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The specific shape of color trademarks:
Beyond the requirement of graphic
representation for trademark applications

Juan Pablo Mateus Bernal ©

Resumen

§ Master of Laws (LL. M) de la Universidad La representacion grafica de las marcas de color ha sido objeto de discusion
de Konstanz, Alemania, fesor de la Es- i . . . .

L ST T [ M L en distintos escenarios en la Comunidad Andina, de los que han surgido desde
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articulo refleja la opinién personal del autor .., L. , . . .
¥ 10 necesariamente la posicién oficial de la La Decision 486 de 2000, como Régimen Comun sobre Propiedad Industrial, exige
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objetivo del articulo es determinar qué debe entenderse por forma especifica y como
dicho requisito de representacion grafica trasciende el tramite de registro adelantado
por las oficinas nacionales competentes encargadas del registro de propiedad

Cémo citar: industrial. Se pretende establecer, ademés, la manera en que es entendida la forma
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Palabras clave

Marcas, marcas de color, representacion grafica, uso de la marca, acciéon de
cancelacion, acciéon de infraccién, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
propiedad industrial.

Abstract

The graphic representation of color trademarks has been object of discussion in
different scenarios in the Andean Community, as demonstrated not only with the
expedition of registration or cancellation resolutions and rulings on the infringement
of this type of rights but also through pronouncements of the Court of Justice of

the Andean Community. In accordance with Decision 486 of 2000, as the Common
Regime on Industrial Property, the color in trademarks must be delimited by a specific
shape. Hence, the purpose of this study is to determine what should be understood
by a “specific shape” and how the requirement of graphic representation exceeds

the registration process conducted by the competent national offices in charge of
registering industrial property. It is also intended to determine how the specific
delimiting shape in color trademarks is understood in after-registration procedures
—such as cancellation actions for non-use and enforcement processes —industrial
property infringement actions.
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Introduccion

Las marcas no tradicionales representan
aun hoy, a mas de 20 afios de la expedicion de la
Decisién 486 de 2000 de la Comision de la Comu-
nidad Andina, un reto interesante para las oficinas
nacionales competentes encargadas de tramitar las
solicitudes de registro de marcas y de acciones poste-
riores al registro. El reto existe, igualmente, para las
autoridades nacionales competentes encargadas de
la observancia de este tipo de derechos intangibles,
asi como para los usuarios del sistema de propiedad
industrial. Las marcas de color, como marcas no
tradicionales, no son la excepcion a la regla.

El presente articulo parte de la discusion de lo
que debe entenderse por la forma especifica que,
por exigencia del Régimen Comun sobre Propiedad
Industrial de la Comunidad Andina, debe delimitar
las marcas de color, lo que resulta relevante para la
solicitud y el tramite de registro. Lo anterior tiene
importancia para el examen realizado por la oficina
nacional competente, las oposiciones por parte de
terceros y el alcance del derecho pretendido y even-
tualmente concedido.

Posterior a ello, se analizara como la forma
que delimita el color en las marcas de color resulta
ser también importante tratandose de acciones de
cancelaciéon por no uso, de las que también debe
conocer la oficina nacional competente; para fina-
lizar se mostrara la relevancia de dicha forma en
procesos de observancia como la accién de infrac-
cion de derechos de propiedad industrial.

En torno a estas discusiones sobre las marcas
de color, y especificamente sobre la forma que deli-
mita el color en dichas marcas, resulta pertinente
traer a colacion decisiones proferidas por la Super-
intendencia de Industria y Comercio como oficina
nacional competente en Colombia, pero también en
su rol de autoridad nacional competente encargada,
de forma no privativa, de la acciéon de infracciéon
de derechos de propiedad industrial. Ademas, otros
pronunciamientos, como los del Tribunal de Justi-
cia de la Comunidad Andina, resultan asi mismo
relevantes para dar claridad a la discusion sobre
qué debe entenderse por la forma especifica que
delimita el color, discusiéon que promete seguir en
diferentes instancias de los paises miembros de la
Comunidad Andina.
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Las marcas de color y su representacion
grafica

El Régimen Comuin sobre Propiedad Industrial
de la Comunidad Andina contenido en la Decisi6n
486 de 2000 establece como requisito para el regis-
tro de marcas que el signo que pretenda registrarse
como marca sea susceptible de representacion
grafica. Mas alla de los avances logrados en otras
jurisdicciones que han dejado atras el requisito de
representacion grafica para el registro de marcas,
para, entre otros aspectos, facilitar el registro
de marcas no tradicionales como las olfativas, la
norma comunitaria andina contintia exigiendo
dicho requisito (Cure, 2020).

La representacion grafica del signo esta dada por
su misma naturaleza. A manera de ejemplo, en las
marcas nominativas la representacion grafica esta
dada por la escritura de dichos caracteres en formato
estandar que se plasma en el petitorio al momento de
radicar la solicitud. Este ejercicio no presenta dificul-
tad alguna tratandose de marcas tradicionales como
las nominativas, figurativas o mixtas. Tratandose
de las marcas no tradicionales el escenario se torna
distinto. Piénsese enunciativamente en las marcas
sonoras, las marcas de color, las marcas de posi-
cién, las marcas de movimiento o también llamadas
animadas, asi como en las marcas tactiles (Castro,
2012; Guerrero, 2019, p. 54).

