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RESUMEN

La propiedad industrial, como disciplina especializada del Derecho, no se desliga de
los conceptos cldsicos del derecho de propiedad, sino que los conserva y potencializa
gracias su calificacién precisamente de industrial. No obstante, debido al alcance
de la creatividad humana y las dindmicas del mercado, se han alcanzado objetos
de proteccién mediante la propiedad industrial sobre las formas de los productos
en si mismas, la cuales, al ser protegidas mediante marcas (tridimensionales), le
otorgan una exclusividad al titular que puede influir de manera negativa en el
trifico econémico y en la competencia cuando dicha forma de producto carece
de sustitutos en el mercado que satisfagan las mismas necesidades.
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THE EXCESSIVE USE OF RIGHTS, A LINK BETWEEN
INDUSTRIAL PROPERTY AND COMPETITION

ABSTRACT

Industrial property, as a specialized discipline of law, does not separate from the
classical concepts and patterns of property law, but rather preserves and enhances
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them thanks to its specific industrial qualification. However, due to the scope of
human creativity and the dynamics of the market, objects of protection have been
achieved through industrial property on the forms of the products themselves,
which, when protected by (three-dimensional) brands, give an exclusivity to its
owner that can negatively influence economic traffic and competition when said
product form lacks substitutes in the market that satisfy the same needs.

Keywords: Industrial property; Abuse of rights; Dominant position; Excessive use;
Three-dimensional marks; Product forms.

INTRODUCCION

En este escrito se analiza la proteccién de las formas de productos mediante los dere-
chos de propiedad industrial y su influencia en el mercado, con el fin de determinar
si la consolidacién de derechos exclusivos sobre formas de productos y su posterior
uso en el mercado puede configurar un abuso de la posicién dominante, un acto
desleal en la competencia o un uso abusivo o excesivo del derecho de propiedad.

En el andlisis se tendrdn en consideracién: i) la naturaleza juridica de la pro-
piedad industrial de acuerdo con los atributos propios del derecho de propiedad
cldsico, y ii) los presupuestos derivados del calificativo “industrial” de esta disci-
plina que, mds alld de un alcance descriptivo o semdntico, permiten comprender
la especialidad de ese tipo de derechos que los diferencian de cualquier derecho
de propiedad simple o comun, especialmente en lo relativo a la vinculacién de los
derechos de propiedad industrial con el mercado y con la competencia.

Una vez establecidos estos criterios se analiza su incidencia sobre formas de
productos mediante registros de marca comercial, los cuales facultan a su titular a
excluir de su uso a cualquier tercero que lo explote o reproduzca sin su autorizacién
(ius prohibendi). Asi las cosas, se estudia si la facultad de exclusién llevaria a que
a otros agentes les sea imposible ingresar al mercado del producto que se trate,
generando una incidencia nociva en el mercado cuando se trata de productos que
no tienen sustitutos, es decir, cuando no existen otros articulos que remplacen la
satisfaccion de la necesidad que se obtiene al adquirir el producto protegido con
determinada forma.

Finalmente, y una vez comprobado que se genera un efecto negativo en la
competencia derivado de la apropiacién de una forma de producto singular me-
diante derechos de propiedad industrial, se examina dicha circunstancia frente a la
eventual configuracién de uno de los escenarios mencionados desde la éptica del
derecho de la competencia —practicas restrictivas y competencia desleal— y desde
el uso del derecho de propiedad —abusivo y excesivo—.
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I. NATURALEZA ]URfDICA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

El derecho industrial o de propiedad industrial ha sido reconocido y denominado
principalmente como “derecho de la propiedad industrial”, disciplina que, por lo
menos hasta finales del siglo xx, comenzé a ser parte del contenido del derecho
mercantil y comercial dentro del denominado “patrimonio de la empresa™ que se
encargaba de estudiar los bienes inmateriales que conforman dicho patrimonio®.
El estudio inicial de la propiedad industrial se reducia al régimen de invenciones
industriales y de los signos distintivos como bienes mercantiles del empresario.
Sin embargo, otra parte de la doctrina encuadra la propiedad industrial dentro
del derecho de la competencia por cuanto “los derechos de propiedad industrial
constituyen posiciones privilegiadas que permiten excluir legitimamente a terceros
de ciertos sectores de la actividad econémica™.

Tratdndose de la naturaleza de los derechos de propiedad industrial, estos pueden
ser analizados desde dos perspectivas: una general y una especial. La perspectiva gene-
ral se desprende de la propia terminologfa del derecho de propiedad industrial como
derecho de propiedad; a su vez, la perspectiva especial es el resultado del calificativo
“industrial” de la disciplina; esta Gltima, permite analizar ese derecho de propiedad
de una forma individual y separada de cualquier otro derecho de dominio tenien-
do en cuenta a su vez dos situaciones: i) el objeto sobre el cual recae la proteccién
(bienes inmateriales), y ii) la vinculacién y efectos de estos derechos con el mercado.

1.I. PERSPECTIVA GENERAL DE LA NATURALEZA
]URfDICA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

La perspectiva general en el estudio de la naturaleza de la propiedad industrial im-
pide alejarnos del postulado cldsico del derecho de propiedad, el cual se determina
mediante la existencia de una persona con un derecho de dominio sobre un bien que
la hace titular de una serie de facultades ajustadas a una situacién de poder sobre
el bien que se traducen en el goce y disposicidn de aquel. Sin embargo, el Cédigo
Civil colombiano no ofrece una mayor descripcién del derecho de propiedad sobre
bienes inmateriales ya que inicialmente, en su articulo 669, acude al criterio romano
del derecho de dominio sobre los bienes corporales limitando la propiedad o el
derecho de dominio a las facultades de gozar y disponer de una “cosa corporal”.
Los articulos 653 y 671 tampoco son de gran ayuda de cara a alinear esas facultades
de goce y disposicién frente a bienes incorporales; aunque el articulo 653 pareciera
reconocer algunos bienes incorporales termina por reducirlos a los “créditos” y a

1 OTeRO LASTRES, José MANUEL. “Introduccién”, en FERNANDEZ-Novoa, CarLOs, OTE-
RO LASTRES, Jost MANUEL y BoTaNA AGRA, MANUEL. Manual de la Propiedad Industrial,
Madrid-Barcelona-Buenos Aires, Marcial Pons, 2009, p. 54.

2 METKE MENDEZ, RICARDO. Lecciones de Propiedad industrial, Medellin, Diké, 2006, p. 20.

3 Idem.
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las “servidumbres activas”; por otra parte, el articulo 671 del mencionado Cédigo
reconoce la existencia de creaciones intelectuales, pero abandona las invenciones
industriales sobre las que puede recaer un derecho de propiedad.

Por eso, es el articulo 670 del mismo ordenamiento el que nos permite alinear las
facultades de goce y disposicién con otras formas de propiedad cuando timidamente
establece que “Sobre las cosas incorporales hay también una especie de propiedad”.

Teniendo en cuenta lo anterior, de alguna forma el Cédigo Civil colombiano
permite reconocer un derecho de propiedad sobre bienes incorporales que, me-
diante una interpretacién sistemdtica, determinan una situacién activa de dominio
del titular sobre dicho bien pudiendo aquel, a su arbitrio, gozar y disponer del
mencionado bien incorporal. Sin embargo, como facultades del titular sobre el
bien incorporal, ese goce y disposicién deben realizarse dentro de los limites de
la funcién del derecho de propiedad so pena de estar inmerso en uso excesivo o
abusivo del derecho de propiedad como se analizard m4s adelante.

Asi las cosas, al catalogarse la propiedad industrial como un derecho de
propiedad, pueden predicarse de ella las caracteristicas tradicionales del derecho
de dominio, entre ellas el cardcter absoluto y exclusivo de cualquier derecho de
propiedad. El cardcter absoluto se refiere a los poderes del duefio sobre el bien
“dentro de los limites impuestos por la ley y el derecho ajeno™; por su parte, el
cardcter de exclusivo hace referencia a la posibilidad del propietario de “oponerse a
la intromisién de un tercero en ejercicio de su derecho™, siendo el titular el dnico
que puede gozar y disponer de su bien, salvo que haya otorgado un permiso o
autorizacion a ese tercero.

Sin embargo, una caracteristica propia del derecho de dominio bajo el criterio
cldsico romano, diferente al cardcter absoluto y exclusivo, que no resalta en la
propiedad industrial, por lo menos no en todos los derechos derivados de esta
disciplina, es el cardcter perpetuo del derecho de dominio ya que no es posible
considerar que el derecho de propiedad industrial dure tanto como fisicamente
pueda durar el bien, ya que aquellos se conceden con una limitacién temporal, salvo
algunas excepciones muy especiales como en el caso de los secretos empresariales.

1.2. PERSPECTIVA ESPECIAL DE LA NATURALEZA
]URfDICA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

La segunda perspectiva o fuente de andlisis de la naturaleza juridica de la pro-
piedad industrial, y quizd la mds importante, es aquella que se desprende del
adjetivo “industrial”, la cual “nos permite descubrir que los derechos de propiedad
industrial son “algo mds” que simples derechos de propiedad™. Esta especialidad o
potencialidad del derecho de propiedad se deriva de dos presupuestos principales:

4 VELASQUEZ JARAMILLO, Lurs GUILLERMO. Bienes, Bogotd, Temis, 2004, p. 176.
5 Ibid., p. 177.
6 OTErO LasTRES, José ManueL. Op. cit., p. 56.
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el primero de ellos, del objeto sobre el cual recae la proteccion que, a diferencia
del derecho de propiedad ordinario, no recae sobre una cosa corporal o fisica sino
sobre un bien inmaterial; el segundo presupuesto, llamativo desde cualquier punto
de vista, es la vinculacién de estos derechos de propiedad industrial con el mercado
como consecuencia de su utilidad para fines especialmente econémicos, como se
menciond; esta vinculacién con el mercado es la consecuencia de la explotacién
econdémica del bien inmaterial protegido por la propiedad industrial y su relacién
con actividades comerciales que representan beneficios econédmicos.

