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Bogota D.C.,

10

Asunto: Radicacién: 17-307973- -1
Tramite: 113
Evento: O
Actuacion: 440
Folios: 1

Respetado(a) Sefior (a):

[Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012]

Reciba cordial saludo.

De conformidad con lo previsto en el articulo 28 de la Ley 1755 de 2015, “por medio
de la cual se regula el Derecho Fundamental de Peticidn y se sustituye un titulo del
Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo’,
fundamento juridico sobre el cual se funda la consulta objeto de la solicitud, procede
la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO a emitir un
pronunciamiento, en los términos que a continuacion se pasan a exponer:

1. OBJETO DE LA CONSULTA

Atendiendo a la solicitud por usted radicada ante esta Entidad a través de su
comunicaciéon radicada en nuestra entidad el 18 de agosto de 2017, en la cual
sefala:

“(...) Me gustaria hacerle una consulta en relaciéon con la
Resolucion No. 46528 de fecha 1 de agosto de 2017,
recientemente emitida por la Superintendencia de Industria y
Comercio.
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Me surge una duda frente al ultimo parrafo del Articulo 2 de la
mencionada Resolucion, que sefiala que las notificaciones de
acciones de cancelacién contra marcas de extensién territorial
gue no cuenten con un representante o apoderado en Colombia
se realizardn mediante la publicacion de oficio de admisién de la
accion de cancelacién en la Gaceta de PI.

Llama la atencion que en esta disposicion no se mencione que se
le deba notificar ala OMPI de tal actuacion, siendo que es la OMPI
la autoridad que podra notificar efectivamente al titular de una
marca de extension territorial. Considero que la publicacién en la
Gaceta de la Pl no resulta ser el medio idoneo para notificar a los
titulares de estas marcas puesto que los titulares desconocen
gue desde ahora recae sobre ellos la obligacibn de estar
consultando periédicamente la Gaceta de Pl de Colombia para
saber si su registro marcario es objeto de una accion de
cancelacion.

En virtud de lo anterior, me gustaria conocer los motivos por los
cuales la SIC no incluyé una disposicion legal dentro de la
Resoluciéon No. 46528 en la que se indique que deba notificarse a
la OMPI del traslado de una accién de cancelaciéon por no uso
contra un registro marcario solicitado por extensién territorial,
siendo que es dicha autoridad la que podria lograr efectivamente
notificar al titular de la marca. (...) (Sic)”

Nos permitimos realizar las siguientes precisiones:

2. CUESTION PREVIA
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Reviste de gran importancia precisar en primer lugar que la SUPERINTENDENCIA
DE INDUSTRIA Y COMERCIO a través de su Oficina Asesora Juridica no le asiste
la facultad de dirimir situaciones de caracter particular, debido a que, una lectura en
tal sentido, implicaria la flagrante vulneracién del debido proceso como garantia
constitucional.
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Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido en la Sentencia C-542 de 2005:

“Los conceptos emitidos por las entidades en respuesta a un derecho
de peticion de consulta no constituyen interpretaciones autorizadas de
la ley o de un acto administrativo. No pueden reemplazar un acto
administrativo. Dada la naturaleza misma de los conceptos, ellos se
equiparan a opiniones, a consejos, a pautas de accién, a puntos de
vista, a recomendaciones que emite la administracion pero que dejan
al administrado en libertad para seguirlos o no”.

Por tanto, una vez realizadas las anteriores precisiones, se suministraran las
herramientas de informacién y elementos conceptuales necesarios que le permitan
absolver las inquietudes por usted manifestadas, como sigue:

3. FACULTADES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

De acuerdo a lo establecido en el numeral 57, articulo 1, del Decreto 4886 de 2011,
la Superintendencia de Industria y Comercio tiene a su cabeza la funcion de
“Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los
asuntos relacionados con la misma”.

Teniendo como base la funcién mencionada, en el articulo 19 de dicho decreto se
establecen las funciones de la Direccién de Signos Distintivos, de la cual podemos
destacar para el presente caso:

“...)