En efecto, la propiedad industrial se enfrenta
con el paso del tiempo a distintos tipos de signos
que pueden constituir marca, no solamente por los
avances tecnolégicos sino también por la habili-
dad del empresario de desarrollar nuevos métodos
para identificar y promocionar sus productos o
servicios y, de esta forma, acercarse al consumi-
dor y ganar o sostener una cuota en el mercado.
En relacién con esto, la norma andina establece de
forma enunciativa en su articulo 134 los signos que
pueden constituir marca, e incluye en su literal g
la mencién de cualquier combinacion de los signos
indicados alli, lo que deja indiscutiblemente una
puerta abierta para el surgimiento y registro de
nuevos tipos de marcas (Comision de la Comunidad
Andina, 2000; Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, 20 de febrero de 2014).

Entre los signos enunciados en el articulo 134
se encuentra, en su literal e, “un color delimitado
por una forma, o una combinacion de colores”. Lo
primero que debe indicarse es que este literal esta-
blece no solo un tipo de marca de color sino también




dos de ellas: i) un color y ii) una combinacion de colo-
res. Tratandose de un color, la Decision 486 de 2000
establece ya un requisito de representacion grafica,
lo que no hace para los otros signos enunciados, asi
como tampoco para la combinacién de colores, y es
que el color se encuentre delimitado por una forma.
De esta manera, quien pretenda registrar el color
como marca ante la oficina nacional competente
no podra realizarlo de manera abstracta o aislada-
mente considerada, sino que necesariamente debera
tratase de un color delimitado por una forma o de
una combinacion de colores.

No obstante, debe en todo caso tenerse en cuenta
que, por via de excepcion, un color aisladamente
considerado sin que se encuentre delimitado por
una forma especifica si podria acceder al registro,
siempre y cuando logre acreditarse la distintividad
adquirida, en virtud de lo establecido en el Gltimo
parrafo del articulo 135 de la Decisiéon 486 de 2000
(Bustamante, 2019; Lopez, 2006).

En el caso de Colombia, la Superintendencia de
Industria y Comercio, como oficina nacional compe-
tente, establece en su Circular Unica determinadas
reglamentaciones e instrucciones generales en torno
a la representacion grafica de las marcas no tradi-
cionales (Superintendencia de Industria y Comercio,
2001). Lo anterior con el objetivo de salvaguardar el
requisito de representacion grafica de las marcas,
en desarrollo del principio del complemento indis-
pensable y con observancia de la jurisprudencia del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Esta reglamentacion no es estatica y ha tenido
un desarrollo en los Giltimos afios. En efecto, la Gltima
modificacion al respecto fue introducida en Colombia
mediante la Resolucién 59671 de 25 de septiembre
del 2020 (Superintendencia de Industria y Comercio,
20200), con la cual se modificaron y adicionaron unos
numerales al capitulo primero del titulo X de la Circu-
lar Unica de dicha entidad. Aunque con anterioridad
a esta modificacion ya se encontraba en la Circular
Unica una reglamentacién respecto a las marcas de
color, esta profundizacién normativa establece varios
aspectos que deben ser tenidos en cuenta para las
marcas de color y su representacion grafica, conteni-
dos en el numeral 1.2.5.14. del mencionado capitulo.

De conformidad con dicho numeral, tratdndose
de la marca de color, debe allegarse por parte del
solicitante una reproduccién del color, en la cual
la forma que lo delimita se encuentre en linea
punteada. En palabras de la Circular Unica, “el
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empleo de la linea punteada se hara a titulo ilus-
trativo para indicar como se usara el color, sin que
ello implique exclusividad sobre la forma” (Super-
intendencia de Industria y Comercio, 2020¢). Asi
mismo, se exige que se indique el color solicitado en
registro y un cddigo de referencia internacional que
permita la identificacién posterior del color, como
lo son Pantone, Focoltone o RGB.

Tratandose de la marca de combinacion de colo-
res, la Circular Unica exige, ademés de la indicacién
del codigo de referencia internacional de los colo-
res, la representacion grafica de la combinacion de
colores a registrar “en la cual se pueda evidenciar
la combinacion, la disposicion de los colores que la
componen y la manera en que sera usada” (Superin-
tendencia de Industria y Comercio, 2020¢).

La reglamentacioén establecida por la oficina
colombiana guarda relacién con el requisito de
representacion grafica de las marcas de color y de
las marcas de combinacién de colores, atendiendo la
necesidad de establecer con claridad el alcance del
derecho pretendido por el solicitante. Esto resulta
determinante no solamente para el examen de
registrabilidad que realizard la oficina, sino también
para el derecho que asiste a terceros interesados en
presentar oposiciones a la solicitud de registro, asi
como para las autoridades encargadas de ejercer la
observancia mediante la decision. Ejemplo de esto
resulta ser la accién de infraccién de derechos de
propiedad industrial establecida en el articulo 238
de la Decision 486 de 2000 y las demas acciones de
observancia como las acciones penales o de compe-
tencia desleal vinculadas a la propiedad industrial. Se
trata entonces del otorgamiento de seguridad juridica,
no solamente para el titular del registro, sino también
para los competidores de dicho titular y para las enti-
dades encargadas del registro y la observancia.