La explotacién comercial del derecho es la que hace tan especial este tipo de
propiedad, ya que su titular no solamente ejerce una situacién de poder sobre el
bien mediante el goce y la disposicién del derecho de bienes, sino que realiza una
explotacién del bien inmaterial para obtener una contraprestacién econémica,
circunstancia esta que se encuentra intimamente ligada con el segundo presupuesto
que contempla la relacién y el efecto de la propiedad industrial en el mercado y
la competencia.

De esa manera, el andlisis especial de la naturaleza juridica de los derechos de
propiedad industrial se debe hacer a partir de la palabra “industrial” que le otorga
una particularidad al derecho de propiedad ordinario, la cual se define de acuerdo
con: i) el objeto de proteccidn, y ii) los efectos de tales derechos en el mercado y
en la competencia, como se ilustra a continuacién.

1.2.1. El objeto de proteccidn de los derechos de propiedad industrial

El objeto de los derechos de propiedad industrial no tiene una “existencia sensible™
por lo que pertenecen a la categorifa de bienes inmateriales, los cuales son el resultado
del proceso intelectual que al final se materializa en algo tangible; por tanto, no
es la idea la que se protege® sino es el resultado del esfuerzo creativo de la mente
humana que, mediante los procesos adecuados, se vuelve perceptible de forma
sensorial al plasmarse en soportes fisicos que por su utilidad se convierten en un
objeto juridicamente protegido.

De acuerdo con Otero Lastres, la proteccién de la propiedad industrial se
compone de una entidad inmaterial (corpus mysticum) y de una entidad material
(corpus mechanicum); la primera, entendida como la creacién misma, y la segunda,
como aquel soporte o puente sensorial que hace perceptible la primera. En el caso
de las invenciones, como las patentes y los modelos de utilidad, ostentan esa enti-
dad inmaterial desde el momento en que solucionan el problema técnico, y la de
entidad material cuando evidencian un “soporte sensible que las hace aprehensibles

7 MEeTKE MENDEZ, Ricarpo. Op. cit., p. 20

8 HERRERA SIERRA, Luisa. “;Cudl es la adecuada extensién de los derechos de propiedad
intelectual?: comentarios sobre el derecho marcario”, Boletin Propiedad Intelectual, 2019.
Disponible en: https://propintel.uexternado.edu.co/cual-es-la-adecuada-extension-de-los-derechos-
de-propiedad-intelectual-algunos-comentarios-respecto-del-derecho-marcario/, consultada el 17 de
agosto de 2020.
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alos sentidos™; en la misma linea del disefio industrial, la creacién de la apariencia
es la entidad inmaterial y la entidad material es “el aspecto del producto en el que
se incorpora el soporte o puente sensorial”.

Ahora bien, en cuanto a las marcas, la entidad inmaterial se mantenia en el
signo mismo mientras que la entidad material no tenfa una concepcién clara pues
necesitaba materializarse a través de un soporte fisico o puente sensorial. Esta
ausencia de claridad cambié a partir de las marcas tridimensionales, las cuales
significaron un avance del andlisis tradicional del corpus mechanicum en los signos
distintivos ya que en ese tipo de derechos la entidad material podia recibirse en la
forma del envase mismo, o por del producto. Acd, entonces, el corpus mysticum y
el corpus mechanicum son uno solo materializado en el envase, en la envoltura o
en el producto propiamente dicho.

De esa forma, frente al objeto de proteccién de los derechos de propiedad indus-
trial, como son las marcas tridimensionales, sobre las que haremos especial énfasis,
existe una bifurcacién pues, por un lado, estd el signo registrado para distinguir los
productos, y por otro, los productos puestos en el mercado que son la marca en s
misma; esta ambivalencia, reiteramos, cobra ain mas relevancia frente a los signos
tridimensionales que representan la forma misma del producto puesto en el mercado.

1.2.2. Efectos de los derechos de propiedad industrial
en la competencia y en el mercado

Esta segunda situacién también se deriva del componente “industrial” de la dis-
ciplina, y roza con todo fundamento econémico del derecho de propiedad. La
convergencia misma de este enlace entre la propiedad industrial y el mercado tiene
su origen en el cardcter excluyente (ius prohibendi) del derecho de propiedad que
analizdbamos anteriormente; no obstante, como no se trata de una nota de exclu-
sién sobre un derecho de propiedad con incursién en el mercado, esa prerrogativa
implica las facultades de goce, dominio y sefiorio tinico del objeto sobre las cuales
recae la proteccidn.

En contexto, la disposicién y el goce de un bien protegido mediante un de-
recho de propiedad industrial le otorga a su titular la oportunidad de ejercer una
explotacién econémica de la que solo se pueda beneficiar él; desde el punto de vista
del mercado, el derecho de propiedad industrial implica un circulo exclusivo de
explotacién sobre un bien que supone un alcance, un limite y un espacio reservado
asu titular; de forma correlativa, los terceros deben abstenerse de invadir ese circulo
reservado sin el consentimiento del titular. Es asf como cada objeto de proteccién
de la propiedad industrial es sustraido del “dominio publico intelectual™: en otras

9 OTERO LASTRES, José MANUEL. Op. cit., p. 58.

10 LanDpes, WiLLiamM M. y POsSNER, RICHARD A. The Economic Structure of Intellectual
Property Law, SANCHEZ ALvaREZ, VICTOR MANUEL (trad.), Madrid, Fundacién Cultural
del Notario, 2006, p. 23.

10 REVISTA LA PROPIEDAD INMATERIAL N.° 3I - ENERO -JUNIO DE 202I - PP. § - 34



EL USO EXCESIVO DEL DERECHO, UNA FORMA DE VINCULACION
ENTRE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LA COMPETENCIA

palabras, es una nube de ideas y creaciones flotantes que no estdn protegidas pero
que en caso de estarlo son extraidas del principio de libre competencia econémica
y libre empresa'’. Landes y Posner'? trabajan este concepto mediante la ejempli-
ficacién del movimiento de cercado de campos en Inglaterra que transformé los
pastizales comunes en propiedad privada, donde el propietario del campo cercado
podia prohibir el uso de su pastizal para el pastoreo del ganado de su vecino, pro-
hibicién que al ser avalada por la ley debia ser respetada por los jueces.

De esa forma, gracias a la exclusividad y a la exclusidn, el derecho de propiedad
industrial representa un bloqueo que le permite al titular excluir a todos los demds del
objeto sobre el que recae su derecho y; al tratarse de derechos industriales, puede retirar
y oponerse a todo aquel que haga uso del objeto de proteccién que estd siendo intro-
ducido en el mercado, determinando asi los efectos sobre el mercado y la competencia.

Teniendo en cuenta lo anterior, gracias a su atributo industrial, los derechos de
propiedad industrial tienen una naturaleza juridica que trasciende el puro derecho
de propiedad cldsico, debido a que, si bien recogen los elementos tradicionales
del derecho de propiedad, tienen unas caracteristicas singulares y excepcionales.

2. VINCULACION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y EL MERCADO,
Y SU POSIBLE ALTERACION MEDIANTE MARCAS CONSTITUIDAS
POR LA FORMA DE LOS PRODUCTOS

Las formas del producto son usualmente protegidas mediante marcas tridimensio-
nales las cuales, como ya lo mencionamos, tienen una bifurcacién en el objeto de
proteccidn, ya que por un lado estd el signo registrado para distinguir los productos,
y por otro los productos puestos en el mercado que son la marca en si misma. De
esta manera, las marcas tridimensionales que representan la forma del producto tal
y como es puesto en el comercio deben incorporar, en todo caso, dos elementos
fundamentales para determinar su existencia, uno de ellos es el “elemento central
del derecho de marcas consistente en la capacidad distintiva del signo”" y el otro,
es la susceptibilidad de representacién gréfica.

En principio, el cardcter distintivo estd alineado con una de las finalidades b4-
sicas de la marca, consistente en indicar el origen empresarial del producto y poder

11 OTERO LASTRES, José MaNuUkL. Op. cit., p. 59.

12 Lanpes, WiLLiam M. y PosNeR, RicHARD. Op. cit., pp. 22-23. “Si A es propietario
de un pastizal, dispondrd de la facultad de prohibir a terceros que lleven alli a pastar su
ganado con el respaldo de los tribunales y las fuerzas del orden. A no tiene que negociar
un acuerdo con terceros en virtud del cual se reserva un derecho de exclusividad en el
uso del pastizal; ésta serfa una alternativa inviable, pues los terceros podrian amenazar con
llevar su ganado a pastar al pastizal con la finalidad de que A les pague por no hacerlo.
En cambio, si B desea usar en exclusiva el pastizal, debe adquirirlo en unos términos
aceptables para A. As{ pues, un derecho de propiedad comprende tanto la facultad de
excluir a terceros como la de transmitir el bien a un tercero”.

13 GUERRERO GAITAN, MANUEL. “Las marcas no tradicionales. Inconvenientes pricticos
y aceptacién en el derecho comparado”, en GUERRERO GAITAN, MANUEL, PavAN RODR{-
GUEz CaRLOs FELIPE y VELAZCO ORDORNEZ, PaBLOo. Op. cit,, p. 100.

