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RESUMEN

Esta resena expone el problema que surgié ante la vulgarizacién y posterior can-
celacién del registro de la marca Viche del Pacifico s.a.s., y muestra el andlisis que
realiz6 la Superintendencia de Industria y Comercio (s1c). En él se logré demostrar
que esta bebida alicorada artesanal es reconocida por una parte importante de la
poblacién tanto de la regién, como del territorio colombiano. Incluso llega a ser
conocida internacionalmente. Asi entonces, esta resefia pretende deducir si efec-
tivamente el estudio realizado por la Superintendencia fue acertado, siguiendo los
planteamientos presentados por ambas partes y la normatividad vigente para este
caso en concreto, a fin de concluir si efectivamente existia una vulgarizacién de la
marca y, por tanto, el registro debfa ser cancelado.
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CANCELLATION OF THE TRADEMARK REGISTRATION CERTIFICATE
OF THE “VICHE DEL PACIFICO” BRAND DUE TO VULGARIZATION

ABSTRACT

This review exposes the issue that arose from the vulgarization and subsequent
cancellation of the registration of the Viche del Pacifico s.a.s. trademark, explaining
the analysis carried out by the Superintendency of Industry and Commerce (sic).
There, it was possible to demonstrate that this artisanal tinted drink is recognized
by an important part of the population of both the region and the Colombian
territory. It even is internationally known. Thus, this review attempts to deduce
whether the study was indeed correct, following the arguments presented by both
parties and the regulations in force for this specific case, to effectively conclude
there was a popularization of the brand and, therefore, the registration had to be
canceled.
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INTRODUCCION

El proceso que dio origen a esta resoluciéon expedida por el Director de Signos
Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (sic) fue iniciado de
oficio en el ejercicio de sus facultades. Con ¢l se buscé analizar si efectivamente
resulta procedente la accién de cancelacién por vulgarizacién del certificado de
registro marcario No. 572880, correspondiente al registro de la marca Viche del
Pacifico s.a.s. Esto debido a que la Direccién de Signos Distintivos encuentra
mérito para inferir que la denominacién Viche del Pacifico es el nombre que
se utiliza por los productores y consumidores de esta regién para designar el
tipo de bebidas artesanales alicoradas, derivadas de la cafia, que se toman en ese
territorio. A su vez, la entidad encuentra que esta expresién no tiene una equi-
valente entre sus consumidores o productores. Por ello, lo que se pretende con
esta accién de cancelacién por vulgarizacién es sacar de la vida juridica marcas
como Viche del Pacifico s.A.s, que se convirtieron en un signo comun o genérico
para “identificar o designar uno o varios de los productos o servicios para los
que fue registrada la marca”; mds atin cuando este vocablo resulta genérico para
este tipo de productos.

No obstante, la Direccién de Signos Distintivos ignoraba que la denominacién
“Viche del Pacifico” tiene una connotacién cultural para las comunidades afrodes-
cendientes del Pacifico de Colombia. Por lo tanto, esta entidad pudo haber negado
dicha marca de acuerdo con el articulo 136 (g) de la Decisién 486 de 2000, la cual
busca que no se registren marcas cuyas denominaciones, palabras, letras, caracteres

262REVISTA LA PROPIEDAD INMATERIAL N.° 32 - JULIO -DICIEMBRE DE 2021 - PP. 261 - 267



CANCELACION DEL CERTIFICADO DE REGISTRO MARCARIO
DE LA MARCA “VICHE DEL PACIFICO” POR VULGARIZACION

o signos sean utilizados para distinguir productos de comunidades étnicamente di-
ferenciadas, como son las comunidades afrodescendientes del Pacifico colombiano.

I. HECHOS DEL CASO

La empresa Viche del Pacifico s.A.s. registré su marca cumpliendo paso a paso los
requisitos de la s1c para este tipo de trdmites. Incluso se cumplié con la publicacién
de esta en la Gaceta de Propiedad Intelectual 777, en la cual no existieron opositores.
Adicional a ello, cumple con todos los requisitos normativos para la fabricacién,
comercializacién y venta de estas bebidas alcohdlicas, pues cuenta con un registro
sanitario a través de la resolucién No. 2017044888 del 24 de octubre del afio 2017,
emanado por el Invima. Sin embargo, la Direccién de Signos Distintivos decide de
oficio iniciar una accién para la cancelacién del registro marcario de esta empresa.