Tres cosas llaman la atencion principalmente
de la reglamentacion de la representacion de las
marcas de color. En primer lugar, la exigencia de
un cddigo de referencia internacional para el color.
Resulta necesario tener certeza del color pretendido,
cuya representacion, entiéndase la tonalidad, por
ejemplo, puede variar con facilidad dependiendo el
dispositivo en donde se aprecie. Tratandose de soli-
citudes presentadas en formato fisico, aunque cada
vez son menos frecuentes y estan proximas a desa-
parecer en un futuro no muy lejano, puede darse un
cambio en el color, como consecuencia de la forma
o lugar de almacenamiento del papel, asi como del
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paso del tiempo. En segundo lugar, llama la atencién
la exigencia de que la forma que delimita el color
se deba encontrar en linea punteada, pues especi-
ficamente se expresa con ello que no se pretende
exclusividad alguna sobre dicha forma, lo que resulta
determinante para el examen de la solicitud y para el
alcance del derecho otorgado por la oficina. En tercer
lugar, la mencién al uso de la marca ya en la etapa
de presentacion de la solicitud de registro, cuestion
que sera abordada mas adelante.

La forma especifica como requisito de las
marcas de color

Visto el requisito segtin el cual las marcas de
color deben encontrarse delimitadas por una forma,
requisito que no se predica, como se menciono, con
las marcas de combinacion de colores, han surgido
controversias en torno a qué caracteristica debe tener
dicha forma (Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, 16 de mayo de 2019).

Para resolver dicho asunto debe consultarse,
en primer lugar, si la norma aplicable indica algo al
respecto. Acudiendo a la Decision 486 de 2000, en
el literal h del articulo 135 se realiza una referencia
adicional a la forma que debe delimitar el color, al
establecer que no pueden registrarse como marcas
los signos que “consistan en un color aisladamente
considerado, sin que se encuentre delimitado por una
forma especifica”. Esta norma establece un califica-
tivo para la forma delimitante del color y es que se
trate de una forma especifica.

Resulta problematico establecer qué debe enten-
derse por una forma especifica, si debe entenderse
que la forma que delimita el color debe ser distin-
tiva en si misma o si se trata sencillamente de una
forma determinada. Si se afirmara que la forma que
delimita el color necesariamente deberia ser en si
misma distintiva, el examen que realiza la oficina
nacional competente a efectos de determinar si la
marca resulta distintiva o no deberia centrarse
solamente en el color reivindicado como marca sino
también en la forma. Por el contrario, si la forma que
delimita el color se trata de una forma determinada
sin que se requiera que sea distintiva en si, el examen
de registrabilidad se enfocaria en determinar si la
marca se encuentra incursa en alguna de las causales
de irregistrabilidad de los articulos 135, 136 y 137.
Lo anterior incluiria el determinar si el color reivin-
dicado como marca es en si mismo distintivo para
los productos o servicios que pretende identificar en
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el mercado, independientemente de la forma que lo
delimite en la solicitud de registro marcario, pero,
no obstante, observando la marca en su conjunto.

Esta discusion fue llevada a la Secretaria General
de la Comunidad Andina y al Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina, a propésito de una accién de
incumplimiento que se instaurd por parte de Acava
Limited, multinacional de bebidas y titular de marcas
como “Big Cola”, en contra de la Reptblica de Colom-
bia. La accién se instaurd por la concesion por parte
de la Superintendencia de Industria y Comercio de dos
marcas de color rosado Pantone 183C, delimitadas por
la forma de un vaso y una botella (figura 1), a la socie-
dad Gaseosas Posada Tob6n S. A. (Postobén S. A.). Las
marcas fueron solicitadas y concedidas para distin-
guir en el mercado aguas minerales y gaseosas y otras
bebidas no alcohdlicas sabor a manzana, productos de
la Clase 32 de la Clasificacién Internacional de Niza.

Figura 1
Marcas de color rosado Pantone 183C concedidas por
la Superintendencia de Industria y Comercio

>

__________

o

Color Rosado Pantone 183C
delimitado por la forma de un
vaso

Expediente:

09090469

Certificado de Registro:
507281

Color Rosado Pantone 183C
delimitado por la forma de un
vaso

Expediente:

09090473

Certificado de Registro:
507282

Rosado

PANTONE 183 C

Fuente: Registro de la Propiedad Industrial, Superintendencia de
Industria y Comercio.

En las solicitudes de registro de dichas marcas
se indicé expresamente por parte del solicitante
que no se pretendia reivindicar exclusividad sobre
las formas del vaso y la botella que delimitaban el
color. La Superintendencia de Industria y Comercio
determiné que los signos consistentes en el color
rosado Pantone 183C resultaban distintivos para
identificar los productos de la Clase 32 reivindica-
dos, reconociendo la distintividad per se del signo




y su arbitrariedad respecto a dichos productos.
Advirti6 la entidad ya en sede administrativa, que
las formas del vaso y la botella que delimitaban el
color rosado no debian ser en si mismo distintivas
(Superintendencia de Industria y Comercio, 2014a,
2014b). Las decisiones de concesion de las marcas
proferidas por la Direccién de Signos Distintivos en el
ano 2014 fueron confirmadas en segunda instancia
por el despacho del Superintendente Delegado para la
Propiedad Industrial (Superintendencia de Industria
y Comercio, 2015a; 2015b).