REVISTA LA PROPIEDAD INMATERIAL N.° 31 - ENERO -JUNIO DE 202I - PP. § - 34 11



Camilo Herndn Cortés Prieto

diferenciarlo de los bienes de otros empresarios'®. Por su parte, la representacién
gréfica, en cualquiera de sus novedosas variables, es el resultado del dinamismo en
el trdfico econdmico y del alcance de la creatividad humana, dos componentes que
obligan a explorar nuevas alternativas de representacién; es por ello que diferentes
regimenes, entre los que se encuentra el de la Comunidad Andina, entregaron una
lista de posibilidades para que los signos distintivos puedan ser representados; asi,
en el literal f del articulo 134 de la Decisién 486 de 2000 se ubican las formas
de los productos, envases y envolturas como posibilidades de conformar marcas.
Como se observa, no solo se establece la posibilidad de registrar como marca los
embalajes y envases de los productos sino los productos propiamente dichos, los
cuales deben estar dotados de una altura, de un ancho y de una profundidad re-
presentadas de una manera que permita visualizarse.

Sin duda la forma del envase o embalaje del producto es una de las represen-
taciones mds comunes en ese tipo de marcas. Es usual observar la proteccién de la
forma de envoltorios, envases, botellas y otras formas de exposicién o portabilidad
de los productos, lo cual obedece a que, en razdén a su naturaleza, la representacién
del producto puede carecer de una forma definida por si misma (agua, gaseosas,
liquidos), por lo que requiere de un empaque o envase para su comercializacién®.

Algunos ejemplos de marcas (envase o embalaje del producto) registradas en
Colombia pueden ser los siguientes (imdgenes tomadas del Sistema de Propiedad
Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio):

Registro n.c 380831, Clase 32

14 REY-ALVITE VILLAR, MANUEL. “El cardcter distintivo de la marca tridimensional en
la jurisprudencia de la Unién Europea”, Cuadernos de Derecho Transnacional, vol. 6, n.o
1, p. 306: “El cardcter distintivo de una marca es la aptitud de esta para identificar los
bienes o servicios que designa con un determinado origen empresarial, distinguiéndolos
de otros bienes o servicios similares presentes en el mercado. Se trata de un rasgo esen-
cial no sélo para la marca, sino para cualquier signo distintivo, del que éstos adquieren
su misma denominacién”.

15 Ibid., p. 300.
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Registro n.c 388346, Clase 32

Por otro lado, la norma comunitaria prevé expresamente como objeto de pro-
teccién la forma del producto en si misma, y es ahi cuando aparece claramente
la bifurcacién del objeto de proteccién del derecho de propiedad industrial que
menciondbamos anteriormente, pues coinciden en uno solo el signo distintivo
(marca) y el producto. Algunos ejemplos de aquellas marcas constituidas por la
forma del producto registradas en Colombia pueden ser los siguientes (imdgenes
tomadas del Sistema de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria
y Comercio):

Registro n.© 269337, Clase 111"

16 El registro n.° 269337 se trata de una forma producto denominado “aireador” usado
como filtro limpiador de agua potable.
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Registro n.c 465561, Clase 10

Registro n.c 476426, Clase 8"

Este objeto de proteccién sobre las formas de productos ha tenido grandes debates
en el escenario local e internacional, ya que al accederse al registro de marca que
representa la forma misma del producto, se genera una colisién con el objeto de
proteccién de otro tipo de derechos de propiedad industrial como el disefio y en
algunos casos con la patente de invencién. De la misma forma, este debate alcanza
un nivel elevado de andlisis por los resultados en la competencia y en el mercado
ante un derecho exclusivo con una proteccién renovable en el tiempo de forma
indefinida sobre la estructura externa del producto, especialmente, cuando aquel
es tnico en la industria.

17 El registro n.© 476426 pertenece a una compaffa dedicada a la fabricacién de
articulos de cuchillerfa, herramientas de mano y articulos de ferreterfa.
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Asi las cosas, en esta tipologia marcaria el soporte sensible de la marca es ella
misma, por lo que, mediante esa forma de signo distintivo es posible percibir con
los sentidos, principalmente el tacto y la vista, la marca en si misma. El Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina ha definido las marcas tridimensionales como
“[...] aquellas que poseen volumen y que ocupan por s{ mismas un espacio deter-
minado, conforme lo explica el propio término tridimensional, que da la idea de
la ocupacién de las tres dimensiones del espacio (alto, ancho y profundidad)”™;
de igual forma, el mismo Tribunal expresé que “[...] la marca tridimensional se
la define como un cuerpo que ocupa las tres dimensiones del espacio y que es
perceptible no sélo por el sentido de la vista sino por el del tacto™.

De esa manera, conforme a las interpretaciones del Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina, las marcas que representan la envoltura del producto, o
el producto en si mismo, tienen la posibilidad, o quizd la obligatoriedad, de ser
perceptibles a los sentidos del ser humano, en especial al sentido del tacto, el cual
implica sentir el producto, rozarlo y tener contacto fisico con él, que a la vez es la
marca; en ese orden de ideas, se puede concluir que aquellas marcas tienen una
materializacién fisica en el mundo de lo tangible.

Es importante detenernos aqui en los conceptos de percepcidn y representa-
cidn, siendo el primero aquel proceso que le permite a una persona (usualmente el
consumidor) recibir, elaborar e interpretar a través de los sentidos la informacién
proveniente de un objeto: “la percepcién implica una aprehensiéon profunda de
la realidad capturada por los sentidos™, en este caso, la vista, el olfato, el tacto,
el oido y el gusto. Para la representacion se debe utilizar un modo que le permita
a cualquier persona consultar las caracteristicas del signo (dimensiones) para
comprender su sentido, su naturaleza y el alcance de su proteccidn, caracteristicas
que se plasmarfan en el certificado de registro; sin embargo, hay se debe tener en
cuenta que dicho certificado no puede ser entendido como el objeto de proteccién
y mucho menos como el soporte material o el puente sensorial pues, como ya lo
dijimos, ese soporte sensorial es el envase o el producto en s{ mismo.

Esta discusién incrementa el debate al intentar adecuar las marcas tridimen-
sionales como bienes inmateriales, ya que el hecho de requerir un envase o un
producto fisico como representacién grafica, cambia su interpretacion original de
marcas como bienes intangibles a bienes corporales o tangibles®.

18 Comunidad Andina. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 31-
IP-2003, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena n.© 960 del 1.° de agosto de 2003.

19 Comunidad Andina. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 153-
IP-2005, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena n.© 1284 del 13 de enero de 2006.
Actor: Parke, Davis & Co. Limited. Marca: “Halitos”; y Proceso 33-1P-2005 en Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena n.° 1284 del 2 de agosto de 2005. Actor: Bavaria S.A.
Marca: “Forma de Botella”.

20 CasTrO GARCiA, JuaN Davip. “Las marcas no tradicionales”, Revista La Propiedad
Inmaterial, n.°c 16, 2012, p. 298. Disponible en [https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/
propin/article/view/3273/2922].

21 FERNANDEz-Novoa, CarLoOs. Tratado sobre Derecho de Marcas, 2.2 ed., Madrid-
Barcelona, 2004, p. 27 y ss.
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Con base en lo mencionado, el ejercicio del derecho a competir y la libertad
econdmica se pueden ver restringidos, eliminados o alterados de diversas maneras,
entre ellas, mediante el reconocimiento de derechos de propiedad industrial a signos
relacionados con las marcas; esta alteracién de la competencia ha sido reconocida
o considerada como legitima ya que estd contemplada y reglamentada por normas
de cardcter constitucional y legal que protegen bienes juridicos como los derechos
inmateriales derivados de aquella disciplina®. Al respecto, la misma doctrina auto-
rizada considera que aquellos derechos de propiedad industrial, “dentro de la escala
de valores de nuestro ordenamiento juridico se prefieren en ciertas instancias al
derecho a la libre competencia econémica”; al respecto pareciera que, dentro de
una disputa por la busqueda del balance de derechos, el derecho de la competencia
se rinde de cierta manera frente a la propiedad industrial.

Tratdndose de marcas, la vinculacién del mercado, la competencia y la propie-
dad industrial son resultado de la dimensién positiva del derecho exclusivo que
se ejerce sobre ellas, dimensién que implica que el titular de la marca dispone en
exclusiva de tres facultades esenciales: i) la de aplicar la marca en el producto; ii)
la de poner en el comercio o introducir en el mercado los productos identificados
mediante la marca, y iii) la de emplear la marca en la publicidad®. Claramente las
actividades que se desprenden de esas tres facultades son el camino que conecta la
propiedad industrial sobre las marcas con el mercado, conexién que predomina
respecto de la segunda facultad ya que es mediante el uso de la marca que su titular
puede conseguir varios objetivos de cara a sus competidores.

Teniendo en cuenta lo anterior, los derechos de propiedad industrial son
elementos de un sistema econdmico® que otorgan ventaja competitiva legitima
y autorizada por el ordenamiento nacional y comunitario. Sin embargo, como
derechos de propiedad industrial, las marcas son consideradas juridicamente como
monopolios debido a las caracteristicas de exclusividad y exclusién mencionadas,
en razén a que el ejercicio de sefiorio y dominio sobre ellas restringe la compe-
tencia sobre los bienes en los que recae la proteccién industrial. Es importante
comprender que el monopolio conformado o estructurado inicialmente por los
derechos de propiedad industrial no constituye el monopolio de tipo econémico
usualmente conocido donde la produccién de un bien se concentra tnicamente en
un agente; el monopolio al que se refieren los derechos de propiedad industrial es

22 Miranpa LonpoORO, Arronso. “El Régimen General de la Libre Competencia.
Caracteristicas principales”, en Segundo Congreso Iberoamericano de Derecho Empresarial.
Formas de control, colaboracién, competencia empresarial y propiedad industrial, Bogotd,
octubre de 1997, p. 3. Disponible en [https://centrocedec.files.wordpress.com/2010/06/el-regimen-
general-de-la-libre-competencia-alfonso-miranda-londono.pdf].

