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RESUMEN

En Colombia, a diferencia de los regimenes de Estados Unidos y la Unién Europea,
el examen de registro marcario y las decisiones de controversias administrativas y
judiciales originadas en dicho examen carecen por regla general de soporte proba-
torio y se fundamentan en solitarias argumentaciones de aspectos que comprenden
desde gramdtica, lingiiistica y fonética hasta conceptos de mercado. De esta manera,
las decisiones de registrabilidad marcaria resultan arbitrarias e incoherentes, porque,
en cada caso, el examinador, la autoridad administrativa o el juez se atribuye a s
mismo la funcién de consumidor medio, presunto comprador y publico consu-
midor, dando por sentadas, sin pruebas, circunstancias que requieren apoyo de
dreas del conocimiento ajenas al derecho.

De tal manera que las autoridades deciden solo en nombre y por virtud de la
potestad que ejercen, pero de acuerdo con su mera apreciacién subjetiva, incum-
pliendo asi los principios de necesidad y carga de la prueba. Este estudio presenta
un andlisis de derecho comparado que demuestra tal aseveracién, expone conclu-
siones y recomendaciones.

Palabras clave: examen, registro, marca, carga y necesidad de la prueba, examinador,
USPTO, EUIPO, SIC.
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THE NEED FOR EVIDENCE AND THE BURDEN OF PROOF IN TRADEMARK
APPLICATIONS FOR EXAMINING ATTORNEYS

ABSTRACT

In Colombia, unlike the United States and the European Union regimes, the exam
for trademark registration and the rulings in administrative and judicial disputes
arising from such examination, as a general rule, lack of evidentiary support and are
based on solitary arguments of aspects that they range from grammar, linguistics,
and phonetics, to market concepts. This way, trademark registration decisions are
arbitrary and incoherent because in each case the examiner, the administrative
authority, or the judge, attribute to themselves the role of the average consumer
and presumed buyer, taking for granted, without any evidence, circumstances that
require support from areas of knowledge outside the law; in such a way that the
authorities decide only in name and by virtue of the power they exercise but in
accordance with their mere subjective appreciation, thus breaching the principles
of necessity and burden of proof. This study presents a comparative law analysis
that demonstrates such assertion, exposes conclusions, and recommendations.

Keywords: exam, registry, trademark, burden and proof need for proof, examiner,
USPTO, EUIPO, SIC.

INTRODUCCION

El Manual de Marcas de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colom-
bia' consagra las instrucciones para el examen de registrabilidad con el propésito
de brindar a los usuarios uniformidad y confianza en las decisiones y prevenir la
aplicacién de criterios disimiles ante situaciones andlogas, de tal manera que “las
decisiones se tomen de una manera coherente y armdnica, obedeciendo a claros
principios legales y técnicos, y no a interpretaciones personales y aisladas de los
funcionarios™.

No obstante, las resoluciones expedidas por la Direccién de Signos Distintivos
de la sic no reflejan la coherencia y armonia pretendida, porque parte fundamental
del examen se realiza por cuenta propia del examinador sin respaldo demostrativo

1 Colombia. Superintendencia de Industria y Comercio. Instructivo de signos distintivos
(Manual de Marcas). SCO1-FO8 Vr0 (2016-08-02). (Fecha de consulta 29 de octubre del
2018). Disponible en http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Manual-de-marcas.pdf.

2 CorNEJO GUERRERO, CARLOS. Principios que informan la regulacién de los criterios
legales para establecer el riesgo de confusién entre marcas. Ars Boni Et Aequi, n.° 1 (2015):
49-66. (Fecha de consulta: 29 de octubre del 2018). Disponible en https://dialnet.unirioja.es/
servlet/articulo?codigo=5853811. La subjetividad en el examen de registro marcario es materia
de constante reflexién, en este articulo, el autor analiza los criterios legales, jurispruden-
ciales y doctrinarios para establecer el riesgo de confusién, reconociendo que siempre
hay un cierto grado de subjetividad, pero al margen del andlisis del aspecto probatorio.
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que soporte sus aseveraciones y conclusiones. Esa misma conducta se aprecia en la
segunda instancia a cargo de la Delegatura para la Propiedad Industrial de la sic
e idéntica actitud adopta la Seccién Primera del Consejo de Estado en la decisién
de las demandas de nulidad y restablecimiento del derecho contra las resoluciones
asi expedidas.

Este estado de cosas hace disfuncional la estructura del sistema de registro,
porque ante decisiones carentes de objetividad y frecuentemente contradictorias,
la organizacién jerdrquica no ofrece un remedio institucional, debido a que las
instancias de control administrativo y judicial no se detienen en el andlisis ni prestan
atencidn al estudio de tan delicado asunto y, por tanto, omiten la correccién de los
problemas de fundamentacidn féctica del examen de registro marcario, abstencién
que promueve la continuidad de la conducta e impide retroalimentar y ajustar el
sistema desde la jurisdicciéon hacia la administracion.

El objetivo de este estudio critico es demostrar que en Colombia, a diferencia de
los regimenes marcarios de Estados Unidos y la Unién Europea®, tanto el examen
de registro marcario como las decisiones administrativas y judiciales originadas
en este carecen de soporte probatorio y se fundamentan en solitarias deducciones
y argumentaciones de aspectos que comprenden desde gramdtica, lingiifstica y
fonética hasta conceptos de mercado carentes de todo respaldo demostrativo. De
esta manera, las decisiones de registrabilidad marcaria devienen arbitrarias y no
son uniformes porque en cada caso el examinador o el juez se atribuye a si mismo
la funcién de consumidor medio, presunto comprador y publico consumidor,
dando por sentadas, sin pruebas, circunstancias que requieren apoyo de 4reas del
conocimiento ajenas al derecho®, de tal forma que las autoridades deciden solo en
nombre y por virtud de la potestad que ejercen, pero de acuerdo con su mera apre-
ciacién subjetiva, incumpliendo asf los principios de necesidad y carga de la prueba.

Para el andlisis se tienen como referentes los regimenes del sistema federal
de marcas de Estados Unidos y de la marca de la Unién Europea, porque estas
economias son las de mayor participacién dentro de los principales destinos de

3 CasTrRO GARCIA, JUAN DAVID. La propiedad industrial (Bogotd: Universidad Externado
de Colombia, 2009), 175. El autor refiere la evolucién histérica del derecho de marcas
en el marco de los tratados internacionales, la tendencia actual al intercambio comercial
mundial y los compromisos internacionales de Colombia que justifican el estudio de la
materia como un asunto de derecho comparado.

4 ARBOLEDA ARANGO, ANA MaRrfa, Nararia DuQue Roa y ANDREA EscoBar Saa. La
estrategia me-too: un producto semejante con un nombre distintivo ubicado junto al lider.
Cuadernos de Administracién 31, n.° 54 (2015). (Fecha de consulta: 29 de octubre del 2018).
Disponible en https://doi.org/10.25100/cdea.v31i54.10. Este articulo muestra la relevancia de
los estudios técnicos para la definicién de conceptos juridicos tales como la probabilidad o
riesgo de confusién y cita multiples estudios que lo respaldan. En el mismo sentido CLE-
MENTE RICOLFE, JosE S. CARMEN EscriBA PEREz y JuaNn M. Burtraco VERA. Respuestas
ante la confusién del consumidor por informacién ambigua: el caso de los cosméticos de
una cadena de supermercados en Espafa. Aposta Revista de Ciencias Sociales, n.© 62 (2014).
(Fecha de consulta: 29 de octubre del 2018). Disponible en https://dialnet.unirioja.es/servlet/
articulo?codigo=4739459. Los autores analizan y sustentan las diferentes dimensiones que
comprende la confusién del consumidor evidenciando que el asunto comprende aspectos,
tales como el volumen del mercado, la apariencia de los productos y la informacién.
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las exportaciones colombianas de acuerdo con el DANE’, en otras palabras, son los
principales socios comerciales del pafs, por tanto, se constituyen en los escenarios
mds relevantes para el comercio internacional y de alli que la comparacién con sus
modelos resulte pertinente. No se desconoce la existencia de los regimenes estatales
de marcas en Estados Unidos ni de los nacionales y regionales de Europa como es
el caso de Benelux, sin embargo, el estudio no se concentra en ellos, sino en los
inicialmente mencionados debido a su alcance general, accesibilidad y primacia.

Este articulo de reflexién se enfoca en el control de legalidad de la actuacién
administrativa, especificamente en la etapa del examen de registro marcario, ca-
racterizada por ser predominantemente una actuacion ex parte, es decir, en el que
el principal interesado es el solicitante del registro y por ello es el momento en el
que se destaca la labor oficiosa del examinador.

I. PRUEBA, NECESIDAD Y CARGA

La base tedrica del andlisis estd compuesta por los principios de necesidad y carga
de la prueba®. El primero, entendido como la exigencia de que los hechos en que se
fundamentan las decisiones de las autoridades se encuentran respaldados en medios
de conviccién que hayan sido debidamente incorporados a la actuacidn, esto es,
oportunamente y a través de quienes se encuentran legitimados para hacerlo. El
segundo, entendido como la habilitacién para que las autoridades decidan, atribu-
yendo a los interesados la responsabilidad de suministrar los soportes demostrativos
de sus solicitudes, so pena de asumir las consecuencias adversas a sus aspiraciones
por el incumplimiento de tal deber.

La necesidad y la carga de la prueba se traducen en una prohibicién a las auto-
ridades para que no funden sus decisiones en el conocimiento privado y personal

5 Colombia. Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DaNE). Colombia,
principales destinos de las exportaciones. 2008p-2018p (agosto). (Fecha de consulta: 29
de octubre del 2018). Disponible en https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/comercio_ex-
terior/exportaciones/2018/expo_ppales_destinos_ago18.xlsx.

6 Azura CAMACHO, JAIME. Manual de derecho procesal. Tomo vi: Pruebas judiciales
(Bogotd: Editorial Temis, 2003), 3 y 31. Devis Echandia, Hernando. Zeoria general de
la prueba judicial. Tomo 1 (Bogotd: Temis, 2002), 4 y 115. MicHELLI, GIAN ANTONIO.
La carga de la prueba (Bogotd: Temis, 1989), 15 y 16. Parra Quijano, Jairo. Manual de
derecho probatorio (Bogotd: Librerfa Ediciones del Profesional, 2002), 3. PENa Avazo,
Jairo IVAN. Prueba judicial andlisis y valoracién (Bogotd: Editorial Unibiblos), 43-69.
RocHA ALvIRA, ANTONIO. De la prueba en el derecho (Medellin: Biblioteca Juridica Diké),
11-23. BoNORINO, PaBLO RAUL y Jairo IVAN PENA Avazo. Filosofia del derecho (Bogo-
td: Consejo Superior de la Judicatura Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla), 113-133.
Colombia. Corte Suprema De Justicia, Sala Casacién Civil. Sentencia del 25 de mayo
del 2010, n.° 23001-31-10-002-1998-00467-01. Magistrado Ponente Edgardo Villamil
Portilla. Bogotd: Corte Suprema de Justicia. Gonzdlez Castillo, Joel. La fundamentacién
de las sentencias y la sana critica. [en lineal. Revista Chilena de Derecho 33, n.° 1 (2006):
93-107. (Fecha de consulta: 29 de octubre de 2018). Disponible en https://scielo.conicyt.
cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34372006000100006. VALENTIN, GABRIEL. La prucba
y la sentencia: algunas reflexiones sobre la regla de la carga de la prueba. [en linea].
Revista de Derecho, n.°c 10 (2014): 249-277. (Fecha de consulta: 29 de octubre del 2018).
Disponible en https://revistas.ucu.edu.uy/index.php/revistadederecho/article/download/743/733/.
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que tengan de los hechos, sino que lo usen para ejercer sus facultades oficiosas en
aras de incorporar los medios probatorios a las actuaciones. Lo primordial es que las
decisiones de las autoridades no se fundamenten solamente en sus conocimientos,
experiencia o jerarquia, sino que su validez juridica y fuerza dependa del acervo
probatorio que las respalda.

2. SIMILITUDES EN LOS SISTEMAS DE REGISTRO MARCARIO

Existen coincidencias en cuanto a la consagracién normativa, estructura y funcio-
namiento de los sistemas de registro marcario en los tres contextos analizados, lo
que implica similitud en la responsabilidad que asumen las autoridades a cargo.

2.I. CONSAGRACION NORMATIVA

La necesidad y la carga de la prueba son principios comunes en los sistemas ju-
ridicos de Colombia, Estados Unidos y la Unién Europea, evidencia de que en
materia probatoria tanto los sistemas de derecho continental como los de derecho
consuetudinario se fundamentan en criterios légicos y racionales.

Por ello los tres contextos coinciden en el mandato a las autoridades adminis-
trativas y jurisdiccionales de motivar sus decisiones en medios de conviccién que,
por regla general, deben ser suministrados por los interesados, salvo las excepciones
legales constituidas por los hechos notorios, las afirmaciones y negaciones indefi-
nidas y, los deberes oficiosos (tema del presente andlisis).