Asi las cosas, uno de los argumentos de la accio-
nante en la accién de incumplimiento consistia en que
la Reptiblica de Colombia habia actuado contrariando
el ordenamiento juridico andino, especialmente la
Decision 486 de 2000, al conceder dichas marcas
de color, pues las formas de un vaso y una botella
no resultaban ser distintivas para los productos
para los que fueron registradas las marcas. Para el
accionante, se estaban incumpliendo el literal e del
articulo 134, los literales a, b y h del articulo 135y,
por lo tanto, se estarian contradiciendo los literales b
y h del articulo 135 de la Decisién 486 de 2000, pues
las formas de un vaso y una botella no resultaban ser
en su concepto particulares en si mismas.

La Republica de Colombia, por su parte, afirmé
en respuesta a dicha accién, entre otros argumentos,
que con el registro de dichas marcas se habia actuado
de conformidad con el ordenamiento juridico andino
y que en ningan caso podia entenderse que la forma
que delimita el color en las marcas de color debia ser
en si misma distintiva.

En la etapa prejudicial de la accién de incumpli-
miento que se adelant6 ante la Secretaria General
de la Comunidad Andina, esta no se pronunci6 al
respecto. En virtud de lo establecido en el articulo
24 del Tratado de Creacién del Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina, el accionante acudi6 a este
Tribunal en fase judicial. Mediante sentencia profe-
rida en el proceso 01-Al-2017 el Tribunal dirimi6
la accién de incumplimiento determinando que la
Republica de Colombia no habia incumplido el orde-
namiento juridico de la Comunidad Andina (Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina, 16 de mayo de
2019).

Ademas de indicar aspectos relevantes sobre la
competencia del Tribunal en la instancia de la acciéon
de incumplimiento y en general sobre las marcas de
color en el ordenamiento andino, este expreso tres

La forma especifica en las marcas de color: mas alla del
requisito de representacién gréafica para el registro

cosas a resaltar en relacién con la forma que delimita
el color de dichas marcas.

En primer lugar, y acogiendo los argumentos
de la Republica de Colombia, dejo en claridad que la
forma que delimita el color de una marca de color no
debe ser en si misma distintiva (Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina, 16 de mayo del 2019):

Se debe aclarar que lo particular de este tipo de mar-
cas es en si el color, si bien el legislador ha requerido
como requisito adicional que se encuentre delimi-
tado por una forma, el analisis de distintividad no
se puede realizar de manera independiente respecto
de los elementos integrantes del signo solicitado, exi-
giendo de esta manera un requisito no contemplado
en la Norma Andina consistente en la distintividad
de la forma que delimita el color, debido a que si se
exigiere lo anterior se desnaturalizaria la esencia de
la marca de color.

Esta posiciéon fue confirmada por el mismo
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina al resol-
ver y declarar infundada la solicitud de enmienda,
ampliacion y aclaraciéon impetrada por el accionante
en contra de la sentencia del 21 de mayo del 2019
(Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 11 de
marzo de 2022).

Son de resaltar, ademas, dos elementos que el
Tribunal indica en su sentencia, en la misma linea de
los argumentos plasmados por la Superintendencia
en las resoluciones de concesion y por la Reptblica
de Colombia en su defensa. En primer lugar, que
el exigir que la forma que delimita el color sea en
si misma distintiva, seria establecer un requisito
que la norma comunitaria andina no trae consigo
para las marcas de color y, en segundo lugar, que el
analisis de distintividad que realice la oficina nacio-
nal competente debe realizarse de forma integral
sobre los elementos que conforman el signo objeto
de analisis.

De acuerdo con lo afirmado por la Republica
de Colombia en la defensa de la acciéon de incum-
plimiento, no debe en todo caso desconocerse que,
en virtud del literal g del articulo 134 de la Decision
486, pueden existir combinaciones de signos que
pretendan registrarse como marcas. De esta forma,
nada impediria que se solicite y se registre, de ser
el caso, una marca que consista en un color y al
mismo tiempo en la forma, envase o envoltura de un
producto, caso en el cual se estaria ante una marca
de “color tridimensional”, mas no ante una marca de
color simplemente.
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Sin embargo, el anterior no resultaba ser el
caso de las marcas de color rosado Pantone 183C.
En efecto, en este caso ni se solicito ni se concedid
exclusividad sobre las formas del vaso y la botella que
delimitaban el color, por lo que el titular de dichas
marcas de color no podria impedir a terceros que
utilizaren vasos o botellas para comercializar en el
mercado bebidas no alcohdlicas sabor a manzana.

Figura 2

La posicion de la oficina colombiana y del Tribu-
nal de Justicia de la Comunidad Andina se encuentra
en todo caso en la misma linea de decisiones de otras
oficinas de propiedad industrial (figura 2), en las que
para el registro de las marcas de color no se requiere
que la forma que delimita el color sea distintiva
(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2018).

Algunas de las marcas citadas en los alegatos presentados por la Repuiblica de Colombia dentro del proceso 01-Al-2017
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TTEEARY & O Titular:

BEurgpsan Unor Intelkeciwal
Property Office [ELIIEO)

Color Cafe Pantore a2 ”,
Sanl e n LIRS Ok

Dieera & Compe Py

Titular: Unized Parcel Seqvice
ot Arrerica [m [L=25)

Cobertura: Clase 39, Transpurle y
Ent-egs de hieres personales
par aire Yy venicLlas de motor”

ST i1 T

TFIIIOT

Cobertura: Clase 14, “Joyaris"

Cobertura: Clase 4. |ace 25 vy grasas,;
lubwicantes; combastibles v
alrcs) i Clase 37, (coacionos ao
servicin para vehicalos y olrosl

Fuente: Elaboracién propia con base en Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (2018).

