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1- PROPIEDAD INDUSTRIAL. Patentes. La oficina nacional competente, en
cualquier momento del tréamite como consecuencia del examen de la so-
licitud, podra proponer al peticionario el cambio de modalidad. Si del
examen resulta que la solicitud no cumple con los requisitos, la oficina
nacional competente formulara las observaciones correspondientes a fin
de que el peticionario presente respuesta a las mismas o complemente
los antecedentes dentro del plazo de treinta dias habiles siguientes a la
fecha de notificacion. Dicho plazo sera prorrogable por una sola vez y
por un periodo igual, sin que pierda su prioridad. Si a fa expiracion del
término sefialado el peticionario no presento respuesta a las observacio-
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nes o no complementd los antecedentes y requisitos formales, se consi-
deraré abandonada la solicitud

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion
Primera

Consejero ponente: Dr. Juan Alberto Polo Figueroa
Sentencia: Febrero 4 de 1999
Referencia: Expediente 4734

Decision: Deniega pretensiones .............c.ccvveevreeoivivceoenorersieeen, S

MARCAS COMERCIALES. No pueden registrarse signos que consistan
exclusivamente en indicacion que pueda servir en el comercio para de-
signar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el
valor, el lugar de origen, la época de produccion u otros datos, caracte-
risticas o informaciones de los productos o de los servicios para los cua-
les ha de usarse

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion
Primera

Consejero ponente: Dr. Juan Alberto Polo Figueroa

Sentencia: Marzo 25 de 1999

Referencia; Expediente 4460

Decision; Niega Pretensiones ............cccovcvivoieiceiesiiorieesee st e,

PROPIEDAD INDUSTRIAL. El fiteral h) del articulo 24 del Decreto Re-
glamentario 677 de 1995, protege la propiedad industrial cuando exige
que el interesado del registro sanitario acredite la titularidad del registro
marcario, su Solicitud o la autorizacién para el uso por parte del verdade-
ro titular del registro

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion
Primera

Consejero ponente: Dr. Emnesto Rafael Ariza Murioz

Sentencia: Abril 22 de 1999

Referencia: Expediente 4743

Decision: Deniega pretensionss ...

MARCAS. Proteccion del derecho de autor que tenga un tercero sobre el
titulo de una obra literaria, artistica o cientifica, cuando no ha mediado su
consentimiento para la utilizacion del mismo, entendido el titulo como el
titulo y la obra misma. Riesgo de confusion que tal utilizacion pueda ge-

nerar en el publico CONSUMITDL .............ccooeevioemrinirrcnieece e

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccién
Primera

Consejero ponente: Dr. Ernesto Rafael Ariza Mufioz
Sentencia;: Mayo 20 de 1999
Referencia: Expediente 4212

DECiSION: ANUIZ FESOIUCION ...t e,

X
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IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS MARCARIOS. Por la semejanza de
los signos y el riesgo de confusion

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion
Primera

Consejero ponente: Dr. Ernesto Rafael Ariza Mufioz

Sentencia: Mayo 20 de 1999
Referencia; Expediente 3921
Decision: Niega pretensiones

NOMBRES COMERCIALES Y MARCAS. Para que un nombre comercial
sea amparado por la legislacién y, en consecuencia, pueda ser conside-
rado como causal de irregistrabilidad de una marca, debe asemejarsele
en forma tal que el uso de ésta, de acuerdo con el literal b) del articulo
83 de la Decisién 344 de la Comision del Acuerdo de Cartagena, pueda
inducir al publico a error. Uso del nombre comercial

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion
Primera

Consejero ponente: Dr. Manuel S. Urueta Ayola

Sentencia: Mayo 27 de 1999
Referencia: Expediente 4128
Decision: Deniega pretensiones

MARCAS. Contenido de la solicitud de registro. Descripcion clara y com-
pleta de la marca que se pretenda registrar. El caracter de confundibili-
dad de la marca. Normatividad interna y comunitaria. La ley interna pue-
de ser aplicada siempre y cuando regule aspectos que no estan com-
prendidos en la ley comunitaria y sus disposiciones no violen lo expuesto
por efla. Nombre comercial y marca