La manera en que se consagra normativamente el principio de necesidad de la
prueba en los sistemas juridicos analizados se ilustra en la tabla 1.

Esta comparacién permite concluir que el principio de la necesidad de la prueba
estd consagrado normativamente en los tres sistemas juridicos analizados, pero de
modo diferenciado: i) mientras en la Unién Europea y en Colombia el principio
se ha elevado al rango constitucional, en Estados Unidos se limita al rango legal;
ii) estd consagrado en el nivel de las leyes generales tanto en Estados Unidos como
en Colombia, pero no en la Unién Europea; iii) en todos los sistemas juridicos
estd consagrado a nivel de legislacién especial en los correspondientes estatutos de
marcas; iv) Colombia es el tnico sistema analizado que establece este principio
en los tres niveles normativos y v) las normas que consagran el principio de la
necesidad de la prueba en los tres sistemas juridicos analizados comprenden tanto
a las entidades, agencias, instituciones y érganos de la administracién como a los
jueces y, por tanto, su aplicacién se extiende tanto a las actuaciones administrativas
como a las jurisdiccionales.
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TABLA I
CONSAGRACION NORMATIVA DEL PRINCIPIO DE LA NECESIDAD DE LA PRUEBA

RaNGO DE 1A NorMA  Estapos UNIDOS UNION EUurOPEA CoLoMBIA
Constitucional No consagrado Carta de los Derechos Constitucién Polftica.
Fundamentales de la
Unién?.

Tratado de Funciona-

miento de la Unién".

Legal General Federal Rules of ~ No consagrado Ley 1437 de 2011
Evidence?. craca’.
Administrative Ley 1564 de 2012
Procedure Act’s. cGp¥.

Legal Especial Marcas  U. S. Trademark ~ Reglamento (UE) Decisién 486 de
Law". 2017/10017. 20007.

Fuente: elaboracién propia.

a/ Unién Europea. Carta de los Derechos Fundamentales de la Unién Europea (2000/C 364/01) articulo 41. [en linea]
(Fecha de consulta: 29 de octubre del 2018). Disponible en http://www.europarl.curopa.eu/charter/pdf/text_es.pdf.
b/ Unién Europea. Tratado de Funcionamiento de la Unién Europea Versién Consolidada, capitulo 2 Actos
Juridicos de la Unién, Procedimientos de Adopcién y Otras Disposiciones, Seccién Segunda Procedimien-
tos de Adopcién de los Actos y Otras Disposiciones articulo 296. (Antiguo articulo 253 TcE). [en linea].
(Fecha de consulta: 29 de octubre del 2018). Disponible en http://eur-lex.europa.eu/legal-content/Es/TxT/
pDE/?uri=CELEX:12012E/TxT& from=ES.

¢/ Colombia. Constitucién Politica de Colombia articulo 29. [en linea]. (Fecha de consulta: 29 de octubre de
2018). Disponible en http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.hetml.
d/ Estados Unidos Federal Rules of Evidence Rule 102. [en linea]. (Fecha de consulta: 29 de octubre de 2018).
Disponible en https://www.law.cornell.edu/rules/fre.

e/ Estados Unidos 5 U.S. Code § 556. [en linea]. (Fecha de consulta: 29 de octubre del 2018) Disponible en
hteps://www.law.cornell.edu/uscode/text/5/part-I/chapter-5.

f/ Colombia. Congreso De La Republica. Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Ad-
ministrativo (cpaca) articulos 5, 40, 42, 44, 187, 211, 212, 213 y 214. [en linea]. (Fecha de consulta: 29 de
octubre del 2018) Disponible en http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.html.

g/ Colombia. Congreso De La Republica. Cédigo General el Proceso (CGP) articulos 164, 167 y 169. [en
linea]. (Fecha de consulta: 29 de octubre del 2018). Disponible en http://www.secretariasenado.gov.co/senado/
basedoc/ley_1564_2012.html.

h/ Estados Unidos Trademark Law § 2 (15 U.S.C. § 1052) (f), § 34 (15 U.S.C.§ 1116), § 43 (15 U.S.C. § 1125),
§7 (15 US.C.§1057), § 10 (15 U.S.C. § 1060) y § 33 (15 U.S.C. § 1115) [en linea]. (Fecha de consulta: 29
de octubre del 2018). Disponible en https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/chapter-22.

i/ Unién Europea. Reglamento (UE) 1001/2017 articulo 94. [en linea]. (Fecha de consulta: 29 de octubre del 2018).
Disponible en http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT &from=ES.

j/ Comunidad Andina. Decisién 486 de 2000 articulos 141, 142, 146, 148, 161, 165, 167, 170, 226, 247 y
250. [en linea]. (Fecha de consulta: 29 de octubre del 2018). Disponible en http://www.wipo.int/wipolex/es/
text.jsp?file_id=223651.

2.2. ESTRUCTURA, FUNCIONAMIENTO Y CARGA DE LA PRUEBA
EN LOS SISTEMAS DE REGISTRO

Las estructuras de los sistemas de registro marcario de Colombia, Estados Unidosy la
Unién Europea coinciden en disponer de tres etapas jerdrquicamente organizadas en
las que intervienen tanto autoridades administrativas como autoridades judiciales.

La primera fase corresponde al examen a priori estd a cargo de las correspon-
dientes oficinas de marcas, se caracteriza por ser generalmente ex parte'y, por ello,
la carga de la prueba recae en cabeza del examinador.
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La segunda fase es eventual, corresponde a la controversia administrativa ante
una autoridad superior de la correspondiente oficina de marcas, se caracteriza
por ser inter partesy, por tal razén, la carga de la prueba recae en cabeza de quien
propone la controversia.

La tercera fase, también, eventual, es la controversia jurisdiccional de control
de legalidad ante la autoridad competente, también interpartes y por lo mismo la
carga de la prueba recae en los litigantes.

En la siguiente tabla se muestran las estructuras, fases del procedimiento de
registro marcario y las autoridades competentes en los tres sistemas juridicos
analizados:

TABLA 2
ESTRUCTURAS DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO MARCARIO Y RESPONSABLES

Etapa Estados Unidos Unién Europea Colombia

Examen de Registra-  uspTO EUIPO SIC

bilidad Director”. Div. Examinadores”.  Direccién de Signos
Distintivos”.

Controversia Adminis- UspTO EUIPO SIC

trativa del Examen de  Trademark Trial and ~ Div. Oposiciones Delegatura para la

Registrabilidad Appeal Board T1aBY.  Div. Anulacién Propiedad Industrial”.

Salas de Recurso®

Controversia Judicial ~ United States Court ~ Tribunal de Justicia de  Consejo de Estado

del Examen de Regis-  of Appeals for the la Unién Europea. Seccién Primera’.
trabilidad Federal Tribunal General
Circuit?. (Anulacién).
Tribunal de Justicia
(Casacién)™.

Fuente: elaboracién propia.

a/ Estados Unidos U.S. Trademark Manual of Examining Procedure (T™EP) §1203.01, §1203.02 (d), §1207.01
(a) (vi), §1209.01 () (i), §1210.01(b), §1211.02 (a) y §1202.02 (a) (iv). [en linea]. (Fecha de consulta: 29 de
octubre del 2018). Disponible en https://www.uspto.gov/trademark/guides-and-manuals/tmep-archives.

b/ Unién Europea. Directrices Relativas al Examen de la eutro, Parte A Disposiciones Generales, Seccién 2
Principios Generales y Parte B Examen, Seccién 4 Motivos de Denegacién Absolutos, Capitulo 3 Marcas Sin
Cardcter Distintivo (Articulo 7, apartado 1, letra b), del RmuUE). [en linea]. (Fecha de consulta: 29 de octubre del
2018). Disponible en https://euipo.europa.cu/ohimportal/es/trade-mark-guidelines.

¢/ Comunidad Andina. Decisién 486 de 2000 articulos 150. [en linea]. (Fecha de consulta: 29 de octubre del
2018). Disponible en http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=223651.

d/'5 U.S. Code Op. cit., § 556 (d) “- Hearings; presiding employees; powers and duties; burden of proof; evidence;
record as basis of decision [...] (d) Except as otherwise provided by statute, the proponent of a rule or order has the
burden of proof”.

¢/ Reglamento (UE) 1001/2017 Op. cit., articulos 45, 46, 58, 59, 60, 63 66, 68.

f/ Colombia. Presidencia La Reptiblica. Decreto 4886 del 2011 articulo 18. [en linea]. (Fecha de consulta: 29 de
octubre del 2018). Disponible en http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_4886_2011.html.
g/ U.S. Federal Rules of Appellate Procedure Rule 28. [en lfnea]. (Fecha de consulta: 29 de octubre de 2018).
Disponible en https://www.law.cornell.edu/rules/frap.

h/ Unién Europea. Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia de la Unién Europea articulos 37 § 4,
38§ 1¢),4081d),41y429 1. [en linea]. (Fecha de consulta: 29 de octubre de 2018). Disponible en hteps://
curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-07/rp_cjue_es.pdf.

i/ craca Op. cit., articulo 149.
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La comparacién permite concluir que: i) el procedimiento de registro marcario
en los sistemas juridicos analizados comprende las mismas tres etapas consistentes
en examen de registrabilidad, eventual controversia administrativa y eventual
controversia judicial; ii) la organizacién del procedimiento de registro en los tres
contextos coincide en cuanto la decisién de las dos primeras etapas es de naturaleza
administrativa y competencia de las oficinas de marcas correspondientes y la tltima
etapa es competencia de autoridades jurisdiccionales y iii) la estructura procedi-
mental del registro de marcas en los escenarios analizados difiere en la organizacién
interna de cada etapa, porque mientras que en Estados Unidos y Colombia la etapa
del examen de registrabilidad le corresponde a un solo director con competencia
para decidir también los demds asuntos relacionados (oposiciones y cancelaciones),
en la Unién Europea existen divisiones especializadas para el examen, la oposicién
y la anulacién y mientras que en Estados Unidos y la Unién Europea la decisién,
la etapa de controversia administrativa del examen de registrabilidad, le compete
a cuerpos colegiados, en Colombia la decisién le corresponde a una autoridad
unipersonal.

La coincidencia estructural implica consecuencias en la carga de la prueba,
como se ilustra en la tabla 3 que precisa su modalidad y responsables.

TaBLA 3
MODALIDADES, RESPONSABLES Y NORMAS DE LA CARGA DE LA PRUEBA POR ETAPAS
Etara CRITERIO Estapos Unipos UNi16ON EUROPEA CoLOMBIA
Examen de Modalidad Excepcién Excepcién Excepcién
Registrabilidad (examen oficioso  (examen oficioso  (examen oficioso
motivos de motivos de causales de
rechazo). denegacién irregistrabilidad).
absolutos).
Responsable Examinador Examinador Examinador sic.
USPTO. EUIPO.
Norma Trademark Directrices Manual de Marcas
Manual of relativas al SIC.
Examining examen de la
Procedure (TMEP). EUIPO.
Controversia Modalidad Carga estdtica Carga estdtica Carga estdtica
Administrativa de la prueba de la prueba de la prueba
del Examen de (posicién y (observacién, (oposicién,
Registrabilidad cancelacién) recurso, cancelacién,
oposicién, apelacion).
caducidad y
nulidad).
Responsable Partes. Partes. Partes.
Norma Administrative Reglamento (UE) Decisién 486 de
Procedure Act’s 2017/1001. 2000 y Decreto
4886 del 2011.
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Etara CRITERIO Estapos Unipos  UniéN EuropEA CoLoMBIA
Controversia Modalidad Carga estdtica Carga estdtica Carga estdtica de
Judicial del de la prueba de la prueba la prueba (nulidad
Examen de (revisién). (anulacién). yR.D.).
Registrabilidad Responsable Partes. Partes. Partes.

Norma Federal Rules Reglamento CGP y CPACA.
of Appellate Procedimiento
Procedure TJUE.

Fuente: elaboracién propia.

La comparacién permite concluir que en los tres sistemas juridicos analizados: i)
predomina la excepcidn al principio general de carga estdtica de la prueba durante
la primera etapa del procedimiento de registro marcario (examen de registrabilidad),
a través de precisos ordenamientos consagrados en los manuales de marcas que
establecen la carga de la prueba del examinador y ii) prima el principio general de
carga estdtica de la prueba durante la segunda y tercera etapa del procedimiento
de registro marcario, esto es, en las fases eventuales de controversia administrativa
y judicial del examen de registrabilidad.

3. EL PROBLEMA: LA SITUACION EN COLOMBIA

Es regla general la carga estdtica de la prueba, consistente en que corresponde a
las partes suministrar los medios de conviccién de sus pretensiones o excepciones,
deber que predomina en las fases de eventual controversia administrativa y litigio
del procedimiento de registro marcario. Este estudio se dedica al andlisis de la
excepcién a dicha regla general, la cual tiene ocurrencia durante la primera etapa
del procedimiento de registro, esto es, durante la fase del examen.