23 Idem.

24 FERNANDEz-Novoa, Carros. “Posicién juridica del titular de la marca”, en Fer-
NANDEZ-Novoa, CarRLos, OTERO LASTRES, JosE MANUEL y BoTtana AGra, MaNUEL. Op.
cit.,, pp. 582-585.

25 RENGIFO GARciA, ERNESTO. Del abuso del derecho al abuso de la posicidn dominante,
2.2 ed., Bogotd, Universidad Externado de Colombia, 2004, p. 431.
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de tipo legal y hace alusién a esa exclusividad derivada del derecho de propiedad
cldsico que vimos al principio.

No obstante, tratdndose de marcas constituidas por la forma del producto, ese
monopolio legal podria derivar en un monopolio de tipo econémico. En ese caso
cambiarfa la percepcién de aceptacién derivada del derecho de la competencia
frente a los monopolios autorizados que derivan de la propiedad industrial ya que
habria una restriccién en el acceso a otros participantes sobre un producto con
determinada forma, y la oferta de ese producto se concentrarfa en un solo agente.
En otras palabras, si la forma del producto protegida mediante la marca hace parte
de una amplia oferta de formas no creard una restriccion relevante de competencia
que pueda derivar en un monopolio econdémico; por el contrario, si la forma del
producto protegida mediante la marca hace parte de un mercado estrecho donde
la dnica forma del producto es aquella protegida por el derecho de propiedad in-
dustrial, se podria estructurar una estricta barrera de entrada de otros productos
con formas similares al mercado.

Como lo hemos visto, las marcas tridimensionales que representan la forma de
los productos son una especie particular que las separa de las marcas tradicionales,
especialmente de las denominativas y las figurativas, ya que la marca tridimensional
enlaza en uno solo el signo objeto de proteccién como bien inmaterial y el medio
(producto) en el que se plasma®. Sin embargo, cuando ese producto protegido
mediante el signo tridimensional es el tnico que se encuentra disponible en el
mercado, el efecto de limitacidn de la competencia es irresistible, siempre que no
haya sustitutos de aquel producto dentro del mercado relevante. De esa manera, la
concesion de un derecho de propiedad industrial que cobije la forma del producto
restringe la competencia en mayor medida de lo necesario con el fin de asegurar
los beneficios de los derechos de propiedad®.

A pesar de lo anterior, si bien el literal f del articulo 134 de la Decisién 486 de
2000 permite el registro como marca de “la forma de los productos, sus envases
o envolturas”, existe una causal de irregistrabilidad prevista en el literal c del ar-
ticulo 135 de la norma comunitaria, tendiente a impedir el registro de formas de
productos consideradas como usuales, mds no el registro de formas de productos
sin sustitutos.

De esta manera, la causal contenida en el literal ¢ del articulo 135 de la De-
cisién 486 de 2000 sirve para aplacar la concesién de un derecho de propiedad
industrial y sus consecuentes efectos sobre el mercado cuando aquel comprende
una forma de producto usual, pero no permite eliminar la posibilidad de registro y
sus consecuencias para la competencia de un derecho de propiedad industrial que
proteja una forma de producto singular sin sustitutos en el mercado, es decir, sobre
una forma de un producto que no tenga otro que lo reemplace funcionalmente.

26 REY-ALVITE VILLAR, MANUEL. Op. cit., p. 295.
27 LanDEs, WiLLiam M. y PosNER, RicHARD. Op. cit., p. 486.
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Por eso, una vez el titular ha adquirido el derecho de propiedad sobre la forma
del producto para ejercer sus derechos de sefiorio mediante el uso y explotacién
econdmica unica y excluyente sobre €l sin sustitutos perfectos (monopolio legal),
surge una situacién monopolistica de tipo econémico (monopolio econémico) en
la cual el agente titular del derecho de propiedad industrial es el tnico facultado
legitimamente para poner en el comercio dicho producto, teniendo asi, no solo
el monopolio exclusivo sobre el producto sino un poder de mercado o posicién
dominante, ya que rompe la igualdad econémica con los demds agentes porque
los consumidores no podrdn reemplazar aquel producto por otro que satisfaga la
misma necesidad pues no estard disponible en el mercado, y de estarlo, serfa un
producto infractor comercializado en la ilicitud.

El derecho de propiedad sobre una forma de producto sin sustitutos llevarfa
a que a otros agentes les sea imposible ingresar al mercado de aquel producto y
provoque que su titular enfrente solo toda la demanda del mercado, de esta manera
serd él quien decida qué cantidad de bienes producir y su voluntad serd la que
determine el precio®. Asi, la limitacién total de la competencia derivada de un
monopolio legal, como es el derecho de propiedad sobre la forma de producto, no
solo lleva a un monopolio de tipo econédmico sino a un gran poder de mercado
que coincide con los elementos de la posicién de dominio dentro de la éptica del
derecho econémico.

2.1. POSICION DE DOMINIO DERIVADA DE UN DERECHO DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL CONFORMADO POR LA FORMA DE UN PRODUCTO

En Colombia la posicién de dominio se encuentra definida por el numeral 5 del
articulo 45 del Decreto 2153 de 1992 como “[l]a posibilidad de determinar, directa
o indirectamente, las condiciones de un mercado”. De igual forma, la posicién
de dominio se presenta cuando “un agente del mercado puede comportarse con
independencia de competidores, clientes y consumidores, de manera que puede
imponer unilateralmente las condiciones del mercado sin que tal situacién pueda
ser efectivamente contrarrestada por los demds agentes™.

Frente a la posicién de dominio, la Superintendencia de Industria y Comercio

ha sefalado:

[Plara determinar la posicién de dominio en un mercado relevante se debe analizar,

en esencia, la estructura de competencia en el mercado, lo cual incluye un andlisis

28 VELANDIA, MAURICIO. Derecho de la competencia y del consumo. Competencia desleal;
abuso de la posicion de dominio; carteles restrictivos; actos restrictivos; integraciones econd-
micas y proteccién al consumidor, 2.2 ed., Bogotd, Universidad Externado de Colombia,
2011, p. 33.

29 ArRBOLEDA SUAREZ, CarrLOs IgNacro. “El abuso de la posicién de dominio en
Colombia”, Revista de Derecho de la Competencia, Centro de Estudios de Derecho de la
Competencia (CEDEC), vol. 13, n.° 13, Bogotd, Pontifica Universidad Javeriana, p. 113.
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de cuotas de mercado y niveles de concentracidn, las caracteristicas de la demanda,
los competidores, la existencia de barreras a la entrada, asi como otros factores que le
permitan a la empresa actuar de manera independiente en el mercado. En concreto,
lo que se quiere determinar al analizar si una empresa tiene posicién dominante es
si dicho ente econémico tiene la capacidad para establecer, de forma unilateral, las

condiciones de un mercado™.
Adicionalmente, la Superintendencia de Industria y Comercio sostiene que

Para determinar la posicién de dominio en un mercado relevante se debe analizar,
en esencia, la estructura de competencia en el mercado, lo cual incluye un andlisis
de cuotas de mercado y niveles de concentracidn, las caracteristicas de la demanda,
los competidores, la existencia de barreras a la entrada, asi como otros factores que le

permitan a la empresa actuar de manera independiente en el mercado®'.

Asi las cosas, para saber si un agente tiene o no posicién de dominio y si cuenta
con la independencia para actuar en el mercado, es preciso analizar el nivel de
sustitucién del producto y el ndmero de empresas que fabrican aquellos bienes
sustitutos. Ahora bien, para definir la sustituibilidad de un producto se debe tener
“en cuenta que los sustitutos satisfagan las necesidades que el consumidor pensaba
cubrir con la adquisicién del bien principal™, mdxime respecto de su funcién,
para luego concentrarse en el precio, en la calidad y en su duracién.

En consecuencia, al analizar si una empresa tiene posicién dominante se de-
termina su capacidad para establecer de forma unilateral las condiciones de un
mercado, situacién que, respecto de un agente que adquiere un derecho sobre la
forma de un producto sin sustitutos, generarfa una clara posicién de dominio debido
a la capacidad para excluir a otras empresas competidoras del uso de una forma
similar o idéntica a la protegida. De lo anterior, es evidente que “si un mercado no
tiene sustitutos serd dependiente de un agente econémico™*, que corresponde al
supuesto bajo estudio. Asf las cosas, el agente econémico tendria un refuerzo en su
posicién de dominio originada y respaldada en un derecho de propiedad industrial.

De esa manera, la posicién de dominio derivada de la adquisicién de un
derecho de propiedad industrial sobre una forma sin sustitutos que se relaciona
con el mercado, le permite al titular del derecho de propiedad actuar de forma
independiente respecto de sus competidores, e incluso frente a los consumidores
sin las implicaciones propias de la demanda y sin tener en cuenta, por supuesto,
los demds agentes econémicos. El mercado dependerd en gran medida del titular

30 Colombia. Superintendencia de Industria y Comercio. Resolucién n.c 3694 de 2014.
31 Ibid., Resolucién n.c 4907 de 2013.

32 VELANDIA, Mauricio. Op. cit., p. 189.

33 Ibid., p. 167.
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tnico de la forma de producto por la estrechez de la oferta, quien, al no contar con
competencia, decidird sobre las condiciones del mercado de aquel bien.