3. Decidir conforme a la ley las cancelaciones y caducidades de los
signos distintivos susceptibles de cancelacion y caducidad.

(..

7. Elaborar la Gaceta de Propiedad Industrial en lo referente al area a
su cargo.
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(..)

De acuerdo con dichas normas esta Superintendencia cuenta, entre otras, con la
atribucion de administra el registro nacional de la propiedad industrial, instrumento
en el que se inscriben todos los actos de concesion de derechos de propiedad
industrial a través de registro o patente, los actos por los cuales se modifican,
transfieren y cancelacion, y los que establecen presuncién de primer uso o
conocimiento del mismo (depdsitos).

4. PROTOCOLO DE MADRID

El Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de
Marcas- también conocido como Protocolo de Madrid- es uno de los dos tratados
gue comprende el Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas.

Este protocolo ofrece a los propietarios de una marca la posibilidad de protegerla
en varios paises (Miembros de la Union de Madrid) mediante la presentacion de una
solicitud Unica directamente en la oficina de marcas nacional (para nuestro caso la
Superintendencia de Industria y Comercio), en un solo idioma (espafol), con una
serie de tasas previamente establecidas en una Unica moneda (francos suizos) y
sin la necesidad de que se tenga un agente local en los paises designados para la
solicitud.

La solicitud de registro de una marca internacional tiene los mismos efectos que una
solicitud de registro de una marca efectuada en cada uno de los paises designados
por el solicitante, esto implica que cada pais designado se reserva su derecho de
conceder o negar la proteccion de una marca.

El Protocolo de Madrid también simplifica la gestion posterior al registro de la marca,
pues con un solo tramite se pueden inscribir cambios de titular o de nombre, de
direccién del titular, la renovacion de la marca en cada uno de los paises designados
o la designacion posterior de otros paises.!

L http://www.wipo.int/treaties/es/registration/madrid_protocol/
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5. LAS ACCIONES DE CANCELACION Y LAS MARCAS DE EXTENSION

TERRITORIAL

El Arreglo de Madrid, establece en su articulo 9 lo siguiente con relacion a las
acciones de cancelacion en cuanto a registros basados en el Sistema de Madrid,

asi:

“Articulo 9
[Cambios en los registros nacionales que afecten también al registro
internacional.
Reduccion de la lista de los productos y servicios mencionados en el
Registro Internacional. Adiciones a esa lista. Sustituciones en esa
lista]

1) La Administracion del pais del titular notificara igualmente a la
Oficina Internacional las anulaciones, cancelaciones, renuncias,
transmisiones y otros cambios introducidos en la inscripcién de la
marca en el registro nacional, si esos cambios afectan también al
registro internacional.”

Del articulo citado, se evidencia que la obligacion de notificar a la Oficina
Internacional surge cuando existe una decisién definitiva respecto a diferentes
situaciones que afectan un registro marcario, para el presente caso la cancelacion,
y no durante el tramite administrativo.

Ahora bien, tratindose de marcas de extension territorial vigentes en nuestro
ordenamiento, la Resolucion No. 46528 del 1 de agosto de 2017 establece en
cuanto a las acciones de cancelacion y su notificacion lo siguiente:

“La notificacion del traslado de las acciones de cancelacion a titulares
de registros de marcas que sean resultado de una extension territorial
realizada a través del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid
relativo al Registro Internacional de Marcas, en la que se hubiere
designando a Colombia como parte contratante, y quienes no cuenten

2 ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS del 14 de abril de 1891.