La razén de ser de esta excepcion es el interés publico involucrado en la funcién
del registro marcario, que en el Manual de Marcas’ se evidencia tanto en las causales
de irregistrabilidad absoluta como en las de irregistrabilidad relativa.

En las causales de irregistrabilidad absoluta, porque el otorgamiento de dere-
chos sobre signos que no cumplen requisitos para ser marca limita el uso libre por
parte de la diversidad de participantes en el mercado, también porque las marcas
engafosas afectan la veracidad de la informacién en este y porque los signos que
son contrarios a la moral o reproducen distintivos e insignias estatales atentan
contra valores generales.

En las causales de irregistrabilidad relativa porque aun cuando en principio
involucran intereses privados de un tercero, también amparan el interés general
de la libre escogencia de productos y servicios en el mercado y por eso persiguen
y rechazan los riesgos de error o confusién®.

7 Instructivo de Signos Distintivos Op. Cit.
8 Ibid., numeral 3.5.5.
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Esa proteccién del interés publico consagrada en el Manual de Marcas explica
por qué durante la etapa del examen de registro predomina la excepcién a la regla
de la carga estdtica de la prueba, pues, precisamente en virtud del interés general
que involucra, es en este momento cuando se radica en el examinador el deber
de actuar por iniciativa propia para descartar las hipdtesis que puedan impactar
negativamente el mercado, el consumidor y los valores generales del Estado, de
alli que predominen en el Manual las reglas que establecen los deberes oficiosos
del examinador.

En consecuencia, a diferencia de las etapas de controversia administrativa o
judicial, que se caracterizan por ser interpartes y porque en ellas predominan las
normas que consagran la carga estdtica de la prueba para que sean los contendien-
tes quienes aporten los medios de conviccién de sus correspondientes posiciones
procesales; es durante la etapa del examen de registrabilidad, generalmente ex
parte porque predomina la actuacién sin controversia, cuando sobresale el deber
y el poder oficioso de la autoridad administrativa encargada de este, por eso alli se
origina la carga de la prueba del examinador quien debe valerse de sus facultades
probatorias para recaudar los soportes del examen y asi cumplir la funcién de
interés general que le compete.

El estudio se debe concentrar entonces en la etapa del examen de registrabilidad
por ser el escenario propio y natural para la realizacién de la carga de la prueba del
examinador y la manera légica de hacerlo serfa mediante la revisién de casos que
por haberse ocupado de este problema juridico permitieran verificar en la prictica
la aplicacién de los principios de necesidad y carga de la prueba durante dicha
fase del examen. Sin embargo, el contexto juridico colombiano se caracteriza por
su franco desconocimiento a los referidos dogmas y por la generalizada ausencia
de reflexién al respecto, a diferencia de lo que ocurre en otras latitudes en las que
si ha sido objeto de atencién’.

El andlisis de casos en Colombia demuestra que el examen de registrabilidad
se realiza al margen y en desobediencia de los principios de necesidad y carga de
la prueba, porque independientemente de la causal de irregistrabilidad de la que
se trate y salvo referencias a consultas del registro marcario, por regla general el
examinador no acude a ningdn otro medio de conviccién y limita la justificacién
de sus decisiones de registro a la exposicién de razonamientos, deducciones,

9 CamacHo G., Ricarpo A. La posibilidad de confusion y la confusidn efectiva de
signos distintivos en el mercado. Portal Internacional de la Universidad de Alicante sobre
Propiedad Industrial e Intelectual y Sociedad de la Informacién (2004), 14. (Fecha de con-
sulta: 29 de octubre del 2018). Disponible en http://www.uaipit.com/uploads/publicaciones/
files/0000002035_2004(2).pdf. En cita a pie de pdgina, el autor afirma “14: En la Comuni-
dad Andina son lamentablemente pocos los estudios juridicos sobre la prueba del riesgo
de confusién; nuestros medios juridicos tienden mds bien a asumir, que no es necesario
en ningdn caso probar el riesgo de confusién, sino solamente teorizar sobre él. Sin em-
bargo, el concepto de la prueba del riesgo de confusién entre signos no es en manera
alguna un concepto nuevo; ya que en la jurisprudencia de Tribunales internacionales y
en normativas extranjeras tiene antecedentes”.
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impresiones, experiencias y aseveraciones netamente subjetivas, carentes de todo
respaldo demostrativo y, para justificar tal proceder, el examinador se conforma
con referir las interpretaciones prejudiciales del Tribunal de Justicia de la can que
establecen en abstracto las reglas del examen.

En efecto, la conducta de la sic evidencia que su examen a priori se funda-
menta en una equivocada interpretacién de las decisiones del Tribunal, porque las
autoridades nacionales han entendido que estas reglas jurisprudenciales les orde-
nan confeccionar la prueba por cuenta propia, realizar personalmente las tareas
de verificacién y cotejo y las exoneran de la carga de la prueba, esto es, como si
la jurisprudencia del Tribunal de Justicia las eximiera de cumplir con su deber de
motivacion.

Mds interesante atn es que tal conducta, que inicia con el examinador, es va-
lidada en las etapas subsiguientes del procedimiento de registro marcario porque
no merece ningtin reparo por parte de la autoridad administrativa encargada de la
decisién de las apelaciones ni tampoco por parte de la autoridad judicial a cargo
del control de legalidad mediante demandas de nulidad. Tan es asi, que en sus
decisiones y providencias lo que se observa es la reiteracién del comportamiento del
examinador, porque estas autoridades imitan su actuacién y asumen por su propia
cuenta la tarea de verificacidn y cotejo marcario al margen de cualquier medio de
conviccidn, todo lo cual deriva en la reiteracién de la subjetividad.

Por las razones expuestas, el contexto colombiano se constituye en el problema
juridico objeto de andlisis, ya que su estructura normativa y el sistema procedimen-
tal de registro marcario no atiende los objetivos de coherencia y predictibilidad
anhelados y su organizacién jerdrquica no ofrece una solucién institucional que
lo remedie.

Para demostrar esta afirmacidn, se presentan casos seleccionados de negaciones
de solicitudes de registro marcario ex parte, es decir, sin oposicién durante el examen,
que posteriormente fueron controvertidas administrativa y judicialmente. Se trata
de transcripciones textuales de apartes de las decisiones en las que se destaca con
negrilla, itdlica y subrayado los defectos de fundamentacién por falta de pruebas,
todas las tablas son elaboracién propia del autor:

3.1. CASO NUTRASAL™

En este asunto, el objeto de la controversia fue si el prefijo NUTRA hacia referencia a
una cualidad comun y genérica de la sal para poder concluir carencia de distintividad
del signo solicitado. Tanto el examinador como el juez decidieron tnicamente con

10 Colombia. Consejo de Estado. Sentencia del 30 de marzo del 2000. C.P: Juan
Alberto Polo Figueroa. Radicacién Numero: 5287. Caso Laboratorios Bussie, Bustillo &
Cia. s.c.a / Superintendencia de Industria y Comercio. [en linea]. (Fecha de consulta:
29 de octubre del 2018) Disponible en http://jurisprudencia.ramajudicial.gov.co/WebRelatoria/
FileReferenceServlet?corp=ce&ext=&file=251997.
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base en su punto de vista al respecto, ya que ninguno aportd pruebas para soportar
sus aseveraciones y, como sus respuestas fueron opuestas, el asunto concluyé con
la anulacién de la decisidn. Asi, el asunto no se resolvié racionalmente, sino como

una controversia de opiniones.

TABLA 4

PrOBLEMA JURfDICO

RAZON DECISION
EXAMINADOR

INTERPRETACION
PREJUDICIAL

RazON DECISION
JUDICIAL

Distintividad NUTRA-
sAL clase 30 (alimen-
tos). Art. 82 (d) D
344/93

Resoluciéon 34173 de
18/08/1994: “consiste
exclusivamente en la
expresiéon SAL, el cual
corresponde al nombre
de un producto directa-
mente amparado den-
tro de la clase para la
cual se solicita el regis-

7-IP-2000: “Los signos
evocativos, a diferen-
cia de los descriptivos,
cumplen a cabalidad la
funcién distintiva de la
marca y por lo tanto,
pueden ser registrables.
No obstante, le corres-

REVOCO: “Tampoco se
estructura en lo que
concierne a las carac-
teristicas del producto
sal, por la evocacién
que de nutritiva puede

significar el prefijo NU-

TRA, debido a que pro-

ponde a la autoridad piamente no constituye

caracteristica de la sal la

tro, unido a lz expresion
NUTRA que corresponde

nacional competente, en
cada caso, establecer la

de servir de alimento”.

a una caracteristica del

diferenciacidn entre uno

. »
mismo .

y otro al realizar el exa-
men previo al registro”.

3.2. CASO AMARYL Y STAMARIL"

El objeto de la controversia consistié en determinar si acaso la similitud gramatical
y fonética entre los signos tendria la potencialidad de confundir al publico, esto
es, si tendrfan la capacidad de afectar la percepcién o impresiéon del consumidor
medio frente al origen de los productos. La autoridad administrativa y la judicial
coincidieron en concluir la existencia de confusién, pero basadas solamente en la
similitud de los signos y en la coincidencia de la clase, sin ningtin otro soporte
probatorio, es decir, para la determinacién del efecto psicoldgico en el consumidor
se fundamentaron exclusivamente en su propia percepcién, opiniones que como
fueron coincidentes concluyeron en la confirmacién.

Llama la atencién y demuestra la arbitrariedad de la decisién que el 23 de
noviembre del 2001, mientras se encontraba pendiente de decisién la controversia
judicial y pese a estar vigente el registro de STAMARIL, una persona juridica dife-
rente present6 la solicitud de la misma marca para la misma clase de productos
y mediante Resolucién 35754 del 8 de noviembre del 2002 la sic le concedid el
registro sin ningtn reparo'’.

11 Colombia. Consejo de Estado. Sentencia del 6 de junio del 2003. C.P.: Manuel
Santiago Urueta Ayola. Radicacién n.° 11001-03-24-000-1998-04999-01(7008). Caso
Hoechst Aktiengesellschaft / Superintendencia de Industria y Comercio. [en linea]. (Fe-
cha de consulta: 29 de octubre del 2018). Disponible en file:///C:/Users/usoario/Downloa
ds/11001-03-24-000-1998-04999-01(7008).html.

12 La consulta del signo se puede hacer en el sitio de internet de la Oficina Virtual
de la Propiedad Industrial de la sic http://sipi.sic.gov.co
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PROBLEMA JURIDICO

Raz&N DECISION
EXAMINADOR

INTERPRETACION
PREJUDICIAL

Raz&N DECISION
JUDICIAL

Confusién AMARYL y
STAMARIL® clase 5 (far-
macéutico) Art 83(a) D
344/93

Resolucién 29859 de
1995: “En opinidn de

12-1P-2003: “aspecto
de hecho que deberd ser

este despacho, entre la
expresién que se pre-
tende registrar y la
marca registrada...
existen semejanzas que
inducirian al piblico a
error'y, que a pesar de
que la solicitud haya
sido limitada para dis-
tinguir nicamente un
producto farmacéutico
oral para el tratamiento
de la diabetes, lz osten-
sible similitud entre las
referidas marcas impi-
den su circulacidn en

analizado discrecional-
mente por el funcionario
administrativo o por el
juez nacional sujetdn-
dose, en todo caso, a las
reglas de comparacién
de signos [...] “"Regla
1.- La confusién resulta
de laimpresién de con-
junto despertada por las
marcas. “Regla 2.- Las
marcas deben exami-
narse sucesivamente y
no simultdineamente.

“Regla 3.- Quien aprecie

el parecido debe colocarse

un_mismo mercado, ya

en el lugar del compra-

que la marca registrada
abarca todos los pro-
ductos comprendidos
en la clase 52, por consi-
guiente, ambas marcas
no pueden coexistir en
el mercado pues gene-
rarfan confusién en el
consumidor”.

dor presunto y tener en
cuenta la naturaleza de
los productos. “Regla
4.- Deben tenerse en
cuenta las semejanzas
y no las diferencias que
existen entre las mar-

»

cas .

Confirmé: “es evidente
que tienen similitudes
en la graffa, en el so-
nido, sin que exista un
elemento conceptual
que los diferencie [...]
ambas marcas identi-
fican productos de la
misma clase, lo cual
puede crear en el consu-
midor la conviccidn de
que los productos ofreci-
dos con una y otra tienen

el mismo productor”.

3.3. CASO POPCORN CHICKEN"

Es importante mencionar que las causales de irregistrabilidad difirieron entre el
andlisis del examinador y el del juez debido a que durante el trdmite se presentd
exclusién expresa de la solicitud respecto del producto palomitas de maiz.