La importancia de la forma especifica en el
uso de las marcas de color en el mercado

Los articulos 165 a 168 de la Decision 486 de
2000 regulan lo relativo a la cancelaciéon de registros
de marca por no uso. Cualquier persona interesada
puede iniciar una acciéon de cancelaciéon por no uso
ante la oficina nacional competente para que se
cancele un registro marcario, cuando la marca no
haya sido usada en cualquiera de los paises miem-
bros de la Comunidad Andina sin razén justificada,
durante los tres afios anteriores al inicio de la acciéon
de cancelacion. La consecuencia del incumplimiento
de la promesa de uso que realiza el titular de la marca
al Estado es la cancelacion de registro (Metke, 2007).

De conformidad con el articulo 166 de la Deci-
sion 486 de 2000, “se entendera que una marca se
encuentra en uso cuando los productos o servicios que
ella distingue han sido puestos en el comercio o se
encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca”.
De esta manera, existe una obligacion del titular a
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usar su marca en el mercado de la forma como fue
registrada ante la oficina nacional competente.

No obstante, el Tribunal de Justicia de la Comu-
nidad Andina ha establecido que una marca no puede
ser cancelada por no uso, tnicamente porque la
manera como es usada en el comercio es diferente a
la registrada “si dicha diferencia es solo en cuanto a
detalles o elementos que no alteren el caracter distin-
tivo de la marca”, esto es, siempre y cuando no se
trate de las asi llamadas variaciones sustanciales del
signo (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
16 de mayo de 2019). Por lo anterior, resulta ser un
trabajo de la oficina nacional competente al momento
de resolver la accion de cancelacién, determinar si el
titular ha usado en el mercado la marca registrada y
si dicho uso se corresponde con la marca registrada
o con un signo con diferencias sustanciales respecto
de la marca registrada.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
ha establecido en algunas interpretaciones preju-




diciales parametros para determinar si existen
variaciones sustanciales respecto de la marca regis-
trada. Estos parametros resultan aplicables de forma
mucho mas sencilla respecto a marcas tradicionales
como las marcas mixtas, en donde debera, por ejem-
plo, determinarse si el elemento gréfico o figurativo
es el relevante en el signo o si resulta ser el elemento
denominativo (Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, 2013 y 2017). No obstante, ha sido claro en
afirmar que “el signo marcario sera protegido en la
forma en la cual fue registrado; esto es, las pruebas
del uso de la marca deben ser tal como se encuentra
registrada o con variaciones que no sean sustancia-
les” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
16 de mayo de 2019).

Tratandose de marcas no tradicionales el esce-
nario se torna un poco mas complejo. Por ejemplo, un
analisis sobre el uso de una marca sonora que ha sido
usada de una forma distinta en el mercado no resul-
taria del todo sencillo. En relaciéon con las marcas de
color existe sin embargo un elemento que no puede
ser perdido de vista tanto por el titular del registro
como por la oficina nacional competente y que dota
de cierta particularidad a este tipo de marcas.

Como se ha visto, la Decision 486 de 2000 esta-
blece que el color en las marcas de color se encuentre
delimitado por una forma, a la cual la misma Deci-
sién otorga con posterioridad un calificativo, debe
tratarse de una forma especifica. Este calificativo no
debe confundirse, como se desarroll, como indica-
tivo de distintivo. Asi las cosas, antes de su concesioén
la solicitud de registro de marca de color no solo fue
publicada durante el tramite de registro con fines de
oposiciones de terceros con el color delimitado por la
forma, sino que de esta manera fue estudiada igual-
mente la solicitud por la oficina nacional competente
al realizar el examen de registrabilidad. Posterior-
mente, al momento de la concesion la marca, esta
fue concedida en todo caso con el color delimitado
por la forma especifica determinada por el solicitante
y asi mismo fue expedido el certificado de registro
correspondiente.

Por lo anterior, en el caso de una accién de
cancelacion por no uso de una marca de color, sera
necesario establecer por la oficina nacional compe-
tente si esta fue usada en el mercado de la forma en
la que se registrd, esto es, con el color delimitado por
la forma especifica.

Aqui la forma que delimita el color en una
marca de color resulta ser determinante, no sola-
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mente para cumplir con la representacion grafica
del signo y superar el requisito especial para dichas
marcas establecido por el legislador andino, sino para
determinar si la marca de color ha sido usada en el
mercado de la forma en que fue registrada.

El permitir la acreditacién del uso de una marca de
color en cualquier forma, sin tener en cuenta la forma
especifica que obra en el registro, seria desconocer
el requisito especial establecido a nivel comunitario
para este tipo de marca. Esta interpretacion guarda
coherencia con el principio de inapropiabilidad de
los colores aisladamente considerados establecido
por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina (Tribunal de Justicia de la Comu-
nidad Andina, 2018). Permitir que el uso de la marca
de color en el mercado se acredite por parte de su
titular delimitado por cualquier forma sustancial-
mente distinta a la forma con la que fue registrada
la marca, seria tanto como afirmar que el titular de
dicho registro obtuvo un monopolio sobre el color
aisladamente considerado, lo cual resultaria ser exce-
sivo y desproporcionado.

