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Resumen:

La practica del derecho de marcas dentro del ordenamiento juridico colombiano se
rige por la Decision 486 de la CAN, entre otras disposiciones internacionales, la ley
1437 de 2011 y la circular tnica de la Superintendencia de Industria y Comercio de
Colombia, careciendo la legislacion interna colombiana de un marco legal estatutario.
Lo anterior, en el entendido de que el derecho de la propiedad marcaria como derecho
de propiedad intelectual en Colombia genera una demanda de regulacion juridica a
través de una ley de caracter estatutaria para regular un derecho fundamental como
lo es de la propiedad. Esta situaciéon hace necesario analizar la proteccion juridica que

brinda la Corte constitucional de Colombia en lo referente al derecho marcario a través
del proceso de Constitucionalizacién del derecho comercial y marcario.
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Finalmente, se realiza una comparacion entre la legislacion de la Union Europea y la
Comunidad Andina donde se toma como caso de estudio la legislacién colombiana y
la espafiola para generar una reflexién sobre los retos contemporaneos a los cuales se
debe afrontar el derecho de marcas en Colombia.

Palabras claves: Marca, Corte Constitucional, UE, CAN, SIC, Propiedad.

Summary

The practice of trademark law within the Colombian legal system is governed by
Decision 486 of the CAN, among other international provisions, Law 1437 of 2011 and
the single circular of the Superintendence of Industry and Commerce of Colombia,
lacking the Colombian domestic legislation of a statutory legal framework, in the
understanding that the right of trademark property as an intellectual property right in
Colombia generates a demand for legal regulation through a statutory law to regulate a
fundamental right such as property. This situation makes it necessary to analyze the legal
protection provided by the Constitutional Court of Colombia in relation to trademark
law through the process of constitutionalization of commercial and trademark law.

Finally, a comparison is made between the legislation of the European Union and the
Andean Community where the Colombian and Spanish legislation is taken as a case
study in order to generate a reflection on the contemporary challenges that trademark
law in Colombia must face.

Key words: Trademark, Constitutional Court, EU, CAN, SIC, Property.

I. INTRODUCCION

Los productos y servicios identificados por las marcas en el comercio se clasifican de
acuerdo con el sistema internacional de clasificacion Niza, situacion que prescribe que
el derecho marcario tiene su pilar en el derecho internacional pablico, pero la situacion
dentro del derecho nacional por la carencia de una la ley estatutaria que regule este
derecho genera inseguridad juridica dentro de los empresarios nacionales que desean
tener seguridad legal en el territorio nacional bajo el amparo de una ley de caracter
estatutario en Colombia.

Por consiguiente, ante esta ausencia normativa se hace necesario analizar el alcance
del derecho marcario como propiedad intelectual dentro de la Corte Constitucional
de Colombia. Para analizar los retos contemporaneos a los cuales se enfrenta el marco
normativo colombiano se toma como caso practico para proceder a realizar un analisis
a través del derecho comparado entre la legislacién espanola y colombiana; dos naciones
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que pertenecen distintamente a conjuntos normativos transnacionales como lo son la
Unién Europea y la Comunidad Andina de Naciones. Esto permite realizar un estudio
sobre las falencias y fortalezas a afrontar el Congreso de la Reptblica de Colombia
para legislar una ley de caracter estatutario para regular el derecho de marcas como
un derecho fundamental en la medida en que su origen radica en el derecho de la
propiedad, el cual tiene rango de constitucional y fundamental en la Constitucion
Politica de 1991 Colombia.

Ante la carencia de una ley estatutaria en Colombia la presente investigaciéon aborda
la siguiente pregunta: jexisten garantias constitucionales en el ¢jercicio contemporaneo
del derecho marcario como propiedad intelectual en Colombia? Para lograr dar
respuesta a tal interrogante se formula el siguiente objetivo general: analizar el proceso
de constitucionalizacién de la Corte Constitucional desde 1991 al 2022 en materia
del derecho marcario como propiedad intelectual. Este objetivo integra unos mas
especificos: identificar el origen del derecho marcario, establecer el marco normativo
e integracion del derecho marcario a la legislacion colombiana, analizar el proceso de
constitucionalizacién del Derecho marcario como propiedad intelectual a través del
derecho de los jueces constitucionales y finalmente comparar la regulacion colombiana
en Derecho marcario como integrante de la CAN y Espana como integrante de la UE.

Para lograr tan pretenciosa empresa se enfoca el estudio a partir de la metodologia
cualitativa a través de la técnica analitica-critica, para estudiar la constitucionalizacién
del derecho marcario como derecho de propiedad intelectual en los cuerpos colegiados
constitucionales y el conjunto de normas legales de la CAN y la UE a través de un
analisis de derecho comparado entre la legislacion colombiana y espafiola.

¢Qué importancia tiene el derecho marcario en las legislaciones?

Las marcas como otros signos distintivos tienen el fin principal de informar al consumidor
el origen empresarial de un determinado producto o servicio. Dicho resultado propio
del derecho marcario sirve para establecer, dependiendo de la calidad del producto o
la prestacion del servicio, la satisfaccion y confianza generada al consumidor final y
afianzarse dentro del mercado de la oferta y la demanda.

Esta finalidad busca que se construya por parte del consumidor la confianza en la
garantia de origen del producto o servicio y ademas fidelizar la relacion establecimiento
de comercio-consumidor. Esta situaciéon implica, frente a la ausencia de una norma
estatutaria que regule la materia, un emergente de inseguridad juridica y una omisién
legislativa. El hecho de que el legislador no regule el asunto presupone que el ciudadano
que cree una marca o un signo distintivo debe someterse al régimen supranacional y
de la SIC que establece los preceptos normativos en donde se encamina el desarrollo
del derecho marcario.
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Siendo el proceso de globalizaciéon un emergente de crisis de inseguridad juridica en la
garantia del uso y ejercicio del derecho marcario, genera un exhorto a que el legislador
nacional cree una ley estatutaria que regule el desarrollo del derecho marcario como
propiedad intelectual ya que se encuentra en desarrollo un derecho fundamental y
a su vez un asunto de interés publico en la medida en que garantiza el acceso a la
administracién de justicia por parte de los consumidores y la seguridad juridica de
los empresarios frente al ejercicio del derecho marcario dentro del ambito nacional,
pudiendo este acudir a un juez de la reptiblica y no a la Superintendencia de Industria
y Comercio cuando se presente un conflicto originado en el derecho de marcas como
derecho de propiedad intelectual.

II. TEORIA GENERAL DEL DERECHO MARCARIO

Es importante estudiar la teoria general del derecho marcario, haciendo hincapié¢ en
sus origenes historicos y como se consolidé dentro de las legislaciones nacionales y
tratados transnacionales, en la medida en que el derecho marcario ha tenido su origen
en el seno de la sociedad comercial dentro del intercambio de productos y servicios, ya
que la cotidianidad social impone in natura el consumo de bienes y servicios. Asi, la
evoluciéon del derecho de marcas se centra en la individualizacién del producto o del
servicio con la finalidad de imponer el Good Will y el Know How de la empresa que
elabora el producto o presta el servicio para generar competencia dentro del mercado
y posicionamiento; de ahi la importancia de entender el origen, su consolidacion y las
reglas y principios que proyectan el derecho marcario.