El andlisis del examinador consistié en establecer si el signo contenia una
cualidad comtn y genérica de los productos a distinguir y la decisién afirmativa
se fundamentd en una traduccién propia sin ningdn soporte probatorio, mientras
que el andlisis del juez se ocupé de resolver si acaso el signo podria infundir en el
consumidor la creencia de adquirir un producto con caracteristicas que en realidad
no posee y la conclusién negativa se fundamenté en la presentacion del producto
y sus canales de comercializacién sin ninguna evidencia de ello. Aun cuando se

13 Colombia. Consejo de Estado. Sentencia del 17 de septiembre del 2004 C.P.:
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Radicacién nimero: 11001-03-24-000-2001-0368-
01(7604). Caso Kentucky Fried Chicken International Holdings Inc. / Superintendencia
de Industria y Comercio. (Fecha de consulta: 29 de octubre del 2018). Disponible en
hteps://www.redjurista.com/Documents/consejo_de_estado,_seccion_primera_e._no._7604_de_2004.
aspx#/, también en https://consejo-estado.vlex.com.co/vid/-52546916.

REVISTA LA PROPIEDAD INMATERIAL N.° 26 - JULIO -DICIEMBRE DE 2018 - PP. 7§ - II§

87



Sergio Raiil Cardoso Gonzdlez

ocuparon de asuntos diferentes, ambas decisiones adolecieron de falta de pruebasy
se basaron en deducciones netamente personales, por ello la controversia se decidié

finalmente como un asunto de opiniones encontradas.

TaBLA 6

PROBLEMA JURIDICO

RAZON DECISION
EXAMINADOR

INTERPRETACION
PREJUDICIAL

RAzON DECISION
JUDICIAL

Distintividad y engafio
Popcorn Chicken clase
treinta (alimentos).
Art. 82(d)(h) D
344/93

Resolucién 18237 de
31/07/2000: “consiste
exclusivamente en la
indicacion que denota o
describe de forma directa

109-IP-2003: “el esta-
blecimiento de la di-
mensién genérica de
un signo debe hacerse in
concreto, segiin el criterio

la_especie de alguno de

de los consumidores y la

los productos que se pre-

relacidn del signo con el

tenden amparar con la

producto que pretende

marca solicitada como
son las palomitas de
maiz que es una especie
de pasabocas [...], ya
que al traducir del inglés
al espaiiol la expresién
Popcorn significa palo-

distinguir, consideran-
do las caracteristicas de
. .

éstey el nomencldror de
que haga parte [...] No
serd registrable como
marca el signo que pue-
da inducir a engaiio, a

mitas de matz”.

los medios comerciales
0 al piblico consumidor
0_usuario, en torno a la
procedencia, naturaleza
modo de fabricacién, ca-
racteristicas, cualidades
0 aptitud para el empleo
del producto o servicio de

que se trate”.

Revocd: “el signo en
cuestién no tiene por-
qué resultar engafioso
pues la clase de produc-
tos que con él se preten-
den amparar, “comidas
cocinadas y congeladas
que contienen pollo”
[...], por su presentacién
y los canales de comer-
cializacidn utilizados,
permiten al consumidor
conocer de ante mano
de qué producto se trata,
en cuanto al modo de
fabricacién, sus carac-
terfsticas o cualidades.

3.4. CASO ROCK & POP Y ROC™

El problema consistié en determinar la afectacién mental del consumidor para
definir el riesgo de confusién y, pese a citar las reglas de cotejo de signos, las
autoridades administrativa y jurisdiccional se basaron solamente en sus propias
impresiones, porque mientras que el examinador concluyé similitud fonética —
conceptual determinante, el juez consideré que ella era irrelevante y primaba la
diferencia gramatical— conceptual, razén por la cual el asunto se resolvié como
una controversia de meras opiniones y derivé en la revocacién.

Asi, se incumplié nuevamente la necesidad y carga de la prueba, porque la
ausencia de definicién del consumidor medio derivé en la arbitraria calificacién

14 Colombia. Consejo de Estado. Sentencia del 10 de diciembre del 2008 M.P.:: Mar-
tha Soffa Sanz Tobén. Expediente n.° 11001032400020020042701. Caso Mery Yaneth
Ramirez Mahecha/ Superintendencia de Industria y Comercio. (Fecha de consulta: 29 de
octubre del 2018). Disponible en https://consejo-estado.vlex.com.co/vid/-53469707.
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del criterio determinante de la confusién y la decisién no se fundé en razones
objetivas sino en meras percepciones personales.

TABLA 7

PROBLEMA JURIDICO

RAzZON DECISION
EXAMINADOR

INTERPRETACION
PREJUDICIAL

RAzZON DECISION
JUDICIAL

Confusién rRock &
pop y ROC® clase 25
(vestidos). Art. 136(a)
D 486 /00

Resolucién 2264 del
30/01/2002: “se pre-
senta una confusién au-
ditiva, en donde juesa
un papel determinante,
la_percepcidn sonora

88-1P-2007: “El Juez
Consultante, al realizar
la comparacién entre
marcas denominativas

compuestas y mixtas,
debe identificar cudl de

Revocd: “Respecto del
vocablo roc la Sala
encuentra que es una
marca de fantasfa toda
vez que 70 se encuen-
tra_concepro alguno que

que pueda tener el con-

los elementos prevalece

pueda describirlo ni tie-

sumidor respecto de la

y tiene mayor influencia

ne traduccidn a ningiin

denominacién, aunque
en algunos casos vistas
desde una perspectiva
gréfica sean diferentes,
auditivamente la idea es
de la misma denomina-
cién o marca’.

en la mente del consumi-

idioma, mientras que

dor, si el denominativo

los vocablos rock &
POP hacen referencia a

o el gréfico... Quien
aprecie el parecido debe
colocarse en el lugar del

dos géneros musicales dis-

tintos, tienen traduccion

al espaiiol y evocan un

comprador presunto 'y
tener en cuenta la natu-
raleza de los productos
[...] la determinacién
de la confundibilidad
corresponde a una de-
cision del funcionario
administrativo o, en su
caso, del juzgador, quie-
nes, han de establecerla
en base a principios y
reglas que la doctrina
y la jurisprudencia han
sugerido”.

tipo especifico de miisi-
ca, razén por la cual
no se observa similitud
desde el punto de vista
ideoldgico”.

3.9. CASO MONARC-M Y MONARCA"

El andlisis se concentrd en establecer si la similitud entre los signos tendria la
potencialidad de confundir al piblico consumidor, esto es, si tendria la capacidad
de afectar la percepcidn del consumidor medio frente al origen de los productos
y, no obstante, citar las reglas de cotejo de signos y conexidad competitiva entre
productos, las autoridades administrativa y jurisdiccional coincidieron en concluir
la existencia de confusién basadas solamente en la similitud de los signos y en la
coincidencia de la clase, a lo que agregaron traducciones, definiciones propias y
deducciones personales de aspectos comerciales tales como la coincidencia de ca-

15 Colombia. Consejo de Estado. Sentencia del 11 de febrero del 2010. C.P.: Maria
Claudia Rojas Lasso. Radicacién n.° 11001-03-24-000-2004-00068-01. Caso The American
National Red Cross / Superintendencia de Industria y Comercio. (Fecha de consulta: 29
de octubre del 2018). Disponible en http://jurisprudencia.ramajudicial.gov.co/WebRelatoria/Fil
eReferenceServlet?corp=ce&ext=&file=2002149.
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nales de comercializacién y el riesgo de error en el almacenamiento, todas carentes

de evidencias y basadas solamente en su opinidn personal. Asi, el asunto concluyé

con confirmacién, porque las apreciaciones subjetivas fueron coincidentes.

TABLA 8

, RAzON DECISION INTERPRETACION RAzON DECISION
PROBLEMA JURIDICO
EXAMINADOR PREJUDICIAL JUDICIAL
Confusién Resolucién 19020 del 71-I1P-2007: “La Confirmé: “similitud

MONARC-M y
MONARCA® clase 5
(farmacéutico). Art.

136(a) D 486 /00

04/07/2003: “producen

Autoridad Nacional

confusién derivada del

Competente habrd de

sonora, en la medida
en que la silaba ténica

primer impacto visual

determinar si existe o

en la primera es NARC y

y auditivo (MONARC-M

no riesgo de confusién

en la segunda es NAR...

/ MoNARca). Concep-
tualmente, también
producen confusidn,
pues las palabras ‘mo-
narch’ en inglés (se pro-
nuncia como ‘monarc’)
y ‘monarca’ evocan la
misma idea, la de un so-
berano o un rey [...] los
productos estdn destina-
dos al mismo consumidor
y ademds, presentan los
mismos canales de co-
mercializacion”.

o0 de asociacidn entre

la simple expresidn Mo-

los signos, teniendo en
cuenta las orientacio-
nes referidas en esta
Interpretacién para el
cotejo de las marcas, y
de acuerdo a la natu-
raleza de los signos en
conflicto”.

NARC despierta en la
mente del consumidor
la palabra MonArcA ... ]
esas similitudes_pue-
den inducir a error, al
momento de almacenar
productos, no obstante
hayan sido adquiridos
a través de diferentes
canales de comerciali-
zacién”.

3.6. CASO ANDALUZ ACEITE DE OLIVA'®

El andlisis se enfocd en establecer si el signo tendrfa la potencialidad de generar error
en el publico consumidor en cuanto a las caracteristicas y la calidad del producto

debido a la indicacién errénea de su lugar de procedencia, asi como la respuesta
afirmativa del examinador y de la jurisdiccién se fundamenté exclusivamente en

el conocimiento privado de las autoridades que coincidieron en cuanto a que el

signo incluye un elemento geogrifico con capacidad de generar en el publico la

asociacién equivocada de los productos con un determinado sitio reconocido por
la calidad de estos, pero no aportaron ningtin soporte de tales afirmaciones. Asi, las
conclusiones sobre la posibilidad de engafio respecto de la procedencia geogrdfica
se basaron en meras conjeturas sin medios demostrativos.

16 Colombia. Consejo de Estado. Sentencia del 6 de abril del 2017. C.P.: Mar{a Elizabeth
Garcfa Gonzdlez. Ref: Expediente n.° 11001-03-24-000-2013-00104-00. Caso Ci Conimex
S.A.S. (Fecha de consulta: 29 de octubre del 2018). Disponible en http://www.sic.gov.co/
sites/default/files/files/Boletin-juridico/2017/ConsejoDeESTADOSentencia6Abril2017CONIMEX. pdf.
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TABLA 9

PROBLEMA JURIDICO

RAzZON DECISION
EXAMINADOR

INTERPRETACION
PREJUDICIAL

RAZON DECISION
JUDICIAL

Engano Andaluz
Aceite de Oliva clase
29 (aceites). Art.
135(i) D 486 /00

Resolucién 14822 del
20/03/2012 “utiliza la
expresién ANDALUZ,

598-1P-2015: “En con-

secuencia, el cardcter

Confirmé: “[...] con-
lleva a que el piblico

enganoso ﬂ!@ un Xifﬂﬂ

consumidor asocie di-

creando en la mente del debe ser analizado segiin

consumidor la idea de

cho signo con una de-
terminada localidad o

que bajo dicha marca

el producto o servicio que
se pretenda distinguir,

zona Qfﬂf}’dﬁfﬂ, esto es,

se comercializard aceite
de oliva entre otros con
la calidad y la proce-
dencia geogrdfica de la

por cuanto no existen
signos engafosos por
si mismos”.

Andalucia, Provincia
de Espaiia, conocida en
general por la produccién
de aceite de oliva”.

provincia de Andalucia
en Espaiia la cual es reco-
nocida por la calidad en
la produccidn de aceite
de oliva”.

3.7. CASO DATECSA Y ATECSA"

El objeto del examen fue establecer si la similitud entre los signos tendria la vir-
tualidad de confundir al consumidor, esto es, si tendria la capacidad de afectar la
percepcién o impresién del publico frente al origen de los servicios. No obstante,
al citar las reglas de cotejo de signos y conexidad competitiva entre productos, las
autoridades administrativa y jurisdiccional coincidieron en concluir sin pruebas
que el elemento determinante de las marcas era el denominativo, que habia con-
fusién basadas solamente en la similitud fonética de los signos y en la coincidencia
parcial de los servicios, a lo que agregaron sus opiniones personales en relacién con
los canales de comercializacién y medios publicitarios, de lo cual no aportaron
ningtn soporte. Asi, las autoridades se atribuyeron a si mismas la condicién de
consumidor medio para luego establecer el elemento determinante de los signos y
concluir riesgo de confusién basadas en sus solas impresiones que, por coincidentes,
derivaron en la confirmacién.