Esta situacién se relaciona con la elasticidad de la demanda, siendo esta elds-
tica cuando en aquel mercado existen sustitutos para un producto que satisfacen
la necesidad del consumidor®, pero en el caso evaluado, ademds de no existir
sustitutos del producto, su forma estd protegida mediante derechos de propiedad
derivados de una marca tridimensional, asf las cosas, el mercado dependerd de
un solo agente econémico, el titular de la marca. No obstante, en un andlisis de
los derechos de propiedad industrial es usual que se verifique la posibilidad de
generar copias no autorizadas del mismo por terceros agentes sin autorizacién de
su titular, infraccién que podria ser generadora de sustitutos del producto, y estar
encausada en una ilicitud que atenta contra el derecho de propiedad industrial y
que faculta a su titular para perseguir al agente infractor y prohibirle, mediante el
ius prohibendi, la creacién y comercializacién de la forma de producto protegida.

La posicién de dominio no estd prohibida per se, y mucho menos cuando ha
sido consolidada mediante la adquisicién de derechos de propiedad industrial que
la legitiman, por lo que no es ilegal ni reprochable, aunque sf su abuso, tal y como
lo sostiene el articulo 333 de la Constitucién Politica colombiana al manifestar
que “[e]l Estado, por mandato de la Ley, impedird que se obstruya o se restrinja
la libertad econémica y evitard o controlard cualquier abuso que personas o em-
presas hagan de su posicién dominante en el mercado nacional”. De esa forma,
es claro que se admite la posicién de dominio en una economia de mercado, pero
se proscribe su abuso.

Al respecto, la Superintendencia de Industria y Comercio ha establecido que
la situacién de poder que se desprende de la posicién de dominio en un agente del
mercado le implica un régimen de responsabilidad especial debido a la influencia
que tiene sobre el mercado, esta situacién supone un deber de cuidado en su
conducta superior al exigido a sujetos que se encuentran en una competencia sin
distorsiones, como aquella en la que no hay presencia de un agente dominante®.

Asi las cosas, solo queda preguntarnos si se considera entonces un abuso de la
posicién de dominio tomar ventaja en el mercado mediante la conformacién de
derechos de propiedad sobre formas de productos sin sustitutos.

La respuesta a este interrogante es que es necesario que el modelo de conducta
propuesto infrinja alguna prohibicién del articulo 50 del Decreto 2153 de 1992;
del mismo modo, se exige que la conducta no esté destinada de ninguna manera
a crear efectos pro-competitivos, tampoco a producir mejoras en eficiencias ni
a procurar beneficios a los consumidores suficientes para compensar los efectos
anticompetitivos derivados del abuso de la posicién del dominio. Ahora bien, el
articulo 50 enlista las conductas constitutivas de abuso de posicién de dominio,
las cuales son divididas en dos categorfas, la primera de ellas trata de los abusos

34 Idem.
35 Colombia. Superintendencia de Industria y Comercio. Resolucién 53403 de 2013.
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relacionados con la explotacién y la segunda, con los abusos relacionados con la
exclusién:

Los abusos de explotacién son aquellos en que la empresa dominante aprovecha su poder
de mercado para directamente apropiarse de parte de la renta de sus clientes, mediante
acciones tales como el aumento de los precios, la reduccién de la calidad o la variedad

de los productos, o la discriminacién de clientes no basada en criterios objetivos.

Por su parte, los abusos de exclusion son aquellos en los que la empresa dominante
directamente limita la competencia mediante conductas que obligan a los competidores
a abandonar el mercado, a impedir u obstruir su acceso o los fuerzan a ejercer una

competencia débil o a no expandirse®.

Si bien estd en discusién la limitacién taxativa del articulo 50 del Decreto 2153
de 1992 sobre las conductas que son consideradas como abuso de la posicién
de dominio”, lo cierto es que la conducta concreta relacionada con apropiacién
legitima de una forma de producto mediante un derecho de propiedad industrial
(marca tridimensional), no encaja en ninguna de las seis conductas previstas en el
articulo 50 del Decreto 2153 de 1992; por lo pronto, no podriamos estar frente
a un abuso de posicién de dominio cuando el titular de la forma del producto
sin sustitutos ejerce sus prerrogativas de exclusién frente aquellos que pretenden
imitar la forma del producto protegida.

Lo anterior es posible confirmarlo de la siguiente forma: la hipétesis prevista
en el numeral 1 (precios predatorios) del articulo 50 del Decreto 2153 de 1992
estd intimamente ligada con la definicién del precio del producto de acuerdo con
la estructura de costos del agente; las conductas de los numerales 2 y 4 (discrimi-
nacién) estdn relacionadas con el tratamiento diferenciado del sujeto dominante
del mercado cuando discrimina consumidores en situaciones andlogas, o cuando
su intencidn es eliminar la competencia; el numeral 3 (ventas atadas) se materia-
liza cuando el agente que ejerce dominio se aprovecha para subordinar la venta
de un producto a otro; y el numeral 5 (discriminacién geogrifica de precios) estd
relacionado con la definicién de precios bajos en determinado lugar con el fin de
eliminar la competencia. Estas situaciones no estdn relacionadas con la apropiacién

36 Ibid., p. 116.

37 Ibid., p. 117. Resolucién 53403 de 2013. “La finalidad de la norma prevista en
el articulo 50 del decreto 2153 de 1992 no es definir de manera exhaustiva qué debe
entenderse por abuso de posicién de dominio, sino que se circunscribe a establecer un
listado indicativo de conductas que, de posicién de dominio, sino que se circunscribe a
establecer un listado indicativo de conductas que, de ser comprobadas, serfan restrictivas
de la libre competencia como e¢jercicio indebido de la posicién dominante conductas
constitutivas de abuso por agentes que ostenten poder de mercado, es precisamente en
este escenario en el que cobra particular relevancia la prohibicién general de la que trata

el articulo 1. de la Ley 155 de 1959”.
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legitima de una forma de producto mediante un derecho de propiedad industrial
(marca tridimensional).

Sin embargo, el numeral 6 (obstruccién de acceso al mercado para terceros)
del articulo 50 del Decreto 2153 de 1992, al ser una conducta mds general, pare-
ciera dar espacio para entender que la apropiacién de una forma de producto sin
sustitutos mediante derechos de propiedad industrial sea un abuso de la posicién
de dominio por parte del titular del derecho ya que este, al ¢jercer su facultad ne-
gativa de exclusion o ius prohibendi, pretende “[...] impedir a terceros, el acceso a
los mercados o a los canales de comercializacién” donde se encuentre su producto
protegido mediante una forma tridimensional.

No obstante, la Superintendencia de Industria y Comercio ha determinado
que obstruir o impedir la entrada de terceros a un mercado no es una conducta
ilegal por sf misma, sino que requiere la demostracién efectiva de la obstruccién o
de la forma como se impidi6 la entrada a un mercado determinado o a los canales
de comercializacidén, o que aquella resulté necesaria®. Por demds, es importante
tener en cuenta que la obstruccién o el impedimento de acceso al mercado para
otros agentes es legitimo gracias a la facultad negativa de exclusién que cobija al
titular de un derecho de propiedad industrial, por tanto, dicha obstruccién no
podria ser catalogada como un abuso de la posicién de dominio.

2.2. LA COMPETENCIA DESLEAL FRENTE A UN DERECHO
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL CONFORMADO POR LA FORMA DE UN PRODUCTO

Como vimos, las marcas pueden llegar a tener como objeto de proteccidn las for-
mas de productos (sin sustitutos) que necesariamente sean implementados dentro
de una actividad realizada en el mercado y que resultarfa idénea —para el titular—
no solo para mantener su participacién en el mercado, sino para incrementarla.
Con ello, se estarian cumpliendo las condiciones de aplicacién para que dicha
apropiacion pudiese ser considerada como desleal®. Por ende, si en la situacién
descrita se confirma una desventaja o un perjuicio en contra de un competidor,
se puede explorar la viabilidad de iniciar las acciones previstas en la Ley 256 de
1996 y encajar la situacién descrita en alguna de las conductas contempladas en
dicha ley, con el fin de prevenir, eliminar y restaurar los dafos derivados del acto
considerado como desleal.

En el anterior panorama es importante tener en cuenta que la accién de com-
petencia desleal puede ser promovida como defensa de un competidor frente a la
apropiacién de la forma de productos sin sustitutos, sea como accionante directo
o mediante una demanda de reconvencién en un proceso iniciado por el titular del
derecho de propiedad industrial. Sin embargo, ya sea por una accién directa, o a

38 Colombia. Superintendencia de Industria y Comercio. Resolucién 40912 de 2012.
39 DE ra Cruz, DionNisio. La competencia desleal en Colombia. Un estudio sustantivo
de la ley, 2.2 ed., Bogotd, Universidad Externado de Colombia, 2020, p. 21-37.
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través de una demanda de reconvencién, es imposible limitar el alcance del derecho
constituido mediante un acto emanado del Estado, ya que si de discutir el dere-
cho se trata, por su cardcter civil (sustancial y procesal), la accién de competencia
desleal no puede restarle eficacia a la resolucién de concesién del derecho sobre la
forma de producto, pues el juez de conocimiento estd limitado en sus facultades
para afectar el acto administrativo de concesién®.