II. FUNDAMENTOS DEL SOLICITANTE Y PARTICIPACION DE TERCEROS

El titular de la sociedad Viche del Pacifico s.A.s., marca que se encuentra vigente
para distinguir productos de la clase 33 de la Clasificacién Internacional de Niza,
argumentd que la conformacién de la empresa y el registro de marca cumplieron
con todos los requerimientos pertinentes para la obtencién del registro de la marca.
Ademds, que en ningin momento existieron opositores a su registro y que él, a
diferencia de los otros productores, si cuenta con un registro sanitario del producto
para su empresa.
As{ mismo, expresa que

la decisién de utilizar la marca Viche del Pacifico del sefior Diego Ramos en calidad de
gerente, empresario, fundador y propietario de la empresa es que este sefior nacié en el
municipio de Dagua, departamento del Valle, sus padres y abuelos oriundos del mismo
municipio practicaban temas ancestrales donde él adquiere su cultura y conocimiento
gracia a sus orfgenes, practicé durante vario tiempo de manera artesanal la fabricacion
de este licor, pero poco a poco quiso construir empresa, es asi como inicia todo un
proceso de averiguacién para legalizar la misma y registrar su marca como VICHE DEL
PACIFICO, marca que nadie registré durante muchos afios y que fue el primero en
hacerlo, sin significar con esto que otras personas también podrdn registrar la marca

VICHE pero no del Pacifico, entonces se desvirtda la necesidad de registrarlo igual’.

Por otro lado, la Defensoria del Pueblo se pronuncié, respecto del registro marcario
del caso en concreto, sefialando que:

1 Resolucién Ne. 77612 del 12 de octubre de 2018.
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El Viche, es una bebida derivada de la transformacién artesanal de la cafa de azicar,
elaborada principalmente por las comunidades negras rurales riberefias y costeras
de la regién del pacifico. A través del Viche, estas comunidades ejercen sus précticas
culturales, econémicas y ecoldgicas. Estas actividades relacionadas con el cultivo y la

transformacién de la cafia como el viche, es liderada por mujeres.

Es asi como el viche se considera un producto de identidad cultural de la regién
y, mds atn, de las comunidades negras, pues

su identidad cultural estd ligada con la aplicacién de su conocimiento tradicional entre-
lazado con la tierra, sus antepasados, creencias, y es una actividad que histéricamente
ha sido reflejada en el campo social, politico y econémico de sus territorios.

El defensor también alega que “el derecho a la identidad étnica y cultural impone al
Estado la obligacién de garantizar a las comunidades sus derechos fundamentales,
promoviendo su autonomfa y adoptando medidas para preservar su existencia e
impulsar su desarrollo y fortalecimiento cultural”.

III. ANALISIS DE LA DECISION DE LA DIRECCION DE SIGNOS DISTINTIVOS

Resulta interesante preguntarse si verdaderamente en este caso existe una vulgari-
zacién de la marca y por qué motivo la Superintendencia de Industria y Comercio
rechazé de oficio la solicitud de registro de la marca Viche del Pacifico s. a. s.
alegando una causal de irregistrabilidad. Para resolver el interrogante, es pertinente
entender que una marca se ha vulgarizado cuando “carece de capacidad distintiva
como signo identificador de una procedencia empresarial, por lo que para deter-
minar esa circunstancia se deberd tener en cuenta a los medios comerciales y al
publico relevante™. Por lo cual, lo que se entra a analizar de fondo por parte de la
SIC es si efectivamente se puede acreditar la vulgarizacién o no, teniendo en cuenta
las caracteristicas del mercado, y con ello decidir si es procedente la cancelacién
o no del registro marcario.