I1.I Historia y consolidacion del Derecho marcario

Para entender primero el derecho de marcas como una rama especial, hay que entrar
a investigar a fondo como fue el origen del género que expresamente es la propiedad
intelectual, para ello es necesario hacer un recuento de los momentos mas importantes
y el hito donde empez6 a consolidarse la proteccion a la propiedad marcaria y su
establecimiento en la sociedad cosmopolita.

En la Edad Media se data el primer registro del derecho marcario perteneciente al
género de la propiedad industrial. Este empez6 con “los artesanos y comerciantes que
decidieron empezar a marcar sus propios productos y distinguirlos de la competencia,
con el fin de que pudiera ser identificado por el consumidor y generar asi confianza
de este” (Vaccaro, 2013).

Posteriormente, se genera en Inglaterra en 1266 la norma conocida como “Bakers

Marking Law” que regulaba el mercado del pan, lo que oblig a sus panaderos a poner
su marca en los productos con el fin de individualizar el establecimiento de comercio
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de donde se elabora el producto con la finalidad de generar una diferenciacion de la
calidad de cada producto dentro del mercado del pan.

Con la revolucién industrial aparecen muchas inversiones en capital, devengan muchos
intercambios comerciales, pero asi como el mercado se movia con mas frecuencia
que antes, las imitaciones o réplicas eran muy frecuentes. Por ello se empezo a sentir
esa necesidad de registrar las marcas para que pudieran ser fuente de ingresos e
individualizacién de la originalidad del producto en el mercado (Vaccaro, 2013).

Entre los anos de 1850 a 1875 los estados soberanos observan esta nueva tendencia
y entran a regular la materia de marcas. Las leyes emergentes protegian las marcas
comerciales como en 1850 la ley de marcas en Espana, en 1857 la Loi sur les marques
en Francia, en 1870 en Estados Unidos con la Federal Trademark Law basada en la
constitucion de filadelfia y en 1875 en Inglaterra con la Trademark Law (Vaccaro, 2013).

Con los anteriores precedentes se introduce la necesidad y se abre el campo normativo
frente al derecho de marcas cobijado por la propiedad intelectual donde a través de las
leyes anteriormente mencionadas emana la creacion de oficinas de registro de patentes
que se establecen en algunos paises en Europa (Vaccaro, 2013).

En 1883 con el Convenio de Paris se adopto la Proteccion de la propiedad industrial
y se constituye como el primer paso para garantizar la protecciéon a los creadores de
sus obras tanto en su pais de origen como en otros paises donde puede ser visible al
publico. Esto se da frente a la necesidad de proteger las obras intelectuales desde 1873
con la exposicion internacional de invenciones de Viena, es decir, desde este momento
empez6 la iniciativa de una regulacion de la propiedad intelectual (OMPI, 2008). Esta
cumbre de la convencién de Paris verso sobre temas como las invenciones, marcas y
dibujos y modelos industriales.

En 1891, el arreglo de Madrid con el articulo 19 del Convenio de Paris se establecieron
reservas entre los paises para concertar la proteccion a la propiedad intelectual. Con
este arreglo de Madrid se logré una concertacién sobre las marcas de fabrica o de
comercio, y se dieron las bases para la creacion del primer servicio internacional de
solicitud de derechos de propiedad industrial, y en lo referente a las marcas se estructurd
el sistema de Madrid para el registro internacional de marcas (OMPI, 2008).
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En 1893 con la creacién de la BIRPI®: las dos secretarias del Convenio de Paris y
Berna* se combinan y conforman la entidad precursora de la OMPI’: figuran como
las oficinas internacionales reunidas para la proteccion de la propiedad intelectual
compuestas por 7 funcionarios con sede en Suiza. Posteriormente en 1970, las BIRPI
pasan a llamarse OMPI, al establecerse el convenio que regula la materia de propiedad
marcaria, la organizacién mundial de la propiedad intelectual (OMPI) establece su
sede en Ginebra, Suiza.

En 1974, la OMPI ingresa a la ONU e ingresa como un 6rgano especializado, donde
todas las entidades miembros de las Naciones Unidas estan disponibles para pertenecer
ala OMPI, pero no obligados (OMPI, 2008).

Posteriormente en 1978, el Sistema PC'T se configura como el sistema internacional de
patentes en virtud del PCTT] se establecio y a raiz de ello no dejo de crecer convirtiéndose
en el sistema de solicitudes de derechos de propiedad intelectual mas importantes de
la actualidad (OMPI, 2008). Pero un marco internacional normativo amplio, también
prevé que pueden emerger ciertos problemas que acarrearan a la propiedad intelectual
y, por tanto, en 1994 el CAM se crea dentro de la OMPI el centro de arbitraje y
mediacion con el fin de ofrecer servicios juridicos para la resolucion de controversias
entre comerciantes internacionales de caracter privado.

Ahora bien, luego de conocer el contexto internacional y su historia, es preciso estudiar
el contexto americano.

En Ameérica se encuentra el Sistema Andino de integracion (SAI) como aquel conjunto
de 6rganos e instituciones, integrado y financiado por los paises miembros como
Colombia, Ecuador, Perti y Bolivia y paises asociados como Chile, Brasil, Uruguay y
Paraguay que se encargaran del fortalecimiento en materia de regulaciéon en la region,
profundizar en las relaciones y robustecer las acciones derivadas del proceso. Asi surge
la creacion del tribunal andino regulado en el protocolo modificatorio del tratado de
creacion del tribunal de justicia de la comunidad andina, entrando en vigor en agosto
de 1999, se le establecieron nuevas competencias en el ambito de los recursos y frente
alos conflictos arbitrales y en funcién laboral (Luna-Barajas y Hortda-Moreno, 2004).

Es preciso aclarar que este tribunal realizara conceptos respecto al tema de las marcas
sin desprestigiar la legislacion al tema de marcas de cada pais de la comunidad andina,
mediante la resolucion 486 de 2000 se regula internacionalmente a los paises aplicados

3 Siglas en francés de las oficinas internacionales reunidas para la proteccién de la propiedad intelectual.

4 Convenio de Berna-1886 donde se protegen las obras literarias y artisticas, donde se regula su uso y esa
licencia para poder ser utilizadas.

5 Organizaciéon Mundial de la Propiedad Intelectual.
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al SAIT ciertos parametros en el ambito de marcas y propiedad intelectual, con el fin
de llenar vacios normativos.

Para empezar a sumergirnos al mundo del derecho marcario es preciso senalar el
articulo 134 de la decision 486 de 2000 donde nos empieza a dar las indicaciones de
coémo constituir una marca y su alcance conceptual, el cual caracteriza principalmente
la marca como cualquier signo que sea idoneo para identificar productos y servicios en
el mercado, ademas de los simbolos susceptibles de representacion grafica (SELA, 2017).

ILII Teoria general y pragmatica del derecho marcario

La marca se ha constituido como el objeto primigenio del derecho marcario en la medida
en que se ha constituido en la actualidad de los negocios tanto internacionales como
nacionales en el bien intangible mas significativo e influyente en el posicionamiento
empresarial. Esto debido a que “los bienes inmateriales son susceptibles de uso, disfrute

plural, independiente y contemporaneo en toda su amplitud” (Scufhi, Franzosi y
Fittante, 2005).

El derecho marcario ha tenido en gran medida su origen por fuentes internacionales
como el Convenio de Paris de 1883 que regula diversos aspectos, como la relacion con
las marcas en el que advierte el convenio que cada estado contratante se regird por el
derecho interno. Por consiguiente, la caducidad o anulaciéon de una marca en un pais
no afectara la validez de los registros en otro.