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion
Primera

Consejero ponente: Dr. Libardo Rodriguez Rodriguez

Sentencia: Julio 1° de 1999

Referencia: Expediente 3225

Decision: Deniega pretensiones

solicitud de patente debera contener, una o mas reivindicaciones que
precisen la materia para la cual se solicita la proteccion mediante la pa-
tente. Oportunidad para presentar observaciones de forma y fondo. En el
examen de fondo se debe examinar si lo definido por el pliego reivindi-
catorio es novedoso o no, si tiene altura inventiva o no y si tiene aplica-
cion industrial o no

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion
Primera

Consejero ponente: Dr. Libardo Rodriguez Rodriguez
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- PATENTES DE INVENCION. Contenido y requisitos de fa soficitud. La
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Sentencia: Julio 6 de 1999
Referencia: EXpediente 4152.........cc.cccciiiiiiee e

9- PROPIEDAD INDUSTRIAL. Marcas de productos. Proteccion de marcas
notorias. Aplicacion del principio de territorialidad. La proteccion de la
marca o el nombre comercial notorio puede llegar a ser universal siem-
pre y cuando exista la reciprocidad en materia de propiedad industrial pa-
ra poder hacer valer los derechos del propietario de la marca o nombre
comercial notorio de acuerdo con las normas comunitarias andinas
Consejero ponente: Dr. Manuel S. Urueta Ayola
Sentencia: Septiembre 9 de 1999
Referencia: Expediente 2766
Decision: Declara nulidad (parcial) de Resolucion

10- MARCAS. No pueden registrarse como tales aquellos signos que, en
relacion con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen de for-
ma que puedan inducir al publico a error, a una marca anteriormente so-
licitada para registro o registrada por un tercero, para 10S mismos pro-
ductos o servicios, 0 para productos o servicios respecto de los cuales el
uso de la marca pueda inducir al pablico a error. La facultad que se con-
fiere a la oficina nacional competente para que proceda al examen de
fondo sobre la registrabilidad de un signo, a mas de ser una potestad, es
una obligacion que debe cumplirse anfes de otorgar el registro marcario.
No puede entenderse que el examen de fondo solo se ha de practicar
cuando no existan observaciones ni se ha de omitir en caso de existen-
cia de éstas, cuando el fin y objetivo es que sea la autoridad administra-
tiva la que, con el examen de fondo, conceda o deniegue la marca
Conseijero ponente: Dr. Juan Alberto Polo Figueroa
Sentencia: Noviembre 18 de 1999
Referencia: Expediente 4683
DeCiSION: ANUIA TESOIUCION. ..........cvevivioieeeeeeeeeee s

11- PROPIEDAD INDUSTRIAL. Solicitud de registro de marca. Especial
esmero que deben tener tanto el juez como la administracion al realizar
el llamado analisis de confundibilidad, que permite definir la discusion
acerca de si una marca es 0 no similar o idéntica a otra y si, por ende,
puede 0 no ser registrada
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion

Primera

Magistrado ponente: Dr. Juan Alberto Polo Figueroa

Sentencia: Noviembre 25 de 1999

Referencia: Expediente 5081
Decision: Deniega pretensiones
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12- MARCAS COMERCIALES. Confundibilidad o distintividad. Generacidad
y descriptividad
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion Pri-
mera
Consejero ponente: Dr. Manuel S. Urueta Ayola
Sentencia: Enero 20 de 2000
Referencia: Expediente 4203
DeCiSION: ANUIA rESOIUCIONES ..........cco.evvviiieie ettt

13- PROPIEDAD INDUSTRIAL. Marcas. Causales de irregistrabilidad: Que
la marca objeto del registro sea idéentica o similar al nombre comercial
protegido, y que se den las circunstancias que induzcan al publico a error
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion
Primera
Consejero ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
Sentencia: Marzo 9 de 2000
Referencia: Expediente 3570
Decisidn: Deniega pretensiones ...t

14- PROPIEDAD INDUSTRIAL. E/ Presidente de la Republica tiene la fa-
cultad reglamentaria para complementar las disposiciones comunitarias,
siempre y cuando, obviamente, no exceda la norma reglamentada. Las
Decisiones de la Comision del Acuerdo de Cartagena tienen naturaleza
legal y, en consecuencia, son susceptibles de ser reglamentadas. Proce-
dimiento para el trémite de las observaciones presentadas en las solici-
tudes de registro de patentes y marcas