En algtin momento se exploraron llamativas modificaciones para los procedi-
mientos relacionados con la infraccién a derechos de propiedad industrial donde se
pudiese alegar, como excepcidn para enervar las pretensiones, la nulidad del derecho
de propiedad industrial que pudiera ser declarada por el juez (civil) que conociera
la accién de infraccidn, dnicamente con efectos para el caso que se estuviera deba-
tiendo*'. Hubiese sido interesante que dicha posibilidad se hubiera estudiado no
solo para procesos de infraccién de derechos de propiedad industrial, sino también
para asuntos de competencia desleal vinculados con propiedad industrial.

Ahora bien, aunque dicha modificacién normativa nunca se dio, es claro que
existe la necesidad de habilitar escenarios jurisdiccionales de cardcter civil en los
que se pueda discutir la eficacia y validez de los actos que conceden derechos de
propiedad industrial al interior de procesos de infraccién o incluso de compe-
tencia desleal. Tal reforma hubiera contemplado una herramienta jurisdiccional
para prevenir consecuencias adversas derivadas del uso exclusivo sobre derechos
de propiedad industrial conformados por una forma de productos sin sustitutos.
Asi las cosas, a la fecha de elaboracién de este articulo, no existe la posibilidad
antes mencionada, ya que mientras el acto administrativo que concede el signo se
encuentre en firme y vigente, la eventual accién de competencia desleal no mitiga
los efectos derivados de la explotacién del derecho industrial en la competencia.

2.3. ENTRE EL “USO ABUSIVO” Y EL “USO EXCESIVO~ DE LOS DERECHOS DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL CONFORMADOS POR LA FORMA DE UN PRODUCTO

En ese orden de ideas, si el monopolio econémico, o la eventual deslealtad que
se deriva de la apropiaciéon de una forma que representa un producto tinico en el

40 Colombia. Superintendencia de Industria y Comercio. Delegatura para Asuntos
Jurisdiccionales, Sentencia del 21 de febrero de 2019, Accién de infraccién a derechos
de propiedad industrial de Crocs Inc. contra Evacol S.A.S., Expediente 16-230917.
Disponible en [https://vimeo.com/319956763].

41 Colombia. Congreso de la Republica. Proyecto de Ley n.° 38 de 2015, “por medio
del cual se introducen modificaciones al régimen de proteccién de la competencia, a las
funciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, y se dictan otras disposicio-
nes [...] Articulo 21. Excepcién de nulidad en procesos de infraccién de derechos de
propiedad industrial. En la accién por infraccién de derechos de propiedad industrial el
demandado podrd proponer como excepcién de mérito la nulidad del derecho de propie-
dad industrial que se pretende proteger, la cual podrd ser declarada por la autoridad que
esté conociendo de la accién por infraccién. La eventual declaracién de dicha nulidad
del derecho de propiedad industrial por via de excepcién de mérito sélo tendrd efectos
en el caso concreto”.
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mercado mediante el cual se obstruye, limita e impide el ingreso de agentes a un
mercado, no puede ser considerado como un abuso de la posicién de dominio ni
atacado por acciones de competencia desleal, dicha conducta estd mds alineada con
un abuso o un uso excesivo del derecho de propiedad industrial desde el punto de
vista del derecho cldsico de propiedad, situaciones que se analizardn a continuacidn.

El abuso del derecho se presenta como un principio general del derecho posi-
tivo y claramente como conformador de la apertura de fuentes del derecho; es una
institucién cldsica del derecho civilista y ostenta una cercanfa con el derecho de
propiedad de donde se desprende su origen. A su turno, inicialmente el derecho
de propiedad se analizaba desde el derecho de dominio sobre bienes inmuebles
destinados histéricamente a la habitacién y residencia de personas y para actividades
industriales y comerciales. Al estar esos bienes agrupados en centros urbanos, los
inmuebles se situaban uno al lado del otro y de alli se desprendian las obligaciones
de vecindad.

Aquellas obligaciones de vecindad constitufan un esténdar de calificacién de
la conducta de los actos que los propietarios de inmuebles realizaban sobre sus
bienes cuando estos pudiesen ocasionar dafios a los bienes de sus vecinos. De esa
manera, la verificacién de los actos de sefiorio sobre un bien partfa del estudio de
su necesidad dentro del desarrollo de las actividades que se realizaban al interior
del inmueble, por tanto, las actividades realizadas dentro de inmuebles destinados
a vivienda eran calificadas de forma diferente que aquellas realizadas en inmuebles
con destinacién industrial o comercial.

Actualmente la verificacién de los actos sobre la propiedad se realiza mediante la
denominada relatividad de los derechos subjetivos, que implica revisar la intencién,
la utilidad y la legitimidad con que se realiza determinado acto en el ejercicio del
derecho de propiedad con el fin de detectar si se acompasa o no con la finalidad
del derecho subjetivo. Sin embargo, dicho ejercicio de verificacién se activa solo
cuando un determinado acto ocasiona un dafio en la propiedad ajena o cuando
se estd ante un riesgo inminente de dafo frente a los bienes del vecino, los cuales
también estdn cobijados por el derecho de propiedad.

Asi las cosas, el primer andlisis se centra en el motivo o la intencién del acto a
fin de conocer si hubo 0 no un abuso del derecho. En ese estdndar de valoracién
se identifica si el mévil del actor se concreté en un hecho doloso o de mala fe, y si
la conducta se orienté de acuerdo con la finalidad del derecho®?. De esa forma, “no
se toma en consideracién tinicamente la intencién, sino que también la direccién
de la conducta en comparacién con la direccién querida socialmente de acuerdo
con el contenido del derecho ejercido™. Frente al presupuesto volitivo, Leonfanti

42 Ortiz JUSTINIANO, CAaTALINA. “La intencionalidad en el concepto de abuso en el
derecho privado y en libre competencia”, Memoria de prueba para optar al grado de
licenciado en ciencias juridicas y sociales, Santiago de Chile, Universidad de Chile, p. 36.

43 JossERAND, Louis. De lesprit des droits et de leur relativite , Paris, Librairie Dalloz,
1927, p. 13, citado por ORrtiz JusTINIANO, CaTALINA. Op. cit., pp. 37-38.
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explica que un acto “[...] implica abuso siempre que el ejercicio del derecho de
propiedad se realiza con un fin ilegitimo, vale decir con la intencién de dafar y
sin utilidad serfa y legitima, férmula admitida por a jurisprudencia™.

De esa manera, no cualquier acto derivado del ejercicio del derecho de propie-
dad puede ser catalogado como abusivo, sino que ese abuso deviene solo cuando el
acto se realiza con la “intencién de dafiar y sin utilidad seria y legitima™ —teorfa
volitiva—, o cuando el acto no se ejecuta conforme a las finalidades propias del
derecho —teorfa funcional-*. En ese orden de ideas, para que un acto se considere
abusivo, debe ser malicioso y antifuncional; el primer requisito, reitero, exige una
ejecucién dolosa y mal intencionada del acto por el titular del derecho de propie-
dad y el segundo requiere que el acto sea contrario al espiritu y la finalidad de un
derecho subjetivo determinado ¥, en este caso, contrario al derecho de propiedad.
Sin embargo, el segundo precepto ha cobrado mds relevancia y ha desplazado al
primer criterio que valora la intencién.

En ese sentido, el abuso del derecho se traduce en la ejecucién de actos in-
necesarios y contrarios a la finalidad propia de cada derecho subjetivo, los cuales
son considerados “actos de emulacién™, y consisten en hacer uso de un derecho
subjetivo sin ninguna funcién propia que beneficie de manera legitima a su titular;
sin embargo, a pesar de que la intencién pasa a un examen de segundo nivel al
valorar la conducta, hay quienes contintian evaluando la intencién maliciosa del
actor en perjuicio de alguien mds.

El abuso del derecho comenzé a ser analizado en concordancia con las obliga-
ciones de vecindad en el ejercicio del derecho de propiedad sobre bienes inmuebles
con el fin de prohibir actos indtiles del duefio del bien —teorfa funcional—, y atin
mds, para prohibir la afectacién de terceros de manera intencional —teoria volitiva—.
No obstante, el rezago de la teorfa volitiva permitia vedar el acto, aunque fuese
ejecutado sin intencién de ocasionar un dafio.

Esa situacién se analizé en una serie de decisiones judiciales cldsicas y relevantes®
para el estudio del derecho civil en las que, habiendo o no intencién maldadosa

44 LEONFANTI, MARIA ANTONIA. Abuso del derecho, Buenos Aires, Libreria Juridica
Valerio Abeledo, 1945, p. 15.

45 Tdem.

46 JOsSERAND, Louils. Del abuso de los derechos y otros ensayos, Bogotd, Temis, 1999,
p- 5, citado por ReEnGIiFo Garcia, ErNesTO. Op. cit., p. 40: “El derecho moderno y
especialmente el derecho contempordneo se forman del abuso de una idea mucho mds
comprensiva; es abusivo cualquier acto que, por sus mdviles y por su fin, va contra el
destino, contra la funcién del derecho que se ejerce; el criterio puramente intencional
tiende a sustituirse por un criterio funcional, derivado del espiritu del derecho, de la
funcién que le estd encomendada. Cada derecho tiene su espiritu, su objeto, su finali-
dad; quien quiera que intente apartarlo de su misién social, comete una falta, delictuosa
o cuasidelictuosa, un abuso del derecho susceptible de comprometer, dado el caso, su
responsabilidad”.

47 RenGiro Garcia, Ernesto. Op. cit., p. 22.

48 Ibid., pp. 42-44.

49 LEONFANTI, MaRfA ANTONIA. Op. cit.,, p. 15 y RENGIFO Garcfa, ErnesTo. Op.
cit., pp. 45-46.
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de ocasionar dafio por quien ejecutd el acto, se concluyé que hubo abuso en el
ejercicio del derecho de propiedad:

— En una sentencia del 2 de mayo de 1855 la Corte de Colmar, Francia, con-
cluyé que hubo abuso del derecho cuando un propietario construyé sobre
su techo una falsa chimenea sin ninguna utilidad y con un fin malicioso de
quitar luminosidad a su vecino.