De ahi su importancia de salvaguardar la propiedad legitima del derecho de marca
a luz de orden legal y transnacional en la medida en que individualiza el producto o
servicio respecto de otros de su misma categoria. Por tanto, dentro de la doctrina del
derecho marcario, la marca cumple cuatro funciones:

1. La funcién indicadora del origen empresarial

2. La funcién indicadora de la calidad de los productos o servicios

3. La funciéon publicitaria

4. La funcién condensadora de la reputacion o imagen (Good Will) de la que gozan
los servicios o productos (Fernandez Novoa, 1978).

Las anteriores son funciones de gran importancia dentro del mundo globalizado y
comercial de la competencia econémica, por lo cual el legislador por “razones de
politica-juridica debe decir cual o cudles de ellas a de tutelar el derecho, lo que determina
el ambito y proteccion del derecho de marca” (Monteagudo, 1995).
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El derecho marcario protege tanto al titular del registro frente a terceros que quieran
usurpar el signo distintivo denominado marca y al consumidor porque asegura el
consumo de manera legitima y legal con estandares de alta calidad en la medida en
que si la empresa o establecimiento de comercio no genera un producto o servicio de
calidad se puede reclamar como usuario consumidor ante la autoridad competente
de conformidad al estatuto del consumidor en Colombia. Ademas, la calidad “esta
asegurada por el propio interés del empresario en conservar o superar la calidad de
los productos o servicios senalados con una marca y posesionarse en el mercado”

(Grimaldos Garcia, 2008).

En Colombia han tenido gran preponderancia otras fuentes internacionales como “el
arreglo de Niza que se adopt6 en 1957 y se reviso en Estocolmo en 1967 y en Ginebra
en 1977 estableciendo una sistematizacion de productos y servicios para el registro de
marcas” (Lizarazu Montoya, 2014).

Por otro lado, se encuentra el Tratado de Libre Gomercio entre Colombia y Estados
Unidos en la que las partes se comprometen a la protecciéon de las marcas colectivas
o de certificaciéon que ya estan protegidas bajo la Decision 486 del 2000 y que agiliza
el procedimiento para la obtencion de la marca.

En Colombia se encuentra como fuente formal nacional; el Codigo Comercio en su
“articulo 509, 596 y 597 y laley 1343 del 31 de junio del 2009 que aprueba el tratado
sobre el derecho de marcas y su reglamento y en tercer lugar el decreto 0729 del 20127
(Lizarazu Montoya, 2014). En Colombia no existe una definiciéon expresa sobre lo que
es marca, por lo que se acude de conformidad al articulo 134 de la Decision 486 del
2000 a su definicién conceptual: “es cualquier signo y se apto para distinguir productos
o servicios en el mercado podran registrarse como marca los signos susceptibles de
representacion grafica” (Decision 486, 2000, art 134). Por tanto, el titular de una marca
es siempre una persona natural o juridica entendida como comerciante o una empresa.

En Colombia, uno de los paises miembro de la Comunidad Andina, para ser titular
de la marca se quiere el registro marcario dentro del denominado sistema atributivo
y corresponde a un monopolio exclusivo y excluyente que da el estado al titular del
derecho marcario, lo cual impone a titular la carga de utilizar la marca, so pena de
extinguir su derecho mediante una accién de cancelaciéon marcaria.

El derecho marcario se rige por unos principios generales, los cuales se supeditan de
la presente manera:

1. Principio de territorialidad: se encuentra delimitado por el Registro Nacional

que se haga de la marca y lo hace valido tnicamente en el territorio donde fue
“concedido, por lo cual si se desea un registro internacional es necesario acogerse
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al sistema de Madrid que permite que la marca quede protegida en varios o en
todos los Estados miembros y la tinica excepcion a ese principio la constituye
las marcas notorias que estan protegidas sin necesidad de un registro” (Lizarazu
Montoya, 2014).

2. Principio de independencia frente a la naturaleza del producto o servicio: es aquel
principio en el cual “la entidad u oficina competente debe versar su examen
exclusivamente sobre la marca y no sobre el producto o el objeto a comercializar”
(Lizarazu Montoya, 2014).

3. Principio de cardcter facultativo de la marca el cual denomina que la marca es un
derecho facultativo por tanto su “titular no tiene la necesidad de utilizarla para
comercializar sus productos o servicios y puede hacerlo sin obligacion de utilizar el
signo salvo disposiciones normativas que no lo permitan” (Lizarazu Montoya, 2014).

4. Principio de especialidad del monopolio otorgado por el estado al titular de la
marca: se circunscribe a “los productos y servicios para los cuales se confiri6 el
registro segun la clase escogia en la clasificacion de Niza” (Lizarazu Montoya, 2014).

Teniendo en cuenta la funcionalidad y practica de la marca dentro del derecho y la
economia para lograr la adquisiciéon de la marca existen tres caracteristicas esenciales
que se deben reunir: que sea perceptible por los sentidos y susceptible de representacién
grafica, ademas de ello que sea apta para distinguir productos y servicios dentro
del mercado.

Existen diversas clases de marcas de conformidad la Decision 486 del 2000 en su
articulo 134 el cual menciona de la siguiente manera las clases:

1. Marca nominal: son aquellas constituidas por letras, nimeros, siglas o una o varias
palabras que se pueden pronunciar leer, escribir y estan comprendidas por marcas
nominativas. Las marcas nominativas pueden utilizar un nombre patronimico o
apellido, el nombre de pila, un seudénimo o un sobrenombre que desea escoger
el titular con las limitaciones legales que impone la regulacién marcaria.

2. Los nombres geograficos: pueden ser utilizadas como marcas para distinguir el
origen de la marca de acuerdo con el territorio “siempre y cuando no consista en
una denominacioén de origen y no induzca a engano o error al consumidor sobre
la procedencia del producto o de su calidad” (Lizarazu Montoya, 2014).

3. Marcas nominales no compuestas por palabras: son aquellas que no estan compuestas
por palabras, sino que se presentan en cifras iniciales o letras.
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4. Marcas evocativas: son aquellas que recuerdan un producto y tienen una relacién
con el objeto de la marca, como el caso de Nescafé para denotar café.

5. Marcas de fantasia y arbitrarias: son aquellas que no tiene significado ni relacion
con el producto como es el caso de “Mapfre y las marcas arbitrarias son aquellas
que tienen un significado, pero no tienen relaciéon con el producto” (Lizarazu

Montoya, 2014).

6. Las marcas en otro idioma: pueden ser registradas, pero si el idioma es conocido
por los paises de la Comunidad Andina de Naciones, ya que su traduccién no
puede generar confusion o asociaciéon con otra marca registrada.

7. Marca figurativa: son aquellas que se componen de figuras, disefios, formas,
imagenes, simbolos, graficos, logotipos, monogramas, retratos, etc.

8. Marcas sonoras y olfativas: son aquellas en las que existe la posibilidad de que
“un sonido pueda constituir una marca siempre y cuando sea susceptible de
representacion grafica y las marcas olfativas son aquellas mientras las cuales se

puede registrar un aroma siempre y cuando se pueda describir su olor” (Lizarazu
Montoya, 2014).

9. Marca de un color delimitado por una forma o una combinacién de colores:
puede registrarse como marca, siempre y cuando se diferencie la forma en la que
se plasma el color.