17 Colombia. Consejo de Estado. Sentencia del 27 de octubre del 2017. C.P.: Roberto
Augusto Serrato Valdés. Radicacién nimero: 11001-03-24-000-2010-00129-00. Caso
Datecsa S.A. / Superintendencia de Industria y Comercio. (Fecha de consulta: 29 de
octubre del 2018). Disponible en http://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:2197/#CO/search/jur
isdiction:CO/11001-03-24-000-2010-00129-00/CO/vid/700994373.
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PROBLEMA JURIDICO

RazON DECISION
EXAMINADOR

INTERPRETACION
PREJUDICIAL

RAzZON DECISION
JUDICIAL

Confusién DATECSA y
ATECSA® mixtas clase
35 (publicidad). Art.
136(a) D 486 /00

Resolucién 30872 del
25/06/2009: “DATECSA,
reproduce por comple-
to la marca registrada
ATECSA [...] al ser pro-
nunciados los signos el
sonido que se percibe
es casi igual [...] zrre-
mediablemente causaria
en la mente del consu-

10-1P-2013 “Quien

aprecie la semejanza

Confirmé: “el elemento
nominativo y no el grd-

deberd colocarse en el

lugar del consumidor

fico es el gue produce la
mayor impresidn_y recor-

presunto, tomando en
cuenta la naturaleza de
los productos o servi-
cios identificados por
los signos en disputa.
El examen de los signos

dacidn en los consumi-
dores [...] visualmente
presentan un grado de
similitud sustancial [...]
al pronunciar los signos
de manera sucesiva y

midor una idea de aso-

es atribucidn exclusi-

alternativa, se observa

ciacidn entre los servicios

va del administrador o

que ellos se escuchan de

[...] el signo solicitado
distingue, entre otros,
servicios que se encuen-
tran contenidos en la
marca registrada, lo que
implica que compartan

juez nacional, [...) La
resolucién con la que se

nottfica al peticionario
y por la cual se concede
o0 deniega el registro soli-

citado debe estar debida-

la misma naturaleza,

mente motivada, es decir,

forma muy parecida...
ambos signos amparan
servicios de la misma
clase [...], vale decir,
publicidad y gestién de
negocios que podrian

generar un VZ'ESQH de con-

finalidad, canales de co-
mercializacién y medios
publicitarios”.

que exprese las razones de
becho y de derecho que
inclinaron a la oficina
nacional competente a
pronunciarse en uno u
otro sentido”.

fusién entre el publico
consumidor”.

3.8. SENTENCIA HITO, CASO SULFAPLATA™

El escenario descrito motiva a preguntarse si acaso importa detenerse a reflexionar
sobre el tema bajo estudio o si tal inquietud se debe obviar con resignacién por-
que ese es el funcionamiento del sistema de registro marcario en Colombia, aun
cuando es desalentador.

La respuesta surge de un precedente que es necesario destacar porque, aun
cuando excepcional, responde precisamente al problema juridico objeto de estu-
dio, es evidencia de la materializacién de los principios de necesidad y carga de la
prueba tanto en la etapa del examen de registrabilidad como en la de controversia
judicial y demuestra que, incluso cuando resulte compleja la tarea, ella tiene una
utilidad prdctica y es blindar el sistema de coherencia, légica, objetividad y segu-
ridad juridica para las autoridades y los administrados. Por tal razén, este caso se
presenta a modo de colofén para demostrar la importancia del tema de estudio y
servir de introduccidn al andlisis de derecho comparado, que asi lo ratifica.

18 Colombia. Consejo de Estado. Sentencia del 13 de febrero de 1997. C.P.: Libardo
Rodriguez Rodriguez. Radicacién n.° 2556. Caso Laboratorios Bussié, Bustillo & Cfia
S.C.A., contra Superintendencia de Industria y Comercio.
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TABLA II

PrOBLEMA JURfDICO

RazON DECISION
EXAMINADOR

INTERPRETACION
PREJUDICIAL

Raz&N DECISION
JUDICIAL

Distintividad suLFA-
PLATA clase 5 (farma-
céuticos). Art. 58(c) D
85 /74

Resolucién 7575 de
19/10/1984: Con base
en dictamen de Ofici-
na de Patentes: “/...] la
expresion SULFAPLATA es

18-1P-1995: “El exa-
men sobre la generi-
cidad o descriptividad
de un signo dependerd

de un estudio y andlisis

Revocé: “[...] de
acuerdo con el dic-

tamen pericial [...] y

con lo expresado por
[...] el Ministerio de

severo de los vocablos a

una denominacién que
define la composicidn

inscribirse, pudiéndo y

quimica de un producto

debiéndose recurrir a in-

que posee propiedades
‘antibidticas’ y ‘antisép-
ticas’ [...] que suelen
utilizarse para produc-
tos comprendidos en
la clase]...]”

formes técnicos y peritajes

respecto al signo”.

Salud, no es genérica
[...]. De igual manera
coinciden el Secretario
Ejecutivo de la Acade-
mia Colombiana de la

Lengua y los peritos, en

que la denominacién
Sulfaplata no aparece
en las farmacapeas ni en

. . . ’ . »
los diccionarios técnicos”.

En este asunto se solicité el registro del signo denominativo SULFAPLATA para pro-
ductos farmacéuticos y el problema juridico consisti6 en determinar su naturaleza
descriptiva o genérica®.

La sic negé el registro con base en un concepto técnico emitido por un
quimico farmacéutico de la entidad que concluyé que dicha expresién definfa la
composicién quimica del producto, pero el Consejo de Estado revocd la decisién
con base en otro dictamen pericial rendido por quimicos, sumado a los conceptos
presentados por el Ministerio de Salud y la Academia Colombiana de la Lengua
que concluyeron que la expresién no era genérica, porque no sirve para distinguir
productos farmacéuticos, no aparece en las farmacopeas ni en los diccionarios
técnicos y no era descriptiva porque no indica inequivocamente su composicidn,
razén por la cual el Tribunal anulé la decisién de la sic y le ordené continuar con
el procedimiento de registro.

A diferencia de las razones de decision de los demds casos expuestos, que fue-
ron predominantemente subjetivas por estar basadas en las meras impresiones y
opiniones de los examinadores y de los jueces, en este caso existieron fundamentos
probatorios tanto por parte del examinador como por parte de la autoridad judicial
que, pese a haber sido contrarios, son objetivamente explicativos de cada una de
las decisiones y del motivo de la anulacién por parte de la instancia judicial.

En efecto, mientras que en los casos inicialmente analizados los interesados
nunca tuvieron la oportunidad de conocer el fundamento de las decisiones que
concluyeron falta de distintividad, riesgo de confusién y de engafio, porque tales
inferencias se reservaron al razonamiento interno de los examinadores y de los jueces
que se atribuyeron a si mismos la condicién de consumidores medios; en este caso,

19 Para el caso se aplicé la causal de irregistrabilidad del literal ¢) del articulo 58 de
la Decisién 85 de la Comisién de la can.
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la descriptividad y genericidad de la marca solicitada fue establecida con base en
pruebas técnicas que se encargaron de analizar desde el punto de vista lingiifstico
y farmacéutico si la denominacién consistfa en la forma usual de referirse a la clase
de producto o si se limitaba a describir sustancialmente el mismo.

En contraste con los debates de puntos de vista a los que se limitaron las autori-
dades en los casos previamente analizados, en este asunto, la controversia se centrd
en la sana critica, esto es, en la apreciacién racional, explicita y en conjunto de las
pruebas bajo las reglas de la 18gica, la ciencia y la experiencia. Mientras la sic se
fundamenté en el dictamen pericial que afirmé que la marca solicitada describfa la
composicién quimica del producto, el Consejo de Estado se fundamenté en una
prueba de la misma naturaleza, pero complementada con los informes técnicos
de entidades especializadas en la materia que sostuvieron lo contrario y, por tanto,
inclinaron la balanza.

A la luz de los principios de necesidad y carga de la prueba este es el caso del
contexto colombiano para destacar porque se permitid a los interesados conocer el
fundamento fictico del examen, por esa via atacar la decisién con fundamentos de
la misma naturaleza y como la decisién jurisdiccional no podia faltar a la manera
razonada y légica en que se surtié el trdmite fue con fundamento en medios de
conviccién que decidié anular la decisién de la sic.

Incluso la interpretacién prejudicial del Tribunal de Justicia de la can fue
enfdtica en afirmar la necesidad de un examen de registrabilidad severo y funda-
mentado en pruebas, pero, curiosamente, este precedente no se reitera ni cita de
la manera en que usualmente sucede con las demds reglas abstractas establecidas
por el Tribunal como las de comparacién de signos.

4. ESTADOS UNIDOS

A diferencia del caso colombiano en el que el andlisis del problema juridico es
excepcional, en Estados Unidos es la regla general y la decisién de registro marcario
se adopta como un asunto de valoracién probatoria que, en caso de defecto, se
corrige en la etapa jurisdiccional:

4.1. CASO BUNDT™®

Se solicité el registro por distintividad adquirida de la palabra BUNDT para
productos de mezcla de tortas, el problema juridico consistié en determinar si
se cumplié con la necesidad y la carga de la prueba para establecer la categoria
genérica del término a registrar.

20 Estados Unidos. Court of Appeals for the Federal Circuit. In re Northland Alu-
minum Products, Inc. Appeal n.° 85-866. (Fecha de consulta: 29 de octubre del 2018).
Disponible en https://www.leagle.com/decision/19852333777f2d155612090
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El examinador adujo como pruebas recetas de libros de cocina y articulos
de periddicos con base en los cuales concluyé evidencia de que el término era el
nombre genérico de la torta fabricada con la mezcla del solicitante y, por tanto,
no se podia registrar ni siquiera con un significado secundario?.

El Tribunal consideré que la descriptividad del término se determina desde el
punto de vista del publico comprador relevante, el cual puede obtenerse de cual-
quier fuente competente como encuestas de consumidores, diccionarios, periédicos
y otras publicaciones; que asf lo hicieron tanto el apelante como el examinador,
pero el andlisis prima facie en cuanto a que el término es genérico se conserva
porque ni la encuesta ni los testimonios de profesionales resultan representativos
del consumidor de la mezcla de torta empaquetada y de tal forma el apelante no
cumpli6 su obligacién de refutar la presuncién prima facie.

4.2. CASO CASH MANAGEMENT ACCOUNT*

Se solicitd el registro del término Cash Management Account como marca para
identificar servicios de corretaje, administracién de servicios de fondos del mercado
monetario y préstamos contra servicios de valores. El problema juridico consistié
en determinar si se cumplié con la necesidad y la carga de la prueba para establecer
la categorfa genérica de la frase a registrar.

El examinador considerd que el término era genérico para los servicios descritos
en la solicitud, porque recaud$ abundantes publicaciones en periddicos y publi-
caciones financieras y con base en ello concluyd genericidad, ya que habia sido
adoptado por un segmento importante del negocio financiero como un nombre
para designar servicios tales como los que el solicitante ofrecia.

El Tribunal considerd que la carga de demostrar que una marca propuesta es
genérica le corresponde al examinador mediante pruebas claras del uso, porque la
distincién entre las categorfas de términos no es fdcil y para ello es fundamental
determinar la percepcién de los miembros del publico relevante®, aspecto que se
puede obtener de cualquier fuente competente como el testimonio del comprador,
encuestas a consumidores, listados en diccionarios, publicaciones y periédicos.
En este caso considerd que la evidencia presentada ante la Junta TTAB demostré
el reconocimiento sustancial de que la fuente del término era precisamente el

21 Ibid. “The Examiner found ‘the term BUNDT to be the generic name of the cake
made by Applicant’s mix’ and stated that ‘[g]eneric terms cannot be rescued by proof of
distinctiveness or secondary meaning no matter how voluminous the proffered evidence
may be’”.

22 Estados Unidos. Court of Appeals for the Federal Circuit. In re Merrill Lynch, Pierce,
Fenner & Smith, Inc., 230 usrQ 128 (tTaB 1986). (Fecha de consulta: 29 de octubre del
2018). Disponible en https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/828/1567/368609/.

23 Ibid. “The burden of showing that a proposed mark is generic remains with the
Patent and Trademark Office. The Trademark Manual of Examining Procedure 1305.04
(1974, rev. 1983) requires that the ‘substantial showing by the Examining Attorney that
the matter is in fact generic [...] must be based on clear evidence of generic use’”.
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solicitante del registro?, no hay prueba clara de que el término fuera genérico o
comun, por tanto, le decisién de la Junta fue errénea y se debe devolver para que
analice el término como meramente descriptivo y susceptible de registro en caso
de haber adquirido distintividad.

4.3. CASO BED & BREAKFAST REGISTRY”

Se solicitd el registro del término Bed & Breakfast Registry para identificar servicios
de reserva de alojamiento para terceros en hogares privados, el problema juridico
consistié en determinar si se cumplié con la necesidad y la carga de la prueba para
establecer riesgo de confusién con una marca previamente registrada, asi como
para determinar la falta de distintividad del signo.

Para definir el riesgo de confusién el examinador se basé en el considerable
parecido del signo con la marca registrada de un tercero Bed & Breakfast Interna-
tional para servicios de agencia de reserva de habitaciones y para la distintividad
se fundamentd en los resultados de una busqueda en Nexis que arrojé extractos de
dos articulos de periédico sobre servicios de alojamiento y desayuno.

El Tribunal concluyé que la opinién de la Junta no estd respaldada por evidencia,
ya que no se demostré que la palabra registro tenga connotaciones nacionales o
internacionales y la marca solicitada no transmite informacién de alcance geogrd-
fico, de tal forma que la decisién se fundamenté en suposiciones y especulaciones
que constituyen base inadecuada para la conclusién.