— Enunasentencia de 1856 el Tribunal de Lyon sanciond al propietario de un
terreno por haber instalado una bomba que disminufa una vertiente de agua
cercana con el tnico fin de perjudicar a su vecino, dado que se demostré
que el agua desviada no era utilizada sino desperdiciaba. El propietario fue
condenado por haber actuado motivado exclusivamente por el 4dnimo de
dafar.

— En 1901 la Corte de Sedan concluyd en una sentencia que existié abuso
del derecho cuando un propietario construyé una pared de gran altura y la
pinté de color negro con el fin de molestar a su vecino.

— En una sentencia del 19 de febrero de 1913, conocida como el “Caso
Clement Bayard”, el Tribunal de Compiegne traté el caso de una compafifa
denominada “Clement Bayard”, dedicada a la fabricacién de automévi-
les y dirigibles, que se vio afectada cuando un propietario colindante de
uno de los hangares de dicha compaiifa construyé una serie de picas de
madera con punta de acero que dificultaba la entrada de los dirigibles. Al
respecto, el Tribunal determind que “el titular de un derecho no puede
ejercerlo para un fin distinto a aquel para el que le ha sido reconocido el
legislador”.

Asf las cosas, la emisién de sonidos, ruidos, olores, humo, o la construccién de
paredes columnas o cualquier otra adicién a la estructura fisica de un inmueble
que tuviera la potencialidad de afectar o dafiar a un tercero debia revisarse sobre la
base de su necesidad y finalidad dentro del ejercicio de la propiedad del duefio. Por
esa razén, cuando ocurrian emisiones de olores o de humo necesarias o inevitables
para su duefio, por ejemplo, provenientes de una actividad industrial, no constitufa
abuso del derecho a pesar de ocasionarle molestias o dafios a sus vecinos, siempre
que se realizara dentro del ejercicio normal de su derecho de propiedad y se hiciera
de forma responsable y diligente.

En este dltimo panorama existe una interesante providencia de los Tribuna-
les de Santa Fe, Argentina, en materia de ruidos intolerables producidos por un
establecimiento industrial dedicado a la marmolerfa, actividad que si bien estaba
ocasionando molestias a los vecinos tenfa una funcién ttil para su propietario y,
ademds, habfa sido autorizada por la municipalidad. En este caso, los Tribunales
de la provincia ordenaron indemnizar a quienes habfan resultado afectados, pero
expresaron que la cesacién de aquellos ruidos solo podia ordenarla la administracién
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de la municipalidad (Jurisprudencia de los Tribunales de la Provincia de Santa Fe,
Argentina/Rosario, Cdmara 32 7-x11-1933)*°.

Esta linea de decisiones permite ver la evolucién de la teoria funcional sobre
la volitiva para entender el abuso del derecho como el ejercicio disfuncional e
innecesario de un derecho subjetivo. Asi, se comenzd a sustituir el requisito de la
voluntad o intencién en la causacién de dafio, por el mero requisito funcional de
la verificacién y calificacién de un acto como abusivo.

Valencia Zea definié la teorfa funcional al expresar que “[L]os derechos sub-
jetivos de los particulares [...] obedecen a una orientacién determinada, y de
esos derechos se abusa cuando existiendo el deber de ejercerlos no se ejercen, o se
ejercen en sentido opuesto a su propio destino o contenido™'. Por ende, cuando
no se detecte una afectacién inttil promovida por el titular de un derecho de
propiedad no nos encontramos frente a un abuso del derecho sino frente a un uso
excesivo del mismo.

En Colombia existen multiples fallos, tanto de la Corte Constitucional como
de la Corte Suprema de Justicia, frente a los actos considerados como abusivos.
De la primera corporacién se destacan las Sentencia C-258 de 2013 y C-280 de
2017, decisiones que retomaron el alcance del abuso del derecho y fijaron una
serie de elementos para que se configurara. Al respecto esas decisiones sostuvieron:

El abuso del derecho, aunque éste se halle amparado formalmente en una norma
juridica, no legitima la conducta de quien actda en perjuicio de la colectividad o
afectando los derechos ajenos. De allf que el articulo 95 de la Constitucidn establezca,
como primer deber de la persona y del ciudadano, el de respectar los derechos ajenos
y no abusar de los propios.

[...] una persona comete abuso del derecho cuando: (i) obtuvo el derecho de forma
legitima, pero lo utiliza para fines contrarios al ordenamiento juridico; (ii) se aprove-
cha de la interpretacién de las normas o las reglas, con el fin de obtener resultados no
previstos por el ordenamiento juridico; (iii) Aace un uso inadecuado e irrazonable del
derecho, contrario a su contenido esencial y a sus fines; y (iv) invoca las normas de una
forma excesiva y desproporcionada desvirtuando el objetivo juridico que persiguen
(cursivas fuera de texto).

De acuerdo con la Corte Constitucional, el abuso del derecho es una faceta del
ejercicio de los derechos que contraviene las finalidades de una norma; no es ne-
cesario que haya dolo o culpa, sino que basta con tener un resultado que contrarie
las finalidades de la ley; por eso, pareciera que la Corte Constitucional se ajusta a
la avanzada teorfa funcional.

50 LEoNFANTI, MARfA ANTONIA. Op. cit., p. 14.
51 VALENCIA ZEA, ARTURO. Derecho civil. t. 1, De las obligaciones, 9.2 ed., Bogotd,
Temis, 1998, p. 304, citado por RENGIFO Garcia, ErnesTO. Op. cit., p. 53.
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En lo que respecta a la Corte Suprema de Justicia, debido al estudio de casos
por la especialidad de la Sala Civil, durante afios esta corporacién ha tenido la
oportunidad de estudiar la figura del abuso del derecho atendiendo a la teorfa
funcional y en ocasiones la volitiva. Una providencia destacable para este andlisis
es la Sentencia del 31 de agosto de 1954 de la Sala de Casacién Civil de la Corte
Suprema de Justicia; a partir de las bases fundamentales entregadas por Josserand,
la Corte analizé los dafios producidos en predios vecinos de una construccién de
edificios y distinguid los tipos de actos en los que el propietario de un inmueble
puede comprometer su responsabilidad y los clasificé asi:

—  Actos ilegales: aquellos que estdn fuera de los limites de la ley, es decir, eje-
cutados en violacién de un precepto legal;

—  Actos abusivos: aquellos que en concreto son ilicitos en virtud de los méviles
que los inspiran. Entonces, son los ejecutados abusando del derecho son
culposos.

—  Actos excesivos: con fines licitos pero perjudiciales, son ejecutados sin inten-
cién y ni siquiera con descuido, pero que a pesar de ello causan un dafo al
vecino.

En esta Sentencia de 1954 la Corte permed el concepto de actos abusivos con el
requisito de la intencién o voluntad del titular del derecho de ocasionar dafio, sin
ahondar o destacar la funcién finalista del derecho. Adicionalmente, entregd un
tipo de acto sobre el derecho de propiedad denominado “actos excesivos” que,
de acuerdo con Leonfanti®, tiene fines licitos pero efectos perjudiciales. Estos
actos excesivos estdn bien ejemplificados en el caso de la marmolerfa de Santa
Fe (Argentina), donde la emisién de sonidos tenfa una funcién en beneficio de
su propietario pero que, a pesar de que estaba autorizada por la municipalidad,
ocasionaba perjuicios a los vecinos.

De esa forma, los actos excesivos sobre el ejercicio de un derecho requieren: 1)
que el acto se realice dentro de la licitud; ii) que el acto sea util y funcional para su
titular, y iii) que ocasione un perjuicio (inevitable) en el derecho de otra persona.

Con esto, es posible ver que existen varias formas de uso de los derechos sustan-
ciales, entre ellas el ejercicio abusivo y el ¢jercicio excesivo; el primero consiste en
desviarse de la finalidad que la ley ha establecido para un determinado derecho y
termina por poner en riesgo el derecho de otro sujeto, en ese tipo de acto se puede
revisar o no la intencién del titular frente a la ocasién del dafio; por su parte, el
segundo tipo de ejercicio del derecho (uso excesivo) ocurre cuando un determinado
acto se realiza dentro de una licitud y representa una utilidad o funcionalidad para
el titular del derecho pero, a pesar de ello y de la diligencia con que el titular ¢jerza
su derecho, termina por afectar el de los demds.

52 LEONFANTI, MARfA ANTONIA. Op. cit.,, p. 16.
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3. EL USO EXCESIVO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
MEDIANTE MARCAS CONSTITUIDAS POR LA FORMA DEL PRODUCTO

Como se sefiald, los derechos de propiedad industrial pueden ser considerados
monopolios legales exclusivos que restringen la competencia respecto de deter-
minados bienes, servicios y procesos. Por ende, la propiedad industrial interfiere
considerablemente en la competencia, concretamente restringiéndola, y aunque
pareciera que dicha consecuencia fuese contraria a derecho, solo por ostentar
dicho derecho, el titular de la propiedad industrial tiene una ventaja que lo ubica
legitimamente en una posicién diferente a la de sus competidores.

El solo hecho de poseer un derecho de propiedad industrial ya es de por sf una
limitacién de la competencia gracias a sus prerrogativas excluyentes y exclusivas,
por eso se afirma que “[...] los derechos de propiedad industrial, cada uno dentro
de sus propios limites, producen un efecto de bloqueo en el mercado, toda vez
que el titular puede excluir a todos los demds de la explotacién del objeto sobre el
que recae su derecho”?. Frente a los signos distintivos pasa lo mismo, conforme a
las disposiciones de ley en sistemas registrales como el colombiano, la atribucién
de exclusién se adquiere mediante el registro.