10. Marcas de formas tridimensionales: este tipo de marcas deben contener un volumen
de tres dimensiones a saber; ancho, alto y profundidad que sea perceptible tanto
a la vista como al tacto y que pueda tener una individualizacion del producto a
registrar.

Existen marcas con un régimen especial como las colectivas y las de certificacién

11. Marcas colectivas de conformidad al articulo 180, la Decision Andina 486 del 2000:
son todo signo que sirva para distinguir el origen o cualquier otra caracteristica
comun de productos o servicios pertenecientes a empresas diferentes que lo utilicen
bajo el control del titular.

12. Marecas de certificacién de acuerdo con el articulo 185 de la Decision 486 del 2000
de la Comunidad Andina de Naciones: son un signo destinado a “ser aplicado a
productos o servicios cuya calidad u otras caracteristicas han sido certificadas por
el titular de la marca” (Lizarazu Montoya, 2014).
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ITII. EL DERECHO DE MARCAS EN
LA COMUNIDAD ANDINA

Para poder adherirse a la comunidad andina y a su vez al sistema de integracion,
Colombia utiliz6 la herramienta que permite afadir los tratados e instituciones
internacionales que es el bloque de constitucionalidad con la Ley 323 de 1996 que
modifico el ya vigente acuerdo de Cartagena o también llamado acuerdo subregional
andino, con el cual todas las instituciones y disposiciones presentes seran aplicables al
ordenamiento juridico colombiano.

Desde su adhesion a la comunidad andina, los fines de esta también son para Colombia.
Con el acuerdo de integraciéon subregional andino suscrito en 1969 por Bolivia,
Colombia, Ecuador, Chile, Pert y Venezuela se buscé principalmente acelerar el
rendimiento de los paises miembros conforme al comportamiento gradual del mercado,
con el propésito de ser una zona bien vista en materia econémica.

Cuando se promulgé la Decisién Andina 486 de 2000 se cred cierta normatividad en
lo referente a la propiedad industrial en primera medida con el fin de saberla utilizary
apoyarse de ella para que los productos emanados de los paises tengan el reconocimiento
en el mercado global.

La Decision 486 de 2000 busca el desarrollo econémico de las naciones andinas en
dos dimensiones:

e Desde el ambito formal: buscar acuerdos multilaterales cuyo propésito es el
crecimiento de cada uno de los paises miembros.

e Desde lo material: conectar a los paises miembros con la actualidad del mundo
globalizado mediante la innovacién y proteccién a la propiedad intelectual.

Con el devenir de los afios se ha determinado que la decisiéon Andina 486 de 2000
parece ser un modelo evolucionario y garante respecto al comportamiento del mercado
enfocandose directamente la innovacion. Sin embargo, los Estados miembros deben
encaminar mayores esfuerzos en sus politicas publicas internas que puedan proporcionar
procesos comerciales favorables al empresario, solo asi se pueden catapultar el mercado
andino al mercado globalizado (Sur, Marca Sur, 2020).

Al conocerse la realidad y los fines de la decision Andina 486 de 2000 es necesario
ahora conocer su teoria regulacion.
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La Decision Andina en propiedad intelectual proferido por la comunidad andina regulan
en su titulo VI todo lo derivado a la marca, donde responden muchos interrogantes
que la legislaciéon colombiana no ha previsto, como: ¢qué es una marca?, jcuales
son los requisitos para registrar una marca?, ¢cudl es el procedimiento de registro?,
scuales son los derechos y limitaciones a las marcas?, jcomo se hacen las licencias y las
transferencias a las marcas?, ;como se puede cancelar el registro?, jcomo se renuncia
al registro? y ¢cémo se declara nulo un registro?

Todas estas preguntas son respondidas de acuerdo con la Decision 486 de 2000 de
la comunidad andina desde el articulo 134 al 174, donde a su vez da los parametros
para que los Estados miembros tengan esos conceptos bases para empezar a llenar esos
vacios normativos que nos dejan las nuevas tendencias marcarias y, a su vez, también
dan excepciones en caso de presentarse circunstancias no previstas notoriamente

(Comunidad Andina, 2019).

Con los anteriores conceptos ¢ interrogantes en Colombia se han establecido los
parametros en la comunidad andina, es por ello que la entidad encargada de registrar
las marcas en Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), establecid
un libro guia denominado Marcas donde data ciertos requisitos idénticos a lo establecido
por la comunidad andina.

De ahi que las entidades supranacionales hayan impactado en la regulaciéon colombiana
respecto a las marcas y se hace imperante la necesidad de regular la materia a través
de una ley estatutaria que consolide seguridad juridica dentro del marco nacional
colombiano tanto para el consumidor y para los titulares del derecho marcario,
puesto que la marca es su sello y su carta de presentacion frente al consumidor, quien
verdaderamente mueve el mercado tanto interno como internacional (SIC, 2004).

Ahora en condicién de estadisticas, la SIC establecié que entre los afios 2000 y 2019
se han otorgado dos millones de patentes, pero solo 11.51 % pertenecen a residentes
nacionales, mientras que el 88.49 % pertenecen a no residentes (Munar, 2020).

En definitiva, el acuerdo y con base a las anteriores estadisticas, Colombia paso a ser
bien vista por el mercado y apetecible a las potencias econémicas, pero no termina de
ser un pais tercermundista, en la medida en que el proceso de transnacionalizacion
del derecho ha supeditado una falencia legislativa, ya que no existe una norma de
caracter estatutario que genere seguridad legal tanto al titular del derecho marcario
empresario, consumidor e inversionista. Por tanto, Colombia para atraer mayor
inversiéon debe regular el derecho marcario entendido como un derecho derivado
del derecho fundamental y constitucional de la propiedad y en atencién al mandato
constitucional del articulo 61 que el estado debera ejercer proteccion en el tiempo y
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de conformidad a la ley (que carece de unificacién Colombia), los fines y valores de la
Constitucion Politica de 1991.

III.I El derecho marcario legal en Colombia

En Colombia, la legislacion ha sido muy precaria al no regular temas de trascendencia
nacional, pero especificamente frente al derecho marcario solo se han aplicado al
ordenamiento juridico colombiano convenios internacionales y alguna que otra ley
que se encargara de regular ciertos vacios, pero no hay una amplia legislacién a qué
atenerse hasta el punto que sea la Superintendencia de Industria y Comercio apoyada
de la Decision 486 de 2000 proferida por la comunidad andina para rendir conceptos
y conocer sobre los conflictos de competencia desleal derivados de la confusion de
las marcas.

Las siguientes leyes son aplicables a Colombia en lo referente al derecho marcario:

e Ley 18 de 1913 por el cual se aprueba el acuerdo sobre patentes y privilegios de
invencién (Acuerdo bolivariano).

*  Ley63de 1925, tratara sobre la identificacién de los productos de industria nacional.

* Ley32de 1931 donde se le dio facultades al gobierno para reglamentar lo relativo
a las marcas de ganado.

* Ley 59 de 1936, donde se aprueba la convencién sobre proteccion marcaria y
comercial (Convencion de Washington).

¢ Ley 155 de 1959, por lo cual se dictan algunas disposiciones sobre practicas
comerciales restrictivas.

*  Ley46de 1970, por medio de la cual se autoriza al gobierno nacional para suscribir
la adhesion de Colombia al convenio que establece la organizacion mundial del
comercio (OMOQ).