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion
Primera

Consejero ponente: Dr. Juan Alberto Polo Figueroa

Sentencia: Junio 15 de 2000
Referencia: Expediente 5408
Decision: Deniega pretensiones

15- MARCAS. Principio de prioridad o preferencia de las solicitudes de re-

gistro

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion

Primera

Consejero ponente: Dr. Manuel Santiago Urueta Ayola

Sentencia: Noviembre 16 de 2000

Referencia: Expediente 5367

Decision: Decreta nulidad de reSOICIONES ...........c..ccceviviiienieiiiiscse e
16- PROPIEDAD INDUSTRIAL. Distintividad de la marca. No podran regis-

trarse como marcas aquellos signos que sean idénticos o se asemejen a
un nombre comercial protegido. El hecho de no haber formulado oposi-
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¢ion en el curso del tramite administrativo no impide que Ja parte intere-

sada acuda posteriormente, en ejercicio de la accion de nulidad y resta-

blecimiento, ante los jueces competentes para que se pronuncie Sobre

las condiciones de legalidad en que fue concedida la marca

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccién

Primera

Consejero ponente: Dr. Manuel Santiago Urueta Ayola

Sentencia: Noviembre 16 de 2000

Referencia: Expediente 4300

DeCision: AnUIa reSOMUCION..............c.cccoovivieiiiiiiie e, 139

17- PROPIEDAD INDUSTRIAL. Marcas. Irregistrabilidad por confusion. El
origen de ésta puede concretarse a tres campos: el visual, el auditivo y el
ideoldgico, los que pueden producir error por similitudes graficas, fonéti-
cas o conceptuales
Consejero ponente: Dr. Manuel S. Urueta Ayola
Sentencia: Noviembre 24 de 2000
Referencia: Expediente 4466
Decision: Deniega PrefenSiones .........c.iviviorerieiioieenieseese oo 142

18- MARCAS FARMACEUTICAS. En las marcas farmacéuticas especial-
mente, se utilizan elementos o palabras de uso comun o generalizado
que no deben entrar en la comparacion, lo que supone una excepcion al
principio del analisis de conjunto. Por tanto, el examen comparativo ha
de realizarse atendiendo a una simple vision de los signos enfrentados,
donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales. Al tra-
larse de productos médicos existen otras consideraciones diferentes en
cuanto al registro de una marca, puesto que el adoptar un prefijo o sufijo
proveniente del quimico basico para su elaboracion, no limita el derecho
de terceros ni se corre el riesgo de apropiacion de un término necesario
dentro del conjunto de una marca farmacéutica, el cual, a mas de abonar
a su distintividad, permite identificar el origen del producto que se pre-
tende registrar
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion

Primera

Consejero ponente: Dr. Manuel S. Urueta Ayola

Sentencia: Noviembre 30 de 2000

Referencia: Expediente 5232

Decision: Deniega PretenSiones .............cocoeniirinens e 144

LEGISLACION COMPLEMENTARIA

Ley 463 de 1998, por medio de /a cual se aprueba el "Tratado de coopera-
cion en materia de patentes (PCT)", elaborado en Washington el 19
de junio de 1970, enmendado el 28 de septiembre de 1979 y modi-
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ficado el 3 de febrero de 1984, y el reglamento del tratado de coo-
peracion en materia de PAtENIES. ..............c.c.ccvvevereecreiie e 149

Decreto 2312 de 1999, por el cual se promulga el Convenio de Paris para
la proteccion de la propiedad industrial, hecho en Paris el 20 de
marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en
Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de
1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre
de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 2 de

OCHUBIE T8 1979 .ot 258
Decreto 2591 de 2000, por el cual se reglamenta parcialmente la Decision

486 de la Comision de la Comunidad ANGina. ...............ccceeoviirieicninieers e, 278
Resolucion 00210 de 2001, por /a cual se reglamenta parcialmente la De-

cision 486 de la Comision de la Comunidad Anding...........cccocoviciiiceinicnni, 281
Resolucion 00701 de 2001, por /a cual se fijan las tasas de propiedad in-

GUSHFIBL ..o 285

Resolucion 17585 de 2001, por /a cual se reglamenta parcialmente la De-
cision 486 de la Comision de Ja Comunidad Andina..............cccccovvevieioveionennn, 288