4.4. CASO SCREENWIPE*

Se solicité el registro de la palabra sScrEENWIPE para identificar tela prehumedecida y
antiestdtica para limpiar pantallas de computadoray televisién, el problema juridico
consistié en determinar si se cumplié con la necesidad y la carga de la prueba para
establecer la categoria genérica del término a registrar.

El examinador se bas6 en definiciones de diccionario para sostener que el térmi-
no era altamente descriptivo por corresponder al nombre comun de los productos,
pues las palabras separadas que se unieron para formar el compuesto conservan el
significado que se le atribuye en el uso comun.

El Tribunal precisé que un término genérico es el nombre descriptivo apropiado
o comun de una clase o género de productos que, por tanto, le impide funcionar

24 Ibid. “The evidence before the Board showed recognition in a substantial number
of publications that the source of the cAsH MANAGEMENT ACCOUNT was the appellant”.

25 Estados Unidos. Court of Appeals for the Federal Circuit. In re Bed & Breakfast,
791 E2d 157 (Fed. Cir. 1986). (Fecha de consulta: 29 de octubre del 2018). Disponible
en hteps://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/791/157/332371/.

26 Estados Unidos. Court of Appeals for the Federal Circuit. In re Gould Paper Cor-
poration Appeal n.° 87-1358. (Fecha de consulta: 29 de octubre del 2018). Disponible
en hteps://www.courtlistener.com/opinion/498258/in-re-gould-paper-corporation/.
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como marca comercial y que el examinador debe demostrar que la palabra o ex-
presién solicitada para registro tiene inherentemente su significado en el lenguaje
ordinario y considerd que, en este caso, la Oficina de Marcas cumplié su carga
probatoria porque, adicionalmente, a la definicién del diccionario, las propias pre-
sentaciones del producto que proporciond el solicitante proporcionaron evidencia
de que el término es genérico y el publico comprador lo considerarfa simplemente
como un nombre comun para sus productos en lugar de una marca que identifica la
fuente del bien, porque no deja nada para la especulacién o conjetura, el compuesto
de palabras describe inmediata e inequivocamente el propésito, funcién y naturaleza
del producto, los términos separados siguen siendo tan genéricos en el compuesto
como individualmente y por ello el compuesto asi creado es en si mismo genérico.

4.5. CASO HUTCHINSON TECHNOLOGY”

Se solicitd el registro del término Hutchinson Technology para productos compo-
nentes electrénicos metdlicos grabados, circuitos flexibles, bandas para unidades
de disco, bandas de impresién, discos de ampliacién y ensambles flexibles para
unidades de disco; el problema juridico consisti6 en determinar si se cumplié con
la necesidad y la carga de la prueba para establecer que el término solicitado era
meramente un apellido.

El examinador se fundé en citas de pdginas de directorios telefénicos con mds
de doscientas personas con el apellido Hutchinson para concluir que el término
era solamente eso y el término tecnologfa era meramente descriptivo de los bienes
involucrados por lo que no agregaba nada para la registrabilidad de la marca.

El Tribunal precisé que la Oficina de Marcas tiene la carga inicial de avanzar en
el establecimiento de que la marca de un solicitante sea principalmente un apellido
y solo después de que lo haga la carga cambiard al solicitante para refutarlo y, en
este caso, la Junta se equivocd al considerar la marca como dos partes separadas
Hutchinson y tecnologfa, lo que debié analizar era la marca como un todo frente
al publico comprador.

4.6. CASO BLACK TAIL®

Se solicitd el registro de la frase Black Tail para revistas de entretenimiento para
adultos, el problema juridico consistié en determinar si se cumplié con la necesidad
y la carga de la prueba para establecer la categorfa escandalosa de la frase a registrar®.

27 Estados Unidos. Court of Appeals for the Federal Circuit. In re Hutchinson Tech-
nology Incorporated, 852 F2d 552 (Fed. Cir. 1988). (Fecha de consulta: 29 de octubre
del 2018). Disponible en https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/852/552/451132/.

28 Estados Unidos. Court of Appeals for the Federal Circuit. In re Mavety Media
Grp. Ltd., 33 E3d 1367, 31 uspQ2d 1923 (Fed. Cir. 1994). (Fecha de consulta: 29 de
octubre del 2018). Disponible en https://openjurist.org/33/f3d/1367/in-re-mavety-media-group-ltd.

29 Trademark Law Op. cit., § 2 (15 vu.s.c. § 1052) (a).
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El examinador se fundamentd en una referencia del diccionario que define
cola como un término de contenido sexual vulgar, lo cual consideré suficiente
para concluir que parte sustancial del puiblico en general tendria motivos para
considerarlo asi, pues se trata de un diccionario estdndar.

El Tribunal consideré que la Junta T1AB erré al concluir que la frase comprende
un asunto escandaloso basada tinicamente en la evidencia recaudada, porque la
Oficina de Marcas tiene la carga de probar que una marca registrada estd dentro
de la prohibicién y, en este caso, no hubo investigacién fictica por parte del exa-
minador o de la junta sobre la composicién sustancial del publico en general, el
contexto del mercado relevante o las actitudes contempordneas y la decisién se
basé tinicamente en las definiciones de un diccionario en el que, ademds de las
definiciones vulgares de cola existian definiciones no vulgares igualmente aplicables
para el contexto de una revista de entretenimiento para adultos, luego en ausencia
de evidencia en cuanto a cudl de estas definiciones escogerfa el compuesto sustan-
cial, la Oficina de Marcas no cumplié con su carga de probar que la marca estaba
dentro del alcance de la prohibicién.

Agregé el Tribunal que en este tipo de casos en los que no hay una prueba obje-
tiva fdcil y sabiendo que los interesados que consideren que la marca es escandalosa
pueden oponerse, la decisién de la Oficina de Marcas debe ser a favor del solicitante
bajo la teorfa de que aquellos interesados que se consideren perjudicados por el
registro tienen la oportunidad de oponerse y presentar pruebas que generalmente
no estdn presentes en la solicitud exparte y asi suministrarfan mayores medios de
conviccién para el andlisis.

4.7. CASO AMERICAN SOCIETY FOR REPRODUCTIVE MEDICINE*

Se solicité el registro de la frase American Society for Reproductive Medicine para
servicios de asociacién, el problema juridico consistié en determinar si se cumplié
con la necesidad y la carga de la prueba para establecer la categoria genérica de la
frase a registrar.

El examinador se fundamentd en la definicién del diccionario de la palabra
sociedad, en aplicaciones de terceros y registros de marcas que contienen y niegan
el término sociedad y en el resultado de la consulta de la palabra medicina repro-
ductiva en Lexis-Nexis que arrojé noventa y nueve pdginas de referencias; con base
en todo ello concluyé que los términos son genéricos y si la frase en su conjunto
no tiene mds significado que la suma de los significados de cada una de sus partes
constituyentes entonces también lo es.

El Tribunal consideré que la Oficina de Marcas se equivocd en la prueba para
establecer la naturaleza genérica de la frase porque este tipo de casos requiere

30 Estados Unidos. Court of Appeals for the Federal Circuit. In re American Fertility
Soc. n.° 98-1540. (Fecha de consulta: 29 de octubre del 2018). Disponible en https://
openjurist.org/188/f3d/1341/in-re-the-american-fertility-society.
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probar cudl es el género de los servicios que ofrece el solicitante y que el publico
pertinente entiende que la frase a registrar se refiere principalmente a ese género
de servicios proporcionados por la sociedad y en este asunto no cumplié su carga,
por el contrario, la ausencia de registros que demuestren que el término en su
conjunto es comun para los servicios del solicitante demuestra que no es genérico
y, en consecuencia, revocd y devolvié al asunto a la Junta T1AB.

4.8. CASO RED BULL"

Se solicité el registro del término Red Bull para identificar tequila, el problema
juridico consistié en determinar si se cumplié con la necesidad y la carga de la
prueba para establecer riesgo de confusién con marcas previamente registradas.

El examinador se fundamenté en la identidad y similitud del signo con marcas
registradas de un tercero para licor de malta, sefialando que ni aun la estilizacién
de la letra proporciona una diferencia significativa entre ellas y fundamentado en
varios extractos de Nexis que indican que el licor de malta y el tequila se expenden
ocasionalmente en algunos de los mismos lugares, as{ como otros que refieren una
bebida de cerveza con sabor a tequila®.

El Tribunal concluyé ausencia de error en las decisiones de la Junta y del exa-
minador porque se basaron en evidencia sustancial de que la marca solicitada es
idéntica a al menos una de las marcas previamente registradas, que el licor de malta
y el tequila estdn relacionados como productos alcohdlicos vendidos a través de los
mismos canales comerciales a muchos de los mismos consumidores y que el licor
de malta y el tequila son bastante baratos y es probable se compren por impulso
y; advirtié que, aunque la solicitante del registro aporté pruebas, el andlisis bajo
DuPont requiere equilibrio de los factores relevantes que en este caso se inclinan
hacia un riesgo de confusidn.

4.9. CASO CUFFS & COLLAR®

Se solicitd el registro como marca de apariencia comercial trade dress del signo
denominado Cuffs & Collar para identificar servicios de entretenimiento para
adultos en presentaciones de baile exdtico para mujeres, descrito como un torso
humano tridimensional no reivindicado, con pufios alrededor de las mufiecas y

31 Estados Unidos. Court of Appeals for the Federal Circuit. In re Majestic Distilling
Co., 315 E3d 1311, 1316, 65 usrQ2d 1201, 1205 (Fed. Cir. 2003). (Fecha de consulta:
29 de octubre del 2018). Disponible en https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/
F3/315/1311/633035/.

32 Estados Unidos. Trademark Trial And Appeal Board Ttab. In re Majestic Distilling
Co., Serial n.° 74/622,781 (t1AB 29 de noviembre del 2001).

33 Estados Unidos. Court of Appeals for the Federal Circuit. In re Chippendales USA,
Inc., Serial n.° 78/666,598 (Fed. Cir. Oct. 1, 2010). (Fecha de consulta: 29 de octubre
del 2018). Disponible en https://www.leagle.com/decision/infco20101001127 y http://caselaw.
findlaw.com/us-federal-circuit/1540418.html.
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un corbatin alrededor del cuello; el problema juridico consistié en determinar si
se cumplié con la necesidad y la carga de la prueba en la aplicacién del esténdar
establecido para definir la distintividad inherente®.

El examinador argumentd que la marca solicitada correspondia a un disefio
bédsico y comun y no era tinica o inusual, porque los bailarines exéticos a menudo
comienzan su espectdculo con algin tipo de traje provocativo y como prueba
proporcioné ejemplos de archivos tomados de sitios de Internet.

El Tribunal ratificé que el examinador tiene la carga de establecer una presun-
cién prima facie de que no existe un cardcter distintivo inherente y en ese momento
la carga se desplaza al solicitante para presentar pruebas que lo refuten® y concluyé
que tanto el examinador como la Junta TTAB se equivocaron al sostener que la marca
solicitada no era intrinsecamente distintiva solamente, porque era de esperarse que
los bailarines exéticos usaran vestimenta reveladora, pues, segtin el Tribunal, cada
marca comercial debe evaluarse individualmente segtin los factores del estdndar;
por tal razdn, en cuanto al simple refinamiento o variacién de la imagen comercial
existente en el campo relevante no bastaba mostrar que los disfraces son comunes
en la industria y, en consecuencia, no se demostré que la marca solicitada fuera
comun en general ni que lo fuera en el campo relevante.

También concluyé el Tribunal que la Junta TTAB acerté al concluir carencia de
distintividad con base en otras pruebas porque para establecer si constitufa un mero
refinamiento de una forma de ornamentacién comtinmente adoptada y conocida
para una clase particular de productos, esta se fundamentd en la existencia de la
marca omnipresente de Playboy®® que incluye los pufios y el cuello junto con las
orejas de conejo, en conjunto con la mencién del propio experto de la solicitante
que indicé que esa fue la inspiracién del disefio.

Ademds, el Tribunal afirmé que para los mismos efectos se podia considerar
oficiosamente la existencia de las marcas registradas de Playboy bunny como
documentos del registro de la UsPTO, cuya exactitud no puede cuestionarse razo-
nablemente y, por tanto, constituye evidencia sustancial que respalda la decisién
porque el traje de congjito de Playboy, incluidos los pufios y el cuello, se usaron
ampliamente durante casi veinte afios antes del primer uso del vestido comercial
reclamado como marca?’.

34 Se refiere al estdndar de: Seabrook Foods, Inc. v. Bar-Well Foods, Ltd., 568 E2d
Serial n.° 78666598 9 1342, 196 usrQ 289 (ccra 1977).

35 Ibid. “Once the rTO sets forth a sufficient prima facie case, the burden shifts to
the applicant to come forward with evidence to rebut the prima facie case”.