*  Ley 178 de 1994, por el cual se apruecba por bloque de constitucionalidad el
Convenio de Paris para la proteccién de la propiedad industrial.

*  Ley 599 de 2000, por medio del cual se regula penalmente temas de propiedad
intelectual (Luna Barajas y Hortia Moreno, 2004).

Revista Iter Ad Veritatem, ISSN 1909-9843 | Enero - Diciembre 2022, Vol. 20




42

CONS"ITIUCIONAL]ZACIONDELDERECHOMARCARIOCOMOPROPIEDADII:ITE[ECTUALENCOH)MBIA.ANAHSIS
JURIDICO COMPARADO, CASO DE ESTUDIO COLOMBIA VS. ESPANA.
o

Respecto al tema de los decretos, es preciso senalar que han sido apoyo a la legislacion
colombiana para prever y llenar ciertos vacios que han dejado las leyes anteriormente
mencionadas:

—  Decreto 1999 de 1944, por el cual sistematiza algunas disposiciones de la
ley 31 de 1925, estableciendo una nomenclatura para la clasificacion, por
asuntos de las patentes de privilegio de invencion y los registros de modelos
industriales. Decreto-ley 209 de 1957, se establecen algunas disposiciones
sobre propiedad intelectual.

—  Decreto 1269 de 1955, sobre el régimen de cambios internacionales y de
comercio internacional y exterior.

—  Decreto ejecutivo 2379 de 1970, por el cual se reglamenta el articulo 2 de
laley 94 de 1931, reforma de clasificaciéon de marcas.

—  Decreto-ley 410 de 1971, se modifican algunos impuestos de sellos y timbre
nacionales.

—  Decreto 753 de 1972, se reglamentan algunas normas del codigo de
comercio, sobre propiedad industrial.

—  Decreto 755 de 1972, por el cual se reglamentan los articulos 543, 574
y 591 del Decreto-ley 410 de 1971, y se establece las clasificaciones para
patentes, marcas modelos y dibujos industriales.

—  Decreto 2153 de 1993, por el cual se reestructura la Superintendencia de
Industria y Comercio.

—  Decreto 2591 de 2000, por el cual se reglamenta parcialmente la decision
486 de la comision de la comunidad Andina.

Tomado de: Luna Barajas y Horta Moreno, 2004)

Es necesaria una ley estatuaria que regule lo derivado a las marcas y a los otros géneros
que conforman la propiedad intelectual debido a que constitucionalmente el articulo 61
de la carta politica estableci6 al Estado ese deber de proteger la propiedad intelectual
por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley (Superintendencia de
Industria y Comercio).

ITL.II Constitucion politica y Derecho de marcas
La propiedad intelectual y el derecho marcario tienen principalmente su origen en los

Estados Unidos de América en la medida en que al ser el precursor del capitalismo
contemporaneo ha elevado al rango de constitucional los derechos de autor, patente,
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copyright clause y ha tenido gran injerencia en los Estados occidentales en tanto que
estos se han adoptado al modelo politico y econémico de la democracia y el capitalismo,
por lo cual dentro de las cartas constitucionales de cada estado se ha tenido en cuenta
la propiedad intelectual dentro de la Constitucién Politica de cada Estado.

La propiedad intelectual es una forma de la propiedad en la medida en que se ejerce
el usus, fructus y abusus sobre las creaciones del intelecto, producto del talento e
ingenio humano que constituye un bien inmaterial que debe ser protegido dentro
del ordenamiento juridico. Este, a su vez, debe estar supeditado al ejercicio de este
derecho a las limitaciones que establece la Constitucion y la ley, ya que el ejercicio de
la propiedad intelectual recae sobre un bien incorporal e intangible que su difusion
tiene repercusiones tanto en la vida social, politica y econémica.

En Colombia el articulo 58 la Constitucion Politica de 1991 manifiesta que se “garantizan
la propiedad privada y los demas derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los
cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores” (Constitucion
Politica de 1991, 2022).

También se encuentra el articulo 61 de la Constituciéon que expresa que “el Estado
protegera la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que
establezca la ley” (Constitucion Politica de 1991, 2022).

La Constitucion Politica de 1991 indica que la propiedad intelectual deriva del derecho
fundamental de la propiedad, por lo cual de conformidad al articulo 61 de la Constitucién
Politica exhorta al Estado, al gobierno de turno a garantizar la proteccion y al Congreso
de la Republica a legislar en lo referente a la propiedad intelectual en su ejercicio, su
alcance, su protecciéon y mecanismos para garantizar el ejercicio pleno de este derecho
contemporaneo.

También de conformidad al articulo 150 de la Constitucién Politica de Colombia,
le corresponde al Congreso de la Republica por medio de leyes ejercer las siguientes
funciones:

— Aprobar o improbar los tratados que el gobierno celebre con otros estados o
entidades de derecho internacional, por medio de dichos tratados podra el estado,
sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, transferir parcialmente
determinadas atribuciones a organismos internacionales, que tengan por objeto
promover o consolidar la integraciéon econémica con otros Estados.

— Regular el régimen de propiedad industrial, patentes y marcas y las otras formas
de propiedad intelectual (Constitucion Politica de 1991, art. 150, 2022).
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La Constitucion Politica de Colombia pone de relieve el marco operativo del derecho de
propiedad intelectual y en consecuente el ejercicio del derecho marcario en el entendido
de que es la Constitucion que permite el bloque de constitucionalidad en lo referente a
la aprobacion de tratados parcialmente para lograr consolidar la integracién econémica
con otros estados principalmente en Latinoamérica a través de la Comunidad Andina
de Naciones (CAN), para lograr el desarrollo econémico dentro de la region.

Pero el Congreso de la Republica ha incurrido en una omision legislativa en la que no
ha creado una ley estatutaria de marcas que regule la materia de tal forma que genere
y decante las instituciones, procedimientos, jurisdiccién, competencia, principios,
valores, derecho adjetivo, derecho sustancial especial dentro del territorio nacional y
en armonia con los tratados ratificados por el Gobierno colombiano generando una
unificacion legal en la materia de derecho de marcas. Esta medida es necesaria “ya
que la base del sistema econémico colombiano lo constituye la propiedad privada”
(LHoeste, 2016).

Ademas de ello, el proceso de globalizacion y la apertura de los mercados a través
de la implementaciéon del modelo neoliberal desde la Constitucion Politica de 1991
hace pertinente la aprobacion de una ley de marcas en Colombia o con mayor rigor
la constitucionalizacion del derecho marcario para generar seguridad juridica a los
inversionistas, empresarios y consumidores.

Lo anterior se da con la finalidad de generar un sistema de regulaciéon marcaria que
genere armonia, univocidad en la seguridad juridica dentro del ejercicio del derecho
marcario y los mecanismos de proteccion en sede nacional e internacional.