En este caso, segtin el estudio de las pruebas presentadas y admitidas por la
SIC, se concluye que el “viche” es el nombre genérico del licor destilado que se
produce y comercializa en toda la regién del Pacifico. Es decir, no se reconoce la
expresién como singo distintivo sino genérico, tal como lo puede ser la cerveza y
el aguardiente. Es una bebida artesanal producida en el campo, es un licor de la
cafia; se puede también apreciar que esta bebida no tiene un origen empresarial,
sino que por el contrario es el nombre comun con la que se identifica el licor viche
en cualquiera de sus presentaciones y que, as{ mismo, forma parte de la cultura e

identidad de los pueblos del Pacifico.

2 Resolucién Ne. 77612 del 12 de octubre de 2018.
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La totalidad de las pruebas analizadas por la sic permite concluir que, en la
regién del Pacifico, e incluso a nivel nacional e internacional, se reconoce el viche
como un elemento que identifica y representa parte de su cultura y tradicidn.
También se trata de una bebida producida por varias personas de esa misma regién
que han pasado sus conocimientos de generacién en generacién; incluso, este
producto se encuentra ligado con festividades como el Festival Petronio Alvarez,
en el que el viche es comercializado por un sinniimero de productores artesanos.

En una de las pruebas, es claro ver lo que significa el viche del Pacifico, pues
se dice:

“Es la bebida tradicional por excelencia en ciudades como Cali, Buenaventura y Guapi,
es uno de los licores artesanales mds autéctonos de las comunidades rurales de la ribera
y el litoral Pacifico, estd muy arraigado a las creencias de la cultura afrodescendiente”.
Adicionalmente aclara que “No hay festividad en la regién del Pacifico donde este
aperitivo artesanal no esté presente, forma parte de la economia y los hdbitos culturales
del territorio, jamds falta en las fiestas ni en las rumbas, muchos de las bebidas y cécteles
tipicos de la regién se hacen a base de este, como la ‘crema de viche’, el ‘arrechén’, la
‘toma seca’, el ‘tumba catre’, el ‘vinete’, el ‘curao o botellas curadas’ o ‘caigamos juntos™

[cursivas afadidas].

Con lo anterior se puede intuir que, efectivamente, este licor hace parte de la
tradicién y la cultura de la regién. Por tanto, no pertenece a un origen tinico
empresarial, sino a la comunidad.

Dentro del acervo probatorio aportado se encuentra un documento que segin
la misma entidad corresponde a un documento de especial relevancia: la prueba
34. De ella se puede extraer lo siguiente:

este documento da cuenta de una apropiacién cultural no sélo del licor que estd pre-
sente desde el nacimiento hasta la actualidad, sino también de la expresién viCHE DEL
PACIFICO como tnica forma para designarlo. Este documento tiene especial relevancia
pues es la manifestacién de diferentes actores que encuentran en el Viche un elemento
que representa mds que un producto, sino la expresién cultural que por generaciones

ha trascendido para representar hoy un elemento que los identifica como comunidad.

Asi pues, esta denominacién resulta universal en esta regién y es una bebida
tradicional que toda la comunidad reconoce y acepta como parte de su cultura y
etnia, y mal harfa en asignarse la expresién a un solo titular, cuando este terminarfa
beneficiado de una tradicién cultural.

Concluye entonces la sic:

3 Ibid.
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Corroborar que la comunidad negra y afrocolombiana del Pacifico, tiene un amparo
especial de proteccién sobre los elementos por ellos desarrollados y traspasados de
generacién en generacién. Y esta Direccién encuentra con el material aportado como
prueba, que el VICHE DEL PACIFICO es uno de esos componentes que se encuentran
en cabeza de toda la comunidad pertenecientes a la region del Pacifico, por lo que la
expresion VICHE DEL PACIFICO asociada a un solo empresario, representa un signo que

no se corresponde con la realidad social, cultural y econémica de toda una regidn.

La sic resalta también que, a su vez, la Corte Constitucional manifestd en sentencia

T-477/12:

El conocimiento tradicional hace parte de la identidad cultural de las comunidades
étnicas y es la manifestacién del patrimonio cultural intangible, que debe ser protegido
en aras de promover la identidad cultural y de ser usado o apropiado abusivamente por

terceros, pues contiene el derecho a la vida misma de dichas comunidades.