36 Refiriéndose a ello como un hecho notorio.

37 Para comprender el argumento del Tribunal que determiné la decisién, se puede
consultar el caso In re Playboy Enterprises International, Inc. v. Diane Dickson dba
Bunny, 92047717 (r.1.A.B. 21 de septiembre del 2010), donde se citan las diferentes
marcas registradas titularidad de Playboy Enterprises International, Inc.
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4.10. LA EXCEPCION, CASO RIGHT-A-WAY?

La coherencia de los precedentes analizados contrasta con un caso que se distancié
de ellos, se trata del caso RIGHT-A-WaY, en el que se solicitd el registro del signo
mixto RIGHT-A-WAY para identificar servicios de cambio de lubricacién y aceite en
estaciones de servicio, la solicitud fue negada en primera y segunda instancia de
la uspTo y confirmada por el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el
Circuito Federal.

El asunto fue que para determinar el riesgo de confusidn, el examinador se
fundamenté tnicamente en la identidad denominativa y en la similitud del disefio
en relacién con una marca mixta registrada para servicios de distribucién de piezas
de automdviles, mientras que para decidir la percepcién del publico pertinente,
el elemento dominante de las marcas y la relacién comercial entre los servicios
correspondientes se limit4 a presentar argumentaciones sin soporte probatorio.
Por ello se presenté una disidencia en el Tribunal en el que el magistrado en des-
acuerdo sostuvo que la decisién de la Junta TTAB se basé solamente en sus propias
suposiciones y especulaciones que, aun cuando hubieran sido correctas, fueron
indebidas por carencia de medios de conviccién.

Este caso ratifica la importancia de los principios de necesidad y carga de la
prueba como insumo fundamental del sistema de registro marcario porque aun
cuando puedan presentarse errores como en este caso, esta coherencia del sistema
permite identificarlos y reconocer sus defectos.

5. UNION EUROPEA

En la Unién Europea las decisiones jurisdiccionales de control de legalidad que se
han ocupado de analizar la carga de la prueba del examinador hacen parte de un
proceso evolutivo que se presenta a continuacion. Este comenzé con sentencias
de interpretacién prejudicial que, basadas en los principios de seguridad juridica y
buena administracién, fueron pioneras en establecer que el examen de registrabilidad
no se puede limitar a lo abstracto sino que debe ser estricto y completo, razén por
la cual la apreciacion del cardcter distintivo comprende el andlisis de los productos
o servicios para los que se solicita el registro en relacién con su percepcién por
parte del publico pertinente.

Posteriormente, estos cimientos encontraron su plena realizacién en la sentencia
BORCO que se constituyé en un hito, porque la controversia que se llevé a casacién
correspondié precisamente el problema juridico que es objeto de esta investigacién
y fue suscitada por los érganos de mds alto nivel de la Unién (oam1 vs. Tribunal de
Primera Instancia), motivo por el cual debid ser resuelta por la instancia jurisdiccio-

38 Estados Unidos. Court of Appeals for the Federal Circuit. In re Shell Oil Company,
992 F.2d 1204 (Fed. Cir. 1993). (Fecha de consulta: 29 de octubre del 2018). Disponible
en https://openjurist.org/992/f2d/1204/in-re-shell-oil-company.
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nal de mayor jerarquia (Tribunal de Justicia) que no solo reiter6 la jurisprudencia
en el sentido de que en estos casos el andlisis de distintividad es responsabilidad de
la Oficina de Marcas, siempre debe hacerse en concreto y por tanto no se puede
basar en conjeturas ni en la sola experiencia de la autoridad sino que, en virtud del
principio de la carga de la prueba, la Oficina tiene la responsabilidad de examinar
de oficio los hechos, porque el examen « priori es un examen en concreto.

5.I. TRIBUNAL DE JUSTICIA (SALA SEXTA) SENTENCIA
DEL 6 DE MAYO DEL 2003, LIBERTEL GROEP BV / BENELUX-MERKENBUREAU
(OFICINA DE MARCAS DEL BENELUX), C-104/015%

Se solicitd el registro de un color naranja como marca para determinados productos
y servicios de telecomunicaciones, representado en una superficie rectangular sin
identificarlo con algtin c6digo, la Oficina de Marcas del Benelux neg6 el registro por
carencia de distintividad adquirida®, se resolvié negativamente el recurso judicial
interpuesto por la solicitante contra dicha decisién y, para decidir la casacidn, se
solicité interpretacién prejudicial.

El Tribunal considerd que para apreciar el cardcter distintivo como marca de un
color determinado debe examinarse si existe un interés general que justifique que
dicho color siga a disposicién de todos, asunto que involucra productos y servicios
destinados a todos los consumidores y, por tanto, el publico pertinente estd consti-
tuido por el consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento
y perspicaz que el examen efectuado en el momento de la solicitud de registro no
debe ser minimo, sino estricto y completo para evitar que se registren marcas de
manera indebida y por razones de seguridad juridica y de buena administracién
se debe asegurar que aquellas marcas, cuyo uso pudiera impugnarse con éxito ante
los Tribunales, no sean registradas.

Adicionalmente, sostuvo el Tribunal que para apreciar el cardcter distintivo
como marca de un color determinado, es necesario tener en cuenta el interés ge-
neral en que no se restrinja indebidamente la disponibilidad de los colores para los
demds operadores que ofrecen productos o servicios del mismo tipo que aquellos
para los que se solicita el registro y que el cardcter distintivo de una marca debe
apreciarse en relacién con los productos o servicios para los que se solicita el regis-
tro y de acuerdo con su percepcién por parte del publico pertinente, de tal forma
que la autoridad competente no puede realizar un examen en abstracto, sino que
lo debe efectuar en concreto.

39 Unién Europea. Tribunal de Justicia (Sala Sexta). Sentencia del 6 de mayo de 2003,
Libertel Groep Bv / Benelux-Merkenbureau (Oficina de marcas del Benelux), C-104/01.
(Fecha de consulta: 29 de octubre del 2018). Disponible en http://curia.europa.eu/juris/
liste.jsf2num=C-104/01.

40 Con base en el articulo 3, apartado 1, letra b) de la Directiva 89/104/cee y el
articulo 6 bis de la Ley uniforme Benelux sobre marcas.
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5.2. TRIBUNAL DE JUSTICIA (SALA SEXTA) SENTENCIA DEL 12 DE FEBRERO
DEL 2004, KONINKLIJKE KPN NEDERLAND NV / BENELUX-MERKENBUREAU
(OFICINA DE MARCAS DEL BENELUX), C-363/99!!

Se solicité el registro como marca de la palabra Postkantoor que traduce oficina
de correos para productos y servicios de varias clases tales como papel, publicidad,
seguros, emisién de sellos de correos, construccidn, telecomunicaciones, transporte,
educacién e informacién y asesoramiento técnico. La Oficina de Marcas negé el
registro por su cardcter exclusivamente descriptivo respecto de los productos y
servicios relacionados con una oficina de correos*? y el solicitante interpuso recurso
contra la resolucién de denegacién ante la autoridad judicial que, anterior a la
decisién, solicitd la interpretacién prejudicial con maltiples inquietudes, algunas
de ellas referidas al examen de registrabilidad.

Uno de los cuestionamientos fue si acaso la autoridad de marcas, ademds de
analizar el signo tal y como figura en la solicitud, debe considerar todos los hechos
y circunstancias relevantes de los que tenga conocimiento, en qué fase del pro-
cedimiento debe hacerlo y si el érgano jurisdiccional también lo puede hacer. La
respuesta del Tribunal de Justicia fue que cuando la autoridad competente examina
una solicitud de registro para establecer si carece o no de cardcter distintivo, si es
o no descriptiva de las caracteristicas de los productos o servicios de que se trate,
o si se ha vuelto o no genérica, no puede realizar un examen en abstracto y, por
tanto, debe considerar tanto la solicitud como los demds hechos y circunstancias
relevantes antes de pronunciarse con cardcter definitivo, al igual que debe hacerlo
el 6rgano jurisdiccional que conozca de un recurso contra la decisién que resuelve
una solicitud de registro.

Adicionalmente, el Tribunal de Justicia reiterd que la determinacién del cardcter
distintivo de una marca debe apreciarse y comprobarse en relacién con los productos
o servicios para los que se ha solicitado el registro de la marca y en relacién con
la percepcidn del publico interesado, que es el consumidor medio de dichos pro-
ductos y servicios, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

41 Unién Europea. Tribunal de Justicia. Sentencia del 12 de febrero del 2004, Ko-
ninklijke kPN Nederland nv / Benelux-Merkenbureau (Oficina de marcas del Benelux),
C-363/99. (Fecha de consulta: 29 de octubre del 2018). Disponible en http://curia.europa.
eu/juris/liste.jsf?language=en&num=c-363/99.

42 Con base en el articulo 6 bis, apartado 1, letra a), de la Ley uniforme Benelux
sobre las marcas que dispone: “1. El Benelux-Merkenbureau denegard el registro solici-
tado cuando considere que: a) el signo cuyo registro se solicita no constituye una marca
en el sentido del articulo 1, en particular por carecer totalmente de cardcter distintivo,
como prevé el articulo 6 quinquies, letra B), nimero 2, del Convenio de Paris; [...]”.
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5.3. TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
(SALA QUINTA), SENTENCIA DEL 9 DE JULIO DEL 2008, PAUL HARTMANN AG /
OFICINA DE ARMONIZACION DEL MERCADO INTERIOR (OAMI), T-302/064

Se solicité el registro del signo grdfico E para distinguir diversos insumos médicos,
el examinador negé el registro por falta de cardcter distintivo, la Cuarta Sala de
Recurso de la oamr desestimé el recurso del solicitante y el Tribunal de Primera
Instancia anul la decisién de la oamr.

La decisién del examinador se fundamenté en que el nimero de letras del
alfabeto es limitado, el publico en cuestién no identificarfa el origen empresarial
con una sola letra carente de elementos decorativos y podria entenderla como una
abreviatura o referencia de los productos a distinguir.

El Tribunal concluyé que por haber fundamentado de manera general y abs-
tracta la falta de cardcter distintivo, la oamI incurrié en un error de derecho porque
cuando se analizan los motivos de denegacién absolutos la Oficina tiene el deber de
examinar de oficio los hechos relevantes que podrian llevarla a aplicar un motivo
de denegacién absoluto y en tal caso debe informar al solicitante para permitirle
contradiccién; asi mismo, la mayor dificultad para apreciar el cardcter distintivo
de determinadas marcas no justifica la presuncién « priori de su carencia, sino que
exige apreciarlo de manera concreta en relacién con los productos o servicios para
los que se solicité el registro y la percepcién del publico relevante.

5.4. TRIBUNAL DE JUSTICIA (SALA PRIMERA) SENTENCIA DEL 9 DE SEPTIEMBRE DE
2010, OFICINA DE ARMONIZACION DEL MERCADO INTERIOR (0OAMI) /
BORCO-MARKEN-IMPORT MATTHIESEN GMBH & CO. KG, C-265/09/4

Se solicité el registro del signo gréfico “a” para distinguir bebidas alcohdlicas, el
examinador negé el registro por falta de cardcter distintivo®, la Cuarta Sala de
Recurso desestimd el interpuesto por el solicitante, el Tribunal de Primera Instancia
de las Comunidades Europeas anulé la decisién de la oam1 y entonces la oamr
solicité la anulacién de la sentencia en casacién ante el tribunal de Justicia, pero
su solicitud fue desestimada.

La razén de decisién del examinador consistié en que el signo solicitado era
la reproduccién fiel de la letra griega mindscula “o” sin alteracién gréfica y, por
tanto, los compradores de lengua griega no advertirfan la indicacién del origen

43 Unién Europea. Tribunal de Justicia. Tribunal de Primera Instancia de las Comu-
nidades Europeas (Sala Quinta). Sentencia del 9 de julio del 2008, Paul Hartmann ac /
Oficina de Armonizacién del Mercado Interior (oami), T-302/06. (Fecha de consulta: 29 de
octubre del 2018). Disponible en http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-302/06.

44 Unién Europea. Tribunal de Justicia (Sala Primera). Sentencia del 9 de septiembre
del 2010, Oficina de Armonizacién del Mercado Interior (0oamr) / Borco-Marken-Import
Matthiesen GmbH & Co. kG, C-265/09. (Fecha de consulta: 29 de octubre del 2018).
Disponible en http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=es&num=C-265/09

45 Con base en el articulo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.° 40/94.
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comercial de los productos correspondientes. Por su parte, la razén de la decisién
del Tribunal de Primera Instancia fue la ausencia de examen concreto por parte de
la oam1, porque no se cercioré del cardcter distintivo a los ojos de los consumidores
medios de lengua griega y se limité a aseverar que quizds el publico de referencia
lo percibird como un indicativo de calidad, tamafo o tipo de bebidas alcohdlicas
designadas, pronunciamiento del que el Tribunal destacé su cardcter dudoso y sin
hechos concretos y, por tanto, considerd que:

[...] al deducir la falta de cardcter distintivo del signo presentado de la mera inexis-
tencia de alteraciones o de ornamentaciones gréficas respecto al tipo de letra Times
New Roman, sin proceder a un examen concreto de su aptitud para distinguir, en la
percepcion del publico de referencia, los productos de que se trata de los que proceden
de los competidores de [Borco], la Sala de Recurso efectud una aplicacion errénea del
articulo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94.