IV. CONSTITUCIONALIZACION DEL
DERECHO MARCARIO EN COLOMBIA

Con el surgimiento del Estado de Derecho Constitucional y modernamente con
la consolidacion del Estado social de Derecho a partir de la primacia normativa
constitucional que defendian los positivistas juridicos, en especial Hans Kelsen,
emergio a la luz del estudio constitucional un fendmeno contemporaneo de la
constitucionalizacion del derecho al subsumir a partir de la interpretaciéon constitucional
y supeditar la interpretacién permitida vinculante a los Tribunales Constitucionales,
Cortes Constitucionales o la corporacion colegial que tuviera encargada la proteccion,
garantia ¢ interpretacion de la Constitucion de acuerdo con la Constituciéon nacional
consolidandose el fenémeno de “la constitucionalizacion del derecho definido como
aquel fenémeno segtn el cual el ordenamiento juridico de un pais y por tanto el derecho
en si mismo considerado, debe estar regido en su interpretacion y aplicacion por la
Constitucion de dicho pais” (Castaieda Infante, 2010).
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Pero el ejercicio de interpretacién y armonizacion de las disposiciones legales a la
Constitucién tiene que reunir ciertos elementos a partir del derecho constitucional
sin los cuales no seria operante el fendmeno contemporaneo de la Constitucion del
derecho multifacético en las diversas ramas de la ciencia juridica, los cuales son:
contenido material e indeterminado, fuerza vinculante, maxima jerarquia y garantia
de la Constituciéon. Una Constitucién tiene contenido material cuando estd dotada
de principios y reglas juridicas, mediante los cuales se establece que ciertas conductas
estan ordenadas, prohibidas o permitidas (Suarez-Manrique, 2014).

Por lo que la Constitucién Politica de cualquier Estado contiene en esencia normas
de caracter abiertas qué dan pie a la indeterminacion legal entendido en su contenido
material, sustancial y el alcance normativo por lo cual “la indeterminacién del contenido,
antes que verse como una situacion indeseable, es una situacion que puede valorarse
positivamente” (Bernal, 2009).

Por tanto, cuando la Constituciéon contiene disposiciones de cardcter abierto tales
como los principios, valores y normas juridicas abiertas “se caracterizan por que son
mandatos de optimizacion, es decir, su contenido debe ser cumplido en la mayor
medida posible dentro de las posibilidades facticas y juridicas” (Alexy, Teoria de los
derechos fundamentales, 1993).

IV.I Constitucionalizacion del derecho marcario en la

Corte Constitucional de Colombia -De 1992-2000

La sentencia C-228/95 se constituy6 en el pilar y referente del derecho marcario
respecto a las instituciones que fueron creadas con el acuerdo de Cartagena. Por ello
se alegaba esa controversia respecto al poder que tenia el tribunal andino de justicia
y las instituciones nacionales. En consecuencia, sobre este punto la Corte enfatizé
que tanto las instituciones internacionales como las instituciones nacionales se deben
apoyar y complementar en los temas que le conciernan a cada uno, no debe haber
una estructura jerarquica.

El hito jurisprudencial desde esta sentencia se ha venido catalogando con base al
Acuerdo 344 art. 81 donde se menciona a la marca como “un signo 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”. (Corte constitucional de

Colombia, C-228/95).

Ademas de ser ese factor determinante para el empresario al momento de identificar
los productos y servicios que son de su autoria, mediante la cual se busca individualizar
tales bienes, buscan formar una identidad propia, lejos de la utilizaciéon de otros
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empresarios que se encarguen a la misma actividad econémica (Corte constitucional

de Colombia, C-228/95).

Para efectos de duda o controversias respecto al derecho marcario, la Corte reitera
ese deber del congreso en el articulo 150 ordinal 24 de la constitucién politica de
Colombia donde menciona: la regulacion en el “régimen de propiedad industrial,
patentes, marcas y las otras formas de propiedad industrial” (Corte constitucional de

Colombia, C-228/95).

En consecuencia, segiin la ratio decidendi de la sentencia, mientras no se regulen los temas
del derecho marcario seran aplicables a los casos en concreto el derecho comunitario que
regule el tema. Pero para tener presentes todos los contextos, la legislacion colombiana
debera tener este tema regulado lo mas pronto posible debido a que las normas de
derecho comunitario suelen ser muy amplias y pueden quedar vacios que afectaran a
los empresarios presunto o titular de la marca.

Posteriormente, con la sentencia C-154/99 se estudia la constitucionalidad de la
ley 458 de 1998 “Por medio de la cual se aprueba el “protocolo modificatorio del
acuerdo de integracion subregional andino (acuerdo de Cartagena de 1997) hecho en
la ciudad de Quito-Ecuador el dia 25 de junio de 1997. Se le agregaron factores nuevos,
actualizando ciertos plazos que se habian condicionado esperando un resultado que al
final se dio sin mayor justificacién, “como ocurri6 con las previsiones de los articulos
52 y 53 (régimen comun para el tratamiento de los capitales extranjeros, entre otros,
sobre marcas, patentes, licencias, regalias y régimen uniforme al que deben sujetarse
las comunidades andinas” (Corte constitucional de Colombia, C-154/99).

Adicional a las dos sentencias mencionadas anteriormente, se determina que en este
periodo del ano 1992 al 2000 ano en que la Constitucion de 1991 era una novedad,
ademas con la nueva institucion guardiana de la constitucién en cabeza de la Corte
Constitucional, el tema del derecho marcario fue muy precario, puesto que no era una
tendencia en ese tiempo, por lo que solo se tocaron dos temas respecto a la regulacion
internacional sobre el tema de propiedad intelectual especificamente al tema de marcas
y las modificaciones del acuerdo de Cartagena aplicadas al ordenamiento juridico
colombiano, pasando posteriormente por el examen de constitucionalidad mediante
la Sentencia C-154/99 y determinando la exequibilidad de la ley 458 de 1998 “por
la cual modificé el acuerdo de Cartagena”.

De 2001-2008

En el 2002 con la sentencia T- 938/01 la Corte menciona la utilidad de “la acciéon
nulidad y restablecimiento de derechos, cuando se han negado un registro de marca;
y la de nulidad, cuando se ha conferido dicho registro”, observando que a través de
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actos administrativos emitidos por la Superintendencia de Industria y Comercio se
le otorga el registro o se le niega el mismo a la persona natural o juridica que lo esta
solicitando para llevarlo asi al mercado.

Ademas, ha recordado la importancia de la marca cuando se registra debido a que lo
protege de la evidente amenaza de que puedan “ser usadas en productos de baja calidad,
que pueda afectar los ingresos del titular y enriquecer a otros solo por el nombre y el
status de la marca que tiene ya en un mercado determinado ya consolidado” (Corte
constitucional de Golombia, T-938/2001).

Posteriormente, con la Sentencia C-750/08, la honorable Corte hace una revisiéon de
constitucionalidad del “acuerdo de promocién comercial entre la Reptblica de Colombia
y los Estados Unidos de América suscrito en Washington el 22 de noviembre de 2006”.
Empieza relatando algo muy importante que nos da pistas del derecho marcario y
su relevancia que ya esta siendo tenida en cuenta desde este momento para la Corte
Constitucional derivado de temas comerciales y afirmando que: en cuanto al régimen
de protecciéon a las marcas son constitucionales, pues, tienen por finalidad otorgar
el amparo que ordena el articulo 61 de la constitucion a los derechos de propiedad
industrial, dentro de las cuales y de las mas importantes son las marcas como signos
distintivos de bienes y servicios” (Corte constitucional de Colombia, C-750/2008).