Al respecto, en el 2020 fueron decididas las
primeras acciones de cancelacién por no uso en
contra de marcas de color en la Comunidad Andina.
Dos fueron las acciones decididas en Colombia por
la oficina nacional competente (Superintendencia
de Industria y Comercio, 2020a; 2020b). Las accio-
nes de cancelacion fueron iniciadas por la sociedad
RTD S. A. S. en contra de las marcas de color rosado
Pantone 183C delimitadas por la forma de un vaso
y una botella de titularidad de la sociedad Gaseo-
sas Posada Tobén S. A. (Postobdn S. A.) citadas con
anterioridad.

Los argumentos de la accionante se basaban
principalmente en que el color rosado Pantone 183C
solicitado a registro no es el color realmente utili-
zado por el titular de la marca en el mercado para
identificar sus productos. En consideracion de la
accionante, el color utilizado por el titular se acerca
al rosado de Pantone 184C, es decir una tonalidad
de rosado distinta. No se argumentd por la accio-
nante, sin embargo, nada en relacion con la forma
que delimitaba el color en cada una de las dos marcas
registradas.

El titular de las marcas explico, por el contrario,
que estas si se habian usado en el mercado amplia-
mente. Para sustentar su afirmacion aport6 pruebas
tendientes a acreditar dicho uso, como certificacio-
nes de ingresos consecuencia de la comercializacién
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del producto identificado con la marca, gastos en
publicidad, facturas de venta, fotografias, piezas de
campanas publicitarias, certificaciones de clientes,
entre otras.

Ahora bien, resulta de interés indicar que el titu-
lar del registro aportd las mismas pruebas tanto en
el expediente de la acciéon de cancelacion en contra
de la marca de color rosado Pantone 183C delimitado
por la forma de una botella, como en el expediente de
la accién de cancelacion de la marca de color rosado
Pantone 183C delimitado por la forma de un vaso.
Debe recordarse que se trata de dos marcas distintas,
cada una con certificado de registro propio.

El 30 de junio del 2020 la Superintendencia de
Industria y Comercio, a través de su Direccion de
Signos Distintivos, resolvié en primera instancia
las acciones de cancelacion por no uso. Respecto a
la marca de color delimitada por la forma de una
botella, la Direccién de Signos Distintivos negd la
cancelacion del registro por no uso, considerando que
la marca si habia sido usada para distinguir gaseosa
sabor a manzana dentro del periodo relevante, uso
de la marca de color que quedo6 acreditado en el expe-
diente y que se dio delimitado por la forma de botella.
De hecho, de las pruebas aportadas por el titular del
registro se pudo evidenciar que la marca se comer-
cializa en botellas de distinto tamafio y botellas con
distintas presentaciones comerciales (figura 3).

Figura 3

Presentaciones comerciales en botella de las gaseosas
sabor a manzana del titular del registro

Fuente: Tomada de la respuesta a la accion de cancelacion que
reposa en el expediente administrativo.

La Direccion de Signos Distintivos concluy6 que
la marca de color rosado Pantone 183C delimitado
por la forma de una botella se usaba en el mercado
con diferencias que no resultaban ser sustanciales
respecto del signo concedido, tanto en la tonalidad
del color como en la forma que lo delimitaba.

€20220203

Ademas de negar la cancelacion por no uso, la
Direccion de Signos Distintivos extendi6 la notorie-
dad de la marca rosado Pantone 183C delimitado
por la forma de una botella para identificar gaseosas
sabor a manzana. Como consecuencia de la notorie-
dad del signo no cancel6 parcialmente el registro,
pues si bien el uso fue probado inicamente para
“gaseosas sabor a manzana” y no para la totalidad de
los productos de la cobertura, esto es, “aguas mine-
rales y gaseosas y otras bebidas no alcohdlicas sabor
a manzana’, estos resultaban ser productos similares
y conexos con los productos respecto de los cuales
el uso fue probado efectivamente (Superintendencia
de Industria y Comercio, 2020a). Aunque resulta ser
un tema interesante que no es objeto de la reflexion
presentada en el presente articulo, debe recordarse
que las marcas notorias tienen una proteccién espe-
cial respecto a las acciones de cancelaciéon por no
uso, no pudiéndose cancelar por la oficina nacional
competente, incluso respecto de “productos o servi-
cios idénticos, similares y conexos y también respecto
de aquellos productos o servicios diferentes que se
encuentren dentro del sector pertinente” (Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina, 2021).

Tratandose de la marca de color rosado Pantone
183C delimitado por la forma de un vaso, la acciéon de
cancelacion sobre este signo tuvo un destino distinto.
Como se advirti6, el titular del registro presento las
mismas pruebas en uno y otro expediente de cance-
lacion. Aquel no logro acreditar el uso de la marca
en la forma en la que fue concedida, esto es, en la
forma de un vaso, pues las pruebas aportadas en este
expediente de cancelacién daban cuenta del uso del
signo de color en una botella.

