Decisión 344, y que le 

otorga la posibilidad a la Oficina Nacional Competente (Superintendencia de 

Industria y Comercio) o cualquier persona interesada, la cancelación del registro 

por dilución de la marca. 

 



Esta Nueva norma fue creada con el objeto de proteger como siempre a los 

empresarios y competidores, quienes se ven afectados con la existencia de una 

marca que, aunque en un principio podía no ser genérica, con el paso del tiempo 

se llegó a convertir en una denominación que sirve para indicar los productos o 

servicios que protege, lo que evidentemente afecta los intereses de los demás 

competidores del mercado que ofrecen los mismos productos o servicios. 

 

▪ En lo que se refiere a los procedimientos administrativos, la nueva legislación 

dispone la utilización de formularios oficiales para las solicitudes de marca y en 

general todo tipo de signos distintivos, así como para la presentación de 

oposiciones, solicitudes de licencias de marca, cesiones, cambios de nombre, 

domicilio etc. Lo anterior permite que exista una mayor organización, tanto para 

quien solicita el trámite como para la Oficina Nacional Competente 

(Superintendencia de Industria y Comercio), la cual  recibe en detalle los requisitos 

exigidos para las solicitudes, así como los anexos que se deben presentar con las 

mismas. (Ver anexo No. formularios y documentos de la solicitud de marca). 

 

▪ En cuanto al tema de nulidades, es preciso indicar que la nueva Decisión 

consagra las diferencias entre la nulidad absoluta y la nulidad relativa, así como 

los casos específicos en los cuales se presentan estas situaciones. La nulidad 

absoluta se puede invocar en caso de otorgarse el registro de una marca que 

incurra en alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en el artículo 

135 de la Decisión 486, que son las causales de irregistrabilidad absolutas, 



mientras que se puede invocar nulidad relativa en caso que se otorgue el registro 

de una marca que encuadre en las causales de irregistrabilidad consagradas en el 

artículo 136 de la Decisión 486, que corresponden a las causales de 

irregistrabilidad relativas. 

 

Así mismo, la nueva legislación reglamenta que las nulidades pueden invocarse 

por cualquier persona interesada, y consagra que la nulidad absoluta puede 

interponerse en cualquier momento, es decir que no caduca, mientras la nulidad 

relativa debe interponerse dentro de los 5 años siguientes a la concesión de la 

marca viciada, lo que permite que este acto sea saneable. 

 

▪ Teniendo en cuenta los cambios y nuevos aportes de la Decisión 486 de la 

Comisión de la Comunidad Andina, es importante en los casos que se lleven ante 

la Superintendencia de Industria y comercio ante la entidad competente, según el 

país en donde se  lleve a cabo el tramite, se dé una estricta aplicación de las 

normas contenidas en dicha Decisión, ya que también es importante  estudiar el 

caso en particular, pues cada uno de ellos tiene características diferentes que 

permiten al abogado marcario hallar soluciones diversas a las situaciones que se 

pueden presentar con cada uno de los registros marcarios solicitados. 

 

Lo anterior implica que, de la mano con la aplicación de las normas sobre 

propiedad industrial en los aspectos marcarios, debe ir la investigación y posterior 

aplicación de la doctrina y jurisprudencia existentes en materia de registros de 



marcas. Incluso, de no existir doctrina y jurisprudencia sobre un caso en particular, 

es relevante darle un alcance superior a la norma, con el fin de proteger los 

intereses del solicitante o titular de la marca. 
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