Sefior ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: )

www.sic.gov.co - Teleféno en Bogotd: 5920400 - Linea gratuita a nivel nacional: 018000 910165

MINCOMERCIO
INDUSTRIAY TURISMO

'!) Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos méds con el medio ambiente



(

C

Cra.13#27-00 pisos1,3, 4,5, 6,7 y10- PBX: (571) 5870000 - contactenos@sic.gov.co- Bogotd D.C., Colombia

¢ Industria y Comercio
./ SUPERINTENDENCIA

con un representante o apoderado en Colombia para actuar ante esta
Superintendencia, se realizard mediante la publicacion del oficio de
admision de la accion de cancelacion en la Gaceta de la Propiedad
Industrial. Sin embargo, cuando en el registro internacional figure
como mandatario una persona natural o juridica colombiana
domiciliada en Colombia, la notificacion del traslado de la accion de
cancelacion se realizar4 mediante el envio de una comunicacion a la
direccion de correo electronico que aparezca en el registro
internacional. En este ultimo caso, cuando en el registro internacional
no aparezca una direccion de correo electronico o que la recepcion
sea fallida, la notificacion se realizard al mandatario por correo
certificado conforme a lo establecido en el parrafo quinto del presente
literal.”
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Se evidencia de lo anterior que existen dos situaciones en cuanto a este tipo de
marcas:

a) Cuando los titulares del registro no cuenten con un representante o
apoderado en Colombia para tramite de Propiedad Industrial, caso en el
cual se publicara el oficio de admision de la accidén de cancelacion en la

Gaceta de Propiedad Industrial®.

b) Cuando en el registro internacional figure un mandatario colombiano
(persona natural o juridica) que tenga domicilio en nuestro pais, caso en
el cual se enviard una comunicacion a la direccion electrénica que figure

en el registro internacional.

Ahora bien, si no figura direccién electrénica o el envio de la comunicacion
resulta fallido, se enviara comunicacion al mandatario por correo

certificado a la direccién fisica.

3 Medio oficial de comunicacién de la informacién contenida en un registro marcario.

Lo anterior, tiene como fundamento que ante la ausencia de obligacion de notificar
a la Oficina Internacional, la Superintendencia de Industria y Comercio establecio
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los medios mas iddneos para darle a conocer al titular y a todos aquellos que tengan
interese en el registro, de la admision de una accion de cancelacion.

6. CONSIDERACIONES FINALES EN TORNO A LA CONSULTA
PRESENTADA

En linea con lo anterior, y teniendo en cuenta que a este punto se ha logrado la
exposicion de las consideraciones de orden constitucional, legal y jurisprudencial,
en el marco de los interrogantes planteados en la solicitud formulada nos permitimos
manifestar:

El Sistema de Madrid, no establece un procedimiento para realizar las notificaciones
de acciones de cancelacion contra una marca con extension territorial que tiene
como pais designado a Colombia, la obligacion que se tiene en estos casos es la
de notificar la decision final de cancelacion a la Oficina Internacional.

Sin embargo, y en aras de garantizar a los usuarios nacionales y extranjeros el mejor
trato en estos casos, la Superintendencia de Industria y Comercio establecié en la
Resolucién 46528 de 2017 dos mecanismos para notificar la admision de la accion
de cancelacion: el primero centrado en casos donde no se tenga representante o
apoderado en nuestro pais, usando como medio de notificacion la Gaceta de
Propiedad Industria, el cual es el medio oficial mediante el cual la Entidad pone en
conocimiento de la comunidad en general situaciones frente a los registros
marcarios; el segundo, cuando el titular tenga un mandatario en Colombia, caso en
el cual se enviara correo electronico informando la admision, o en dado caso,
comunicacion a la direccion fisica.

Finalmente le informamos que algunos conceptos de interés general emitidos por la
Oficina Juridica, asi como las resoluciones y circulares proferidas por ésta
Superintendencia, las puede consultar en nuestra pagina web
http://www.sic.gov.co/Doctrina-1

En ese orden de ideas, esperamos haber atendido satisfactoriamente su consulta,
reiterAndole que la misma se expone bajo los parametros del articulo 28 de la Ley
1755 de 2015, esto es, bajo el entendido que las mismas no comprometen la
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responsabilidad de esta Superintendencia ni son de obligatorio cumplimiento ni
ejecucion.

Atentamente,

JAZMIN ROCIO SOACHA PEDRAZA
JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA

Elabor6: Alejandra Gil Garcia
Revis6: Jazmin Rocio Soacha
Aprobé: Jazmin Rocio Soacha
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