Existe, por lo tanto, un cambio sustancial en la
manera en que es usada la marca en el mercado, no
respecto al color sino respecto a la forma que lo deli-
mita y, en consecuencia, referido a su conjunto, esto
es, el color mas su forma delimitante. Asi lo expres6
la Direccion de Signos Distintivos (Superintendencia
de Industria y Comercio, 2020b):

De manera que las pruebas valoradas en conjunto
son insuficientes para demostrar que en el mercado
se encuentra la configuraciéon objeto de estudio
rosado Pantone (183¢) delimitado por la forma de
un vaso, identificando productos de la clase 32 inter-
nacional tal y como fue otorgado el derecho; y no es
de recibo, que el titular pretenda acreditar el uso del
signo analizado, mediante pruebas que se refieren
a otra marca de su propiedad, toda vez que cada
registro es independiente.




En efecto, el titular demuestra con el acervo proba-
torio el uso del color rosado Pantone 183C, pero en
la forma de una botella y no en la forma en que se
delimito en el registro que nos ocupa (vaso). Esto,
ademas de considerarse una variacion sustancial en
el uso de la marca, se refiere al uso de un conjunto
marcario completamente diferente al que es objeto
de este tramite, aunque también sea de su propiedad.

En resumen, dentro del expediente no hay prueba de
que la marca esté siendo usada dentro de la forma
especifica de un vaso y mucho menos que el con-
sumidor adquiere los productos reivindicados en el
registro, identificados con el color delimitado por
esta forma. Por lo anterior, esta Direccion evidencia
que la marca no es usada dentro de la forma espe-
cifica que fue registrada, siendo esta una variacién
de caracter sustancial, y por ende se procedera a
cancelar el registro concedido.

Este pronunciamiento de la Superintendencia
de Industria y Comercio sobre la necesidad de usar
en el mercado las marcas de color en la forma en
la que dicho signo fue concedido no resulta ser el
primero en dicho sentido. En efecto, con anterioridad
la Direccién de Signos Distintivos (Superintenden-
cia de Industria y Comercio, 2014b) habia advertido
dicha situacion asi:

El signo pretendido cuenta con su distintividad
precisamente por el color aplicado en la forma deli-
mitada y sera en el comercio que los compradores
podran reconocer su distintividad no Gnicamente
como color, sino porque podran apreciar tal tonali-
dad en una figura que el solicitante ha identificado.

Igualmente, el despacho del Superintendente
Delegado para la Propiedad Industrial se habia
pronunciado al respecto de la siguiente manera:

Igualmente, es preciso indicar que en la presente
solicitud se analiza el color y no la forma dentro de
la cual esté delimitado. Lo anterior no implica en
modo alguno la excepcién a la obligacién de usar la
marca tal y como fue registrada. El hecho de que la
forma que delimita el color no fuera reivindicada no
significa que el color pueda ser usado de cualquier
manera, o que haya sido registrado sin forma, pues
de lo contrario el solicitante no habria radicado dos
solicitudes diferentes en las que se puede apreciar
el color rosado delimitado por la forma de un vaso
y de una botella.

En consecuencia, la forma si es relevante a la hora de

presentar el producto a los consumidores.

Las resoluciones de la Direccién de Signos
Distintivos mediante las cuales se decidieron las
acciones de cancelacion fueron objeto del recurso de
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apelacion, por lo que resultara en todo caso intere-
sante conocer la posicion al respecto de la segunda
instancia sobre este aspecto en particular.

Ahora bien, establecida la importancia de la
forma que delimita el color en una marca de color,
no solamente para efectos de la solicitud de registro a
presentarse ante la oficina nacional competente sino
también de la manera como su titular debe usarla
en el mercado, en materia de observancia resulta
también relevante la forma delimitante.

A propdésito de una accioén de infracciéon de
derechos de propiedad industrial iniciada por la
sociedad Sociéte Dés Produist Nestlé S.A. y Nestlé
de Colombia S. A. en contra de la sociedad Jerénimo
Martins Colombia S.A.S., adelantada en Colombia
ante la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales
de la Superintendencia de Industria y Comercio
por presunta infracciéon de la marca de color verde
Pantone 361C, delimitada por la forma de un cilindro
(certificado de registro n.° 510204), el Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina (7 de octubre de
2020) se pronunci6 sobre la forma que delimita el
color en una marca de color de la siguiente manera:

Tratdndose de una marca de color delimitado por
una forma previamente registrada, el analisis que
debe realizar la oficina nacional competente, a efecto
de verificar la eventual existencia de una infracciéon
marcaria, comprende tanto la tonalidad (o matiz)
del color como la forma que lo contiene. Ambos
elementos constan y pueden apreciarse claramente
en el propio registro. No debe perderse de vista que
esta clase de signos distintivos deben ser vistos
en conjunto, tanto en la oportunidad de realizar
el analisis de registrabilidad como en el momento
de evaluar si existe 0 no una infraccién marcaria.
Asi, la forma bajo la cual esta delimitado el color
es un componente esencial y de vital importancia,
toda vez que la marca de color delimitado por una
forma no es otra cosa que un signo distintivo en el
que el color tiene una “posicion” determinada, que es
precisamente la forma especifica que contiene o aloja
un color determinado. (Cursivas propias)