Ahora bien, para comprender, a partir de un estudio de la estructura econémica
de esta disciplina, la funcién o finalidad de los derechos de propiedad industrial
frente al abuso del derecho mediante la teorfa funcional, es claro que la propiedad
industrial y el derecho de la competencia persiguen objetivos claramente diferentes.
El ejercicio legitimo de la propiedad industrial, que consiste en el uso exclusivo de
determinado bien inmaterial y en la exclusién de otros competidores, no atenta
contra la funcionalidad de la propiedad industrial ya que los actos relacionados
con la exclusién de terceros sobre algin derecho de propiedad industrial resultan
ser indispensables para su correcto y legitimo ejercicio.

La exclusién de terceros es una finalidad necesaria de la propiedad industrial
para retribuir y enaltecer el esfuerzo intelectual de su creador y titular. Por lo tan-
to, ejercer un derecho de propiedad industrial no es considerado como un acto
ilegitimo y mucho menos abusivo. La finalidad de exclusién que se deriva del 7us
prohibendi no es ajena a los signos representados en la forma de los productos, por
mds que afecten a los competidores al impedir su acceso, pues dicha exclusién sobre
la forma de producto, por mds que no tenga sustitutos, resulta ser una consecuencia
natural para el titular del derecho. En ese sentido, la facultad de exclusién en el
uso de la propiedad industrial no podria ser considerada abusiva, por cuanto: i)
el titular obtuvo el derecho de forma legitima y no lo utiliza para fines contrarios
al ordenamiento juridico, y ii) el titular del signo no hace un uso inadecuado e
irrazonable del derecho, o contrario a su contenido esencial y a sus fines, sino que,
por el contrario, lo usa en la forma que la ley se lo permite.

53 OTerRO LasTREs, José MaNuUeL. Op. cit., 63.
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Para llegar a esta conclusién es necesario examinar répidamente tanto la finali-
dad como la funcién del derecho de propiedad industrial sobre las marcas (tradicio-
nales y no tradicionales). Algunos autores, entre ellos Ferndndez Novoa, sostienen
que la funcién principal de la marca es distinguir entre productos y servicios como
indicadores de la procedencia empresarial: “[E]sta funcién fundamental y primaria
de la marca es poner de manifiesto ante el publico que los productos (o servicios)
portadores de la marca proceden de una determinada empresa™*. De esa primera
funcién se desprenden otras aleatorias, como la funcién indicadora de calidad y
la funcién publicitaria. Sin embargo, mds alld de las funciones comerciales de la
marca, existe un objetivo concreto que se desprende de este derecho denominado
“objeto de la marca”, concepto adoptado, entre otros, por el Tribunal de Justicia
de Luxemburgo®, el cual consiste en tener como parte integral (y principal) de la
funcionalidad de la marca la facultad de impedirle a terceros el uso del signo, esto
con el fin de que no desaparezcan las demds funciones de la marca (la funcién
indicadora del origen y calidad y la funcién publicitaria).

Landes sostiene que “[U]n derecho de propiedad industrial consiste en la fa-
cultad juridicamente protegida de excluir a otras personas de la utilizacién de un
recurso: cualquier tercero es excluible [...]”, de esta forma, las restantes funciones
de la marca pertenecen a un plano importante pero secundario dado que, si no se
impide a otros sujetos el uso del signo protegido mediante propiedad industrial,
las demds funciones estarfan eliminadas o en riesgo de desaparecer. Por lo tanto,
la funcién principal del “objeto de la marca” es excluir (fus prohibendi) —teoria
funcional-y su ejercicio no puede ser considerado abusivo.

De esa forma, y como gran conclusion, queda claro que al ser la exclusién
la funcién principal de la propiedad industrial, apropiarse de forma legitima de
la forma de un producto como marca y posteriormente impedir que otro sujeto
lo utilice, no significa violentar la finalidad del derecho de propiedad; en otras
palabras, oponerse y limitar a los competidores el uso de un signo va acorde con
la finalidad propia del derecho industrial y con su funcién, por lo tanto, no se
considera un abuso. Es por eso que, de acuerdo con la teorfa funcional, el mono-
polio econémico que se deriva de la apropiacién de una forma que representa la
forma de un producto tnico en el mercado, mediante el cual se obstruye, limita
e impide el ingreso de agentes a un mercado, no puede ser considerado como un
abuso del derecho sino como un acto excesivo por cuanto el derecho de propiedad
industrial se obtuvo de forma legftima, se usa conforme a su finalidad subjetiva y
no va en contra del ordenamiento juridico.

54 FErRNANDEz-Novoa, CarrLos. “Nociones bdsicas”, en FERNANDEZ-Novoa, CARLOS,
OTERO LASTRES, JosE MANUEL y Bortana AGra, MaNueL. Op. cit., 490.

55 Luxemburgo. Tribunal de Justicia de Luxemburgo. Sentencia del 23 de mayo de
1978, caso Hoffman-La Roche/Centrafarm.

56 LanDEes, WiLLiam M. y PosNERr, RicHarD. Op. cit., p. 22.
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De esa manera, adquirir como signo la forma de un producto y limitar a otros
su uso no es un ejercicio inadecuado e irrazonable del derecho, no es contrario
a su contenido esencial, sino que lo usa en la forma en que la ley se lo permite,
sin embargo, al tener fines licitos pero perjudiciales para sus competidores, es
considerado excesivo.

CONCLUSIONES

La naturaleza juridica de la propiedad industrial se permea ineludiblemente de
las caracteristicas propias del derecho de propiedad cldsico, el cual fue el primero
en entregarle a esta disciplina las prerrogativas absolutas y exclusivas de cualquier
derecho de propiedad; sin embargo, el calificativo “industrial” es el que potencializa
este derecho alejdndolo de cualquier derecho de propiedad simple o comun para
dotarlo de una especialidad derivada del objeto de proteccién (bienes inmateriales)
y de la vinculacién de aquellos bienes con el mercado y la competencia.

La vinculacién de los bienes protegidos mediante propiedad industrial con el
mercado y la competencia surge de las facultades esenciales que el titular de un
derecho de propiedad industrial, especialmente de una marca, tiene sobre ella, las
cuales se resumen en la facultad de aplicar la marca en el producto, la facultad de
ponerla en el comercio y la facultad de emplear la marca en la publicidad.

La vinculacién de los derechos de propiedad industrial con el mercado y con
la competencia representa la existencia de un monopolio legal sobre el uso de esos
derechos como consecuencia de su explotacién exclusiva; no obstante, esa exclu-
sividad constituye un bloqueo que afecta de alguna manera la competencia, pero
que no se puede considerar una afectacién ilegitima debido a las concesiones del
derecho de propiedad industrial. Sin embargo, una afectacién de la competencia
como resultado del ejercicio de un derecho de propiedad industrial puede ser obs-
tructiva y dafiina cuando se trata de formas de productos que no tienen sustitutos
en el mercado y son protegidos mediante marcas de tipo tridimensional, escenario
en el cual se podria estructurar una estricta barrera de entrada al mercado en el
que se utilice esa forma de producto.

Esta conducta enfocada en la apropiacién de formas de productos mediante
derechos de propiedad industrial es obstructiva de la competencia, y lleva a tres
principales escenarios de andlisis: el abuso de la posicién de dominio, en el que se
puede incluir el andlisis desde la competencia desleal; el abuso del derecho como
principio cldsico del derecho, y el uso excesivo del derecho como calificacién
adicional de conducta.

Respecto del abuso de posicién de dominio confrontada con la apropiacién de
formas sin sustitutos, encontramos que, si bien puede existir un estado de dominio
como consecuencia de la apropiacién exclusiva de una forma de producto, no hay
lugar a su condena ya que bajo el régimen de competencia colombiano la con-
ducta no encaja en ninguna de las seis hipdtesis de abuso de posicién de dominio
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previstas en el articulo 50 del Decreto 2153 de 1992. De igual forma, se puede
concluir que las acciones de competencia desleal no son suficientes para eliminar
el impacto derivado del uso de una forma de producto protegida con derechos de
propiedad industrial mientras el derecho esté concedido y en firme mediante un
acto respaldado de legalidad.

Por otro lado, en principio se puede llegar a pensar que la apropiacién de una
forma de producto sin sustitutos mediante la propiedad industrial y la exclusién de
terceros constituyen un uso abusivo del derecho, pero dicha conclusién se descarta
cuando se determina que el derecho de propiedad industrial no tiene otra finalidad
esencial que excluir. Por lo tanto, eso nos lleva a estar frente a otra situacién en
la que, aunque genere un perjuicio a otra persona (competidor), el ejercicio del
derecho se realiza dentro de la licitud, siendo ttil y funcional para su titular, carac-
teristicas que son propias del uso excesivo de un derecho el cual requiere: i) que el
acto se realice dentro de la licitud; ii) que el acto sea til y funcional para su titular,
y iii) que inminentemente ocasione un perjuicio en el derecho de otra persona.

De esa manera, apropiarse de una forma de un producto que resulta ser tinica
en su categorfa, sin sustitutos que satisfagan la misma necesidad para los usuarios
o consumidores, para luego privar de su uso a los competidores como resultado
de las prerrogativas propias del 7us prohibendi o derecho de exclusién, no resulta
ser una conducta contraria a las finalidades del derecho industrial, por lo que no
puede ser considerada como abusiva sino como excesiva.
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