El recurso de casacién se ocupé especificamente de estudiar la necesidad y carga de
la prueba para el andlisis de distintividad durante la etapa de examen en primera
oportunidad.

Al respecto, el Tribunal de Justicia considerd que el cardcter distintivo debe
apreciarse en relacién con los productos o los servicios para los que se solicita el
registro y la percepcién que de ellos tiene el publico pertinente, independiente-
mente del tipo de marca del que se trate, tarea que puede resultar mds o menos
exigente dependiendo de la clase de marcas, pero nunca exonera del andlisis en
concreto que pesa en cabeza de la Oficina de Marcas y, por tanto, entre mds dificil
sea establecerlo mayor es la responsabilidad del examinador de apreciar la aptitud
distintiva en concreto.

También destacd el Tribunal de Justicia que el examen a priori no se opone
al examen en concreto porque el andlisis para el registro no debe ser minimo,
sino completo y estricto para evitar que se registren marcas de manera indebida y
garantizar, por razones de seguridad juridica y de buena administracién, que no
sean registradas aquellas marcas, cuyo uso pudiera impugnarse con éxito ante los
tribunales, motivo por el cual no se puede basar en suposiciones o simples dudas.

Finalmente, el Tribunal de Justicia rechazé al argumento de la oamr en el sentido
de poder fundar su andlisis de distintividad en la experiencia préctica generalmente
adquirida de la comercializacién de productos de gran consumo como hechos que
puede conocer toda persona; planteamiento que no fue acogido por el Tribunal
porque, conforme a las reglas de la carga de la prueba, la oam1 estd obligada a
examinar de oficio los hechos y tal exigencia no puede relativizarse ni invertirse en
detrimento del solicitante que solo en la medida en que exista un andlisis concreto
por parte de la oamI tendrd el deber de acreditar el cardcter distintivo de la marca
cuyo registro solicita.
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6. CONCLUSIONES

La organizacién jerdrquica de los sistemas juridicos marcarios analizados tiene
como propdsito légico que las autoridades superiores ejerzan control sobre las
actuaciones de las autoridades inferiores, de esta manera, se detecten y corrijan los
defectos en el procedimiento y asf la organizacién se retroalimente para prevenir
una nueva ocurrencia y para alcanzar tal fin los principios de necesidad y carga de
la prueba constituyen insumo fundamental que dota de racionalidad y objetividad
las decisiones de registro porque, fundamentadas en pruebas, permiten a las partes
e interesados el conocimiento y contradiccién y a las autoridades superiores ejercer
la revisién y control de la actuacidn.

En Colombia ese propésito de uniformidad, confianza y coherencia estd
consagrado expresamente en el Manual de Marcas de la sic, pero no se cumple
debido a la ausencia de control administrativo y jurisdiccional efectivo, ya que las
autoridades superiores han obviado casi absolutamente la reflexién sobre el tema
de la necesidad y la carga de la prueba durante la etapa del examen en primera
oportunidad, circunstancia que promueve la continuidad de la conducta del exa-
minador de basar sus conclusiones en criterios meramente subjetivos y sin respaldo
probatorio. Las autoridades superiores convalidan tal procedimiento al imitar en
sus decisiones la argumentacién infundada del examinador que concluye con base
en especulaciones y posibilidades tedricas carentes de medios de conviccidn.

En contraste, los sistemas de registro marcario de Estados Unidos y de la Unién
Europea demuestran funcionalidad racional, porque se han ocupado precisamente
de analizar el tema de la necesidad y la carga de la prueba del examinador durante el
examen « priori y han establecido que debe ser completo, concreto y fundamentado
en pruebas; nivel que han alcanzado gracias a la reflexién jurisprudencial del tema
de la carga de la prueba del examinador, que se ha ido incorporando progresiva-
mente en sus manuales de marcas y se refleja en la fundamentacién actual de las
solicitudes de registro.

El andlisis de derecho comparado evidencia que la coherencia y funcionalidad
de los sistemas de registro marcario de Estados Unidos y la Unién Europea no se
alcanzé simultdneamente ni de la misma manera. Mientras que el andlisis judicial
del problema se dio mds temprano en Estados Unidos donde se hallaron preceden-
tes desde 1985, en la Unién Europea datan del 2003. Por otra parte, la tradicién
consuetudinaria del derecho anglosajén implicé que el andlisis del asunto se diera
en casos especificos, cuyas sentencias se fueron incorporando progresivamente al
TMEP, como se puede apreciar en dicho manual de marcas que fundamenta cada
exigencia para el examinador en precisos precedentes judiciales, mientras que,
probablemente por su tradicién de derecho continental, en Europa el andlisis del
asunto fue inicialmente general y abstracto haciendo eco de la amplitud de las
normas que consagran positivamente los principios de seguridad juridica y buena
administracién y solamente con ocasién de controversias en concreto originadas
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en el seno del sistema de registro de la Unidn en el que los contendientes fueron
la Oficina de Marcas y el Tribunal de General, la jurisprudencia tuvo que entrar a
desarrollar tales principios de manera muy precisa en cuanto al examen de distinti-
vidad, regla que ya se menciona en las Directrices Relativas al Examen de la Eutro.

La jurisprudencia estadounidense y europea analizada ensefia que en el examen
de registrabilidad pueden existir diversos niveles de intensidad probatoria, pero
nunca se puede prescindir de los medios de conviccién y que conceptos tales como
la percepcidn de los signos por parte de los miembros del piiblico relevante, la relacién
entre signos y en general los presupuestos ficticos de las diferentes causales irregistra-
bilidad requieren ser demostrados y no simplemente presumidos o impuestos,
independientemente de la potestad o especialidad de la autoridad que decide.

La carga de la prueba del examinador no es un estdndar que se pueda modelar,
sino que tiene niveles y su intensidad depende de multiples factores tales como la
etapa del procedimiento de registro, la manera contenciosa o no en que se desa-
rrolle el examen, la causal de irregistrabilidad que se analice, las caracteristicas del
consumidor medio pertinente e incluso, como sucede en el riesgo de confusién, de
las caracteristicas de los signos y productos cotejados porque asi como puede bastar
para decidir la simple consulta del registro marcario a cargo de la sic, también
se pueden requerir pruebas mds o menos elaboradas tales como los dictdmenes
periciales para verificar hechos que requieran especiales conocimientos técnicos,
cientificos o artisticos. Lo cierto es que, salvo las excepciones legales, para la de-
cisién del registro marcario no se puede prescindir de los principios de necesidad
y carga de la prueba.

En el contexto colombiano esos presupuestos ficticos de las diferentes causales
irregistrabilidad han sido objeto de reflexién por parte de doctrina reconocida
y reiterada permanentemente por el Tribunal de Justicia de la CAN en sus in-
terpretaciones prejudiciales® con el propésito de guiar a la Autoridad Nacional
Competente en el examen de registrabilidad, pero ha sido precisamente la ausencia
de aplicacién y andlisis de los principios de necesidad y carga de la prueba la que
ha impedido su utilidad prdctica. Asi, los casos analizados en Estados Unidos y
la Unién Europea demuestran que no bastan tales paradigmas doctrinales si no
se acompafian de su comprobacién fictica, esto es, que la fundamentacién de las
decisiones en materia de registro marcario no se puede soportar solamente en teo-
rfas y dogmas reiterativos, sino que requiere de evidencias que permitan concluir
con certeza su realizacion en concreto; de alli que esta investigacién sirva como
catalizador y herramienta disruptiva en el contexto colombiano y andino para que
se inicie la reflexién de este tema fundamental y los conceptos tedricos se validen
en la prdctica para hacer del procedimiento de registro un sistema coherente como

46 Es frecuente encontrar referencias doctrinales del Tribunal a autores como Carlos
Ferndndez-Novoa, Pedro Breuer Moreno, José Manuel Otero Lastres, David Rangel Me-
dina, Jorge Otamendi y Marco Matias Alemdn, entre otros.
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aspira la sic y alcanzar algtn dia el nivel de desarrollo de los sistemas que sirvieron
de pardmetro de comparacién.

7. RECOMENDACIONES

La litigiosidad implica costos en tiempo y dinero que pueden ser significativos en
materia comercial, de allf que la sugerencia 16gica es la aplicacién de los principios
de necesidad y carga de la prueba durante todas las etapas del proceso de registro
marcario, pero, especialmente, en la primera de ellas porque un examen preliminar
suficientemente fundamentado garantiza a las partes no solo el conocimiento de las
razones de la decisién, sino que puede influir considerablemente en la decisién
de los interesados en controvertirla administrativa y jurisdiccionalmente, porque
desde el origen pueden saber si la decisién es sélida y, por tanto, estimar anticipa-
damente la contingencia de su derecho a accionar. Al respecto debe considerarse
el importantisimo precedente del caso SULEAPLATA y la interpretacién prejudicial
18-1r-1995, que acreditan que el asunto ha sido analizado en nuestro contexto y
lo que hace falta es desarrollo y aplicacién.

Como complemento y en aras de alcanzar los valiosos propésitos del Manual
de Marcas de la sic, se deben corregir sus rezagos contrarios a los principios de
necesidad y carga de la prueba en cuanto al andlisis de distintividad, porque las
tnicas hipétesis que exoneran del deber demostrativo son los hechos notorios y
las afirmaciones y negaciones indefinidas, de tal manera que en las demds circuns-
tancias no se puede prescindir de los medios de conviccién, sino aplicarlos en su
justa intensidad, esto es:

— En el caso de identidad de signos y servicios no se trata de que no haya
necesidad de aportar pruebas, sino de que la prueba es tan simple que bastan los
registros de la sic.

— En el caso de identidad de signos y diferencia en los productos o servicios
no es correcto limitar los fundamentos a las reglas de la experiencia, porque ellas
son tan solo un criterio de la sana critica para la valoracién de las pruebas, pero no
una razén para prescindir de los medios de conviccidn, de tal forma que lo que se
requiere es una intensidad mayor en la prueba, es decir, no limitarse a los registros
de marcas de la sic, sino acudir a otros medios de conviccién que permitan verificar
la existencia de conexidad competitiva.

— En los casos de diferencia tanto en los signos como en los productos el es-
cenario es el de mayor necesidad de la prueba y, por tanto, de mayor intensidad
de esta, porque se requiere de medios de conviccién que demuestren con certeza
que, pese a ello, hay un efectivo riesgo de confusién o que se ha materializado y
para ello la labor probatoria debe ser mds enérgica.

Para remediar rdpida y eficazmente la ausencia de medios de conviccién en
la decisién del examen de registrabilidad marcaria, la sic puede opzar por apoyos
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tecnoldgicos de informacién confiable como la herramienta especializada de consulta
utilizada por la uspro (Nexis).

El sistema juridico Colombiano estd disefiado para que el control de legalidad
ante la jurisdiccién se tramite como un asunto de tnica instancia ante la autoridad
méxima de lo contencioso administrativo, privilegio que puede resultar perjudi-
cial si se tiene en cuenta el notorio nivel de congestién y mora de dicho tribunal,
sumado al extenso lapso que implica una interpretacién prejudicial obligatoria.
De tal forma que es conveniente la revision del asunto para que las autoridades,
gremios e interesados reflexionen sobre este esquema con el propésito de proponer
modificaciones procedimentales que disminuyan los tiempos de controversia judicial en
el control de legalidad, tales como consagrarlo como un asunto de doble instancia
a cargo de jueces y tribunales administrativos.

Para remediar la disfuncionalidad actual del sistema de registro marcario por
ausencia de control jerdrquico en materia probatoria, la Seccién Primera del Con-
sejo de estado puede acudir a las instituciones procesales de unificacion y extension de
Jurisprudencia consagradas en los articulos 10, 102 y 269 del craca que establecen
la aplicacién uniforme del derecho a situaciones que tengan los mismos supuestos
facticos y juridicos y la posibilidad de solicitar a las autoridades administrativas la
extensién de la jurisprudencia en tales eventos. De tal forma que si el tribunal hace
uso de su funcién de unificacién y alli reconoce los principios de necesidad y la
carga de la prueba para la decisién del examen de registrabilidad marcaria, puede
solucionar jerdrquicamente la ausencia de control jurisdiccional que motivé en
parte el problema analizado y con ello reducir la litigiosidad, agilizar el trdmite y
decision de estas controversias y promover la coherencia institucional y la confianza
en la institucién.

La propuesta de esta investigacién implica una transformacién cultural que no
se puede limitar a las autoridades, sino que debe permear y trascender a los demds
operadores del sistema de registro marcario, de tal forma que serd en la medida en
que los usuarios del registro reflexionen acerca del asunto, reclamen seguridad juridica
y fundamentacién en las decisiones, que se alcanzardn las aspiraciones de objetividad,
coherencia y robustez del sistema.
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