Por su parte, la Delegatura para Asuntos Juris-
diccionales de la Superintendencia de Industria y
Comercio de Colombia, quien como Juez de la Repu-
blica conoci6 de la accién de infraccién, decretd
una medida cautelar tendiente a la proteccion de la
marca de color registrada por Nestlé. En relaciéon
con la presunta infraccion por parte del deman-
dado de la marca de color y en relacién con la forma
que lo delimita y la forma del producto usada en el
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mercado por parte del presunto infractor, la Super-

intendencia expresé (Superintendencia de Industria

y Comercio, 2019):
En segundo lugar, en lo que respecta a la forma bajo
la cual esta delimitado el color, lo cual resulta de
vital importancia en este tipo de marcas, evidencia
el Despacho que la forma de cilindro bajo la cual se
registr6 la marca no es exactamente igual a la utili-
zada por el accionado, empero, en ambos casos nos
encontramos ante empaques que vistos de manera
bidimensional forman una figura rectangular. En
este mismo sentido, es preciso resaltar que la bolsa
en forma rectangular allegada al expediente no
es bidimensional, pues ella presenta un grado de
profundidad que permitiria al empaque tener una
forma distinta, asimilable, aunque no igual, a la de
un cilindro.
Puestas de este modo las cosas, en tanto estamos
frente a un mismo color en una tonalidad similar
(aunque no idéntica) y a formas que delimitan dicho
color que también se advierten similares, este Des-
pacho puede concluir en esta etapa preliminar, que
el accionado esta utilizando en el comercio un signo
similar al de la marca de titularidad del accionante
Verde Pantone 361C.

Aunque el proceso judicial fue terminado por
transaccion entre las partes y, por lo tanto, no se llegd
a expedir una sentencia, debe ponerse presente que
como lo afirmé el Tribunal de Justicia de la Comuni-
dad Andina, el juez de infraccién en este caso tuvo
en cuenta no Unicamente el color registrado como
marca, sino también la forma que lo delimita. Lo
anterior para determinar, por lo menos de manera
preliminar, una infraccién de la marca registrada
en los términos del literal d del articulo 155 de la
Decision 486 de 200o0.

Debe recordarse que existen otras autoridades
nacionales competentes para las cuales analizar
el alcance del derecho de marcas no tradicionales
como las de color resultara determinante, como lo
son a manera de ejemplo las decisiones que pueden
tomarse en una instancia de medidas en frontera
o en instancias penales. En dichas decisiones sera
clave su posicién en torno a la forma que delimita el
color registrado.

Conclusiones

La Decision 486 de 2000 impone una obliga-
cién de delimitar las marcas de color por una forma
especifica e indica expresamente que no pueden
registrarse como marcas los colores aisladamente
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considerados sin que se encuentren delimitados por
una forma especifica. Esta obligacion no resulta sin
embargo aplicable a las marcas de combinacion de
colores.

Como pudo constatarse, no solamente de
la doctrina de la oficina nacional competente de
Colombia sino también del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, el calificativo de especifico sobre
la forma delimitante del color no puede confundirse
con el calificativo de distintivo. En ese orden de ideas,
no se requiere que la forma que delimita el color en
una marca de color sea en si misma distintiva, sino
que lo debe ser el color y, en general, el conjunto
marcario.

La forma que delimita el color resulta ser no
Unicamente un requisito de representaciéon grafica
para las solicitudes de registro, sino que trasciende la
etapa del tramite de registro marcario. En efecto, la
forma que delimita el color resulta ser determinante
igualmente tratandose de acciones de cancelacion
por no uso, en las cuales el titular de un registro
marcario debera probar que la marca ha sido usada
en el comercio de la manera en que fue registrada
o de una manera en ningdn caso sustancialmente
distinta. De entenderse que la marca de color puede
ser usada delimitada por cualquier forma, se esta-
ria entregando a su titular un monopolio sobre los
colores aisladamente considerados que la norma no
prevé.

Asi mismo, la forma que delimita el color
resulta determinante tratandose de la observancia
de las marcas de color, pues la autoridad nacional
competente encargada, por ejemplo, de las acciones
de infraccion de derechos de propiedad industrial,
debera determinar la manera en que el presunto
infractor esta realizando un uso de la marca prote-
gida en el mercado. Esto implica necesariamente el
estudio de la forma que delimita el color registrado.

Aunque el Régimen Comun sobre Propiedad
Industrial de la Comunidad Andina establecido en
la Decisién 486 de 2000 ha cumplido ya 21 afios
de vigencia en este bloque subregional, las marcas
no tradicionales, como las marcas de color, siguen
siendo objeto de diferentes desarrollos tanto doctri-
nales como jurisprudenciales.

Esto no es de sorprender, pues el empresario
esta en constante busqueda de nuevas férmulas
comerciales mediante las cuales sostener o incre-




mentar su clientela y ganar cada vez un mejor lugar
en el mercado. En esta labor los derechos de propie-
dad industrial, entre ellos las marcas, resultan de
gran utilidad, pues con la exclusividad brindada por
el ordenamiento sobre un bien de tal tipo el empre-
sario se vuelve mas competitivo.

Son de esperar nuevos pronunciamientos
también de otras oficinas nacionales competentes
de la Comunidad Andina y de sus autoridades de
observancia, asi como de otras instancias judiciales
en Colombia en relaciéon con las marcas de color y la
forma que las delimitan. Estas decisiones sin duda
enriqueceran las discusiones que atin quedan por
sostener en torno a esta tematica.
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