Ya se estaba pensando desde ese momento la importancia juridica que tendria el internet
y también el facil acceso que tendrian los terceros a realizar la pirateria cibernética,
por lo cual este tratado que estaba para ese entonces en estudio de constitucionalidad
menciona y la Corte lo precisa en que cada pais se debe: disponer de procedimientos
apropiados para la resoluciéon de controversias, con base a los principios establecidos
en la politica uniforme de solucién de controversias en materia de nombres de dominio
(1999)”, para lo cual en las bases de datos se registren los nombres y la marca de dominio
para evitar este tipo de controversias (Corte constitucional de Colombia, C-750/2008).

De 2009-2022

La sentencia C-261 del 2011 analiza la constitucionalidad de la ratificacion del Tratado
sobre Derecho de Marcas cuyo objetivo es buscar la agilizacién, armonia, unificacién y
coordinacién en los procedimientos del derecho marcario dentro del territorio nacional
y regional para que las solicitudes del registro de marcas sean agiles y no decaiga en
un proceso tardio debido a la jurisdiccion nacional que regula el derecho marcario
dentro de su territorio.

Lo novedoso de este tratado es que sus disposiciones normativas enfatizan principalmente

el procedimiento que debe supeditar las oficinas de registro marcario de los estados
parte y se condensa en los siguientes tres aspectos:
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(I) La solicitud de registro marcario, (ii) Los cambios en el registro marcario
referidos a cambios en los nombres o en los titulares del registro, al igual que
previsiones relativas a correcciones de errores; y (iii) La renovacion del registro,
evento para el cual el TLT estandariza la duracién, tanto del periodo inicial
de registro, como de cada renovacién, en diez afios. (Corte constitucional de

Colombia, C-261/2011)

El analisis constitucional que versé la Corte Constitucional de Colombia enfatizé la
compatibilidad del tratado con la Constitucion Politica de 1991 examinando tanto
el contenido formal y material del instrumento internacional a los que Colombia se
puede adherir de conformidad a laley 1343 del 2009, medida en que esta en armonia
con el contenido constitucional que busca la integracion econoémica de Colombia en
el mundo globalizado y la proteccién a la propiedad intelectual.

Posteriormente, la Corte Constitucional con sentencia C-751 del 2012 analiza la
Constitucién y armonia constitucional de la aprobacién del protocolo concerniente
al arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas que fue aprobado
mediante laley 1455 del 2011 cuyo espiritu legal busca ofrecer ventajas a los titulares de
bienes y servicios en el ambito internacional dentro de los siguientes puntos in examine:

(I) Busca minorizar los tramites y pagos de tasas y traducciones; (ii) Favorecer
las exportaciones, en la medida en que simplifica la proteccion de las marcas
colombianas en el extranjero. Ademas, es un medio para que las empresas de
otras Partes Contratantes del Protocolo de Madrid obtengan con mayor facilidad
proteccién para sus marcas en el pais en cuestion, dado que lo tinico que tienen
que hacer es designar al pais de que se trate en su solicitud internacional.
(ii1) Atraer inversiones del extranjero. (Corte constitucional de Colombia,

C-251/2012)

Observando la Corte Constitucional que el protocolo de Madrid es un instrumento
de caracter internacional que se encamina en armonia a la proteccién internacional
de las marcas y productos nacionales en los mercados extranjeros, efectiia el fin del
Estado de la apertura de mercados y la entrada de Colombia dentro del comercio
internacional, pero destacando que:

no exime a las personas naturales o juridicas de obtener o solicitar el registro
de marca en el pais de origen, solo que es un valor adicional la distincién de
que la inscripcion de la solicitud internacional en el registro ante la OMPI
confiere derechos de prioridad y proteccién legalen todos los Estados Parte en
el Protocolo. (Corte constitucional de Colombia, C-261/2011)
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El ano 2020 la Corte Constitucional de Colombia analiza en la sentencia C- 486 del
2020 la constitucionalidad del articulo 70 de la ley 1819 del 2016 en lo referente a la
limitacion de pagos de regalias por concepto de intangibles debido a que la accionante
argumenta que vulnera la igualdad en materia tributaria al no permitir la deduccién
tributaria. Pero la Corte Constitucional observa que los bienes intangibles generan
beneficios econémicos futuros y analiza tres supuestos que lo configura como un bien
sujeto de caracter patrimonial; el primero es que su origen recae en origen de propiedad
intelectual, financiero y de provision de personal, por lo cual tiene la concepcion de
que es un bien intangible y la segunda es que esta sujeto a transmision y adquisicion
por lo cual contiene un valor econémico y patrimonial.

Y, finalmente, también se permite autorizar o ceder su uso, sin que se produzca cambio
en la titularidad del dominio en contextos de produccién o comercializaciéon de bienes
o de prestacién de servicios. Al ocurrir esta Gltima operacién, el valor que se paga por
dicha habilitacién en su explotaciéon se denomina regalia, canon o royalty, la cual, por
lo general, es un porcentaje sobre ingresos brutos o netos que se paga por el permiso
de utilizar un derecho de propiedad intelectual.

Por lo que para el caso de los intangibles formados [internamente], el articulo 74-1 del
Estatuto Tributario establece que se podran llevar como costo en el impuesto sobre la
renta, las inversiones en propiedad industrial, marcas, goodwill, derechos de autor y
patentes de invencion (Corte constitucional de Colombia, C-486/2020).

Destacando la Corte Constitucional que las marcas dentro de la propiedad industrial
estan sujetas a registro y al momento en que se realiza se genera la fuente de derecho, lo
que el otorgamiento por la oficina de registro, que para el caso es la Superintendencia de
Industria y Comercio dentro del Estado colombiano, genera al titular el derecho durante
una duracién de 10 anos renovables por periodos iguales y sucesivos la oponibilidad
a terceros, aunado con las acciones pertinentes para la defensa en caso de confusion,
competencia desleal entre otras.

Ademas de ello, recae la importancia dentro de la economia y la apertura de mercados
en la medida en que la marca se constituy6 en el bien intangible mas valorado de
los establecimientos de Comercio, empresas, que se encuentran dentro del mercado
nacional y que tienen su posicionamiento en el mercado debido a la individualizacion
de sus productos y servicios a través de la marca.
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V. EL DERECHO MARCARIO EN LA UNION
EUROPEA Y LA COMUNIDAD ANDINA. CASO
DE ESTUDIO ESPANA VS. COLOMBIA

V.I Comunidad Andina vs. Union Europea

-Unién Europea

En la Unién Europea se ha buscado a partir de 1980 establecer la unificacién y
armonizacion entre las legislaciones de los Estados miembros en consecucion para
lograr la estandarizaciéon y armonia de un mercado interior Gnico y reconocer, regular
los derechos de propiedad intelectual extendiendo la garantia y proteccion de los
derechos derivados de este, tales como las marcas, para lo cual la Unién Europea
dispuso instrumentos juridicos tales como las directivas y los reglamentos.

En lo referente al derecho marcario la directiva basica la constituye la “directiva de la
Unién Europea 201572436 del Parlamento Europeo y del Consejo del 16 de diciembre
del 2015 relativa a la aproximacién de las legislaciones de los Estados miembros en
materia de marcas” (Fernandez Novoa, et al., 2017).

Igualmente, la directiva 2008/95 CE del 22 de octubre del 2008 en el que se busca la
armonizacion interestatal dentro de la Unién Europea en lo referente a la denegacion
y nulidad del registro de marca derechos conferidos por la marca registrada y las
limitaciones de esta misma.