Por todo lo anterior, se decidié cancelar el registro de la Marca Comercial Viche
Del Pacifico, con certificado No. 572880, que distingue los productos de la clase
33 de la Clasificacién Internacional de Niza.

Ahora bien, la incidencia de que la sic haya resuelto cancelar el registro mar-
cario demuestra el cumplimiento de las obligaciones que tiene el Estado, como
lo son las de proteger su cultura y sus ancestros, y proteger a las comunidades y
sus tradiciones. Tanto asi que nuestra Constitucién Politica lo consagra como un
deber y obligacién de este, como se puede evidenciar en el articulo 7: “El Estado
reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nacién colombiana”. Y
en el articulo 8: “Es obligacién del Estado y de las personas proteger las riquezas
culturales y naturales de la Nacién”.

Es por ello que resulta acertada la decisién tomada por la sic, pues con
la cancelacién del registro marcario se protege efectivamente una identidad
étnica. El hecho de que la marca Viche del Pacifico sea vulgarizada genera que
se pierda la identidad cultural de una regidn, la cual se veria afectada tanto
econémica como culturalmente por los detrimentos que se pueden producir
si no se hubiese cancelado el registro. En efecto, la empresa al tener vigente su
registro marcario, producirfa una segregacion de todos los productores artesa-
nales, en la medida en que nadie diferente a la empresa estarfa legitimamente
en la capacidad de realizar dicha produccién y podria llegar a ser demandado
por el titular del registro.

No obstante el interés de la sic en proteger las pricticas y tradiciones de las
comunidades afrodescendientes, resulta procedente resolver el interrogante de por
qué no se utilizé una causal de irregistrabilidad a la hora en que el titular de la
marca cancelada realizé el procedimiento para obtener el registro marcario, pues
las causales de irregistrabilidad provienen de motivos como, por ejemplo, carencia
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de distintividad, marca genérica, signos engafiosos, etcétera, que generan que no
se pueda hacer el registro de una marca ante la sic.

Regresando al andlisis que nos corresponde, existen aspectos que la sic no
considerd frente a la irregestrabilidad de una marca para aplicar al caso que se
discute. La sic en el momento del registro no evidencié que podria generarse una
vulgarizacién, pues la vulgarizacién de una marca se da cuando el producto sale
al mercado y se vuelve genérico para designar a los demds productos relacionados.
Sin embargo, con las pruebas presentadas fue evidente que la bebida artesanal era
usada desde mucho tiempo atrds, con lo que se puede llegar a concluir que la sic
no tuvo en cuenta o no consulté informacién mds detallada en el momento de
realizar el registro.

Teniendo en cuenta las causales de irregistrabilidad, pudo ser procedente la
causal de que el producto carecia de distintividad, siendo esta una causal absoluta
con la que no se hubiese permitido el registro de la marca Viche del Pacifico s.a.s.
Esto, en la medida que —como se probd en esta Resolucidén— la marca Viche ya era
conocida por una gran parte de la poblacién nacional, e incluso, en cierta medida
internacionalmente.

Adicionalmente, la sic pudo desde un principio negar el registro de la marca
teniendo en cuenta lo establecido en el literal g del articulo 136, que dice:

Articulo 136. No podrdn registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el co-
mercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

g) consistan en el nombre de las comunidades indigenas, afroamericanas o locales, o
las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir
sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresion de
su cultura o prictica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o
con su consentimiento expreso.

Se podria entonces concluir que la sic no realizé el estudio pertinente ni detalla-
do que se le exige a la hora de dar la autorizacién para el registro de una marca.
De ahi que se llegara a vulnerar el derecho de estas comunidades que desde hace
mucho tiempo tienen esa bebida arraigada a su cultura. Entonces, vale decir que
la s1c actué tardfamente en la proteccién del derecho de estas comunidades, pues
si bien protegié sus derechos al final, el momento idéneo para negar el registro de
la marca fue cuando el titular de esta lo solicité argumentando el numeral g del
articulo 136 de la Decisién 486 del 2000.
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