En Europa con la directiva 89 /104 CEE constituy6 un hito en la Unién Europea en la
materia de derecho marcario en la medida en que sus normas imperativas podian ser
trasladadas al ordenamiento interno generando una armonia legal en derecho marcario
entre los cuales se destacan; los signos que pueden constituir una marca, causas de la
inadmisiéon, nulidad, derechos conferidos por las marcas, limitaciéon de los efectos de
la marca, agotamiento del derecho conferido por la marca, licencia, prescripciéon por
tolerancia, uso obligatorio de la marca registrada, entre otras disposiciones normativas.

-Comunidad Andina de Naciones

La comunidad andina, conformada por los paises de Colombia, Ecuador, Pera,
Venezuela y Bolivia, ha creado diversos sistemas e instituciones con el fin de fortalecer
econémicamente la region, para ser apetecible en el mercado econémico mundial,
donde se tendran en cuenta esa proyeccion externa y robustecer las relaciones entre
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los paises, tomando a su vez los fuertes factores econémicos que en cada uno domina,
siendo esta exigida por la globalizacién.

El derecho de marcas se esta volviendo tendencia respecto a que el fuerte econémico
de los paises dependera de los productos que se exporten a otras partes del mundo
que requieran de esa demanda, de ahi que las marcas sean importantes en materia
de mercado.

Ahora, la comunidad andina con la Decision 486 de 2000 reguld el tema mucho
antes de que se volviera tendencia en la década del 90 donde primeramente da el
concepto de marca y su procedimiento aplicado a los paises miembros, para ello la
misma decision estipuld que no pretendia imponer legislacion a los paises sino desde
el ambito internacional de ayudar a su vez al comercio a proteger lo mas preciado de
sus productos y que los distingue de los demas que es la marca (Luna Barajas y Hortua
Moreno, 2004).

Especificamente los articulos de las Decisiéon 486 de 2000 regula todo lo derivado a
las marcas desde el articulo 134 al 189 especificando los requisitos, procedimiento de
registro, los derechos y limitaciones de esta, licencias y transferencias de marcas, la
cancelacion del registro, la renuncia del registro, nulidad del registro, caducidad del
registro, lemas comerciales, marcas colectivas y marcas de certificacion.

Desde la implementacién de las decisiones algunos paises se han visto beneficiados
porque a raiz de ello han establecido instituciones encargadas de proteger y vigilar
las marcas que estan en el comercio actualmente, en el caso colombiano esta la SIC
(Superintendencia de Industria y Comercio) que se encarga de dar conceptos y tramitar
el registro de marcas hasta que el legislador hable sobre el tema y llene ciertos vacios
normativos que salen cada dia.

V.II Espaifia Vs. Colombia

El ordenamiento juridico espanol ha integrado las directivas de la Unién Europea y
ha armonizado la legislaciéon de la Comunidad Europea en lo referente al derecho
marcario en la ley 17 del 2001 del 7 de diciembre en el cual ha regulado la materia
a través de una ley de caracter estatutaria la que se supedita dentro del ambito de
aplicacioén el territorio estableciendo la legitimidad para la titularizaciéon de la marca,
el concepto de marca, las prohibiciones absolutas y relativas en lo referente a lo que
puede estar sujeto a registro de marca, la solicitud, procedimiento de registro, el
procedimiento de registro en la sede nacional de registro marcario y las disposiciones
sobre el procedimiento que lo regulan, la duracion, renovaciéon y modificacion de la
marca, el contenido que tiene el derecho de la marca y los efectos del registro de la

Revista Iter Ad Veritatem, ISSN 1909-9843 | Enero - Diciembre 2022, Vol. 20




CONS"ITIUCIONAL]ZACIONDELDERECHOMARCARIOCOMOPROPIEDADII:ITE[ECTUALENCOH)MBIA.ANAHSIS
JURIDICO COMPARADO, CASO DE ESTUDIO COLOMBIA VS. ESPANA.
o

marca, aunado a la obligacion social de la obligatoriedad de su uso y en lo referente
al derecho marcario internacional.

Mientras que en Colombia la Constitucion Politica de 1991 en su articulo 58 supedita
que la propiedad es un derecho fundamental que connota una carga social y una
funcién tanto social y ecologica pero de conformidad a la naturaleza juridica la marca
que se conceptiia como un bien juridico intangible con contenido patrimonial esta
integrado dentro del derecho de propiedad pero la extension y redaccion constitucional
en el articulo 61 le da la connotacion de la obligatoriedad de proteccion y garantia
por parte del Estado colombiano en lo referente a la propiedad industrial a través
de las disposiciones que imponga la ley pero en Colombia la regulacién marcaria ha
estado supeditada a leyes que ratifican los convenios y tratados internacionales en los
que se adhiere y ratifica por parte del Congreso de conformidad al articulo 150 de la
Constitucion Politica con la finalidad de la integracién econémica en la regién Andina
lo que ha conectado una falencia y omision legislativa en el derecho marcario, dando
la regulacién colombiana supeditada a las disposiciones de la Decision 486 del 2000.

VI. CONCLUSIONES

El derecho marcario es un derecho emergente desde la activaciéon globalizada
de la economia y la transnacionalizacién del derecho ha impetrado dentro de los
ordenamientos juridicos nacionales en la medida en que las constituciones politicas y
los estados contemporaneos carecen de legislaciéon interna en lo referente al derecho
marcario, como es el caso en Colombia que no cuenta con una ley de marcas lo que
supedita la adhesion a tratados internacionales en lo concerniente al derecho marcario'y
generando una transnacionalizacion del derecho. En lo referente a la seguridad juridica
del derecho de marcas recae intrinsecamente a la especificidad y al profesionalismo
técnico del derecho marcario en sede internacional y no en sede nacional lo que
implica que el derecho marcario trascienda las fronteras y en el orden nacional esté
supeditado a las disposiciones normativas transnacionales como los tratados a los
cuales ha ratificado Colombia.

Esto situacion genera en cierta medida que Colombia como un Estado social de Derecho
estén cumpliendo la exhortacion que le impone el articulo 61 de la Constitucion Politica
de 1991 en la medida en que el Estado nacional debe garantizar la proteccion de la
propiedad industrial de conformidad a la ley, esta situacién interpretativa supone que
Colombia solo sea supeditado a la adhesion de los tratados pero no se ha configurado
en sede legislativa una ley de marcas, lo que hace que sea imperante dentro de las
relaciones juridico econémicas la inminente exhortaciéon al congreso para que legisle
en materia de marcas una ley que armonice la rectificacién de todos los tratados y que
a su vez disponga las acciones pertinentes mecanismos, principios, valores, normas
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y procedimientos e instituciones para solucionar las controversias que se supediten
dentro del derecho marcario nacional y garantizar mayor efectividad en el ejercicio
del derecho de los titulares del derecho de marcas.

Llegando a la conclusiéon que el fenémeno de la Constitucionalizacién del derecho
en materia de marcar en Colombia es muy deficiente en la medida en que los
pronunciamientos de la Corte Constitucional tienen un nimero limitado y en la cual
se refiere a la constitucionalidad y exequibilidad de las leyes que ratifican los convenios
internacionales pero en lo referente a la materia la Corte Constitucional de Colombia
no ha supeditado ni ha realizado sentencias de integraciéon en materia de proteccion al
derecho marcario por lo cual se demuestra que en Colombia la constitucionalizacion
del derecho en materia marcaria es precario y no se ha desarrollado de forma plena
el articulo 61 de la Constitucion Politica de Colombia.
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